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INTRODUECC I'0 N,

Croemos que el almn del saber pueda convertirse an el mismfsimo -
cﬁérpo de ;n fqlﬁedad. Por eslegante y memorable que mes, la brevedad -
jamie pueade, gegﬁn_aon'lah'npnas._ténir éﬁ'cuen:artodns los Angulos de
" una situacidn compleja. En un.:eﬁn'cémo el que se¢ aborda, s6lo se pue-

de'sér breve por omisién y éimplificnci&n; ia'omiuiﬁn y lao simplifica-
~cifn nos ayudan a comprnnde:. pero. an muchos casos, nos nyudan o com-
prender lo urrﬁnen. pues nuestrn comprensi&n puede ser Gnicemente de -
las poeiones pulnramente formuladns por quien abrevia, no da la vasta~
y ranificada realidad de lu que ‘esas nocinnu ‘han sido arbitrariamen--—
te abstrafdas. ) ™

Paro la vida és breve y 1a informaci8n inacabable: nadie-tienn -
tiempo para todo. En la prictica, nos vemos generalmente obligades a -
optaf entre una exposicin indebidamente breve o ninguna exposicifn, =~

- La abreviaciin es un mal necesario y la misibn del abreviador consiste
en sacar el miximo provecho de una tarea que, si bien es intrinsecemen
te mnla; vale mfis que no hacer nada, Tiene que aprender a simplificar,
pero no hasta el extremo de la falsificacién, tiene que aprender a con
cencrarse eh lo esencial de una situacidn, pero sin pasar por alto un-
nimero excesivo de las cuestiones accesovrias que condicionan la reali-
dad, De este modo se podrd decir, no, desde luego, toda la verdad =e—-
(pues toda la verdad sobre casi cualquier asunto importante es incompa
tible con lo breve), perc sl mucho wmfs que los peligrosos cuartos de -
verdad o medias verdades que siempre han gido la moneda en circulacién

del pensamiento.

El tema que se ha escogido como motivo de tesis es enorme y lo —-
que he escrito es indudnblemente demasiado poco para hacerle plena- jua
tieia, pero, por lo mencs, creo que he abordado muchos de los aspectos
del problema. Puade ser que cada aspecto haya sido excesivamente sim--

plificado en la exposiciSn, perc estas exageradas simpli{ficaciones su-
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cesivas contribuyen a qumar un quadro'que;'Sagﬁn;éspero; procura e¢lerta
idea de la vastedad y coﬁpiujidad_del_ofig;nnl;f -

Lo eleccisn del tema "LOS DELITOS.Y LA COMPETENCIA DESLEAL EN LA --
-LEY DE INVENCIONES Y MARCAS", por otro lado, obedece en gran medida a su
importancia que crec singular y relevante, sobre tode por la extraordina
tia actualidad que posee en el fmbits del problemn econfmico mexicano:

Opino, sin embargo, que no existe investigacidn suficiente al res~=
pecta y que ademfis, gl desarrollo de un trabajo en este sentido, ayudard
de manera determinante 4 nuestro desempefic ¥ proyeccidn profesional, =—-
puesto que una labor concienzuda de investigaciSn aiempte redunda en tun-
mayor conocimiento y dominio del tema en cuestidn y, por ende, en una ma
yor amplitud de horizontes laborales.

Comenzaremos por definir lo que es la libre competencia en el Derae-
ch6 Mercantil porque pensamos que es ahf en donde ha surgido esta figu;—
ra, como una proyecciSn de la realidad social, propiciads por el sistema
capitalista de produccifn, y porque es &n este mirco donde surge la lu-~
cha entre los empresarios por ganar la clientela y porque debe definirse
este concepto para que gquede claro todo lo que no queda comprendido en -~

el mismo.

Continuaremos tratando de establecer lo que se entiende por una com
petencia deslenl en el derecho mercantil, con el objeto de emplear el mg
todo deductivo de investigacién, pretendiendo lograr con esto una mnyér—
claridad en la exposicifn, para posteriormente entrar de lleno en el con
cepto de la marca, aqul, se centra ya el tema en el ohjeto a investigar,

definiendo la marca tante en nuestro pafs como internacionalmente.

En el capftulo final se hace un spmero estudio de la Ley de Inven——
ciones y Marcas en los articules que se consideraron pertinentes, se ci-
tan algunas jurisprudencias relevantes y se exponssuna opinién personal-



sobre la pmblemﬁ.l::lcn abordada.
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I. LA _LIBRE COMPETENCIA EN EL DERECHOD MERCANTIL,

- LA LIBERTAD DE COMPETENCIA.

El concepto de libre cuwpetenciu surgih, parnd&jicamence, a cons
cuencia de ls reglamentacifn comercial. En efecto, para qua puedn dars

una libertad de competencia es un requisite ginne qua non. que. existn unf“

conjunto de normas que regulen la actividad mercantil.

La competencia debe entenderse & lo largo de esta’ :esis como la
disputa o contienda que realizan des o mfs sujetos parn ulcnnznr un fin R

lucrativo en detrimento del otro o.de:los otros.

Y afirmamos que parece puradﬁjico qua un cbﬁdﬁpto“;ﬁ”ei‘éﬁgl astE
involucrnda la palabra libertad deba verse sujeto a su vez n una siste=- .
matizacién ordenadera, porque la libertad ae definc como la Encultad de
la voluntad humana de cbrar de una mnnara o de otra. o de no obrar. [

a diversn [-]

decir, el elegir actuar de una manera duterminada. o da ot

de no obrar en abscllito; asimismo se defina como el eutndo “del que no -
estd preso o no es edclavo o no Be encuentra sujetn a’ aubordinadn. En -
fin, que la libertad es una prerrogatiya, un pr!vileglc. una facultad -
del ser humano de hacer y decir. '

§in embargo, toda libertad tiene su lImice, y en nuestra sociedad
el lImite a la libertad es el Derecho, y a todo lego en la materia esto
deblera parecerle sorprendente. Eg decir, (C6mo es posible que una 1i--
bertad de elecciﬁn e vea sujeta B 12 observancia de clertas normas?,
pues entonces ya no existe tal libertad, sino que el asunto se convier-
te en una cucgtidn dé conveniencia, de elegir lo que mencs se contrapog

ga 0 lb gue no se contraponga cn absolute a lo preestablecido.

Es natural, a pesar de ello, que la libre comperencia en sentido -



mercantil o cnmercia daba ger. 31 rusultndo de un control. yn qua es na-
cesario, para que 38 di'en principio es:a compatencin. que uquellos ‘que
1nterv1enen en . . : ] 1gua1dad “de cir:unstancins, hacien—

“do un’ pnrangﬁu qu' os p: ece.adecuadn. obsnrvnlos qua en las cumpe:en--

:clns d-portivas “los’ cnmpetidnrns inicinn en ‘una posici&n 1déntica y en

.:-pnr medio de 8u aptitudes quu deben de triunfar en la misma. De esa -~

T misma manera dn

cémércinntea dnben eatar sujetos a una similar regla-~-

. mnntaciﬁn y 5519 den:ro de1 msrgen por ‘ella gefinlado y en base a sus mE
ritos_q‘nptitqdep._que_en este caso serfan precio, calidad, ece., supe-
.éar;a,suq'déhpetidores y ob:unar una mayor ganancia o presatigio.

De hecho. ln computencin desleal ge munifieata a través de actes -~
renlizndos sin ‘derecho o en abuso del derecha pero que simpre menoaca=--
ban ia libre competencla. Sin embargo, serfa erréneo afirmar que la 1i-
bre conpeﬁencia deba concebirse como el irrestricto juego de la activi-

* dad de csmere;nntes e industriales, puesto que ni aln en au npogeo la -
ecnnbm!n individualista cbedecis a esa constante, sino que, como afirma
ROTOND!I:-"...desda el punto de vista del Dereche, mis que de libertad
de competencia deberfa de hablarse de igualdad de todos en nl.ejercicio

.de actividades econdmicas', o como lo manifiesta GARRIGUESzz ", . no ca-
be concebir una lihre competencia ilfmitado o andrquica, 6in mfis normas
que la voluntad omnimoda de loe competidores. Libre competencia, en asen -
tido jurfdico, significa igualdad jurfdica de los compatidores™, '

La Gnica forma de lograr &sta aituacidén es por medic de la ley, —-
puesto que de otro modo reinarfa la voluntad del mis fuerte, quien no ’l
permicirfa la existencia de otro elemento qus pudlese per:urbnr sz supe
rioridad. ’

Asf vemos que 1a existencia de la competencia se puede no dar por
diversas razones y para sarentiiarla. el ArtIculo 28 Constitucional pro
hibe los monopoliocs y los estancos, de loa cuales como snbemos los pri-
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meroa 8@ refleren n loa pnrticulnrel y :los- sagundo- nl Estado, comn se-. -
de, 1a: Lay Orgﬁnlcn del Art!culo 28 Cnnsti L

flalan’ los. ar:Iculos Zn. ¥ o,
tucianal en materin de monopoltoss. fj-

_tes e 1ndustr£alea actﬁnn prEctlcamen:e como’ encargndn
que se presenten poaibilidades de compe:encia“4

En congecuencia, no podemos hablnr de la exiatancia de una compa-
tencie en aquellas situaciones en las que pot 1nt=rvencionen.
tipo jurfdico o econfmico, no pueda darse la 1ibre concurrencin du loa L

- comercianten, peraonas FIsicns o morales en la econom!n g

La libertad de competencia no significa por tant&.'ilfffreséficto
juego de los factores econdmicos, sine el desnrrollolge @na actividad -
comercial bajo la observancia de clertos lineamlentos,

2.~ ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA.

Ahora bien, la competencia "es una relacifn entre sujetos, perso-—-
nas [Isicas o morales que ejercen actividades econdmicas en forma inde-
pendiente, por medic de venta de mercanclas o prestaciSn de servicios -
similares, con rvelacién 2 una clientela tachi{én similar, de modo que --
puedan resultar repercusiones entre dichos sujetos, a causa del ejlerci-
clo de pus actividades en tal formn que pueda beneficiarse la actividad

de un sujeto de la actividad del utro"s.

Del anilisis de esta definicién, Que nos porece muy completa, se -

desprende que la competencia supone la existencla de una relacidn aubjg‘
iy

tivo entre comerciantes, ya sean personas ffaicas o morales que reali--



zon una actividad econfmica en forma Independiente, Debemos entender por
ejercicio de la actividad econdmica naquelln seifialada por la Ley y que no-
bordaremns posteriormente. Adelantamos que este ejerciclo puede . realizar
se & partir de la fobr{cacisn, o puesta en venta de mercancias o presta-
cidn de servicios similares. Aunque aquf debemos agregar que no necesa--—
riamente debe darse el presupuesto de la similitud entre los productos o
lvs servicios para que exista la competencia, Lo relaci{dn con la ciien:g
Iz similar hobrfa que empecificnrla mis, es deeir, iQue se entiende por .
una clientela similar?, dxiste un nfimero incontable de factores que pue-
den diferenciar o igualar a una clientela en un momento dado y es difi——
cil apreciar cuondo se estd ante una clientela con caracteristicas simi-

lares a otra,.

Por ejemplo: Dos comerciantes venden similares prodﬁctné. sin embar
go, uno de ellos lo hace utilizando la marca prestigiada del otro, sin -
su consentimiento, aungue en unz zona de mis bajo ingreso per clipita glg
bal., En cse momento podria hablnrae de una si-ilitud en 1a mercancia, mis
no en cuanto a la elientela, Y a pesnr de ello. el comerclante que esta
usands la marca pras:igiada y vendiendo un prnduc:o gractas a elle, afin:

entre una clientela diveraa. esti compitiendo con el lugitimo propleta--
rio del registro sin que ‘se tuviera quc_dar Eotznsnmante 1n similitud en
1a clien:eln. : ' )

Para’ que ae dé la computnncin dehen da suacitarae repatcusioneu en-
tre los aujetos que 1ntervienen en la. mlsmn a conancuencta de ese mismo
desarrollo de sus nctividndes. y dn allo dubn resultnr el buneficto de =
un sujeto en relacién con el otro u otros. |

Una conducta debe de considerarse apta como actividad desarrellada
para los efectos de competencia sl es objetivamente capaz de aumentar --
los ingresos de una persona, participante en el tréflco comciclai. en -~
perjuicio de 1a otra, y si dicha actividad estd motivada subjJetivamente
‘por una intencidn de aumentar la competencia propia ¢ la de un tercero,



suponiendo que tal motivo no deba mer necesoriamente el inico, ni el -—-

eaencial para esa actividad,

Es un Bupuesto dentro del concepto de competeéncis que el cnmpetidor
tiene que proporciunar o fomentar su actividad en dectrimento de otros —-
competidores o miembros de la competencia. Consideramos que esto ge da - °
en una wmayor proporcién cuando la mencionada actividad se lleva a cabo -

"en un &mbita similar en cuanco al péblico se refiere, aunque, como.ya he
mos visto, tratfindose de mercancfas similares la competencia se puede -
generar entre empresarios de giros y potenciales distincos.

Conpecuentemente, no es necesario ni prudente adoptar el criterio -
rigorista de que para que se pueda dar unra computeﬁhia 1la actividad de -
los compatidores debe desarrollarse en fGreas iguales o aenejantaa..slno .
que basta con que &stas colncldan hasta cierto grado. '

De hecho, el elemento personal de la relacién compecitiva A'el'ﬁun:_

petidor =~ es susceptible de representar tanta relevancin &n un cuso de-— f .

terminado, que los supuestos de similitud en mercancia y servicioa o en

clientela pasan a un segundo plano.

Para que se sugsclite la competencle en el aentido en que 1
mos en este trabajo debe garantizarse 1c3a1mente el lihra:dcna

1a empresa, ¢s decir, de los competidores. '

En efecto, la actividad empresarial por el’ hecho de constituir wna -

actividad encaminada a producir bianen ¥ aarvtiios parﬂ al mercadu. exige:'i'

del régimen jurfdico dos plnntnamlentns basico X : X
l.= Que &sta actividad sen ejercihn libremente. § : .
Que se desarrolle dentro de una ntm&sfera ‘da licicud Yy 1ea1tsd .

Para lograr &ste prﬁpﬁsitn al Derecho debe garantizar al empresaric
el libre desarrollo de su actividad y también Hebe defender dicha activi-
dad de aquellos actos competitivos gque presenten caracter{sticas de iii--



citud o deslealtad.

El marcc de libertad en el que debe desarrollarse la empresa chedece
a lé'funcisn ccondmico~social de 1la misma. Ya que la funcién empresarial-
que se precle de serlo sflo puede llevarse a cabo en un slstema econdmico
fuﬁdado eﬁ el principio de la libre competencia,

Este sistema es, en resumidas cuentas aquel en que cnda cnmpctidor -
procura enconadanente mantencr la propia c¢lientela y nl mlsmo :iempo nu—-
mentarla a eostn de la clientela de leos competidores. : i

Para lograr este oﬁjetlvu se utillznn los recursoa de mejores ofer-
tas en el mercado: Mis bajo precio. nejnr cnlidad de. las mercunc!aa o ser -
vinius. ptestaciones complementarias, etc.

. La esencla de 1o competencia consiste gnr?l aécﬁgo;a comﬁfadorej y';-
vendedores a un nimero sustancial de al:ernhtifna-}:én sé.éé?ﬁcidnd de.—f
ncaptnrlnb o, rechazarlas, atendiéndo al car&ctéf'dé.ndtoéiedud y éatiafuc
torf{edad de las mismas, es decir, que los. consunidores deben de encontrar’
sa en fgualdad de circunstancing ante varias ofértas alternativas sobre -
cuya elecciﬁn deciden con entera libercad, De ahf se deriva la importan--
cia que para el sistema competitivo tiene el henho da que los compatido--
res mejoren sus cofertas de manera indefinida.

De hecho, 1a libre competencia presupone no sélo la libre autonomfa-
de 1a voluntad en estricto sentido, sino tambi&n la libertad para desarro
llar todos aquello§ actos que hacen pdsible la conclusisn de futuros =-—-=
acuerdos de voluncades, desde la fabricacifn hasta la publicidad y propa-
ganda cncaminada a captar la clientela. . ) )

De lo anterior se desprandc‘qué el mejor elemento con que cuenta el-
competidor para triunfar en el mercado es csta posibilidad ‘de mejoramien-
to {limitado de ln oferta. ’
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constitucivos de la competencial CGmpetidores. mercnnc!a (p oductoa o scr  '
vicioa), clientela y ublcacin del eatnhlecimiento nomercinl u indua:rinl.

El competidor es aquelln persona fisica o moral que tiene ln 1nten—-
c18n de fomentar su aerividad en detrimento da otros miembros de la compe
tencia, Ello es posible generalmente en los cagos on que énta se desarro-
1la en un cfrculo del piiblico esencialmante 1guu1, es decir, con similar-
promedic de ingresos per cipita, con el wismo’ ucceso a medinn masivos de—
comunicaclén ¥y la oisma suaceptibilidud a dejnrsa influenciar por anun~—-
ciocs publicicarios, gue habiten en wmm zana seugrﬁficn determinada (aque-
11a en que el suje:n activo de la compe:enclq ha - decididn competir), ete,,
pero tambi&n .es posible que empresarice de giros y potenciales distintos-
puednn encontrarse en competencia cuando se trate de mercancins similares,
Vgr.: Una farmacia y una parfumerfa. en el caso de gue ambas neguciicio-
nes necesiten un determinado produc:o qutmlco para eslabarar en su-caso-—- '
preparnnionea Earma:euticns o prnductos de perfumerfa.

De ohf que no sea necesarioc que la actividad de los compatidorea se-
desarrolle en campos totalmente idénticos para que exista una compctencia.x
sino que basta, como ya dijimos, que se coincida en clerto o ciertos ‘elem

mentos hasta cierto grada.
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En rasumidns cuentas el competidor es aquelln pnrsnna lndividual o~
social- que Bé encuentra o gque pretende in:rodu:irsn en el marcadu consumil
-dor para afrecer al pﬁblicu su producto o servicio con ol f!n de obtener-
-algﬁn lucro o gnnuncia. Esta empresﬂ dehe sicunrse EIsicamen:e en- algin -
 lugar, es decir, debe tener un dumlcilin. debe estar identificada por al-

guna razén o ‘denominaciSn aac:lnl o por _un nombre comercial que la . distin

ga eomarcinlmen:e ante -1a clienteln efectivn o pnten:iﬂlaA

El segundo elemento, 1a mercancfu. e8 el hlen, pruducto.' éervicin o
da’ ahora en adelan:e fdenti

actividnd yue los campe:idnres a empresarioa
ficaremos ambog cErmlnoa como- uno’ aolo) dnsnrrallan. fahrican. elabornn.—

l'ﬂl'lt

diaeﬂun. mnnufncturan. ofrncen, praucnn 1gnan o anuncinn a ="

la: cllen:eln .

La clientela es:ﬁ 1ntegradn pork onsumidarau potunciulua o efeccivos

.

de murcunefas o aervicios ofrecidoa por lnn computidores.

liacemos esta diferenciacibn antre'clientes efectivos y potenciales -
porque considerames que les primufos &0n aquellos ya "amarrados" s un pro
ducto, a un servicio, a un ‘establecimicntocomercial o a un competidor en
particular y que diffcilmente pueden escapar a esa esfera consumistn de —
sujecién que les tiene atados por diversas clrcunstancias. De hecho to—-—
dos nosotros de una u otra manera somos clientes efectivos de algunos ===
clentos de productos, tal vez sin saberlo. Efectivamente, aunque parezca-
porprendente, basta con ponerse a realizar un cflculo ripido de culintos -
productos consumimes que lleven una determinada marca ¥ que no estamos --
dispuestos a cambiat, porque estamos convencidos que ¢se es el producto -

que ofrece mejor calidad o per simple comodidad,

Consideremos tan s8le nuestra actividad en las primeras horas de una
rutinaris mafiana: Nos levantamos despufa de haber dormido en elerto col--
chén de conocida marca A, nos quitamos la pljamn B, nos rasuramos con el-

rastrillo C, antes claro nos untamos la crema de afeltar D, mientras tan-
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to puede ser que escuchemos la estacléin radiofénica E, luego nos met;mos—
en la ducha cuya regadera es demarca F, los mosalicos de nuestro bafio los
comprames en la negoclacién G, comenzamos a bafiarnos y nos enjabonamos --
con el jabdSn H, el cabello desde luego necesita el champd I, sin mencia--
nar el acsqdicionndor J, nos secamos con lp toalla X, nos ponemos nuestra
ropa y zapatos L y nuestra locifn sin la que no podemos salir M.

En fin, que as{ podrfamos peguir enumerando todas nuestras activida--
des cotidfanas, llegande a la conclusidn de que en todo momento utilizamos
algin p}oducto sujeto o una competencia, Las razones en cuanto a por qué -
hacemos uso de age dgterminado bien ¥ nB de otro similar son wfs complejas

y entran en el campo de la Bicolpgla.

Volviendo al tema, la clientela potencial son aquulloé consumidores -
que ain no estdn sujetos a un producto o servicic determinado, sino qua —-
aidn buscan el bien que les pr?duzcn la mayor satisfaccifn, todo eato ha—--
blando en té&rmincs gomerciales.

Por {iltimo, consideramos que la ubicacifin del establecimientc comer~—
cial o industrial o la zona geogrhfina et que desarrolle sus actividades ~
es un elemento importante en la cuestifin competitiva, pues alin en el caso-
de una similitud total entre conceptos como wmercancia y hasta signos dis—
tintivos, s% las negoclaciones se ubican una en Hatamoros, Tamaulipas y ~—-
otra en Lagos, Higerin, dificilmente se podrd hablar de una competencia en
strictu sensu.

3,- AMBITO ECONOMICO DEL DESARROLLO DE LA LIBRE COMPETENCIA.

Volviendo al gistema econdmico en que se¢ debe dar la competencia o en
el que actila la empresa, tenemos que si &sta constituye una organizacidn -
independientn que produce para el mercado y surge por virtud de la libre -
actividad creadora del hombre, no es diffcil establecer que la empresa asi
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concebida por definicifn tiene gque en:uadrars? en un sistema de libre com-
pectencia, el concgpto de empress aqui uabozadn serfa de todo punto lnconci
liable con un aistema de economfa dirisidn.

En esta Gltima, el proceso de produccifin de bilenes y servicios es so-
metido a una planificacién central, sustray&ndose de este modo a las re=w-
glas de formacidn libre de precios en el mercade. En este slséemn se esta-~
blgcé un pldn central unitario para la totalidad de la economfn cuya elabo
" vaclfn y,deaarrdllo'se'encargn a un Srgano central, quien de esta manera-
pasa a ser el intco sujeto “econfmico auténtico, asignindoacles a los demis

Bujetos un q@mple pnpél de ejecu:orgs de la volunl:nd'plnniﬂcudurn.7

Daﬂepté modo se notarfa le ausencia de dos componentes elementales --
del concepto de empresa que serfan: La autonomfa y la produccisn para el -
mefcndo, Es prudente hacer la distincifin dentro del sistema de economfa -=
planificada, entre la economia dirigida "stricto sensu" y la economfa esta

' tal o estatificada en su cenjunto o parcialmente, ya que en la primera mo-
- dalidad la produccién y distribucifn de bienes ae renliza por empresas pri
vadns, pero estas empresas carecen de autonomfa, sinc que han de verse so-
metidas a las directrices‘plunificadnrns centrales, En la segunda modéli--
dad las empresas de todag © una parte de las zonas econ&micas pertenecen -
al Estado © a corporaciones de &1 dependiences. :

Dentro de los lfmites de una competencia "aana", es decir, dentro de-
las normas legales, existe lo que se¢ ha dedo en llamar la "estrategla com-
petitiva“ de la cual prQFedernmos a hacer un superficial esbozo, por pare=
cernog de una vital importancia para el desarrollo Sprimo de la empresa ==

dentre de los couces adecuados,

La definicifn de una estrategls competitiva consiste esenclalmente en
el desarrcllo de una amplia fSroula que determine el cmo la empresa va a-
competir, cufiles deben ser sus objetivos y qué polfticas serdin necesarias-

para aleanzar tales objetivos.
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" La estrategin compecitiva ea ‘una combinuci&n dp los finea o metas por
los cuales ge estd esforzando la empress 'y los medios o polfcicas con los-
cualas se estﬁ bus:ﬂndn llegnr a ellos.qzl : : '

La cuestiﬂn {gnﬁral o prioritaria para todo planteamiento estratégico
competitivo son los objetivos de la ampresn. qde Eorman su definiciln gene
ral de cSmo se desea competir, asf como ‘sus objetivus espec!ficos econBmi-
coa.o no econdmicos’a corto ¥ largo plazo. La copresa debe de buscar el al
cance de esos objetivos mediante polfticns clave de operacidn que deben -
definirse como consecuencis de las operaciones emprusariaiea. Eatns polfti
cas clave pueden ser tan varindas como lo requicre la empresa, sin embar—-
g0, las elementales son, no necesoriamente en orden de {mpertancia las gue
a continuacidn se sefialan: Metcados,\comercializacidn, ventas, distriby-—-
cibn, fabricacifn, wano de obra, compras, investigacifin y desarrollo, fi——
nanzas ¥ control y linea de productos, Ahora bien., dependiendo de la natu-
raleza del negocio, la direccidn puede gar mis o menos especIfica al arci-
cular estas polfticas clave de operacidn, una vez que estén especificadas-
se puede utilizar el concepto de estrategis para dirigir el comportamiento
general de la empresa. Las politicqs,:,lus objetivos deben estar conecta--—
dos entre sf para el correcte funcleonamiento de la estrategia.

La formulaciSn de la estrategia competitiva involuera la considera~--—
cidn de cuatro factores clave que determinan loa lfmiqes de lo que una com
pafifa puede lograr con Exito:

(1) Los puntos fuertes y débiles conforman su perfil de activom y de-
bilidades con relaciSn a sus competidores, incluyendo recursos financieros,
posicidn tecnoléglca, identificacisn de marcas, etc.

(2) Los valores propios de una organizoacién son las motivaciones y —-
las necesidades de loa directivos clave y de otro personal gque debe implan
tar la estrategis elegida, De ese modo, las fuerzas y debilidades, combina
das con los valeres, determinan los lTmites internos de la empresa a la ~-
eatrategia competitiva que se puede adoptar con &xito.

Desde luego que también deben de tomarse -en consideracifn los limites



!__-.15 L

externoa del an:orno[ omercial y amprasariul que as:ﬁn determlnndos por

la aociednd que re i f'l' Act 'uobre la cumpanIa, de factorcs tu-—.
les como la pnl!:ica gubarnnmen:ul. 1ntereaes so:ialen. cos:umbrus emer,
gidas, etn.. ' - "

Po;‘huphesto.que 1a entfﬁ:egin éﬁmpefitivn puede realizarse en for
wa limitada, sin eliminar ninguno do sus factores esencialen, pero si -
limitandola a un campo daterminado, que en nuestro caso serfa el desa—-
rrolle de las "polfticas marcarias", término que consideramos de acufia=
cifn propia y que e define como 1u ea:rategin desarrollada para alecan-
zar 5ptimﬂs ventas del producto o servicio en el mercado, mediante su -
adecuada identificaciﬁn y comercinlizaci&n.

Couwo muestra basta un hotén ¥ nsI tenemes la llnmnda "Marcn de Ba-

ta11a"?

por otrn puede 1ntroducir una’ marca ‘que. tengn efecto, — ya sea que esro

+ con la cual una empresn amenazadn o potuncialmuntc amenazada -

represente 1a ﬁnica mutivacién o n de 1n mnrca - de castigay o amena--
zay 1n Eucnte;da la ‘amenazs G '

Vgr. Coca-Cola introdujo una nueva marca llamadzs Mr, Pibb a medine
dos de la dEcada da los ?0': (en el mercndo nortnnmericano) que tenln -
un subor muy purecido al de Dr. Pepper. marca que estoba ganandn parti-
_cipacion ‘en. 8l mercado. Maxwell House introdujo uno marca de café@ llama
" da Horizon qup_tan{n cnractarrsticns y disefios de onvases similares a -
'71os.éé Folger, en algunes lugares en donde Folger estaba buscando colo-
carae'méjor. Las marcas de batalla pueden ser advertencins o disuasivoes,
o tropas de choque para absorver el impacto de un ataquae competitivo, =
Tambi&n suelen introducirse con poco apoyo o empuje antes de que Ee pre



sente nlgﬁn htuquc serlo, sirviendo as{ como advertencias, Las marcas de -
batalla también pu;den u:illznrae como armas de ataque como parte de una. -

campaiia mas grnnde.

Z LA LIBERTAD DE COMPETENCIA EN EL DERECHO MEXICANO.

Ahora procederenos & realizar un anfilisis suscinto, ya que hacerlo en
forma extensa serfa objeto de otra tesis, de la libertad de competencia os
pncfficumnnqa en el dmbiro del Derecho Mexicano.

De lo antes expuesto puede deducirse la separacidn entre la libertad-
en la actividad empresarial o sctes del empresario y la libertad de compe-
tencia. ln Gltima tiene como objetivo, come ya vimos, el que los actos de-
" los emprasariocs particulares puedon efectuarse con fines competitives, sin
que se vea 1ﬁped1da por el Estado o los mismos particulares, en tanto que~
la libertad de la actividad empresarial es el derecho que poseen los parti
culares de iniciar y desarrollar ocupaciones econdmicas independientemente
de su contenido, con el propSsito de lograr um lucre.

De lo anterior se deaprende que a*nivel normativo, y cowo consecuen--—
cia de los distintos objetivos de las dos llbertades en comento, B¢ requie
ren disposicicnes garantizadoras de estos conceptos con un contenido diver

850,

5in perjuiecio, d?sde_luagn. del vIinculo existente entre ambas, puesto
qua la libertad de acﬁividad empresarial es el vehIculo de la actividad --
compatitiva y cunlquler notma que proteja a 1a libertad de actividad empre
sarial sirve, 1ndircctamnnte. en favor de la libertad de cnmpe:encia.lo
. \
Siendo a?!, la 11herénd de concutrencia debe incluir de mancra esen--
cial lo que se conceptiin como libre acto empresarial, mas no debe entender

B¢ por esto qua ambas puedﬁn sar protegidas par notmas homogéncas, sino —
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que se requiere en situaciones especfficas de disposiciones logales que-

poarﬁn.favore:er 4 una en perjuicio o restriccitn de la otra., Como ejem-

plo sefinlaremos que la existencia de monopolios se opone a la liberctad -

de concurrencla, por razones obvias, de este wodo si{ se pretende prote--

ger la libertad sefinlada deberf restringirse ln proteccién de la liber-

tad empresarial cuande 1ia renlizaci&n de esra dlcima conduzca a ln forma-
cifn de monopol Les,

) §in embargo, la concesiﬁn de subsidics, por ejemplo, que e8 una poll
ticn que afecta direccamente a la libertad de :ompe:encin. no es 1ncompa-
tible con- 15 1iher:nd de la actividad nmpresurinl. .

En.nuéstré-defechq apbas garantfaa son espncfficamante protegldas -~
ﬁdr medio de'iok'érficuioa 50: y 28 de nuestro méximo ordenamiento jurfdi
co, el primero de ellos gurantizn de una munera completna ¢ incondicional-
‘la libevtad de "1a uccividnd empresnrinl y el segundo norma lo libercad de
competencin.'

En efecta, eafﬁbléée El artfculo 50. de nuestra Constitucidn Federal
que: YA’ ningunﬂ petsonn podr& 1mpedirse que se dedique a la profesidn, in
dustria, ccmercio o ttabnjo que le acomode. slendo 1fcitos ..."; Barrera=
GrnEll nos dice gque: "La 1libertad de comercia (libertad de competencia) — .
ademfis de ser un der:chn individual del empresario y del comerciante, en~
au aspecto dinﬁmico conatituye una protecciSn y una garancla al consumi—-A
dor, en cuanto que ln abundancia ¥ la discinta calidad de los productos -
que se¢ ofrecen en al mercado influyen de manera decisiva en su bnrn:ura y;
en la mejor y niis amplia satisfaccidn de las necesidades del pﬁbllco

Esto, desde luego toﬁaudﬁ.en cuenta lo ya mencionado mcerca dé 1a -
'emprena capitalista, es decir, aquel organismo nacido y'desarrollﬁdo en =
un régimen de libertad de comercio, lo que canopemoé ¥ hemos ya definido-
como un sistems libre de eﬁpresu y de libre competencia que, desde lucgp,
supone el reconocimiento y proteccifn de 1a indciativa individual en el -
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ejercicio de la actividnd comercinl ¥y la concenlﬁn ‘por cl Derechn ¥ por -
el Estado de un trntamiento 1gunl, da unn 0pnrtunidad 1d£nticn a tedoa —-_
loe hombreu ‘para’ cuncurrir ai mercado. para llamar ln a:enciGn de la  ——-

clientela e imponerse dentro de los lrnitas lagales a lnn compecidnrea.

"Ast éenemog-que_en;;;or!q{lda 1ey§§:d§l1a ofértd.y la demanda debe—
rfan fijar en un rEglmeh'qe libre énncuf:qnc;a; las necesidades del merca
do, loa precios de 1os artfeulos y la calidad de las mercancfas que son -

demandadas, debiendo imponerse los mejores preductos cualitativamente a -

un costo mis accesible. con lo que el pGhlico conaumidor deberfa reaultar
bennficindn.

Sin embargo, como ya tambi&n ha quedado maniféétndo. la. 1ibertad de-
comercio no es una facultad o potestad irrestricta que nanceda al cnmpeti_
dor lz garantfa abscluta de emplear tcdos los medios de’ 1ucha con sus com
petidores para vencerles R4 manejar al marcado a.su capricho, Bino que sig
nifica una libertad sujetn a ciertoa propﬁsitos ¥ limitada por.el raspeco
que debe concederse ‘a dere:hcs de terceroa y en cuanco suponga un abuso-

que pueda causar un dnno a ln colactividad.  '

Existen restrlccinnus de orden Constitucicnnl parn la libertad de co
mereio, Barrera Graf en su obra ya. cicndn aenala que las reatricciones de
orden piiblico a la libertad de ccmercio es:ﬁn recanonidan expresamente en
el miamo articulo So. Cona:i:ucionai. que establece esta garantf{a indivi-
dual al preceptuar quet "...El ejercicio_de esta 1ibertad s6lo podria ve—-~
darse por determinacién judieial Fuindo se ataguen lge derechos de un ter
cero, o por resolucifn gubernativa en los té&rminos que marque la Ley, -—-

cuando se ofendan los detechos de 1o sociedad.™.

E incluaso el artfculo 253 fraccidn II del CSdigo Penal, castiga con—
la pena de priaién "hasta de nueve afios, multa de cien a cincuenta mil -—
peios ¥y suspensifn hasta de un afio o disolucisn de la empresa a juiélo -—
del Juez", a quienes sean responsables de actos ¢ procedimientas "en con-



- 19 =

tra de la llbre concurrencin en la producciﬁn. induntrin,rcomercio o-
servicio pGblico, en perjuicio de la colectividud o de una clnne soeial

an particulnr. .

En’ eate otden da 1denu. encontranos_que la- lihertad du oncurren_-lzf
) cia estd protegida por prin:ipioa de’ nrdeu pﬁbllco que 1mpouen, tantu -,4'
1a proteccisn de los conaumldornu cnmn la da lnn miumnn empresﬂs cnmpe-_

tidoras.

Log deraches de los competldnrca. aaf como ‘1a propin libar:nd da -
comercio, estin contemplados y reconocidos en nuestrs Ley Fundumentnl -
al prohihir 1a constitucifn de monopolioa, la concentracidn n ncapnrn-—
miento de ciertos artfculos, las maniobras tendientes al’ alzu de pre—-—:'
cios, etc. (Artfeulo 28). )

Por otro lade, la procecciSn de las eopresas cnmpetidorns..naﬁifeg
tada B través de las normas tetdientes a evitar la competencia i1l1fcita-
y desleal, se encuentra establecida en nuestro derecho pcaitivo. aasl co
mo en los usos y costumbres comerciales. T

Joaqufn Rodriguez y RodrIguezlz afirma ai referirse a la libre com
petencin, qua la libertad de industria y comercio eath cons:itueional--
meq:e reconocidn, siempre que sean 1lcitas -(artfeulo So. Constitucisn -
Federal).

El antccedente histdrico de esta disposicidn lo es la Constitucidn
de 1857 que contenfa una disposicidn aniloga que no era wis que un re-—
l flejo del principio del liberalismo econémico. A 8u var eatas concepelo
nes influyeron sobre el Cddigo de Comercio Mexicano ‘que en su momento —
8c derivs del CSdigo de Comereie Eapaiiol de 1885, de raigambre fundamen
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talmente 1iher;1.

. Como aabemos. el cnnrenidu del conceptn purumen:e abs:ractn de ln -“

regula el régimen de estas aupresas i
nes y reglamentaciones.

artfculos a precios determinados y para obligar a la preatncioﬂ dc aerv.

clos necesarios teniendo enh cuenta las condicion'

‘de’las empresas. pnr

que promueva y estimule el entnblecimiento de explot@cione de’ 1ndustriaa;‘-'
similares (artfculo 70.). '

Por si enato fuera poco, el artIculo 12 da ln miswa Ley. auturiza al f?.i
Ejecutivo a reglamentar ln 1n1ciaci6n da nuevns actividades industrinlea




el consumo-de. nLros. y las In rnqlodudi§p udﬁfiqledfgﬁq copstituyan -

peligro de munopolxu o nmenuz Gmicos graves; para.-

’ Rodrfgucz fundnmentn nsI 8 opiniﬁn dsl caréc:er'intervencionista-
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I1. LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL DERECHO-MERCANTIL. -

"1.- ANTECEDENTES,

Ln'nctividéd’dei ehpféshrid"debéfdusﬁfrollhraé'en un mafco de recti- '

tud y 1aa1tnd.,E1 empresnrio que adcp:n unauc:itud ngrnsivn an el murcado._ L

al mantenerae cn una cons:nnte 1unhn con las empresartos uompetidures. de
be nometersa a ciertna reglas parn qne ustn lucha no se renlice unﬁrqui--_:
camenta, . L - g

Ee claro que en un sls:emn competitivo dche :riunfar el empreaurio -
que logre obtencr 1a ptefarencin de onsumidor ufreciando laa mejorau -

al decidir cual prustaci&n ea major. Eu posible. sin embargo. que en al--
an supuasto los clientea e inclinen por una prestacisn a la gue objeti-
vamente no le corrcsponda el pues:o preferante, Pero en general los conau
midores o:ursnrﬁn la ptctarencin a la prestacifn gque por el precio, cali-
dad, ete., resulte ser la mis ventajosa. Dentro de la “prestacién" del em
presario debe inclufrse la publicidad o propaganda, cuya misién es jusca-
mente convancar a la clientela acercoa de las ventaj)as de la mercaderia o
servicios ofrecidos.

A esto debe agregarse que para que 1a decisidn de los consumidores —
sea a:eﬁ:adn. es imprescindible que cada empresario ofrezca en el mercado
sus proplas prestaciones y no las ajlenas, pueste que como ha establecido
la doctrina alemana la libre competencia riene que ser ademfs una compe-~—

tencia basada en las proplas prestaclones, ya que sl la competencia cons-
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tltuye un prncean de sulecciﬁn d; ias empresas a trnvéu del mecanismo du:‘
los prenios. logicnmente debe aer elcgtdo el elpreunrin un nobre ln bn--.'

. 8e de su propia preatucidn pueda ofrecer el mejor precio.

. El ordenamianto jurIdlco reaponde a estns nxigunciau astableciendn E
una serie da normas que garantizan al empresario el trlunto basado ‘en su
propio esfuerro, es decir, en la calidad de sus prcpins_prequciqnes.l," '

Estas normas protegen a la empresa sobre sua propioé "ﬁedioa de tra
bajo", lo cual adquiere una dimensién subjetiva, yn-qun g8l bien es [fcil
mente comprensible cuando tales medios se fdentifican singular e indepen
dientemente los unos de los otros, por otro lado reviate caracteres com-
plejos cuapnde &stos Be entlenden como constitutivos de un todo, la ha-——
cienda, que a fin de cuentas es el bien que constituye el objetao del de-
recho cuya lesidn, a trav€e de una interfersncila prohibida, nos interesa
aclarar en esta capftule bajo al rubro genasral de competenciz deslsal en

el darachoc mercantil.

2.- ¢ COMPETENCIA O CORCURRENCIA ?

En general la doctrina no ha conseguido unificar un criterio en cuan
to al términc mis adecuado que debe emplearse para describir le actividad
econdmica de los empresarios que coincidan en un mercado con el propSsito
de obtener una ganancia, Hay autores que opinan que tal actividad puede -
tdentificarse bajo el rubro genérico de “competencia'", ya que consideran
que existen entre tales empresarios, elementos que conforman una verdade-
ra contienda, en la que dominarf aquel que mejores condiciones logre ofre

cer a su clienteln, en cuanto a la calidad de sus productos, precio, etc.

En cambio hay otros autores que consideran que el tfrmino “competen=
cia" puede orillar a confusiones, sobre todo en téfrminos juriIdicos, al em
plearse dicho concepto con mayor profusisn parn determinar “la atribucibn
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legfiima a up Juez u.otra autoridnd: para el conocimiento o resolucién de
un'asunto , o como el derecho que niene un Juez en nl Tribunal pnrn ‘co=-

nocer 1a cauna".

Parn estos de:ra:tntes'dél tirmiﬁo competencia .Tia.pﬁlnbra 'eoncy
rrancia' ea la mis adecuada para 1dcn:1f1cnr el parnlelinmo de activida-
des eopresariales referido, ya que en su npiniﬁn la definici&n jurIdicu
de dicho concepto (concurvencia) - la 1gun1dud de derecho, hipoteca o -~
privilegio entre dos o niis personas sobre una misma cosa -, &8 apega mis
al verdaders cardcter de la’ dinciplina. ya que efectivamentes se trata de
acudir juntos a un mismo mercado en ciérea- igualdad de circunstnnciun -
con el fin de ajercer al principio de libertad de iniciativa, en el cual
se fundamenta todo proceso econSmico & industrializacisn,

Ahorabien, los econnmiitas congideran que la confusisn entre los ~= '
términos competencia y concurrencia sélo se enfrenta en.al idioma espa~-
ﬁulz, y puede evitarse fAcilmente sl consideramos gue siendo amboa t&rmi
roe creados por la economfa, es a esta disciplina a la que debe acudirse

. para descubrir su real significado, ya que economicamenta hablande, com-
patir no es més que igunlar una cosa a otra andloga ecn la perfeccién o -
en las propledades; compiten pues laa mercancfas. En sentidoe opuasto, la
concurrencia se refiere en el mercado, al elemento perscnal, a los sujc—~

tos que forman parte de aquul.3

Asimismo, se afirma con el mismo criteric econSmico que "competen--
cia” es “el conflictc que surge entre quienes tienden a conseguir el mis
mo resuyltado, ofreciendo la misma mercancifa o el mismo gervicio y diri—-
gléndose al mismo pﬁblico““. Asf, de acuerdo a lo expueste y atendiendo
a un orden cronolégice, primerc se da la concurrencia y posterformenta -

la competencia.

Tomando en consideracisn que &stn aspira a ser una investigacibn ju
ridica, es ton relacidn alderecho que debe buscarse un significado ade-~-
ceado a la Inscitucidn an controversia, de tal manera y sopesando los -~



1dcnt1ficarra'1a diuciplinn en estudio, no pndnmou nscupnr a ln im'ortan--
cia de nu considarnciﬁn.

En la Epnnn dal antisuo Darachn Mercantil, el eatablecer una diucipli'f
na de 1a concurrencia. particulaormente de la libre concurrencia ¥ de la -

concurrencia desleal carecfa de una importancia radieal, en virtud de que---"i

el ejercicio de determinadas actividades mercantiles estaba reservado adlo -

a alguncs sujetos y por lo tanto impedido generalmente & los demfa. Al eve
lucionar la historia del Derecho Mercantil, principalmente debido & la pro
duceifn industrial en masa, adquiere una importancia fundau?ntal el disci~
plinar el acceso de los productores al mercado. El carfcter de libertad --
que se da en esa Epoca, a tal acceso, hace necesaria en consecuencia, una-
reglamentacifn adecuada que evite los abuscs de dicha libertad, en detri--
mento de otroa concurrentes que de tal modo verfan gravemente afectadas ==~

sus posibilidades de gannnnia.5

Estas normas deben defender la actividad empresarial frente a los im-
pedimentos que podrfan frustrar su £xito final basado en el prineipio del
propio esfuerzo. Por medio de los recursos que conceden estas norpas, el —
empresario puede defenderse contra los actos por los que se pretende fal-~
sear o crear confusisn sobre su actividad empresarial, es en este sentido=
que las normas relativas o la competencia i1lfeita son un :oﬁplenento de =--
las normas prohibitivas de las limitaciones de la libre concurrencia, ya -
que mediante unas y otras se garantiza el elercicic efectivo de la activi-
ded empresarial.
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Como yn hemos mencionade, el dereche conkra la :ompetencia ilfeita~
tamnbl&n protege a los bienes inmateriales de’la empresa, y esto es una -
'cnnsecuencia de ld fntima conexién que extate entre 1ua dimensinnes sub—
jetiva y objetiva de la empresa, y asinismo o8 conse:uencin de la finali.
"dad pergegulda por las normas relntivns a In computuncia 11[cita. puesto
que para asegurar el principio del triunfo basndo en el propin asfuerzn- 
empresarial, es indispensable i-pndir ln apropiaciﬁn del raGUICado de la "

ae:ividnd empresarial njena.

Es evidente que un ordenamiento juridico (cualquie:a) no puade ndmi_
tir el Exito empresarial que an vez de Eunda:a- en el propio esfuerzo ---
realizado, se aproveche dnshonestamcnte de 1os valorcu 1ntan31bles qua —
componen la empresa ajena,

Ee menester dejar geiinlado en este capItulo que el derecho relative
a la cnmpetencla ilfcita no sblo protege los intercses pnr:icularea de -
los empresarioa. sino tambié&n el interés general de 1n coleccividad

3.- COMPETENCIA ILICITA Y COMPETENCIA DESLEAL.

_ La sistematizacifn de ordenamientes tantoe de orden jurldico c;mo —
prictico que regulan la libre competencia abren el camino ineludfblemen-
te hacia el tema de la concurrencia o competencia desleal, disciplina —-
. fota Gltima cuya funcidn fundamental consiste en conceblr, crear y esta-
blecer una represifn legal, de aquellas modalidades de competencia cop--

‘trarias a los esquemas de libertad que la misma disciplina establece,
Conpidaramou que pﬁr sus consscuencins es necesario realizar la disg
tincifn entre actos de competencia desleal y actos de competencia {1fcf-

La Doctrina en general no se ocupa del tema, e incluso es comiin en-



27

centrar, una cierta confuslén entre }cs'térhlnoi "eompatencia ilféité“ y
“"competencia desleal™, esto se da quizi a que se considera de poea o nin
guna trascendencia, puesto gue hay nﬁtorcs‘qua tienden a emplear amboﬁ -
vocablos como ninﬁﬁimus. pretendiendo aplicar el mismo rég{man & OCtos -
que; por participnf de un carfcter divérso. mereéen un diverso tratamien
to.

EstS muy difundido el criterio de que el ﬁctn de competencia desleal
es todo aquel contrario a los usos honrados en materis industrial o cowe
mercial, La prBctica ha evidenciado que algunos actos realizados even---
tualmente por comerciantes o induatriales suponen, fatal e invariablemen
te, una competencia que por desventajosa para uno, varios, todos o para-
el piblico en general, involucran siempre falcs de honradez en la compe-
tencia. Esta préictica o expariencia ha sido a través del tiempo recogida
por loas leginladores y, presumiéndose estos actos furis et de iure des——
leales, se ha prohibido su realizacidn de manera simple y llana, de lo -
cual resulca que, al existir esta norma prohibitiva protectora de la 1i-
bre concurrencia, la realizacién del acte o actos prohibides constituye-
una conducta ilfcita ya que el sujeto estd actuando en contra de la Ley,

En cambio, existen otras conductag cuya naturaleza contraria a los-
usos honrados del comercio es discutible o no lo es lo suficientemente -
clara, y pueste que la Ley no lo prohfbe expresamente su carficter dea-~-
leal estd sujeto a énmprubaclﬁn.

Eatos casos son los que, aiin sin poderse calificar a priori de 117

citos, deben considerarse como una competencia deslenl.ﬁ

En otras palabras, todos los actos contrarios a la concurrencia hon
rados en materia industrial o comercinl son de competencia deﬁlnal. pero~
a5lo son ilfcitos los encuadrados &n una expresa norma prohibiriva legal
o contractual, estos desde el primer momento son violatorios de la Ley o
del pacto; por otro lado los de competencia desleal no atentan necesaria

mente contra disposieidn legal o pacto expreso, sinc contrn usos o pric=
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ticas comerniales o industrinles cuya existennia eatl aujetn a demostra-
ciﬁn. ) ’

Hny nutures pnrn quienes el con:ep:o de_"competanciu 111:1:&" anglo .
ba en funm gonGr.‘lca 1oa cnncnptos aspec!ﬂcus de: Competencin pruhibida
{aquelln’ Iimttada. expreanmcntn pnr preceptns legalna). competencia deg~—.
leal’ (aquella que contrarfa princlpion ticos) y la usurpaci&n de dera--
choe de propiednd Lndustrial (acciﬁn delictiva incorporada por algunos -
pafses en el CSdigo Penal como atentaroria de los derachos del legfcimo-
poseedor de sighos, paten:eé ¥y modelos objeto de la propledad indug————-
:rinl).7

Para los fines de este estudic, consideraremos cowo "flfeito”, aqua
11a concurrencia que atenta contra preceptos legislatives preestableci--—
dos encaminados a regular 1a ljbertad de dicha concurrencia. De "desleal
:nlificu;emos a todo acto de competencia que, prohibido o no expresamen-
te por las leyes vigenctes, va en contrd de "los usos honrados en la in——
dustria o en el comercio”.

4,~ SUJETO, OBJETO Y DEFINICION.

Existe un acuerdo priActicamente uninime en la doctrina en cuante a-
que 08 el empresariec el sujeto protegldo por las acciones de represién -
de la competencia desleal, puesto que el fin Gltimo de tales acciones es
agsegurar la libre concurrencia al mercado de quienes persiguen una ga--
nancia, y sdlamente quienes realizap una actividad mercantil 1llenan este

presupuasto.

S4n embarge, no exigte &l mismo acuerdo por lo que respectz & la de
terminacisn de cuil es el bien objeto de proteccisn de las acciones en -
estudio.
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Para nlgunon autores, como curneluttl. dicho hien es dobla y ‘estd -
conacituido por una, combinaciﬁn de la negocinciﬁn ¥ el aviamlanto. Otros
como Bnrrera y Rotondi opinnn que basta ln protecclﬁn nl aviamiento pues

-da asta’ Eurmn se pro:ege tnnto a lu negociucl&n como ul emprasnrio.

-‘Asc#felli en upﬁ boﬁturn 1hnnyndora. considaru que al blen proctegi-

. do teleongié&nbnhé-anﬁln‘1uch§'cnntri 1a coppetencia’ desleal es la pro-

habiliﬂad da 3annnc1h que'puede derivarse del uso &e los bienes inmaten-
" riales an la identificacisn de la nct}vidad empresarial,

Por su parte Ferrara, considera que el desérédito causado a lam mer
cancfas de un empresario o la sustraccifn de un empleado indispensable -
para &€ste, citados ambos casos como ejemplos de competencia desleal, ——
constituyen verdaderas agresiones a la organizacifn de la hacienda y ma-
nifissta que: "Si se dejare indefengn a la hacienda contra tales actos,
se darfa a los competidores la posibilidad de perturbarla o destruirla =
impunemente a su antojo, aniquilando #l1 capital que representa, para evi
tarlo provE la Lay Eon 1a prohibicilin de la competencia desleal que ca—-
balmente se propone tutelar la organizecisn de la hacienda, Iimpidiendo a
quellas causas perturbadoras de su actividad que pueden ser reconducidas
a actos inmorales o incorrectos de los competidores y que afectan a su =~

aptitud para producir el rendimiento”, 8

Consideramos junto con Julrez Pnppas'qua el encuadre de los sujetos
y bienes protegidos por las acciones para reprimir la competencia des~=-
leal, debe ser flexible en sistemas jurfdicos y econSmicos en los que, -
como el nuestro, ae tiende cada vez mis a un adecuade control estatal de
la libertad de comercioc, en beneficio del bien comdn considerade como &l
bien protegido, jerArquicamente mig valioso, dé lugar A legislaciones -~
que con el fin de protagerlo adecuadamenze, pongan el acento de sus pre-
ceptos sobre la haciendn comc el elemente jerdrquico inmediato, wmientras
otros lo hardn con relacifn al aviamiento, la clientela o amparando las
probobilidades de ganantia del empresario, pero alempre acorde con el mo

mento soclal-polftico-econSmice de cada pafs.
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Exiqtgn diversas definiclnhes-de compgrnnc1q_11!:1:&::

Juan Cnrlns vaaln Rodrfguez. en su libro 1ntitulndo “Publicldad -
Comercinl" define a.la’ compe:cncia ilIclta de ln siguiente formn' es -
...todo ptoccdimientn de un concurrente. dirigido n sustruer en derecho
propio. ln clienteln’ njana sin empefiat’ 1a propla fuarzn’ ecanﬁmlcu. pnra,
connrapunurla ala de B rival“ 9 - :

A, Ramella. citado por Zavnla Rndr!gue~. dica. "1a concurrencia -—
desleal es uqunlla qun engnﬁa 3 ‘los clientes sobru la po:nncinlidad pru
pla,’ njenn o nmhas a un tiumpo" .

- la dnc:flna sefiala que..ﬁnr dgalasl; dehe antendersa.aquellé':omps
tancia que una empresa O persona prnqtica contra una u otras ne con in-
fraceidn de ninguna prohibicifin contractual o legal expresa sinc como a
buso de la libertad de que gozan. ‘

Se afirma tambifn que es desleal "en las relaciones profesionales,
el acto contrario a las buenas costumbres, cometido de mala fe contra -
la competencia y destinado a atraerse a uno o varios clientns”.lu

De las definiciones cicadas se deduce lo siguience:

1.~ En ciertos casos la competencia 11fcita no es un hecho ilfclto
aislado, sing todo un procedimiento complejo en el que 1a astucia ¥y la .
malicia del comerciante entran en juego, Estos procedimientos son en nE
mero tan amplio como lo permite la imaginacién del que los realiza.

2.- Lo competencia {1fcica tiene la intencifn de sustraer la ﬁliaa
tela del comersiante competidor, atrayéndola parasf, recibiendo los be-
neficios de que disfrutaba su competidor. Es necesaria la intencibn de
dasviacidn de la clientela por parte del concurrente, ya que si no se -
da dicho requisito, nos encontrarfamos sflo ante un hecho ilfcito, pro-
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vocado quizs-puf 1n persona contratada por el competidor fifcito a —
efecto de llevarha cabe las maquinaciones que tienden a la competen—-
cia 11fcita.” . o

) 3,- La competencia ilfcitn debe basarse en maquinaciones fraudu-
lentas, enpaﬁos, sospechas, etc.

Puede concluirse que la cumpetencia.lllcitn eg un actoc o procedi
miento ilfcito de un concurrente, engafiando al cliente sobre la capa-
cidad propia o ajena. con el fin de gustraer al competidor su reputa-
ci8n industrisl o comercisl en beneficio propioc.

5, CLASIFICACION DOCTRINAL DE LA COMPETENCIA ILICITA.

La competencia ilfcita comercial se puade realizar en una gran -
variedad de formas, ya que &sta tiene como {inico 1limite el ingenio —--
del que las realiza, ein embargo puede intentarse una sistematizacisn

de las mismas como sigue:ll

a) Usurpacién de la propledad industrial,

La usurpacidn de los derechos de propiedad industrial estf den--—
tro de las formas mis comunes de realizar la competencia 1lfcita, ya-
que el comercianté ilfcito al ostentar o peseer 1la propledad de los -
mismos, utilizdndolos para su beneficio, estd aprovechando el presti-
glo obtenido en los productos del comerciante o producter propietario

de los mismos.
b) Iwmitacisn de la propledad industrial.

Otra forma de realizaciSn de la competencia ilf{cita es la de imi
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tor las marcns y nombres comur:iales dalvcumpetidnr,.lu'cunl puede snr -,1 -

Para que egtos ncton_ enc

tos deben orientarse a pruvoca

Esta carnctnrintica_de ldun:idad dahe referirae a. 1a nslmilaciﬁn -
que de dicho a:tn nfactﬁa un conuumidor de tipo medio. yn que es muy preg
bable que ,.el consumldor experto, o saa qua puede ser calificndo como un
conocndor profundo de 1os nrt!culua que adquiern. ne incurrn en 1a confu
niﬁn nriglnadn an al uso indebido ‘de formas de presentacién de un produg
to' o de 108 calorea o apnriencia dal miamo, para naemejnrsa a otro.

"d) Falsedades sobre atributos personales o ajenos.

Una forma bascante comiin de realizar la competencia 1lfcita es 1o =
de emitir falsedades relativas a los atributos de las mercancfas o aservi
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fcios prcpioa o ajenos. obteniendn usI que. el conaumidur ocurra 4 los eg=~-
~ tablecimientos de los concurrentea ilIcitoa' estas falsedades pueden es—-
" tar relucionadan con la prucedencia extranjura, atributoa del producto, -
repreaentacl&n de firmns de alto prestigia en el comerc:o y nunlidndea en
los aervicios prestados por-el comerciante ll!cito. o bien buscar el des-
prastig!n del :umpetidor al Emitir falsedades relntivna al pésimo servi——-

clo, calidad [} munufnctura del prnducto del mismo.
e) La dcﬂisrﬁc?ﬁn del cnupﬂtidgr.'::' . ,

En eate acto las falsedades emitidas en contra del éoﬁpetidor alcan=
zan tal grado que provocnn la. denlgragiﬁn da Bste. Ea cbvio que ningunn -
persona tendrd interés en realiznr actos mercanciles con ‘un comercianta -
acusado de algin delltu, .que sea 1uaolvente @ que su. :atndo ffntcu o men-

tal no’ eatEq del todo biun.

Lasa formns de realizué'lﬁ éuﬁﬁé:éncia ilfcita ho tienen otro limite=-
wis que el de la imaginaci&n Yy astucia del - cnmpetidor 111c1to, yo que la-
falsedad puede referirae a tndn :arncrertatica. objeta, actividad, siste-
ma, prﬁcticn, e:c.. qua proVOque el despreatig!o del competidor.

Eatas dnn Gltimas categur!us da'hctus de concurrencia desleal carag
terizados por el descrédito o dnnlgrhci&n dei establecimiento o produc~—
tos njenos y por la ﬁpropianiﬁn de méritos no verdaderca, se orientan a-
menoscabar la reputaciSn de un comerciante o ‘a desacreditar el estable-
Eimien:o. los productos o la activiﬂnd';ndustrinl o comercial de un com-
petidor™, {inciso 2o, del Pﬁrinfb :ef:ero.del artfculo 10 bis del Conve-
nic de Paris), mientras les uctoé de apropiacién de méritos no verdada--
ros ge encaminan "a 'inducir al pﬁblipo al error msobre la naoturaleza, el-
modo de fabricacidn, las cnra:éerfhpiéas. la eptitud en el émplen a la -

cantidad de las mercancfas" (ineisa Jo.).

La doctrina Se ha manffeatado;pn.el sentido de que la capacidad de-
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octuacifn del comerciante o empresario afectado por un acto de descrédi-
to o de falsa apropiaciSn de mfritos, no B¢ encuencra limitada a dicho - -
empresario, sino que cualquier otro emprasnrio concurrante puede actuar- -

en centra del compectidor desleal, aiin sip ser aquEl de cuyos productns -

se usurpan o denigrnn las caracterfsticas, ya que puade verse tnmblEn -

afectado por las falsas indicaciones referidas, encontrindose’ nutomﬁtica
mente legitimado para accuar, incluso en el caso de que no exista renc--

cidén del empresario directamente afectado.

El acto de cohcurrencin desleal en comento, no dépeﬁdé de qﬁa'lﬂ'-
mencifn falsamente adoptuda sea de un merito definido, sino que el sim--
ple hecho'de existir la intencin dolosa en la ndapci&n. excluye ln nece

.sidnd de que se considere alguna caracterfatica meritorin a dicha men--—
cibn.

Es dccir. ta deslnnltad del acto rndlna en’la inaxistencia de la ==
cnracter!atica ostentada, cunneptuﬁndnsn untunceu “1a expreuiﬁn "apErito'-
nomo unn referencin. independientemente de que di:hn caracter!atica pue—

da snr considerndn o no "maritoria” eu:rictnmen:e hublnndn."
i;r?f} Lauiédﬁbnrﬁcionea ;liditasf

O:ra forma de llevnr a c:bo la competencia 11Ic1:a en A traves da -
B 1n compnraci&n de los beneficios del producto prople con las deficien—
. cins del produc:o del comercilante competidori esto con el objeto de pro=
vocar.el rechazo por parte del consumidor al producto del competidor._To
ds doctrina es acorde en considerar que esta clase de¢ comparacidn es (1%

clea. .

Es preciso aclarar que en algunos palses como los Estades Unidos de
AnErica este tipo de competencia es permitida siempre y cuande los he---
chos vertidoa en detrimento del producto dal consumidor y en beneficic -~

del propio sean estriccamente ciertos.
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g) Hoicot en contra del competidor y au establecimiento.

,rglhcéﬁpetlaor 11fcito, sobre todo cuando tiene los clementos o céneg
‘ctones neceqﬁrios para realizarlo, puede crear bolcots en contra de su —-
compa:idor; por ejemplo lograr que no le surtan materias primos, servi-—-

. cios de mantenimiento & sus aparatos u otorguen créditos bancarios necesa
_rioé'para'el buen funcicnamiento del establecimiente comercinl del compe-
tidor.

Genaralmente eata clase de bolcots es practicada pof 3rnndgancﬁpraf-.'
sas que a travfa de su potencialidad econSmica llegan a intimidar o con1-.'

vencer a los proveedores de bienes y servicios a participar en el_bpiqdb.“"'

h) violaci&n de convenips lfcitos du nb coﬁhuéénﬁid

51 los comerc;&ntas han firmadn :onvaniou oblig&ndona a no,,_‘i;“
actos de competencia.entre ellos, igualnndn precios. mar:an ;
cios que prestan, al violarlos realizan una. competencia ilIcI a‘hlr
ellos. Los mencionadog convenios estln limitndos a un esp cio y tiampo de:
terminados, todes vez que en el caso contrarin: n:eu:nrfnn contrnAnl dere-—?

cho de libertad contrn::ual

El monopolio es otra forma de crear la compttencia ilfcita y:ﬁuédu -

ser calificado como: ) *

1) Monopolios comerciales como medios de restriccidn a la libre com-

petencia.

Como lo menciona el Licenciado Arturo Diaz Bravo en .su estudio ya -- .
citado: “Los competidores whs fuertes se encuentran en condiciones de ——=
ofrecer precios bajos, que no pucden resistir otros comerclantes con me--—
noa recursos. Eliminada asf la competencia surge como légico efecto, el -
monopolio, que es la negacidn palmaria de la egonomfa liberal, con toda -
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su nefaatn secuela. esnnu‘z dn sntisfaeto;ea., 1za de precios. diamlnu--.;

- En ciertoa cnsua sa :onsideru que incurre en nompetnncia {1fctta la

persana que realira una actividad de comercio ‘que utenta contra el orden
1&gico de las ‘relaciones comercinlea, en decir. que ann incompatibles ==
con 1a situacidn concreta que vive el sujeto que la realizn, por ejemplo
1a aé:ividnd comercial particular de transporte que por Bu cuenta reali-
za el capitén de un navfo, aprovechando la clientela y el buque y en las
que no reporta ningéin beneficio al propietario del mismo; o las que rea-
1iza el smpleado de un comercio aprovechando el establecimiento y clien-
tela del patrén o bien la del eccioc colective que realiza actos de coneﬁ.
cio relacionados con la compatencia, aprovechando los gecretus técnicos=

y econdmicos que en su cardcter de soclo puede obtener.

Esta forma de competencia {1¥eitn atenta contra la lealtad que debe

existir entre los miembros de una empresa.
1} ,Actos de sustraccidn,

Por Glrimo mencionaremos este tipo de actos, que para calificarse -
como desleales, deben derivar de la concurrencis mercanti{l, ¥y se encami-
nan a bloquear o impedir el acceso de ia clientela a una empresn congu—-—

rrente, o a los productos fabricados por Enta, sin que Ge roquiera foun-



la calificnnlan del ucto que el nujeto logre su cometido, ya que hautn -
su idonuidnd para provocar los resultndos deseados, 8in que sed monhester
que as:oa su cnnsigan realmun:e. EL contacto comercial o induscrrial con-

la emptnaa puedl er 1mped1do no sﬁlamente & la clientela, gino también-

f a los mismos ::nbnjndornu de 1n empresa o a los provecdores de &sta.

- i.A comafﬁﬁcm DESLEAL EN EL DERECHO INTERNACLONAL.

Ea en cl con:inan:e europeo donde se encuentran las {nstituclones-
: mﬁs nntiguna de la represidn en contra de la competencia desleal, #stas-
son posterioreu deade 1uago. a las primerﬂs &épocas del derecho mercantil
ya que antes no existIa la libre cuncurrencin.

Efectivamente, a partir de la gran importancia adquirida por la --
concurrencia mercantil, como resultado de la afirmaciSn de la libertad -
de ejercicio de las actividades empresariales, se vi6 la necesidad de -=
crear una disciplinn legislativa especial para reglamentar las caracte-—
tisticas de tal concurrencia. *

Ante las dificultades que representaba la creacisn de dicha regla--
mentacidn, los &rganos jurisdiccicnales franceseas a través de la juris--
prudencia, optaron por basarse en el principio general de la responsabi-
lidad extracontractual a fin de determinar la deshonestidad de una acti-
vidad mercantil.

Es. decir, la jurisprudencia francesa encuadraba el ilfcito disecipli
nando bAsicamente 1la responsabilidad derivada de los dafios consiguientes,
no sSlamente & nivel legal, sinc haciendo extensiva su interpretacidn a-
lns normas de las buenas costumbres soclales. En efecto, actﬁnlmnnte. -—

. tal y como lo afirma R. Piatsant!?

: "La accifn da competencia desleal en
el derecho franc€s es una accidn de derecho comiin fundads en el artfcule

1482 del C&digo Civil, segiin el cunl, quien ocasicna por su causa un da-
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. ﬁo_a_o;rb.‘daha ;eparnrld. Por tahto..icsitrbs nlémenﬁua para que el -
Juez édndgne sdn: ;@ falta, ei_dqﬁnly 1d relacisn de causalidad entre-
‘lna'dna.fﬁ - SR T

En-Alemania ne‘hlcieion los primerce intentos para disciplinar la
Eoncu;rencin dealeal con 1ndépéndeuc1a de la reglamentacisn de los ac~
tos'iiicitos. conéluyéndoée con una disciplina especial creada por la
:Lny'del 7 de junio de 1909 integrada y modificadan por disposicionas -~
posteriores que se basan fundomentalmente en ¢l ablerto contraste qua-
exinte antre un acto de competencln desleal y las buenas costumbres.

En.ins pafses de habla inglesa como Inglaterra y Estados Unidos,-
la repreaifn de la competencia desleal se basa en los principica tradi
ﬁionalea de la Ley Comﬁﬁ. existiendo, no obstante, en los Estados Uni-
dos, numercsoa actos de concurrencia qua han sido encuadrades en- disci
pliﬁnn constituidns por leyes especiales que se relacionan particular-—

mente can las pr&cticas monopelfsticas.

En los regfmenes socinlistas se tiende a 1a proteccisn de los cop
- pumidores a trav€s de los monopolios de Eatade "...a los que se Eija -
no solamente el precio de laa mercancfas que producen y de los servi--

cio8 que prostan, Bino también la calidad y cantidad de ellna."lj.

Si bien es ciertoc que en el sistema soviEtico los éampesinos y ar
tesanos ocupados en la pequefia hacienda, tienen libre disponibilidad -

"...na condicifn de que no exploten trabajo ajenc,

de la misma, esto es
: nlé

no especulen y actiien en el marco de la Ley.

a) ARTICULO 10 BIS DE LA CONVENCION DE PARIS.

Haciendo eco a las corrientes ya expuestas la Convencién de Paris,
C&digo Incernacional de Propiedad Industrial, eatablece en su Artficulo-
10 BIS, el concepto de competencia deslenl en los siguientes té&rminos:
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“{1) Los Pafses de la UniSn se obligan a asegurar a los albditos’de
la Unifn una prateccidn eficaz en contra de la'cumpetencin desleal.

(2} Constituye un acta de compe:enéin dealeal todo acto de competan
cia contrario a los usos hnnradnsl5 en materia industrial y comercial,™

Junte con algunos tratadistas en la materisa no consideramos may f=-
fortunada esta definicidén en virtud ﬁe la dificultad que representa para
los estudioscs del derecho y wis aln para aquellos cuya aétividnq consis
te en la aplicacién de las normas correspondientes, el determinar cuales
son " los usos honrados en materia industrial o comarcial®.

Sin embargo, los legiulndorea'lnznrnacionales aclararon esto, ehume

~rande los actos que podrfan considerarse contrariom a los usos henrados,
sefialando: .
“{3) Principalmente deberdn prohibirse:

lo.= Cualquier acto de tal naturaleza que cree una cobfusidn por -—-
cualquier meQio que sca, con el establecimiento, los productos o la acti
vidad industrial o comercial de un ebmpctidor.

20.- Las alegacfiones falsas en el ejercicio del comercio, que tien-
dan a dasacreditar el establecimlento, loa productos o la actividad in-—
dustrisl o comercial de un competidor. - )

Jo.~ Las indicaciones o alegaciones cuyo uso, en el ajercicio del -.
comerclo, sea susceptible de inducir al piblicc a error acbre la natura=~
leza, el modo de fabricacién, las caracterfsticas, la aptitud en el em--

pleo o en la cantidad de las merCunciaa."lﬁ.

Esta disposicifn, fundamental en nuegstro derecho para la reglamenta
cifn de la competencia desleal, es importante para Barrera Graf (Tratado

pag. 404) por varias razones:

I. Enprimer lugar, en cuanto sl concepto que acoge de la competen—-
cia desleal (piArrafo no. 2). )

1I. En segundo lugar, por la cbligaciSn asumida por México de conce
der una tutela eficaz, contra dicha'competencia, a favor de loa naciona-
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‘ lea de los pnIsas de 1u Uni&n y. pur ende. ‘al Iuvor tanto:de 1aa mcxlcanos

‘como ¢ de los extrnnjerns quu fueran sﬁbdltoa deflos'dcmis paIses unionis--.Tr

IV. ‘En cunrto lugnr, en cunntu prencrihe de mnnnra autom&:ica 34 eje—.

-cu:lva. todo actu contrario n Ioa usos honas:ua en materia 1ndustr1a1 o -

comernial (pﬁrrnfo no._z)

‘_V; Eﬁ‘quihto.lugdf. por filtimo, en cuauto fija como bblih&ciﬁn de -
lns'patsgé signatarios el diccar normns que prohiban la realizacifn de a-
quellos actos ¥ hecho enumerades en les incisos lo, ¥y 20. del pirrafo no.
3. '

7. LA COMBETENCIA DESLEAL EN_EL DERECHO MEXICANO.

No hay en México una ley especlal sobre competencia desleal, aunque-

existen varios autores que proponen la creacidn de una,

. 5in ombargn, la construccidn de los actos desleales podrIa'hn:efae'f '

tenicndo en cuenta los siguientes conceptos:

lo.- La declaracién general de responsabilidad por los hecho 1lfel——
tos (ar:fculo 1910 dul C8digo Civil para el Distrito Federal).

Zo.- La doctrina del anbusc del derecho (urtrculu 16 CSdigo Civil pa-
ta ol Digerito Federal).

30.- Protecciﬁn civil y penal contrn clertos actos de competenc’s =~



i

."k“ifh

dealenl. eupmamnan:u previstuu poT la Ley de Invenc!on:a b4 Harcu (anr,es

 Ley de Prupledad lndus:riul] ¥

4o.= Protncciﬁn'nn contra de algﬁnus'énsua de'anﬁlagn naturnoleza me~
dlante normae del CSdigo Penal del Distrito Federal.

¢ .

En efecto, no solamente en la Ley de InVencinngi‘b Mrrcag encontiae-=
mos preceptog de¢ los cuales pueda derivarse alguna vepresifn de los actos
de competencin desleal, sino que siguisndo la fundamentocddn de loa reg——
pectivos artfeules constituclonales que regulan la libertad de trabajo, -
otros ordanamientos incluyen preceptos desgraciadamente sislados, con ten
dengias repreaivas semejantes, por ejemplo, en el avtfcule 253 del C6dige
Fenal para el Distrito Federal y Territorios Federalee se establece:

" Son actes que nfectan gravemente &1 consumo naclional y se sanciona-
rén con prisi&n haste de nueve afios ¥y multa de clen hasta. cincuenta mil pe

s08 los sigufentes:

I... .
II. Todo attv o procedimiente que dificulte o gs proponga difculter--

.1la libre concuerrencia en la produccidn y en el comercio.".

Es clavo que este arclculo tiene su fundamente en el arrfculo 28 Cong
citucional que en ;u parte conducente conslgna: "...En consecuencia, la --
ley castigac® severamente, y las autoridades perseguirfn con eflcacia, to~-
da concentracidén o acopatamienta en una o pocas manos de articulos de con-
sumo necesario ¥ gue'tengan por cbjeto obtener el alxa de los précion; o~
dp acuerda, procedimiento o combinacidn de los produccoren.-induatrinlna,-
comerciante o empresarios do servicios, que de cualquier wanera hagan, pa-~
ra evitar la libre concurrencia o 18 comperencis entve s8f ¥ cbligar a los~
consumidores & pagnr precios exagevados y, en general, todo lo que consti-
tuya una ventaja exclusiva indebida o favor de una o vavias perasonas detey
minadaa y con perjuicio del phlico en general o de alguna clase social..",
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¥ cuya Lay Orgfnica se publics en el Diaric Oficial de la Federacifn del
31 de agosta de 1934, con el nombre abreviado de "Ley de Honopnlios“!7.

En esta Ley de Monopolios en el artfecule 50. fraceisn II se incluye
(de 1gual manera que en =l nrtfculo 253 del C5digo Pensl antes citado) =
el término "1libre concurrencia” en lugar del de "libre competencia" al -
establecerse: "S5e presumirdn tendientes al monopolio: II. La Importacifn
de aquellas mercancfas, que por las condiciones en que ga produzcan, pug
dan venderse en el pafs a base de concurrencia desleal.".

El ya comentado artfeulo 1910 del C8dige Civil, contentde en el ca-
pltule V tituladc "De las obligaciones que nacen de los actos ilfcitos”,
contlene tambi&n algunas tendencias repreasivas orientadas al castigo de-
ilos acteos de competencia desleal en los siguientes t&rminos:

“ArtIculo 1910.- El que obrando ilfcitamente en contra de las bue--—
nas costuwmbres cause dano a otro, estarf obligado a repararle, a menos -
que damuestre'que el dafo se produjo como consecuencia de culpa o negli-

gencia inexcusable de la vIctima.".

Desde luego, salta a la viata que la dificultad de aplicacidn de es
te artfculo consiste en la necesidad de probar, durante el procedimiento,
la existancia de la norma consuetudinaria ¢ bien del principio moral vip

-lado, entendiéndose por norma consuetudinaria aquellia que regula los ac-

tos prohibldos por la costumbre o la moral.

Sin embargo, decir que las buenas costumbres son las infringidas -
cuando se habla dec competencia desleal, eg insuficilenre, porque las bue~
nas costumbres lo que hacen s proteger cl dereche del empresarioc sobre-
al aviamiente, ya que, como dice Carnelutti: "La protecciSn contra ics -
actos de competencia desleal consiste en amparar el Interfs del titular

de la hacienda o lo que puede 1lamarse s cohesidn o gowpacidad,",



lo=

2.~

.-

S5.=

10,=-

11.~ JORGE VIGNETTES LOPEZ., "La Competencia Ilfcita®. anisfa Mexicana, -

- 43 -
MARIO BAUCHE GARCIADIEGO, Ob. Cit. pdg. 77. . )
VALENTIN ANDRES ALVAREZ. Economista Eupaﬁnl. cic. por A. Anor’ FernEn

dez en "La Propledad Industrial en el Dereche Intarnacional“. Edicio
nes Nauta, 5.A. Barcelona 1968, pig. 331. -

CASTAREDA, Profesor de Economfa.en Espaﬁa, autor dc un :cxto de Tan-
rfa Econdémica, cit. por Ibidem. PEg. 382, B ‘
UMBERTO NAVARRINI. "Tratatto T-nricc-Practicn di Diritto Cummercin——'
le", Fratelli Bepca Torino 1937, vol. IV, pfAg. 112, Cit, por Antonio=
Dfaz Bravo "Aspectos Jurfdicos de la Competencia Daslnnl", Reviata =
Mexicana de la Propiedad Industrial y ArtIa:lcn Ho. 7. ennro-junio -
de 1966, pig. 29. o o

JORGE JUAREZ PAPPAS. "Usucapién de la Propiaaad Industrial®. Tests =
para obtener el tfrulo de Licenciado en Derecho. HExico,'IQ?&, p&g.
30l. . S .

ARTURC DIAZ BRAVO. "Aspectos Jurfdicos ‘de la Cnmpatancia Desleal" -
Ob. Cit. PAgs. 30-3l. L oo

VICENTE BALDO DEL CASTARO. "Conceptos rundiman:ales'&ei Defecho Mer-
cantil”, "Las Relaciones JurfdicorEmpresariales". Hnricombo Boixaren'.,
Editores, Barnelona. 1974, plgs. 46-47. o

F. FERRARA. "Teorfa Jurfdica de la Hacienda Mercancil _Edicakinxs--:
Revista de Derecho Privado, Hadrid, Espana, 1950, pdg.: 219

CARLOS ZAVALA RODRIGUEZ. "Publicidad Ucnercial"; Editogial-da Pala~-
ma, Buenos Aires, Argentina, 1%47, pdg. 379. R

C. CHENEVARD. "Traite de la Concurrence Deloyale", Parin ¥ cinebra
1914, cie., por A. Fernlndez, ob. cit.,pfg. 193.

de la Propledad Induscrial y Artfatica, 19?5. nfinaros 25-26. pEs. =
246, . -

12,- R. PLAISANT. "La Accidn de Competencla Desleal en el Derlchu Franh-'

céa", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artfstica. ene~
ro-diclembre, 1978, wizeros 31=32, pig. 91.

13.~ JORGE BARRERA GRAF. Ob. Cit. P&g. 395.

14.~

A. DENISOV y M. KIRICHENKO, "Derecho Constitucional Sovi&tico™. Edi
ciones ¢n Lenguas Extranjerna.:!uscﬁ. 1959, pig. t14,

15.- "Honest Practices™ en el derecho sajdn y MUsages Hunnutns" en el -

deracho francés.



- 44 =

16.~ Texto derivado de la Revisifn de Lisboa, gua se coneervS en la Gltima
revisidn ‘efectuada en el Convenio en cuestiSn en Estocolmo, Suecia, -
&l 14 de junio de 1967.

17.= E1 artfcule lo, de esta Ley dafine al menopolio como "Toda concentra-
eifin o acaparaziento industrial o comercial y toda situacifn delibera
damente creada que permiten a una o varias personas determinadas, im=-
poner loa precios de los artfculos o las cuotas de los servicics con~
perjuicio del plbitco en general o de alguna clase social.”.
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III. LA HARCA.

'1.- DEFINICION. .

Consideramos que de los elementos que conforman la 1lamada “propie---
dad industrial”, 1a marca es sin duda alguna, el que ofrece mayor ralévag
cia en cuanto a la trascendencia que para los simtemns econfmicas dea =--
cualquier pafs, reviste la implantacifn de un sistems jurfdico adecuado-
para su regulacién,

a) En la Doectrina.

En efectivacente la doctrina, la qua tiende a definir los conceptos-
jurfdicos, ¥y esto ss normal ya que eata tarea de definicién incumbe a la-
dectrina, y las diapcsiciones legalea en nada la limitan, ya que la tarea
y Einea de 1; ley consisten en establecer facultadea, derachos y obliga--
ciones, pero nc en hacer su clasificacisn cien:!ficu.l.

En el Area mircaria, los doctrinarios han orientado sus intentos de-
definiecién concentrindolos e&n tres corrientes ptinciplll!z, encabezadas -
por las teorfas que consideran a la marca como un signe indicador de la -

hacienda productora.

Otra tendencia considera que la marca no es sino un signo que identi
fica al producte cn i wismo y ne a la hacienda productora, tendfende bi-
aicamente & indiv{dunlizar dicho producte diferencifindole de ctroa de au-

misma eapecie o clase.

La tarcera pestura denominada "mixta", es aquella que conaidera a la
marca tanto indicadora de procedencia come individualiradora del producto.
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Con respacto a los tratadistas que apoyan.la primera definicibn. po-
demos mencionar a Ainna. quien indica que: "La marca de fibrica o de co-—
mercio, es un signo cualquiera aplicado a un producto y que permite reco-
nocer 1a f&brica de que proviene o la cnsn comercinl que lo vende.”.

Pou1113:4, a su ver afirma que la marca es un medio material de ga--—
rantizar el orfgen o simplemente la procedencia de la mercancfa a los ter
ceros que la compran, en cualquier lugar ¥y en cualquier mano que ella se~

encuencre.

En cuantec a los que consideran a la marca como un agente individuali
zador del producto misme, podemos mencionar a Laborde quien afirma que ~~
corrientemente se confunde la "marca de orfgen' con la marca emblemftica,
1a primera designa el lugar de procedencia, y la segunda designa la perso

na, el establecimiento o el pruductn.s.

Por su parte el Dr, Ludasﬁ, expone que una marca es fundamentalmente
un eigno, un simbolo ¢ emblema que sefiala y/o distingue las mercancfas de

un productoTr de las de otro.

Las caracterfsticas bfiaicas de los dos grupos de definiciones expues
tos, ecn reunidos por Sepﬁlveda’. quien expresa gue la marca ea un signo-
para distingulr, que e emplea para sefinlar y coracterizar mercanclas o —
productos de la empresa o industria, diferencléndolos de otros y tiene —-
puf objeto proteger las mercaderfas ponifndolas al abrigo de la competen~
cin desleal mediante su identificacisn,

En ase miemo sentido, Guiseppe Ferria. nos diecer que la marca cg el -
signo diptintive del producto y precissmente el signo a través del cual -
pe compruebn la procedencia de la mercancfa de una determinada empresa. -
La marca es un signo extrfnseco del producto, es daeclr, qua Eate debe es-
tar completo, sea funcional o estéticamente; la marca no puede, por tan—-—
to, consistir en la forma del producto o de la envoltura.
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s . Con un fuarte caricrer innovador, la escuela italiana contemporfi--
ncnnditigidn por Tullio Ascarelli, enfoca la esencia de la marca en fun
cién de la clientela y considera gue la raz8n de ser de la misma radica
en la diferenclacidn que se logrn a través de su eémpleo y con relacidn-
a los consumidores.

La proteccién de la marca constituye - afirma esta doctrina - “ni-
un premio a un esfuierzo de creacifin intelectual que pueda ser protegida
por sl misma, ni un premic por las inversiones en su publicidad, ea un-
instrumento para una diferenciacifn concurrencial que tiene como Gltimo
fundamento la proteccifn de los consumidores y por leo tanto eus limites
son la funeifn distintiva que cumplc.g.

b) En las Leyes Mexlcanas de <1a Materia.

Las leyes mexicanas de la materis, entendlendo como tales, la abrp
gada de Propledad Industrial y la vigente de Invenciones y Marcaa, no -
intentan elaborar un verdadero concepto de marca y Ee concretan a seia-
lar que!: "Pueden conatituir una marca... ¥ en general cualquier medio -
material, que fSea susceptible, por sus caracteres especlales, de hacer-
distinguir los objetos a que se aplique o trate de aplicarse de los de~
su misma especle o clase,"

Con la mlsma tSnica ge indica, asimismo, que las marcas de produc-
tos "se constituyen por los signos que distinguen a los artfculos o pro

ductos de otros de By misma especie o clase."ll.

De las consideraclones expuestas puede deduclrae que nuestra 1531;
lacifn se pronuncia, sin intentar definiciones propismente dichas, por-
considerar a la marga como un signo individualizador del producto, en =

concordancla con la segunda de las tesis doctrinarias antes considera--
das.
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2.~ ANTECEDENTES HISTORICOS.

2.1.- Internacionnles.

La ndbpci&n de un signo distintivo para la identificacifn de su mer-
cancfa es en el comerciante un aspecto que Ge remonta prActicamente a los
orIgene@ de la humonidad. A;'gituar his:ﬁficameh::_el_naciplento del hom=
bre cnmurcinn:e. encon:rnrémoa sin duda-algunh el'urIgen de 1a marca.

En efcc:o, es la marca como 1nst1:uc16n. ila prime:n que nparcce en -
1a nntigﬁedad con relacisn a lns damﬁs 1nutitucionea de la prupiednd in-- .
dustr.tni.- S

Se puede nfirmnr nsiminmu que. mien:rns en lns pn:cntes de 1nvenc16ni"

en los nodeloa dn-fﬁ ric i uscrlales n nr:!snicns. es-la creaciﬁn la ra

';‘us 1a neceaidnd dn evi:nr en unn formn objetiva y us:ensible 1n eompetun-;..
) cia deslanl y 1a cnn{uatﬁn cunsecuente con el consumidor.: L

. L - . :” B R T PR,
: Da conformidad a Esta iduu Jackl2 afirma qup en materia de marens, -

" o3 mis. impereante cstablocer medios eficaces contra la compc:encia des-5

leal gque principios jur!dicua rigurnsna ",

_ Comparta esta opinidn Stephen P. Ladas (autor ya. ci:adn) al apuntar-
que ™ histfrica y noturalmefite 1a protecclén de las mircas entra on el do
minio de la proteccisn contra lo compecencin desleal, la cual &sta basada
en la honorabilidad y la reccicud, o sea en la prohibicidn de perjudicar-
11fcitamente la actividad ajena.",

Por otro lade la antiglledad, tanto del uso de la marca como.de su rEI
gulacibn iurfdica, diflere notablemente del de las invencicnes, ya que -
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desde Ia'época anterior n_Crlstd y particularmente en el antigflo De-
reﬁho Romano ee regulaba el uso de la propiedad de las marcas sancio
nando la-imitacifn s través de ia. pctio injurinrem o de la actio —--
deli - establecida por la Lex Cornelia. En &sta legislacidn se casti-
gubn nl,gsufpadnr de un signo marcario o de un nembre, sin que se —-
:preclse gl la causa de lg sanciSn era la adopeifn de signos diatinti
voé_qnn:fines'frgﬂdulentnu. o 8f el castipo se catablecIn por viola-
clén de nctonvdistincivou. ya que se¢ causaba unn confuslfn encre las
pruducton y se hacfa dificil el reconoeimiente de la propledad res-~~
pecto de las marcas de fﬁbrica particulares, o si bien la esencia ju
rIdlcn de la sancién’ eatnba basnda en la represisn de 1a eancurren——

cia desleal que se traducfa en la usurpacidn de la clienteln.13

Los-Es:aEutoa de ﬁetcaderes de la étudud de Cremeona pruhiﬁtnn -
ya " el uso ,de la marca de otro mercader...sin su especinl licencia

o bien "que se hiclera marca semejante a la de otra- comerniante...n—

cupﬁndose de’ condennr y hncer ufectuar que ninglin otro use de tal -- ;-

marca... y .todo murcader contraven:or incurre en la pena de 25 ¥ -
bras 1mperiales. 1a mitad de 1o cual multa, Lngresﬁrc en la mercade-
rfa de’ c;gmonu y_la_ottg mitad serd para el acusador™, 14

Pur otrn pnrte se piensn que "lﬁs primeras leyes en matervio de-
- inventos se encuantrnn en la Venecia del Renacimiento y la Parte Ve-
-neciana de l&?é". Esta dltiman puede considerarse como la primera }ey
en matevia de patentes, cuyos efectos sisctemitices son les ﬁue. in--
cluse en los primeros aifics de 1400, fueron expedidos por la Repibli- -

ca Vene:a.ls

Desde la md3s remota antigliedad, pastores, ganaderca y gafianes -
usan marcas para distinguir las reses y cabezas de sus ganados. En=-
tre los pueblos y pastores de la Arabia se habla de la marca "como -
de una institucién divina transmiti&n a los hijos del desietto por =~

8y padre comin l:amnel".l6



En el Huseo Pompeynnn da Nﬁpolen‘hay un- gtan nﬁmero ‘de En[orna que
llevan lu mnrca. usﬁndose nomo tal el nnmbre de uquel licurista de la -

uy‘apreciado en nqun--—_

- -_ ;_2."2'._ 'm:' m‘.x’:co

' Por I.o que respectn alos antecedanus htntﬁricos de las murcas an="
’ nucstru paIs. pueda indinarse que pnr lo que toca a 1a Epoca precorte-—
_sinnn. a pcsar de la avanzada culturn de los pueblos del Anfhuac y “de -
los impo:tnn:es avances que inttodujernn en nlgunua ramas de la clencia
del derechs, no asc tienen antecedentes que permitan concluir a ciencia-
clerta la existencia de inscituciones regulodoras del derocho scbre las
mnrcus‘la o '

En la &poca colonial 'y debido al moncpolio comercial qstrictn'qua—
Espafia establecfa con relacidn a sus colonias, y que derivaba en un éo;.
mereio pricticamente doméistico en &stas, no se requerfs del uso de sig- -
nos distintivos ni de instituclones jurfdicas reguladoras de dichy_uéo.l9

$in smbargo, son proplas de ia &poca, las marcas empleadas‘an ob-— :
Jetos de metales preclosos "que tendfan a controlsar el pago de los dere:
choas realea fijados en la explotacidn de los aneralea".zo

‘Fue hasta el MExico independiente que se incorporaron o las 1e3154
laciones genérulea de la €poca algunos preceptos que pueden conslderhr-
se precursores de las legislaclones marcarias ac:ﬁulea. (Codigo de Co——

 mercio de 1854, Cédigo Civil de 1870 —que incorpora antecedentes de pro
teceifn marcarin con adnptuci&n a los Deruchos.d; Autor-, Cédigo Penal-
de 1871, C8digo de Comercio de 188& Ley del llde diciembre de!BS5 y C6
digo de Comercio de 1889).

E3 hasta el perfodo presidencial de. don Parfirio Dfaz cuando se --
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promulgs el 28 de noviembre de 1889, la Ley de Har:as de Pﬁbrica cunui— i

deradn como el primer ordenamiun:n espucial on 1a ma:erin

verdadero de- las_ac:uales legiu;nniones authomas.zf

. Esta ley de upa manera exprean consignnba el concepto de marca di—t
ciendo en su art!culu lo.. qua: ""Sa- considern cnwo marcn de gabrica cuul'
quier signo determlnado de la’ eapecialidad pnra el cnmercio da un prn—-'.
-ducto industrial“ L oM -, v

$!{ se toman en consideracifn los someros antecedentes histéricos -
proporcionados del nacimiento de los asignos dis:intivon y de su protec-
eibn jurfdica, puede notarse que, la razén 18gica de que la morca tenga
arfgenes wis antiglios que la invencidn, deriva de que es indiscutible--—
mente mis fdcil el ocupar materislmente que el crear. Es mis sencillo -

aefialar o "marear" un abjeto ya existente, que el inventar otTO nuevo,

Es teulménte‘n la &poca moderna a quien éorrespondn al invento de=
la "propiedad industrial" debido a que "en la antigliedad el trabajo in-
dustrial ae hallaba arganizade en gremlos y corporaciones por 1o.quc no
habfa en realidad actividad individual sino colectiva y cuando algo se-
inventaba, solfa beneficlar exclusivamente al gremio'.

Esto nos permite deducir que el orfgen de la marca radica en 1lp po
sesidn de un simbolo, de un signo o de una identificacidn; de ahf que -
muchas de lag marcas mis antliglias y particularmente "aquellas provenien
tes de la alfarerfa y que han sido encontradas en las ruinas de Ampu~-—
rias en Catalufia, se identificaban mediante una descripeisn del nombre-
del artffice o deo la fabrica inscrita dentro de la figura de un ple. Pa
ra algunos autores antiguos como Pella y Forgas es posible que dicho --
ple significdra el acto de pnsesiﬁn que sobre los sfmbolos querfan sig-~
nificar los antigues artesanos, 23, ‘ya Pablo establecia el pedis sedibus
o sea la implantacidn del pile sobre algiin objeto, como la base para de

finir la inscicucidn de la posesiﬁn.za

'nntecedante— ’



k3

- 52 -

3.~ NATURALEZA JURIDICA.

Conaideramos, - junto con al masstro Justo Nava Negretezs que e8 de -
vital importancia el conocimiento de la naturaleza jurfdica de las mar—-
‘eas para fundamentar y dar validez constitucional al derecho de marcas,-
‘coma una instituciSn e instrumento protegido y reconocido por nuestro --
sistema jurfdico, y por otre parte para eatablecer con precisifn, an a~-
tencifn a la materia, la competencia de los tribunales en caso de un con

flicto.

a) Derecho Pfiblico y Derecho Privado.

26 27

Existe una corriente de autcres como Farrara” , Ramells™' y Glorges.
28
de Ro

privada, pero también hncen notar que se manifiesta el inter&z plblica -

que ;outlenen que el derecho a la marca es de naturaleza jurfdica

en las marcas, con las disposiciones universalmente adoptadas sobre su -
publicidad, sebre su inscripeisn 2 los registros, represidn penal de la-
imitacisn, usurpacién de las marcas, etc..

Para otros autores, el derecho de las marcas se encuentra dentro =~
del Derecho Pliblico (en particular en ¢l Derecho Administrativo), asf lo

afirman Pallares, De Pina y Rojina Villegns.zg

Por otro lado, hay quienes sfirman que elderecho de las marcas, par
ticipa tanto dentro del Derecho Privado como del Derecho Pliblico, es de-
eir se tratn de un derecho mixto pero prineipalmence fundado en el Dera-~

30

cho Privado, on este sentido er la opinidn de Roubler™ y Pedro G, de Me~

dinn.31

Pengumeog que la primers opiniSn cs la nis aneertada, puesto que como
ya hemos dejado nsentodo la marca surge de la necesidad del comereiante—

individual de idencificar su producto.
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b} Teorfa de los Derechop Reales y de los Derecho Accesorios.

Las mis anciguas concepciones de la naturaleza jurfdica de las mar-
cas iban desde aquellaz que conaideraban a estor signos distintivos var-
dadercs Derechos Reales, hasta las que vefan implfcito en el derecho de
la marca, un suté&ntico derecho de propledad directo, absoluto y exclusi

VO

También dentro de las concepciones originales de la naturaleza ju-
ridfca en cuesciﬁn. cabe citar aquellas que aseveraban que el titular -
de una marca tenla derecho a &ata como consecuencia de la propledad que

tanfa sobre los producton.32

H, Rotondlazcriticn eatas teorfas sefialando que el derecho al uso-
exclusivo de ln marca no es autdnomo, © sea que no tiene como objeto a-
la marca en cuanto tal, ni puede congldararse_un accesorio del derecho-
al producto. La hruabn de la no autonomfa del derecho en estudio radica
-afirma- en que dicho derecho no puede transmitirse independientemente~
de la haciends y en que la transmisifn de Eata {mplica también la de la,
marca. Aceptar por otra parte -sefiala- que el derecho de la marca sea -’
un accesorio del derecho al producto, serfa tanto como admitir que la -
venta de cualquier producto, al que se adiciona la marca, lleva implfci

ta la transaisisn de dicha marca,
¢} Teorfa Je los Derechos Intelectuales.

En esta teorfa, por primera vez sa contempla la necesidad de encua
drar el dereche a 1a marca cn una clasificacisn sui-generis distinta a-
la clfisica de Derechos Reales y Derechos Personales. Asf, considera co-
mo derechos intelectuales aquellos cuyo objeto es prnplamenti la crea——
cibn o, cn otras palabras, el producto dg la inteligencia del hombre.

Edunnd'Picqunrd. intenta desvirtuar esta afirmacidn y sostiene la-
teorfa, de la cual es ¢l principal represagntante, que a pesar da que —-
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"el eafuerzo 1ntalu=tunl de craaci&n nuti reducido a un m[nimo ¥ hasta
_puede llegar a ser un trabajo de simple .eléccidn, esa pequefifsima apli
_cacisn parsonal del- esp!ritu bastnr!n para incluirlos en los Derechos-
" Intelectuales”.>

d)Teorfa de loé:netachbs Inméﬁerinléq.

Esta tendancia pugna por astablecer que la importancia de una ina
tituctﬁn-jur[dica ne. rndica en la forma de su creacifn, sine en la con
veniencia social que para una comunidad Teprescnta, en un momento da--

do, el proteger.y sancionar un derecho.

La nvuluciﬁn de 1a sociedad trae aparejada ung evolucién constan-
te de los d-rechos por lo que al- lado de losderechos clisicos, se pro-
tegen ac:unlmente. por su valor social y econfmlco ios derechos “Lndus—
trialen y'pdr gu valor econdmico y moral loa derechos literarios y ar-
:Isticog.ss

Tanto lﬁgﬂerechos industriales como los literarics y artisticos -
tienen como objeto cosas intangibles y carentes de materia, por lo que
sa califican, de acuerdo a la teorfsa expuesta como derechos inmaterian=
lea.

e) Teorfia de los Derechos Individuales,

Diffcilmente desligable de la teorfa de los derechos de personali
dad a los que realmente se rafiere, es aquella teorfa que considera ——
que conjuntamente con los bienes inherentes al individun, come el derg
¢ho a la salud, a la libertad, al honor y @l nombre propio, se encucn—
tra elderecho a la marca,

Para aceptarla, serfa menester conceder que la marca identifica -
4 la hacienda productora y no al producto én sf, lo que es inaceptable
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an un mundo altamente induscrializado y comercializado come el actual -
" en que las marcas tienden a tener vida autSnoma con independencia de —-

tel o cual empresa.

De la emencia de eata misma teorfa dariva aquella que considera in
timamente ligadas a 1la hacienda y a la warca, oponiéndoge a 1a libre -—-
transferencia de una sin la otra. M. Rotondl, representante de esta pos
tura, concluye de tal suerte, que el derecho al uso de la marca es “un-
diritto accesorio al diritto del titolare nulll-nzlendn"BGy que en con-
secuencia 58le sigue la suerte de €acta como un pn?ticular coeficfente -

de su valor o de una parte o ramayde &sta.

f) Teorfa de;los Bienes Inmateriales.

Esta es la tesls que puede considerarse de mayor actualidad, no ag '
lamente en los intentos orientados a determinar la naturaleza jurfdica-
de las marcas, sino en aquellos encaminades a estructurar la propiedad-

industrial en general.

Pengemos que, sin negar los wfritos que otras teorfas puedan tener;
tomande en cusnta los momentos histSricos que les dieron wida, la teo——
ria de loa bienes inmateriales es la que wls luz guministra er cuanto a
la naturaleza de las creaciones intelectuales y la que mejor permite to
mar conclugiones en armonfa con las condiciones econfmicasx, socisles y-

t#cnices de nuestro tiempo y de nuestro pafas.

Por bien inmaterial cntendemos, aquel externo al sujeto en el que-
se individualiza la creacidn iIncelectual tutelable y como tal, se con--

vierte en punto de referencia de derechos absolutoa.37

Otras tendencias identifican al bien inmaterial como sindnime de -
creacisn intelectual mientras algunas mas lo conciben en contrapomicidn
a cogas corporales "y se habla entopees de cosa 1ncnrpora1".3s Ya los ~
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romanos conceptualizaban a las cosas corporales como aquellas percepti-
bles por los sentidos y.a contrario sensu lad'in:nrporalea. es decir, -

aquellas que no son perceptibles inmediatamente por los nen:iduu.39

Indapendientemente de que el concepto de bien inmaterial se apegue
@ la doctrina clidsica o a los planteamientos de la doctrina italtiana --
contemporfinea, es indiscutible que el derecho actual reconoce definiti-
vamente la necesidad de tutelar este tipo de biencs entre los que se Ip
cluyen las marcas, las patentes, los nombres comerciales, ete,, Imputin
doles derechos absoluteos. El preblema radica en determinar cual es pre-
cisamente el interfs tutelado por el Estado en su tendencia protecclo-—-—
nista, cuando &sta se rolaclona con los blenes inmaterisles antes sefin-

lados,

La doctrina se pronuncia genernlmente en pro de dos corrientes we
principales; aquella que ve la justificacifin {ltima de ln disciplina en
su funclén para el progreso cultural y tfcnico y la que la estima como-
un premio al trabajo (derecho premial). Dentro de Fsta Gltima tendencia
e agrupan aquellos que propugnan por la libre circulacidn de la marea,
O sea por Ia'supernc16n del principio de la especialidoad ¥ por equipa——
rar cn el terreno de proteccién a las marcas registradas y a less que no

lo estEn.“o

" Asimismo al reéonocar al bien inmaterial {en el cual se individua-
1iza la creacifin intelectual) cowo un puncto de referencia de derechos -
absolufos; ée da pie-é'qﬁe.nlgunbé autores asepelen el Interés tutelado
con un verdadero derecho de propiedad.

Carnelut:i. por ejemplo. conaidera que dentrn de los derechos abag
lutos o primarins ‘'se- innorpurnn los derechos de personalidad, o sea, a-'
quellos: inhnrentea a ‘1a persona por su cardcter de tal y los derechos -
de propledad que se "dividen en derechos de propiednd material y en.dero
=chus da propiednd inmaterial.4
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£l bien inmacerisl tutelade por las propledad del mismo nombre es
para este autor, la mismn hacienda entendida como 1la organizahiﬁn de-
los factores de la preduccisn con_unﬁ Einalidod econémica; orguniza--
cidn debidamence aviada, o sea tmbufda de la energin o idea del'aptug-
de la hacfenda. Carnelurti va aiin mis alla al considernr'quu,_én con-
secuencia, el blen inmaterial tutelado por una marca o una patente es
precisamente la idea, invenciva, en el coso de la pu:inte ¥ ey aviar
‘mienta", gque tambifn se vesvelve en fuerza pslquica ucumulndi en la--
hacienda, en el caso de la merca. En otras palabras ei nc hay haciqhQ
da, y consecuentemente si no hay nviamieﬁto.ﬁz no hay marea, la cual-
viene a ser consecuentemente no un bien en si, sino un- interEs; b'sén

una mejor posicidn para disfrutar el blen, en evanto ascgurn la-‘excly -
aividad del g::n-:e.‘,'3 ]

g) Tendencias derivadas.

En contrupusicisn a ln :esia.

to como bien inmaterinl ditcctnmun e‘:utalndo, 1a miama Escuelu Itnlin

na Contempurﬁnea ha diversificad oélcn:uﬂd -dlchu tutelu:

a dreas difernntud{

tendlentc ‘a- cunsiderar el nvinmien-.'fxfl

Greco, pnr ejemplo. sepnru 1a conaxLSn nxtstents entra biencn iﬂ-j_.f
g

materiales y hncicndn.‘viendn um: bien inmaterinl y pur 10 tantn. tute-

_lndu directamente. an 1a clinn:aln.#*:_.,‘

CnsnnbVa; éunéldern‘bbrfon}a,parté que e;_hiiq.coﬁdué:or s5e en--—

cuentra en el concapre de monopolto.%s

‘e
Franceschelli, recurre a 1a teorfa del monopolic o de la clience-
1a para explicar las instituciones relncionudna con los bienes inmate-
‘rialen, lo que #n cpinisn de Ascarel11*® @3 un volver actrds en el plan
teamiento de Estas inatituciones, proplo de lam leyes inglesas, desco-
nociendo el progresc realizado en el derecho de la Europa continental.
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Agcarelll, derivandoe su pogtura del concepto de bienas inmateria-
les, llega a la conclusidn de que el intorés tutelade, en la discipli- -
ne de las institiuciones relativas a las invenciones, a las obras del -
"1ﬁgen16 ¥ eﬁ general a los bienes ilnmaterfnles, es la concurrencia § -
particularmente la probabilidad de ganancin derivada del ejercicio del
derecho. absolute relacivo al bien inmaterinl externe al sujeto, y éqnél
" siderado como la individualizacidn de la creaciSn intelectunl.

En otras palabras, el interfs tutelado en los blenss 1nmnterin1es.
ne es, para este auter, el que tiene por objetu el goce:de-la :oaa ma-_
terial, en la que la creacidn 1ntelectunl BE e:terloriza. sino ael, da -
lao probabilidad de gnnnncia representada pur 1la pnaihilidnd de u:ili-ﬂf:

zar la creacidn 1nte1cctua1 en una ac:ividnd Erente a :erceros.“I.

W) EL tncerss -mélndo ‘.;_n_ '155 ,a'e_;;u'_m'{oﬁ_es”;!ﬁgi_u{'

algu a d lus posturas uxpuestns. -
1' nc:ividad judicinl. ‘al decl

1nvnlucra Violncionns al derecho de=-
A

Sin bnsnrsa espec!ficamen:e_

pero tomando.en cuenta sus: presupuestua.

dir los’ cnsos :oncretos en qu

la mnrnn. tiende n pro:egar genernlmen:a doa valore

‘especIEicns, conai

derfindelos - como el InterEs tutelndo dlrectamenta po_:el detecho ala -=

mares en ‘cuestidn. Por un lado prottge el Eraudu 6 enguﬁo al cunaumldor
y-por otra la deavinciﬁn de la clien:eln ¥ 1n expec:a:iva dn u:ilidnd -
lag!timn del titular del derecho. CLTE

" En 1oa'Estadua Unidos, por ejemplo, en el caso Du Pan'C=116phane.
Co. vs. Waxed Products Co. (1936) 85F (2d} 753 26 TM Reporter a 113 (40)
el Tribunal de Apelacicnes -al revecar el fallo del Juzgado de Distrite
que habfn considerado que la warcs es independiente de lo que estfi en -
la mwente del consumidor, cuya interpretacifn del significado de una pa-
labra usada ¢omo marcn es inmaterial- aseverd: "Dicha teorfa: estd en ~-
desscuerdo con la naturaleza del derecho de marcas. Los derechos del re

clamante deben ser basades en una lesifn que el demandado le ha occasio-
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nodo al engafiar a los consumidores acercn del orfgen de las ﬁarﬁun:fas
vendidas, degviande asf su clientela. Tales derechns ne estén Eundndoa'
on una simple au:ori:ucisn sobre una palabra o un signo aino eniuna ac

cifn parn. impedir el engafio” &B

En la Gran Bretatna, la fdea de impedir el fruude nl titulnr del -
registro, como interfs directamente tutelando, punde conatoturaa en lna
-parte relevante de la resolucidn dictada en el caso Fbrd vs. Foster -
{1872 L.R. Tch. 354 relacionado con la mnrcn Eurekn) que sofinlat =——
Y. el derechn a la marca Ldentificndn como darecho de Ain comerciante
a que no se le defraude por la venta de otros articulua. que al usar -
© su marca se venden como ai fueran suyos. ",

i) Lu Hnréﬁ como un-Durechorde Prcpiédad.

Es Eﬁcll ncta: qua al comﬁn denomtnador de lns principalas tesla-ur
expuestas. parn nxplicar 1a. nutu:alezn del derecho a-la mnrnu 'y el con )
gecuente interés tutelado por dicho derecho. es:ﬁ cnna:i:uido pur el -i-
concepto de "propiednd" ‘

Particularmente Carnelutti en su teorin de la propiednd 1nmate---
rial, y Ascaralli con su doctrina de los bienea 1nmnter1n1es y de loi
dereches ahsnlu:nn relacionados con Es:os. cnncluyen acep:ando la exis &
tencla de un tipo sui-penaris de prnpiedad en la naturnlaza dn 1ua da-'-up'
rechos relacionados con los signos distintivns. - . -

Farrara es aﬁn mhis definlcivo an su pnstura y cnmo resultado de -
su “rica 1nves:igac18u“50 afirmn que. 1n marca ‘ag 2n 8L un au:entico d“l
recho de propiedad yo que. por un tado existe una entidad econ&mica ¥ -
por otro la vinculaciﬁn de dicha entidad gl sefiorfo exclusive de un sy
jeto al cual le es- dado usarln wientras que ademfis, la tutela concedi-.
da Buhru egte bien. se Jiferencia claramante a virtud de notas especf—

ficas e Inconfundibles, de nquella otra que garantiza al sujeto el e—-—
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'goﬁﬁ-dg loa oﬁrpa:blgpég.s}

gahxlh'ﬁisﬁu_ GEiEnfs afirmn en el medio 1a:1nonmericann que ey -
deracho a ln marcn ne

‘es mﬁs que un_dnrnchu de proptednd que B ejerce -

'medinnte -1 ‘uso de ‘1a mnrcn" 52

'ifurééx'o'hi DE ILA MARCA

Ln mnrcu puede definlrsn nn tﬁrminua generales, como la aptitud de-
_un signn diatintivo para proteger,. indicar la procedencia, garantizar la

) cnlidqdﬁy promover ‘el consumo;de un praducto o el uso de un servicio.53

Estas caracterIsticas que se incluyen en la definleidn de la marca—
constituyen 1a estructura de su funcién, yn que es cn la efeccividad de-
lnn mismas que radica el &€xito de una marca.

Puede afindirse que la finalidnd de la marca radica, asimismo, en su
capacidad tanto para formar una clientela o través de la ficil identifi-
cncidn de los productos en el mercado, como en su aptitud para consti-——
tuir un medlo de acoparamiento de dicho mercade al polarizar la atencidn
del consumidor hoela un producto que sotisface una necesidad 1ndeﬁendiéﬂ
temehte de su composicidn, eliminando virtualmente la competencla de =w=-
otros productos. Estas funciones permiten que, en clerta forma, las mar-
cas sustituyan a las patentes cuando Extas han caducado extendiendo los-
monopelios de la explotacidn de las invenciones, v.g., de las composicig
nes qufmicas, mis alld de la vida legal de tales patentes, ya que el con
sumidor continuari orientlndose por 1a marca del producto, sin importar-
que los competidores fabriquen libremente &ste y lo expendan al amparo =
de otra; mnrcas.sa ‘
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IV. DELITOS Y COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE MARCAS,

* 1.~ DISPOSICIONES JURIDICAS.
A) LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.
La coﬁpetencia desleal en materia de marcas estfi repulada eapncffi-

camente por la Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario 0fi-——
cial de la Foaderacidn con fecha 10 de febrero de 1976, por las reformas—

publicadas en el Diario Oficlal de la Federacidn del viernes 16 de enero. -

de 1987, mediante el Decreto por el que se roforma y adiciona la Léy‘¢e;
Invenciones y Marcas ¥y por su reglamento publicado en el Dinria_ufih;dl-
de la Federacidn el 30 de agosto de 1988.

Es por ¢so que procederemos a recalizar un anfilisis de &sta Ley en -
los artfculos que consideramos velacionadas de algunn manera con lu com~
petchcla desleal:

" Artfculoe i.- Esta Ley regula el otorgamiento de
patentes de inveneidn y de mejorns; de certifica-
dos de invencifin; el registro de modelos y dibu--
jos ipdustrinles, los apoyos y facilidades respec

. to de los derechos mencionados solicicados por —-
los trabajadores, micro y pequedas industrias; el
registro de marcas, las denominaciones de origen—
y los avisos y nombres comercianles; as! como la -
represifn de la competencia desleal en relacifn -
con los derechos que dicha ley otorga.”,

Como se desprende de 1a lectura de d@ste primer artfcule, 1a Ley de-
lnvenciones y Marcas sefiala yn desde su primer precepto que regula en ~-
forma especffica la competencin desleal en relacidn con lom derechoa.que
la misma otorga, encontrﬁpdoae entre estos la proteccidn de lam marcas.

Per tanto, considerames que cualquier otra nccidn que se Intente pa
_ra reprimir la competencia degleal en esta materin, basfndose en layer
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de mnterias diversas, no podrd ser calificada técnicamente como una ac-
cifn encaminada per se a reprimir la competencia desleal en materin de-
marcas, &ino que deberd definlese de acucrdo al drea jurfdica en que se
interponga tal accifin. Per ejemplo, el demandar dafivs y perjuicios por-
1a via civil, derivados de un menoscabo patrimonial producido por una -
competencia dasleal en wateria de marces, en nuestro concepto serf una-
aceidén meramente civil, surgida af de ese procedimiento mercantil enga-
fioso, y circunstacidlmente dirigida a reprimir dicho hecho deshonesto,-
mis no por eso debe ser considevada cowo el medic 1déneo para contrares
tar ese tipo de conductas.

En resumidas cuentas, como la mismn Ley lo especifica en su ya --——
transcrico articule I, 1a miswma regula la repreaifn de la compétehcia -
dasleal én forma especlal y es ahf (en esn Ley)} en donde deben enqbn--;
trarse los madios represivos de la misma. '

" Articulo 2.- Las dispesicicnes de la presente Ley
son de orden piblico y de inter&s social, Su aplica
cién corresponde al Ejecutivo Federal por conducto-
de la Secretnria de Comercio y Fomente Industrial.

El Copsejo Nocional de Ciencia y Tecnologfa se
r8 drgano de consulta en les términos de la Ley que
lo cred asf como las dependencias del Ejecutivo Fe-
deral cuando la Secretarfa de Comntcio ¥ Fumun:u In
dustrinl lo conaidere conveniente.”.

Este articulo se concreta a sefialar, de manera innecesaria desde —
nuestro punto de vista, que 1as disposiclones de la Ley son de orden pi
blico ¥ de interfs sccial, y nos parece innecesario porque a nuestro —
leal saber y entender todos las disposiciones legales deben de ser de -
orden publico y de interds social, ain y cuando lo miswmo no se cxprese-—
‘en forma especff;cn en el texto de la ley.

Sin embargo, lo que 81 es impor:nn:e comentatr es que la aplicacién

“de las’ dispolicionea de Estn Ley corresponde exclugivamente al Ejccutie-

vo Federul. por com!ucto de la Secreturia de Comercio y Fomento Indus—
“trial. '
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" prcfeulo 88,— El derecho de uso exclusiva de una
marca se obtiene medinnte su registro en la Secre-
tarla de Cemercie y Fomento Industrial.",

Pensomos que este artfculo es {importante porque establece el dere-
cho de uso exclusivo de una marca para el titular del registro, exclu—-
yendo del goce de semejante privilegio a toda aquella persona que pre--
tenda usarla existiende un registro previo en la Direccifn General de -
Invenciones y Marcas. De aquf parte, por cants, el presupuesto bisico -
para ejarcitar una aceidn en contra de quién este usando una miarca ya -
registrada, puesto que el artfculo c¢n comento es muy claro, Y& que otor
ga el derecho de utilizaciSn de la marca exclusivamente al titular del-

registro.

" Articulo 90.- Pueden constituir una marca:

1. Las denominaciones y signos vigibles, gu--
ficientemente disctintivos y cualquier otro medio -
de {dentificar los productos o servicios a qua se-
apliquen o traten de aplicnrse, frente a los de su
mismo especie o clase.

11, Los nombres comerciales y las razones so-
clales, sicmpre gque no queden comprendidos en laa-
prohibiciones previstas en el artfculo siguientce.".

La importancia de este arciculo se puede examinar en velacidn con-
lo gue establece el artfeulo sigulence: .

" Artfculo 91.- No son registrables como marca:

1. Las denominaciones y signos que no redGnan—
‘los requisitos dque seiiala 1a fraceidn I del arcfcu
lo anterior.

Hos parece una falta de t&cnica jurfdica la inclusidn de esta Frag
cidn en la Ley de Invenciones y Marcas, ya que bastoba con que ¢n el ar
tifculo anterior se sefialaran las caracrteristicas Ind{spensables para —-

constituir una marca para que se entendiera n contrario mensu que todo-

aquello que no podfa constituir uno marca no sorfa registrable como ——
tal.
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" vIl. Las que reproduzcan o dmiten sin autoriza-
clfn escudos, banderna y emblemas de cualquier --
‘pafg, Estado, Municiplo o divisiones politicas si
milares; pel como las denominaciones y siglas de-
organizaciones internacionales, gubernamentales,-
intergubernomentales, no gubernamentales o de ==——
cualquier otra orgonlzocifn reconocida oficianlmen

tey 15[ come lo designagifn verbal de los mis—-==
mosg,"

Coh respacto & esta Eraccibn el Doctor David Rangel Hedina! opina -
que el escudo de armas nacional consiste en letras, normas y figﬁraa -
qua usa o debe usar el Estado para distinguir las cosas perteneclentes . -
o emanadas del gobierno, lo cual quiere declr que estos nlementcﬁ son— -
los.que usa el poder pliblice parn diferenciar las cosas oficiales de ~-
las particulares.

Loz escudos de armas y los emblemns naclonsles representan la dig.
nidad y personalidad del Eatode, de sus glorias y tradiciones. Y en =~
tanto gue dichos atributes simbolizan 1a soberanfa naclional, no pucden’
ser objeto de una vulgarizacifn industrial y mercantil que lesionarfo-
los sentimientos qQue interpretan. Hay otras razones especificas de or-
den piiblico que fundamentan las prohibiciones de que trata esta frac—-
¢ifn ¥ que pueden concretarse en que, por unao parte, la Ley se ho pro=-
puesto evitar que algiin productor o comerciante, mediante el registro-
de esos slgnos, se los aproplase para ampavar sus actividades comercin
les o industriales y hacer que¥sus productos o mercancfas o gervicios,
adquiriesen con la imposicién de la marca un sello oficial que en ver-
dod no tendrlan. '

Por otra parte, ¥ e8to es muy {mportante para nuestro objetivo v- -
na marea asf formada induce fdcilmente a engafio, porque da';ugaf'a su-
poner que el titular goza de especialidades o privilegioﬁ o que elabo-~
ra el producto bajo la vigilancin del Estado, o gue se trata de esta- o

ble:imientos que, fnrman parce de In Adminlstraciﬁn Publica.
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Ea decir, que da .no exis:ir 1n norma prnhibitivn. taupuca Be: 1mpe—'
diria la Pusible cunfueion dn ] ]

‘.1ea con log de Enbricnc!ﬁn

. enganndo pnr el ccmercinnte que utilizara eacns slglns ¢ dcnominacinnes
de orgnnismus reconocldoa oficinlmente.

‘".VII!;-Lns,que reproduzcnn o imiten monedas, bi-

"' 1letea de banca y otros medles oficlalea de pago—
nacionales o extranjeros o las monedas conmemora-
tivas.”.

Serfa absurda la admisidn como signo o medio materinl para consti-
tuir una marca, la reproduceidn o imitncifn de moncdas, billetes'de ban
cs ¥y otroa medlios oficiales de pago nicionales o extranjeros o las mone

das conmemoratlivas.

Esta obedece a que cualquiera que sea la imdgen o dibujo que osten
te la moneda, cl mismo tiene unn significacidn de cardcrer officlal, ya-
que o8 el Estndo o qulen corresponde la emisién de monedas y bllletes -
de banco, y por lo mismo, es considerado come sipgno de f& pGblica, por-
lo tanto es indudable que se harfn crecr al consumidor que los produc—-

tos o servicios nsf marcados tienen una procedencia offcial.

En cuanto a los medios oilciales de pago noclonales o extranjoros,
sullegitimidad eineficacia para constituir Aignos marcarios fluye por -

sl misma, en virtud de su naturaleza piiblica.

Finalmente, en ¢yuante 4 las monedas conmemorativas, &stas no pue——
den ser reproducidas o imitadas para constituir signos marcarfos, an ==
virtud de su significacifn pdblica que se les atribuye, aunado a su ca-

ricter oficial,
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" X. Las que reproduzcan o imiten condecoraciones,
medallas u otros premios obtenidos en exposicio---

_nes, ferins, ‘congresos, ‘eventos culturdles o depor
tivos reconocidos oficialmence.”.’

Ei uso ée-lds signns'o‘diﬂtinclﬁneé honorfficas que enumera thn -
precspto por un tercero, constituye una infrncci6n ndmtuistrntivu {Art,
'210. fracciﬁn VIt); siendo acreedor o la carruspondiente sunclﬁn pravia
_ta por el ArtIculu 255 de la misma Ley.

Las reénmpensna. .m.-dnllas. diplomasg, mencicmés. prenilos. con&eéorg
cioncs o‘distincionns honorfficas represenénn al trubajo-y el esfuerzo;
' consti:uyen una consagracidn a la superioridad, asf también son verdade
rag recnmendaciones a la confianza del pdhlicoz y 88lo a sus titulares-
corregponde su emplec, que en el campo industrinl y comerciasl signifi--
can élhaellg o certificado de la excelencia del arvtfcule, recomienda su
eleccidn y contfibuyen a aumentar su venta, a la vez qua el cridito y -
1a réputaciﬁn dgl establecimiento que los Eabricns. y que el competidor
que falsamente emplea tales indicaciones no s6le engafia al piblico con-

sumider, sinc que ademids disputa deshonnstumenteﬂ.

Sepiin Jugbert Rippe, las distinciones gon: "Una forma de reccmen——:
darse ante el piiblico y actraer clientela, por lo que el hecho de su u--
surpacidn por otros comerciantes autariza la calificaelén de acto des--

s .
leal”.

" Xl. Los nombres, seudinimos, firmas, sellos y -
recratos de'pérsonns. sin consentimiento de los -.
interesados o, si han fallecido, de sus ascendien ..
tes o dencundientes de gradn mis préxima.". ’

Se puede’ decir. junto con el Doctor Rangel Medinn Que ésca prohi—f
bici&n obedece a una protecci&n a los detechos de la persnﬁnliﬁad, que-
son nquelloa derechos’ que, a diferencin de los pntriﬂqn;aleq._gnranti-f"'



-70- .

zan al sujete el sunurio sobre una pnrte nnencial de ln proptn pargona—
.~ lidad. Tienen por nbjeto los modes de aer, f!sicos o murnles de la per-
sona. Es decir, gon ‘aquellos derechos qusa concedeu un poder a 1a perso—
na para proteget la esencia-de su personalidad y sus nia {mpottantes -=-
cuplidades, come la vida misma, el nombre y el honor,

Sin embargo, cualquiera que sea la catalogacidn de los derechos de

"la personnlidad, siempre se incluyen en el cuadro de tales derechos: El
~derecho al nombre. come categorfa a su vez del derecho a la identidad -

personol o a la individunlidad, y el derechc a la imbgen, como una esape
cie de los derechos morales o derechos al honor, Por consiguiente, la -
inadmisibilidad del registro como marca de los signos a que alude la --
fraccifn arribe transerita (nombres, firmas, sellos y retratos), deriva
de la tutela necesaria que las leyes brindan a bienes y atributos de la
persoha humana estrechamente ligados a la esfera Intimn del sujeto. En-
este caso, la violacitn de intereses privndos que determina la flicicud
de la mares no proviene de la usurpacidn de la marca de otro, sino que-
se produce proque la marca pugna con los llamados derechos de la perso-

nalidad,

" XIIL. Lns tftulvs de obras literarias, artfsticas
o cientificas y los personajes ficticios y aimbély
cos, salvo con ¢l consentimiento de su Autor, cuan
do conforme a la ley de la materia , &ste mantenga
vigentes sue derechos; asf como los personajes hu-
mangs de caracterizacidn, si{ no se cuenta con su -
conformidad.",

Este artfculo contiene normas que implicitamente reprimen la compe
tencia desleal en materia mnrcaria, ya que al prohibir el reglscro como
marca de los tftulos de obras literarias, artfscicas o cientfficas, asf
como los perscnajes tanto fieticlos como simb3licos, come los humanos -
de caracterizacién sin ¢l consentimiente o conformidad de los interesa-
dos, protege al piblico consumidor y al mismov titular de cstos derechos

contra un posible uso no autorizado de estus elementos por un tercero.
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Evitnndo:qné el pﬁhllco cnﬁsumidor piensgque los ﬁroduntos que es=
" tfn afendo anparodos.con esas mafcas tienen algo que ver con el verdadg
_rb titular ‘del derecho atacado, e impidiendo al misme ticmpo que el com
petidor deshonesto obtenga ui lucro indehido de esta falaz pretensidn.

' X1V. Les denominacliones geogrificaa, proplas o
comfines, asl como los gentilicios, nombres y ad-
Jetivos, cuande indiquen la procedencia de los -
productos o servicios ¥ puedan originar confu---
s16n o error en cuanto a su procedencia, asf co-
mo las denominaciones de poblacliones o lugares =
que ge caractericen por la [abricaeciGn de cier-—
tos productos, para amparar &stos, excepto lps -
nombres de lugares de propiedad particular, cuan
do sean especlales e inconfundibles y se tenga -
el consentimiento del propletario..

Tal ¥ como lo han sostenido los Tribunales Colegiados en Materla -
Adminiatraciva en el Discrito Federal y como se desprende de la lectura
de la fracceifin antes transcrita, log nombres geogrificos pueden consti-
tulr signos marcarios tales como: Las denominaclones geogrificas pro---
pins y comiines asf como los gentiliclios, nombres y adjetivos, slempre y
cuando nc se presente cualquiera de cstas dos circunstancias: A) Cuando
indiquen la procedencia de los productos o servicios y, B) Cuando pue--
dan originar cuanlquiar confusidn o error en cuanto a la menclonada pro-

cedencia7.

Por denominacién geogréifica debe entenderse el nombre gecgrifico =
de un pafs, estado, ciudad, localidad, poblacidn, zona, pﬁr el de un hg
raje, o una regi&n o un accidente geogrdfico o el de algln lugar de la- -
tierra; dicha denominacidn debe ser conocida por el comiin de las gentes

y no sflo por expertos en geograf!n.

Asimiamn. y como 1ndicabn nuestra anterlor Luy en la mn:erin en su
nrtfculo 148, la indicac!ﬁn de prncedencia es la designacidn o menci&n-
de un lugar cualquiern. a tfrulo da lugar de elnburncl&n, recolecciﬁn o~

" extraccifn de un praduc:u.
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“Una vez délfmi:idos"lbu'conééﬁgoélde.aenominaciénes geogrificas a-
1nd1cacionea de orIgen. los p:imerus pueden constituir "gignos uarcnriua.
'mien:ran no exls:n unn vinculaciﬁn estrechn o relaciﬁn directa con ln -
zona geogrﬁfica o fuante de’ produnciﬁn que 1ndiqu= 1a Prn:edennin de -
_Ina mercanc!na o de loa servicios. u en ‘su- caso. por la vecindad o cer~
*.canfa que permltnn crenr ‘en “al" pﬁblico confuaiﬁn o error en cuanto a la
'procednncia de los ptoduc:na.anta ﬁltima aituaciﬁn ha sido objeto de -

una tesis del Segundo Tribunal Colegiado en ‘Materia Administraciva del-
Primer Gircuito, nunque. intcrpre:nndo la’ fraceisn XII del arcfeulo 105
“dc la Ley uu:arior (Ley de la” Prnpiedad Industrial). que en su parte -
conducents es similar a la Erncciﬁn en comento, siendu por lo mismo a=-
plicable, Dichn teaiu aostiene 10 siguientel .
. : : : ’

" Ln prbhibic;én contnnida en el Artfeulo 185, fraccisn XI1 de la-
Ley de la Fropiedad Industrial debe entendarse para'lqs cascs an que al
"error o ¢onfusidn sobre iﬁ‘prudedencin de los artfculos haga victima de
ehgnﬁu al pﬁbiico cbﬁsuﬁidnr q'en el que el titular o usuario de una —_—
marcé aproveche pnin'st el crédite industrial o comercial no creado ex~
- elusivamente por los méritos de sus propias murcnder{us. sino logrado -
por otros factorea a loa que es ajeno.". 8

" Lo anterior es'nplicable para los adjetives gentilicics (los que -
denotan gente, nacidn o patria de las perscnas), en cal virtud, no sen—
admisibles como marcat INGLES para distingudr casimires, SUIZ0 para dig
tinguir relojes, FRANCES pare distinguir perfumes, etc,.

Las limitaciones a que hemos hecho referencia, tienen como funda-~
mento el evitar un monopelio, privilegic o exclusividad en favor de de- .
terminada persona [Isica o jurfdica, impidiende que loa mismos habitan-
tes del lugar, poblacifn, zona geogrifica, fuente de produccidn, etc, =
ne puedan emplear el.mismo nombre geogrdfico para indicar la proceden——

cia de Bua pruductus.9
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Por atra purte. tnmhiEn pueden constitulr algnos marcnrios. los
nowbres ' de lugares de propiedad particular. ‘cuando Bean eupecinlea e
o inconfundibles y se tenga el consentimiento.del propietario. .

oo - "™ XV. Los wapas, sin embargo, podrdn usarse como
- . ‘elementos de las marcas si corresponden al pafs~
de orfgen o lugar de precedencin de los produc——

tos o serviclos que aguéllas distinguen, siempre
" que en &ste pals estuviesen registrados.”.

El mapa es la representacidn geogrifica de un pals o terreno. -
En otros t&rminos, es la expresifn material sobre upa superficie de-
terminada plana o no, de una parte o.de toda la superficie cerces-—--

tre, Se llaman tambi&n cartas geﬁgrfficnq_y surcoujbnto. Atlas.

Los mapas pueden ser hopogrﬁficop.'plbnpa. drogrif!cns. geoldgi
cas, racialés. mateorolégicos, donldiéisiGhas eﬁ:ntales. ete,, loa -
cuales formalmente constituyen exprcaiones plﬁsticau .que se distin—-
Buen por su £1na11dad. o sea la de r:presen:ar el total de la tierra
o parte de elln. Ea:os :Ienen un propﬁsito eauncinlmente cien:Iflco,
¥ pueden conutituir verdaderns expreaiones artisticas e 1nc1uso pua-
den tener elementos Iiterarios. como 103 ‘atlas- his:ﬁricos o explicn-
tiVOSo ’

i

Ahora bian, tal ¥ como se astablece en cl ar:Iculo antes trans-
crite, en stico los mapas pueden emplearse como alementos de lag —-
marcas, siemprae y cuando corresponan &l pafs de orfgen o lugar de T
.procedencia de los productos o servicios que aquéllas distinguen.

ba lo anterior se desprende que los mapas por sf s0los no pue=—
den constitulr sighos marcarics; esto es, que su originalidad, o sea,
el crabajo personal realizado en el conjuntoc de la obra, en el arre-
glo de los elementos integrantes o en los arnamentos, nccesorios o -
decoraciones, asf como su representacifn gréfica no constituyen ele-
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mentos suficlentemente discintivos. Esta disposiciln implicicamente re-
conoce que los mapas son del dominio pliblico .y que no puede exiatir mo-
nopolio, privilegic o derecho exclusivo respecto a Est@s.r_"

De aquf cambifn se deriva una formula repreaivﬁ de la énmﬁ}éehéin-
desleal, puesto que al impedir la ley el registro éoﬁo marca de los ma- -
pas, evita que un comerciante identifique a pus produ;t@# 6'Qarv1=ios -
con los mismos, pretendiendo hacer creer al pfiblico ;ohidmidor qua sup-
productos o servicios tienen algo que ver con el lugar repfanenthdé en-
el mapa, cuando en reanlidad no existe ninguna relacidn euire los mism—-
mos, ¥ procurando asf que el cowerclante que, realmente sus productos o
serviciog provienen de un lugar determinade, puadu USAT UN mAPA COMO &~
lemento de su marca,

" XV1I. Lag dencminaciones, signos o figuras suacep—
tibles de engafar al pGblico o inducir a error, en-
tendifndose por ctales, los que constituyan falgas -
indicacliones sobre 1a naturaleza, origen, componen-
tes o gualidades da los. productos o servicios que -
pretendan amparar.',

Estas denominaciones, signos o'figurna carecen dal requlsito de va
lidez de licitud que todo signo marcario debe reunir. Al efecto, la doc
trina en general denomwina a estos signos, palabras o figuras, como map-
cas deceptivag, engafiosas, confusas o fraudulentas,

Esta disposicidn tiene como antecedentes legislacivos, el artfculo
23 de la Ley de 1901; el artfculo 79 de 1la Ley de 1928, el artfculo 1S,
fraccifin X111 de la Ley de 1942 y el artficulo 91, fraccidn XX de la Ley
de 1976 {reforondo en 1987), sin embarge la redacclSn de la disposicidn
en coménto no ha sufrido modificaciSn desde la Ley de 1942, por lo que—
es perfectamente aplicable al efecto el criterio sustentade por el tro-
tadista Rangel HMedina. al comentar aquélla en los té&rminos siguientes:

N\
" Lo prohibicién del apartado XIil del artfculo 105 debe aplicarse
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tnicamente a las marcas auaéeptlbles de engafiar al piblico por las ra~
zones que {ndica el precepto. Si las denominaciones o signoa que origi
nan la falsa indicaci{én no cqrreqponden 4 la marca misma, sino que @me-~
trata de clementos distintoa, tal circunstancia es ajena al impedimen=
to establecido por la fraccibn xrzz.n. 10

For otra parte, esta prohiﬁiciﬁn es considerada por el Licenciadk
CEsar Sepiilveda, cémo una regla sana y: “Estd colocada ahf para exclu-
giva proteccién decl consumidor, evit&ndole dafraudncidn,', y agrega —-
que la fraccifn XX del artfculo 91 (actual fraccin XVI); "Concede un-
gran arbitrio a las autoridades de warcas, porque les permite objetar=
o negar cualquier marca con el argumento de que se prasta a inducir a=
error al pfiblice.” ll. é#ata facultad discrecional,a nuestro juicio, y-
por lo que hace a su aplicacidn, al el arbitrio de la autoridad no se-
ajusta a derecho, existen los medics procesales idSneos para revocar—-
lo.

Ahora bien, la 1legftimidad e ineficacia de las marcas decepti--—-
vas, engaiiosas, confusas o fraudulentas obedace a tres propSsitos fun-

damentales:

A) Evitar que el consumidor se encuentre en peligro de confusién-
"en la eleccidn de los productos o servicios,

B) Evitar que la marca no desempeiie au funcifn mediata ds culeétg
ra de clientela, ¥

C) Evitar la proteccidn de signos que por af mismos serfan un ele

.

mento de competencia ilfcita.

A partir de estos tres propSeitos resulta evidente que serfa noci
vo al interés piiblico y contraric a los usos honestos en materia indus
trial o comercial, la admisibilidad a registro de tales matcdas, ya que
éstas Tgns:ituyen auténticos elementos de fraude y engaiio para el pi--
blico,
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El Doc;o:rnnngei Hédiﬁnl;_adutiéne qﬁé: "Obadece la prohibicién a
un prinéipia deﬁk:tcﬂ'cbméfcini_y a ia :uicla del inter&s general.",

Finalmante. cl uso de una mnrc& dacepciva. engafiosa, confusa 0 ==

) —Irnudulenta era considnrndn por nuestra Ley como una infraccidn admi-—-

svnis:rntivu (Art. 210, fraccibn VIII). y al infractor se le imponfia la-

-

annc1§n que se indica en la miama Ley en al artfeulo 225.

Esta etror de ya no considerar el uso de &atas denominaclones sig

- nos o, figuras como merecedoras de una infraccifn administrativa, consi

deramos que se debe mfs a una pfeima té€cnica legislativa y olvido del-
legislador, que 2 la intencidn de no castigat estas copductas fraudu—-
lentas.

En efecto, hasta antes a las refornas a la Ley (1987), se 'hacfa a
creadot a una sancibn administrativa, de acuerdo con la fraccidn VII -
del ar:iculo'ZID, el que usara como marcas las denominaciones; signos,
o siglas & que ae refiaren las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, -
XIII, XX y MXII del artfculo 91 de &sca Ley.

Recordemos que, tambifn ontes antes de los refcrmas, la prohibi--
cifn de reglstrar los aignos a que estamos haciendo referencia e en-——
contrnba contenids en la fraccifin XX del multicitade artfcule 91, por-

‘10 tanto, el usuvario de estos signos BI se hacla acreedor a la infrac—-

cifn administrativa.

Sin embargo, per la forma en que han quedade reagrupadas las mis—
mas disposiciones, tenemos que en el reformado artfculo 210 en su frac
e¢ién VIII, ya no se incluye la fraceifn XVI del artIculo 91, por lo «-
que desgraciadamente este tipo de conductas no pueden ser reprimidas -
por esta via legal.
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" XVI1. Las denominaciones o signcs que conforme
a otras disposf{ciones legales, no sea posible u-
tilizar para fines comerciales o, por razonea da
interés piblico, la Secretarfa de Cometrcio y Fo-
mento Industrial considere inconveniente regig-—
trar.”

. En nuestto deracho existen clertos dnﬁrefon. leyes y reglamentos en
los cuales se hace aluaifn a decerminados signos o medios materiales que
por su carficter o finalidad se sustraen del dominio comercial, por ejem—-
plot

En el Raélamento de Uniformes,y Divieas del Ejército y Fuerza Afren
Mexicanoe (Diario Oficial da la Federacifn de 8 de diciembre de 1985) en
su artfculo 11, se "prohfbe a instituciones oficiales o parciculares el-
uso de vestuario,yplacas, distintivos y divisas legales o semejantes a ~
las del Ejército, conforma al decreto de fecha 5 de abril de 1977", di--
chos diatintivos por su propio carficter oficial, representacive y reser-
vado no pueden ser objeto de comercializacidn por algfin particular, de -
ahf, au irregiatrabilidad coma signos marcarios; ademAs se sanciona pe-~
tnalmente al que ufe tales distintivos, sin tener derecho a elle, con pri
aisn de un mes a cinco afies y multa de diez a diez mil pesos (artf{culo -
250, fraccifn 1V del CSdigo Penal); asi cambién en el CSdigo de Justicia
Militar (31 de agoato de 1933), se catablece que se sancionarin con pri-
sidn de sels afios, al que ofenda a los emblemas o insignins militares ~-
(arctfculos 316 y J18).

En la Ley Reglamentaria del Servicio PGblico de Banca y Cr&dito ---
(Diario Oficial de 14 de enero de 1985), en su artfculo 83, se establece
que "las panlabras banco, crédiro, ahorro, fiduciario y otras que expre—
sen ideas semejontes en cualquier idioma, por las qué se pueda inferir -
el ejercicio de la banca y el ecrédito, no podtidn ser ugadas en el nombre
de porsonas morales y establecimientos distintos de las instituciones de
crédico..."; y en el sigulente pirrafo, ae establecen las excepcicnes al

efecto. '
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En la Ley Faderal pobre Mopumentos y Zonas ArqueolSgicas, Artfsti-
cas e HistSricas (Dlario Oficial del & de mayo de 1972) en su artfculo-
17, se indica que para la reproduceibn de gonﬁmen:os arqueclbgicos, hip
tﬁricou'y artfaticos con fines comerciales, se requerirf permiso del —-
instituto competente y en su caso se estari a lo dispuesto en la Ley Fe
deral de‘Daruchns de Autor; al contraventor segin esta lLay, se le impon
drf como sancifn, prisién de uno a diez afios y multa de mil o quince --
mil pesos (art, 49); como se podrfi observar sin el mencionade permiso -
no ge podrin reproducir les susodichos monumentos, y por lo mismo,no po
drfin ser empleados como signos marcarios, ya que este empleo podria me-
noscabar la calidad del mom:mente y por ende, dudamos que se conceda di
cho permiso.

Es importante destacar que para que procedn la prohibfcién marca-——
ria que comentamos, deben existir estas dos condlciones:

n) (Que ¢l Bigno o medio materinl se encuentre establecido en una -
disposicidn legal.

b) Que expresa o implicitamente pueda inferirse lq no comerciali==’
dad, o cuando £sta dependa del cumplimiento de algung qu:arizaciﬁn. per -
oiso, etc., para su empleo. ’ ‘

; ." g

Finalmente, se conceden amplias facultades a la Secretarfa del ra-
ne de excluir del registro marcario 4 todos aguellps elementos que por-
“razones de incerés piblico™, considere Inconvenlente que ac‘registréﬁ;
al efecto, tome acertadamente afirma Cdsar Sepllveda: “Puede notarse --
que las razones de Iinterés pliblico son por lo general muy vagns“ia. y—

agregamos, no existe una conceptuaciSn unfinime de tal expresién.

" %VI1l. Tode lo que gen contrario a la moral, a
lag buenas costumbres, al orden piblico y aque——
1llo que tlenda a ridiculizar ideas o personas.”.

Como antecedentes legislativeos # la fraccién qua anteriormenta ane



) transcribe. podamoa Banalur el nrticulo 20. de 1 Lay ds 1889. quc refi—
- riEndoae a la mnrcn es:nblec!a quc:_"En ningﬁn

o en:e aigno padrﬁ aser

, con:rario a la’ maral.".

La Erucc16n 11 del artIculo‘Po. de 14 Lay de 1903 connignabn ln da=

- '"cluraciﬁn exactamente en los términoa que a continuncisn ‘8e describen. y

que coinciden precisamente con los que contenfa-la fracciﬁp V1.del arcf~-

culo 105 de la Ley He la Propiedad Industrial: "art. 105.- No se admiti- |

v8n o registro como marca:

V1. Todo lo que sea contrario a las leyes prohibitivas, y todo aque
1lo que tienda a ridiculizar personas, ideas u objetos dignos de considg

racién."

En la Lay de 1928 taobién aec produjc la misma prohibicidn (artfcule
7o, fraccisn II1), encontrindose como finica diferencia la supresifn de =~

aquello que tienda a ridiculizar personas.

Creemon que eata supresisn se debis mis bien a una omisiSn de cardg
-ter involuntario de imprenta o mecanogrifica ya que no existe ninguna ra

zfn 18gica que pudiera explicarla,

Ahora bien, en el campo jurIdico, han resultado inlitilesa y estdri—
les los intentos de precisar las noclones de moral, buenas costumbres y-

orden publico; no adle en la legimlacibn, Bino aiin en 1a doctrina ¥y la -

Jurlsprudencia. Sin embargo procuraremos aclarar a qué se rveflere nuea.--'

tra Ley cuando utiliza estos conceptos!:

Por :lnma-rnl., y compartiendo una vez mis la opinidén del Doctor Ran—
gel Medina, creemos que la Interpretacisn que hace el Reglamén:o de la =
Ley Orgénica de Educacifn Piblica, sobre publicaciones y revistas ilus-
tradas es muy acertada, al establecer que se considera como inmoral y ——
contrario a la educacidén y a 1a cultura: Publicar, distribuir, circular,

ESTA TESIS
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exponer.en pldblico o vender escritos, dlbujés, grabados, pinturas, im-
presos.'imEgerna.ﬁnunclus} emblemas, fotograffns u otros objetos que —
eatimulen la excitacifn de las bajas p&siones o de la sensualidad, asf
como de los que adoletcan de cualesquiera de estos inconvenientes: Qua
estimslen el ocio; que ofenda al pudor o a las bucnas costumbres; que-
brbvoquen directa o indirecramente desdén para el pueblo mexicano, sus
aptitudes, costumbres, tradiclones, hiatoriz o para la democracia; que
se empleen expresjiones que ofendan a la correccidn del {dioma {art. le.

fracciones 1 y 11).14

" Xi1X. Las denominaciones o signos igunles o scme-
jantes n una marca, que la Secreturia de Comercic-
y Fomente 1ndustrial estime notoriamente conocidn-
en Méxlico, para proteger los mismos o simllares =-
productos o scerviecios, o blen que sean suscepti-~—
bles de crear confuslén en forma tal, que puedan -
inducir al piblico & error.”.

Esta es una de las fracciones del artfculo 91 en cumenio que con
sideramos de una redaccldn ofs desafertupada, ya que no aclara muchas
cosas y af le otorga un amplisimo poder discrecional a la autoridad -

ndmln}s:rn:iva.

Establece esta fracciSn que para que se df el supueato de la pro
hibieidn debe tratarsce de! "lns denominaciones o signos iguales o sc-
mejantes a una marca...", pues bilen, (Cabrfa preguntarnos culles son-—
€stos?, iAcaso se catd haciendo aqul referencla a las marcas registra
das?, }bnsideramoa que no, ya que en caso afirmativo se estacv{a repi-
tiendo oclosamence el contenido de la fraceidn ¥XI que serd estudiada

mis adelante.

For otro lado, creemos que la autoridad administrativa cendrd un
mirgen muy amplio para decerminar cunles son estos signos o denowmina-
clones "semejantes' a una marca, ya que a ella sSlamente correspenda-
de juzgar dicha aeméjnnza, s1 a esto aunamos la diferente estructura-
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tanto griifica como fondtica de las demis lenguas habladas en el munde -
nos doremos cuenta de lo diffcil que resulba esta apreciacidn cuando se

trate de una imfcactdn flagrante de una marca cenocidfsima.,

. Se ha discutido también el hecho de que la warca, o denominacidn o

) . .slgno semelante, puede resultar notorin para una persona en particular,

pero no paca el piblico en general, y queda cntredicho qué criteric de-
" be adoptarse en esos cngoes, gobre todo si el que juzga la marca como —-
notorin es el mismo examinador de la Direccién General de Invenciones y
Marcas. Baosta citar como ejemplo el emplec de la marca “TACHIKARAY, pa-
ra amparar tenls deportivos, estn marca resulta notoria para un jugador
de volibol, mis no asl para el piiblico en general que nunea ha ofdo ha=-
blar de elia. iDebe de prohibirse su registro?, y 8i asf sucede, iqué ~

argumentos debe argllir la autoridad para tal prohibieidn?

Consideramos pertinente aclarar gue las morcas notorias o de alro-
rencmbre son aquellas que, debido al amplio campo de difusién que su ==
promocién y venta continuada consiguen, rebasar en cuanto a su fama y =
popularidad, no s&lomente las fronteras territorizles del pafs en el ~—
cual se encuentran registradas, sino en el dmbito de los productos eape
cIficos para loe cuales han sido reservadas, de tal modo que su adop—-—
eidn por, cualquier tercera, en pafses ajenos al registro, puede conside
rarse como un intento cncaminade a inducir al pitblice consupidor a =---
error 0 confusldn ¥y por le tanto es una prictica competitiva desleal.

Ahora bien, los principios te?ricua ¥ legislntiyna establecidos en
torno a este tipo de marcas derivan de la Convenciéin de Parfs y particu
larmente del artfeulo 6 Bis de la miema, adoptado desde los origenes de
tal Convencifn en [883.

Dicho arctfculo & Bis establece en su fracciSn primera lo siguieﬁ--

tel



- 82-.

_MLos Pafsea de la Unidn se abligan. bien 'de eficlo, si la legisla--
c¢idn del pais lo permite, bien a instancinm del interesado, a rehusar o -
1nvhlidnr‘a1 ragldtro ¥y a prohibir el usp de una marca de ffbrica o de -
comercio que constituyn la reproduccifn, imitacisn o traduceiSn, suscep~
tibles de crear una confusidn, de una marca que la autoridad competente-
‘del pals de tegistto o de uso estimara ser allf notoriamente conocida ya
. como ufa marca de una personu que pueda beneficiarse del presente conve-
nio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrird lo mismo-
cuando la parte esencial de la marca conatituya la veproduccisn de una -
marca notoriamente gonocida o una 1mitnc£6u susceptible de crear confu--
8idn con &sta.”

‘Como ya mencionamos, la protecciSn de las marces de alto renombre -
enfrenta una seria barrera constituida por los elenentos de juicio que -
deben de tenerse en cuenta o fin de determlunr ni una marca pueda callfi

carse de "notoria"

La ealificacifn referida con onterioridad, es de Indole eminentemen
te presuncional y carece de la caracterfacica absoluta, necesaria para-
llegar a conclugiones positivas de intencidn fraudulenta por parte del -
sujeto que adopra la marca fuera de su Smbito distintivo. En otras pala-
bros, el juicic de si unn marca g8 o no de alto renombre es de naturale=
za eminentemente subjetiva, por 1o que es necesario que en cada caso con
cretc se demuestre que la persona que utilize el signo distintivo consi-
derado cowo notorio, estd plenamente consciente de dicha notoriedad.

Debe exlacir, asimismo, un wmomento coinclidente entra aquel en que -
ta profusidn o desarrollo comercial de una marca permiten la califica—--
cifn de #sta como notoria, con aquel en que el aigno es adoptndo por un-
usuaric fuern de los 1fmites de especinlidad de la marca. '

Dabemos afiadir que eata nprecinciSn}'dé annleusubjetiva; se encuen
tra pricticamente en manos del Juzgndnr quian deberﬂ tomar en cuenta Co-

dos los elementos a su alcance, con el fin de detcrminar 61 una maren -



- 83 -

puede éohsidernrse de.alto éenombrc o no..

" XX. La trnduccuiﬁn a utros idinmns dn lns pnln— '
bras no regiatrablas.f’

_'. Ln 1nn1u516n de: entn fracciﬁn pnr nuesttoa lagislndurau. obedece - .

_evidentemente a la- 1nten=16n de evitar el ensaﬁu dal cunuumidér .por par'

te del comercinn:e que pretendn nprovcchnrse de la gran difusisn que an
nuestro pn!s tienen algunna pnlnbrns de . Ienguns extranjerns. :" :

En efecto. es da conocimiento 3eﬂernl qua. sobra todo el 1diomn in
glés ha alcanzado gran aceptaciﬁn antre la pohlnciﬁn y qua divnrlns pa~

labras del mismo son muy conocidas. S

Esta fraccidn tambifn tiende a reprimir ln'cumpeténcia degleal al-
wiamo :Iempé que ampara al piiblico consumidor, ya que\eﬁ;:ﬁ Quu comer=-
ciantes que quieran pasarse de 1iafos registraran a su noéﬁru la traduc
cidén de uns palabro no registrable. Vgr., "pretty" para cosmfticos (por
sar descriptiva, puesto que gquiere decir- bonita).

" XXI. Una marca que sea idéntica a otra, ante---
riormente registrads y vigente, para amparar los-
mismos productos ¢ servicios, adn cuando sea soli
citada por el titular de la registrada o con el -
consentimiento expreso de &ate."

Esta fraccifn egpacifica el requisito de novedad inherente a toda=-
marca que pretenda tener caracterfsticas de verdadero signo distincive.
Este concepte de novedad no puede definirse sin confundir generalmente-
esgta caracterfstica con la de especialidad, al establecerse que para —-
ser nueva, una marca debe ser distinta o diferente a las demis ya regls
tradas,

r
S8lamente que dicha diferencia, debhe derivarse al comparar marcase

relacionadas con artfcylos, productos o servicios pertenecientes a cla-
sificaciones oficiales semejantes.
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Puede durle el caso en cunse:uencin. de’ que ain violar esta :nrnctc"

ristica de novedad, exlstan &0 el murcndo de un mlamu paIs mnrcus 1gun-—“

les dirigidas a proteger nrtIculus en: eanncin dia:intus.,:}:‘

‘ 1idud15. nlgunoa autores dc 1a eacueln 1:u1£nnn cun:emporﬁnea. ontre -—-—

ellos Ascnrulli .‘afirmnn que "1a novedad debe ser locul. o ‘scn sin to-~

mar en cuenta matcns extranjeras semejantea"

Esca interpretacifn suaclita el problemn ya ances considerade, de =--
las marcas notorias o famosms que esciapan al requisito de novedad, al -
destinar la legislacidn Intarnacional preceptos especinles para proteger
las no obstante que sea en pafsce ajencs al del registro origipal, ui ——
que se encuentren registradas marcas iguales o semajontes en grado de ——

confusién a dichas marcas notorias.

El migmo carficter relativo, de este requisito de novedad, permice —
que una warca cancelada o axtinta por cualquier rardn legnl} readquie-
ra su novedad a fin de poder ser considerada apta para sar registrnda -

POT un roTcero distinto al titular original ¥ a quien, fue imputnble la -

causg de cancalaciﬁn. 17

60nsid=rambs que eata fraccidn es uno de los pil;rea en gue ue'bnén
toda la teorfa represiva de la competencia desleal eﬁ materia mnrcaria;-
va quo como es evidente prohfbe el registro de cualquier marca que sea =
idénticz a otra, anteriormente registrada y vigente, para nmparar log ==

mismos produ:tos o servicios que ampara la registrada.

En efecto, cate precepto contfene la prohibicién de regiattu.de -
mArcns cuya denominacién o diseiio o ambos a la vez ya han sido protegi-

doe por el titulo respectivo. e

= e T : ST
e T [
Pe hecho como expminaremos wmis adélante, al-uSH de una marca emn —

-

las condiciones ya descritas, constituye tanto una infracelfn admings-=

En la misma forma que lo hncen con’. relaciﬁn nl requiaitn de eapecia
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:rntivn. <omo un delito. acnrde a ln qun aatablecen lus nrtf:ulus 210 ¥~
211 en aua Erncciones correspundientes de 1n Ley de lnvencionea Y- Harcas.

) ' Cnbu.seﬁnlnr 0 este fcspec:h. que en lu prﬁética yl'eﬁﬁénn de nove-
dad quefraﬁliza el Depnrtnmen:u"reapectivb'dd la- Direcciﬁﬁ.cenérnl de Iﬁ f
jvenciones. Marcas y Desarrollo chnolﬁgico. deja: muchu que ~ deaenr, ya --
. que en el mismo se citan canto las marcas regla:radas coma. uquellas que— .

ya sa hun extinguido por cualquier causa legal‘-

Asloismo es de nuestra parecer que lnn'berannas que efectiian dicho-
examen de novedad tanto cuande se solicita’ unn bﬁsquedn como cuandu Be =
"realiza el mismo dentro del t:Emite udnlnlstra:lvo de una solicitud, no-
cuentan con la preparacién suficiente parn distinguir una marco eemelan-—

te & otra.

Ea claro que cuando se trata de marcas 1d€nt1=na,.couo es el casc -
de la fraceidn en comento, no debe exitir dificultad alguna en la nega-—
cién del regiatro de la wmarca solicitndn. Sin embargo hemos comprobade o
travEa de la prfictica, que increfblemente hay casoce en que este supuesto
se da, es docir, se registran marcas idénticas a otras ya vegisctradas y-
vigentes. f

" XXI1, Una marca que sea semejante 4 otra ya re=
gistrada y vigente. aplicada o los mismos o simi-
lares servicios, que Be presten en el estableci-—
miento cuyo nombre comercial se haya usado con anp
terioridad."

En esta fraccifn, podemos observar la preocupacidn del legislador-
para proteger al consumidor ¥y al mismo tiempo evitar la competencla des-
leal. Sin embargo, las legislaciones marcarias de los diversos palses, -
incluyende el nuestro, no contienen normas que establezcan principlos ——
que daban de observarse para la apreciaeldn de la semejanza o parecido -
entre marcas., Y por lo tanto esta cuestidn cs de la exclusiva competen--

cia de la adminigtracién en los pafses como el nuestro en el que el re--
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gistro aa efectﬁn con examen previo de la regiatrabilidud del aigno Yo en

todo caso de la competencia de los Tribunales.

A. pesar da 10 antes expuesto, la ptEcticn ha sancionado 1nternanio--.

nalmente unos principios o reglas que permiten nprecinr 8y existenciu:ls

La aemejantza hay que apreclarla considerando la marnn en su con-
jun:n, )

2.~ La comparacidn debe apreciarse tomando en cuenta lns.semejanzaa-'
y no las diferencias; '

3.~ La imitacién debe apreciarse por imposicisn, es decir viendo al-
ternativamente las marcas y no comparindolas una al lado de la ctra,. ¥y

4.~ La imicacidn debe apreciarse suponiendo que la confusidn’ puede -
sufrirla una persona medianamente incteligente, o sea el comprador medio,~

- ¥ yue praste la atenci&n comln y ordinaria.

Consideramos de gran Importancia la estricta aplicacifin de esta dis-
posicifn, ya que es cvidente que no pueden existir en el mercadc dos mar-
cas que protejan artfeculos o servicios de la misma especle que sean seme-
jantes en grado de confusidn, para los efactos de nuestro estudio resulta
de particular relevancia el contenido de la fraccidin antes transcrita, —-—
puesto que cs harto frecuente que un comerciante msl intencionado preten-
da registrar una marca scmelante g otra, generalmente ya concocida, para-
aprovecharse de au faman, haclendo creer al consumidor qQue sec trata de —--

aquella marca que se estd imitando dolosamente.

Sobre todo sl se atiende al cuarto de los principlos arriba sefiala--
dos se comprenderi que frécuentementa el posible comprader del producto o
del servicio, no tiene a su vista las dos matcas en cuestifn, y por lo —-
tanto, sl la marca que estd imitando a la ya conoclds Be asemejs de tal -~

manera que induce al observador a confundirla se estd an presencia de ur-
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acto compecitivo de cnrﬁc:ur'd:s;eﬂl.

5in embaryo, :onsiduramoa. qua para que este extremo B dS. es dacir -

el de la competencia desleal, no es un raqulaito 1ndispenaab1¢ 1a existcn‘__

cia del dolo, ya que basta. que 1a semajnnza produzca una confuut&n en el-
consumidor para que exista el rtesgo del desvio de 1a cliantela hncia —_—
aquel comerclante o productor que ha adquirido con pustnrioridnd su dare-
cho (desde luege un derecho a todas lucen nulificable},

Sobre este tema de la confusiSn entre marcas fan sido vertidos rfos-
de cinta, especialmente por lo que respecta a los Tribunales, dicese Juz~
gados de Distrito y Tribunales Colegiados en nuestro pais, perc conside~-
rando que para el objeto de nuestro estudic estas tesis no eon ralevantes
aino en cuanto se refieren estrictamente a la represién de la competencia
desleal y no a la mers determinaciSn de semejanza o no entre loa regis——-
tros, nos permitiremos comentar mfs adelante algunas de estas tesis,

" XX1Il. Una marca que aea idéntica o semejante -
en grado de confusién a un nombre comercial apli-~
cado g los mismos o similares servicios, que se =
presten en el establecimiente cuyo nombre comer—-
cial se haya usado con anterloridad."

Esta prohibicifn cbedece a los principice ya sefialados cuando se co-
mentaron las dos fracciones previaa, por lo que en obvio de repeticiones-
nos contentaremos con comentar el curiosc caso de que esta fracclén es -«
aplicable exclusivamente a las warcas de servicios, y esto de cierta mane
ra es natural puesto que los nombres comerciales, generalmente se emplean
en establecimientos que ofrecen servicies al pdblico. Y nos parece extra-
fio porque a nuestro entender es la {nica dispoaf{cién en la que se realiza

eaca limitacién a uno especie de marcas.

"Artfcule 93.- El derecho al uso de una marca, ob
tenido mediante su registro, ne producird efecto«
contra un tercero que, de buena fe, explotaba en-
la RepGblica la misma marca u orra semejante en -
grado de confusidn, para los mismos o similares =
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productos o servicios, siempre ¥y cuande el tercero
hubilere empezado a usar 1la marca con mis de un afio
de anterioridad a la fecha legal de su registro, o
del primer uso declarado, que deberd comprobar en-
su opercunidad.
El tercero tendri derecho n solicitar el re~-
- glstro de la morca, dentro del nfio siguiente al ~-
dfa en que fuare publicado el repistro vigente, en
cuyo caso deberd tramitarse por el Interesado y re
solverse previamente la nulidad de &ste.".

En México, el dereche exclusivo de uso de una maren se adquiere me-
diante su registro en la Scecretarfa de Comercio y Fomento Induscrial, ~-
cumplifndose con lns formalidades y tequisitos que establece nuestra Ley
de Invenclopnes y Harcas y Qu Reglamento, sin embargo, como eatablece el-
artfculo antes transcrite, dicho registro no producirf efecto contra un=-
tercera que de "buena fe", explotaba en 1 Repiiblica la misma marca u o-
tra semcjante en grado de confusién, para les mismos o similares produc-
tus o0 sarvicios, siempre y cuando dicho tercero hubiare empezado a usar -
la marca con mis de un afio de anterioridnd a la fecha legal de su regis-
tro, o del primer uso declarado, fecha que quedars sujets a comprobi:ién

en su oportunidad.

De lo antes expuesto se desprende que M&xico ha adoptado en rela-—-
clén a esta cuestidn el sistema basado en la prioridad del registro, im-
pugnable durante un plazo determinado. Se le lioma tambi&n el sistema -~
del efecto atributive diferido o mixto, megiin ecste sistema, se combina -
al derecho nacido con el uso con el derecho nacido con ei registro, es -
decir el derecho a la warca se adquietre por su titular mediante su regig
tro, pero se reconoce como prioritaric el dereche adquiride por un terce
ro, siempre y cuando €ste pruebe que de buena fe explotaba en la Repfibli
ca dicha marca, ton mis de un afic de anterioridad a la fecha legal de su

registro, o del primer uso declarado.

Este artfculo fue reformado en 1987 de manera interesante. Haata an
tes de esta reforma no se inclufan loa conceptos de "buenn fe' en el uso -
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o explotacibn de la marca antetiﬁr al registro; el de la‘fe;hn de prihﬁr
ugo declarado del registro como obstéicule a la nulidad del mismo y su —=-
consecuante comprobacidn y, finalmente el de la previn resolucidn de la-
nutidad del registro vigsnte una vez solicitada por el tercero, para que
proceda el registro de Bu solicitud en caso de que la hubiere presentado
dentro del aflo posterior a la publicacidn del reglstro vigente, )

A primera vigta &ste artfculc, sus reformas y su interpretacién pa-
recerfan un galimatfas, sin embargo no es tal. Quizd lo Gnice eriticable

en la redaccidn de este precepte ses la uti{lizacidn de los t&rminos

ax=
plotactén® y “uwso" de manera uniforme, ya que consideramos qua ¢l uso no

implica 1la explotacidn y si viceversa,

Creemos que reviste gran importancia la ineclusidn del té&rmipno de —
"buena fe'" en el uso o explotancisn de la marca preexistente, puestc que-
ee daban casos en que se coplaban marcas extranjecas antes de su lanza——
miento comercial en el pafs, y se explotaban de mala fe, es deeir, con -~
el conocimiento de que la misma ya pertenecia a otra persona. Pensomos =
que con la Inclusidn de esta formula se puede intentar probar que el usc
del signo o denominacidn fue de male fe y proceder a su nulificacifn. Es
to es de gran relevancia para nuestro trabajo ya que es una barrera a la

competencia desleal que no existfa en nuestra legislacidn.

" Artfeulo 119.- Los productos naclonales protegi--
dos por marcas reglstradas en MExico, deberdn lle—-
var ostensiblemente la leyenda "marca regiscrada®,-
su abreviatura "mar. reg." o las siglas "M.R.",

Lo ominidn de dicha leyenda no afectard la va-
lidez de la marca; sin embarge, mientras la omisidn
subsista, no poded ejercitarse ninguna acecifn civil
o penal. .

Tratfindose de marcas de serviclos eata leyenda
deberi aparecer tanto en el lugar en que se contra-
ten o presten los servicios, come en aquellos me=r-
dios capaces de presentarld gr&ficamente.".

Como cliramente lo indica el artfculo antes transcrito, para que ==

sen procedente el ejercicipde cualquier accifn civil o penal por parte -
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del titulnr de 1a mnrca, la misma deba ustentnr cualquiera de lns 1eyen-
_dns establecidag. ’

-5in embnrgo. nqu[ surgen vnriaacuestionus de interés; an primnr ter
- mine’ namos.rde_lq cpinién de que cste artfeuloas contrapone a lo que -
: annala.ei arEIcﬁlo:BB de 1n'Le§ en comente, que a 1o letra dice: "El de-
“recho de uso exclusiﬁo de una marca se obtiene mediéntc au regigtgu en =
la Secrctarfa de Comercic y Fomente Industrial.". En efecto, creemos quie
al derecho al ugo del signo marcario implica, al mismo tiempo que el dew
recho a su éxplu:ncién. la propiedad del mismo desde el momento en gque -
se expide el titulo respectivo, por lo tanto, los derechos y obligncio-f
nes que derivan de la propiedad de una marca no deben de tenar uﬁs'rnqui

‘sitos de exiglbilidad que el de la comprobaciSn del extremo de la prople' :"

dad misma.
Es decir, deberIa de bastar con que yo titular de un regsitro daﬁoér
trara ofectivamente esa calidad, para poder ejercitar cualquiet :ipo da-.:

- derecho con relacifin al mismo, de la mismn manera que debo da cumplir .

con todas las obligaciones inherentes a su conservnc!ﬁn.b

Sin ecmbargo. lo que la ley natnblace es cuntrario a ente critariu - f
ya que para ejarcitar accifin eivil o pennl debe hnherse usndo ostensible' .
mente cualquiera de laa leyendas ya meucionndns. Lo o

Es claro que se trata de un requisito meramente adminis;rati#u pare

darle publicidad al hecho de que la marca se encuentra efectivamente re- .. .

glstrada; sin embargo, para eso ya existe la Gaceta de Invenciones y Max
cas editada por la misma Direccifn General de Invenciones, Marcas y Desa
rrollo Tecndlugico, en la cual se publican todos los registros concedi-- .
doa, precisaments para esos efectos, es decir, de publicidad.

Para log efectos de nuestrotrabajo, lo lmportante dg este artfcule-

o8 que ain la previa proteccidn de las marcas por medio de estas leyen—-—
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daa no se puaden ejercitar acciones civiles o penales por leos titulares

de las mismas. .

" Artfculo 147.- El registro de una marca es nulo}

1. Cuando se haya otorgado en contravencisn a
las dieposiciones de ésta ley o de la vigente en ~
la dpoca de su registro.

II, Cuando ln marca sea idéntica o semejance,
en grado de confusidn, a otras que hayas sido usada-
en al pafs, con anterioridad a 1ln fecha legal de -
la marca registrada, aplicada a los mismos o simi-
lareg productos o servicios, siempre que quien ha-
ga valer el mejor dereche por usc anterlor comprug
be haber usade su marca ininterrumpidamente en al-
pafs, antes de la fecha de uso declarado por el —-
que la registro.

111, Cuando la marca se ha venide usando con-
anterioridad en el extranjero, en la misma hipSte-
sis de la fraccién anterior, si ademis del uso e--
xiate el reglstro extranjero y reciprocidad al res
pecto.

1V. Cuando la etiqueta, en que aparezca la —-
oarca contenga indicaciones falsas respecto a la -
procedencia de los productos o servicios que ampa-
re, ubicacidn del establecimiento industrial o co-
mercial del titular de la marca o con respecto a -
medallas, diplomas, premios o recompensas.

V. Cuando el registro se hublera otorgado con
basc en declaraciones falsas o inexactas.

V1. Cuande por error, inadvertencia o difecven
cin de apreciacifn, se haya otorgado el registro e
xistiendo en vigor otro que se considere invadido,
por tratarse de una marca que sea igual o semejan-
te en grade de confusifn y que se refiera a servi-
cios o productos iguales o similares.

V1I. Cuando el agente o el representante del-
titular de una marca registrada en el extranjero,-
golicite y obtenga el reglstro de ésta a su nom——
bre, Bin el consentimiento expresoc del ritular de-
la marca extranjera. En efta caso cl reglstro se =
reputari comc obtenido de mala fe,

La accién de nulidad fundads en las fraccio~-
nes 1, V y V11, podrf intentarse en cualquier tiem
po; la fundada en las fracclones IV y VI, en un —
plazo de tres afios; y la fundada en la fracciin —
I1, en un plazec de seis teses,

Loe plazos mencionados se computarfn a par---
tir de la publicacidn del registro en la Gaceta de
Invenciones y Marcas.".



": Creemda.qu?.todas estos cousales de nulidad son abgolutas, es decir;

" no sujetas a-ratificaciSn, ¥ por lo tanto irrevocahles.

i ﬁﬁ'geperai; euéé nrtfculo antes tranacrito se dedica a establecer el
nexo causal para solicitar las declaraciones administrativas de nulidad,-
puesto que es el “eslabfin'" jurfdico entre la prohibicidn de registro y su
consecuente nulidad cuando el mismo se ha otorgado en contravencidn a e--
sas diaﬁdsiciones prohibitivas que en su mayorfa han sido examinadas al g

" fectuarse el anilisis del artfculo 91 y sus respectivas fracciones,

§in embafgo. corriendo el rieago de caer en nlgunns.repeticiones a -
" lo antes expuesto, haremos unos breves comentarios al contenido de este -

precepto:

En primer tefmino, conslderomos que la fraceldn primera del avcfeulo
en comento contlene una disposicién que propicia la aplicaciSn retroacti-
va de la Ley en perjuicio del particular, lo cual resulcta vioclatorio de -
la garantfa constitucional consaprada en el arcfculo 14 de nuestra Carta-
Magna, que eatablece que & ninguna ley se¢ le dard efecto retroactivo en =

contra de persora alguna.

En efecto, para esclarecer nuestra posicidn daremos un ejemplo: Lu -
Ley de Invenciones y Marcas establecla hasta anteg de las filtimas refor--
mas, en la fraccidn X1Il del artYculo 9! la prohibicién de registrar: ---
"los palabras simples o compucstas de lenguas vivas extranjeras y los ~—
construldas artificiosamente de modo que por su grafismo o fon@tica parez
can voces extranjeras, cuando 1n maren se selicite para aplicarse a artf-
culos o servicios que el solicitante produzea o preste exclusivamente en—

el pafe o en cualquier otro pafs de habla espaiiola.”.

Esta digposicidn fue derogada con las ya mencionadas reformas de eng
ro de 1987. Ahora supongamos que antes de la publicacidn de estas refor--

mag se hubiera concedido una marca con alguna de las caracterf{sticas indi
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"endo por 1n Erncci&n XIL1. es" declr. por ejumplu. que pareclera voz ex-”
tranjern, y tenemoa que de acuerdo s la fraccldn I del artfculo 147 el- .
regiatro de aata mnrcn serfa nulo. Sin embn:gn, debido a la derogocidn-
de la fracciﬁn XI1I, del arnIculo 91, en estos manuntoa fo existe prohi-

bieidn nlgunn con reapecto al registro de estas marcas.

‘Ast rn#ultn;[n a fwedtre modo de ver, que'in nulificacidn da una -
marca en estas circonstancias violarfa el prinecipio de la no retroocti-
vidad de la ley, consagrado en la garantIa constitucional ya meneiena--
da, ya.qua se estarin aplicando una disposicidu legal fuara de vigencia
y ademfis se caerfa en el absurdo de que una vez nulificada su marca, el

ticular pedrfa sin ningdn problema volverla a solicitar y obrenerla.

Estavos de dcuerde en que si 1a marca se ha otorgado en contraven-—
cisn a laa disposiciones legales vigentes, &sta deba ser nulificable, -
mis no en que énta sea nulificable si fuc otorgada en contravencisn n -
las disposliclenes vigentes en la @poca de su registro, mﬁximn sl Gstas~
¥a han sido derogadas.

Por lo que respecta a la fraccibn 11, en la misma ge puede'encnn-—
trar lo ya establecido por el artfculo 93 ya comentado, min empurgﬁ. en
esta fraccifn 11 se omite la especi{ficacifn en cuanto al ?Erﬁiﬁﬁ de un-
ano previo a la fecha legal del registro o a la del priﬁer uso declara-
do. Potr lo que se puede solicitar la declaracidn administrativa de null
dad aiin y cuando no se haya usado ls marca con mis de un aho de anterio
ridad, lo que resulra a todne luces incongruente coh lo que seiala el -
arciculo 93 ya comentado.

La intencidn del legislador es clara por lo que concierne a la -——-
fraccifn IV del artficulo que se comenta, ya gue evidentemente se preten
de proteger al plblico consumidor de ger engaiado por indicaciones fal-
‘sns gue aparezcan en la etiqueta donde se representa la marca, asimis--

" wo, esta disposicifn reprime la competencia desleal al proporcionarle a
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los comerciantes leales‘un armn para nulificar cate tipe de fegiat;qn -

que pueden dafiar sus.beneficios comerciales en una forma deshonesca.

"™ ArtIculo 210.- Son infrocclones administracivas:
’ a) Las viclaclones a lns disposiclones de es-
‘ta ley y las que de ella deriven.

’ b) La realizacién de actos reiacionades- con -

" la materim que esta ley regula, contrarios a los -
" buenos usos ¥y costumbres en la industrin, comercio
"y servicios que implique competencia desleal, De -

manerd enunciativa se consideran Iinfracclenca ad--
ministracivas los sigulentes: "

Aqul ¢s donde encontramos las disposiciones relativas directamente
a la roprestSn de la comperencia desleal. Como lo establece el inciso -
b) de 1a parte del artfculo 210 antes transcritn, son infracclones admi
nistrativas todos aquellos actos relacionados con la materia que, 1a ley
regula (recusrdese lo que establece el artfcule lo.}, que sean contra--
rios a los buenos udos y costumbres en la induascria, comercio y servi——

clos que impliquen competencia desleal.

Y lo que es importante sefinlar es que a continuacifn de escablecer
estos principlos generales, este artfculo enumera "de manera enunciati-
va", algunas conductas que se consideran come infracciones adminiscrati
vag, ¥ es importante porque no se limitan las conductas que merecen in-
fracclén a las enunciadas, sino que cualquier conducta que se adecfie a-
egtos principios generales de contravencidn a buenod usos y costumbres-—
en la industria que impliquen competencia desleal, serd acreedera a una
sancidn administrativa.

" 1I. Usar una marca patecida en grado de confu-«
sifin a otra regigtrada, 81 dichn confusién ha si-

. do declarada por la Secretarfa de Comercio y Fa--
mento Industrial, para amparar los mismos 0 simi-
lares productos o servicios que los protegidos ==
por la registrada.”.
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. i
_ " Dentro de 1o Direccisn General de Invencianes y Harcas, existe el -
Depnitdmento de lu'Cuhtencioao. queHEs el encorgado de dar trimite a las
'solici:udeu administrntluns tanto de nulidad cuna de extinciﬁn. Por lo -
tanto as en es:a misme Departnmento en donde se dacide en primcrn ins:nn .
‘ein st efectivamente existe una confusibn en grado de similitud entte —-‘}f

dos mATEDS.

Estn puede ser “mediante los pracedlmlentns yn enumerados -3 medianta B

1a- solicitud de la aplicacién de una infraccisn ndministra:ivn n detcrmi_

nada persona que escé usando una marea que se considere pur:cidn en srn- -

do de. confuslﬁn a otrn reglstrada.

- El pfbbluma en gste caso es que no existe un criterfo uniforme por- "
parte de la Dlrccci&m mulricitada para Jjuzger la confusién en:ré dos mar -
cgs; y gangrqlmehta eftos casos tienen que ser sometidos a la jurisdic—-
qiﬁn de los Tribunales competentes en materia federal, debldo sobre to-——
do, a las dispares decisiones del Departamente de Marcas.

Esta fraceldn 1I establece unn formula de represién directa en‘con-- - .
tra de la cowpetencia desleal ep materia de marcas, ya que es up. casp ==
muy irgcuentc. sobre todo en la priictica mexicana, el que se imiten doié
samente marces registradas, deformindolas de tal mamera que no scan 1d63'
ticas pero sl semecjantes o tal grado que se confunden. Esto produce una~
confusidn entre el piblico consumidor, que al no estar obligado a cupo;f

cer uns marca con exactitud, puede ser fAcilmente engaiindo e inducido a- .

comprar la mirca imitadora pensando que adquiere 1a marca original, Esta L

iltims que en su fuero interno pretendfa comprar desde un prineiplo.

" 111, Usar, sin consentimiento de su tictular, una
marca registrada como elemento de un nombre comer-’
cial o de una denominacidn social, siempre que di-
chos nombres estén relaclonados con establecimlen-
tos que operen con los productos o Bervicios prote
gldos por la marca.".
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Eatn fracciﬁn cnatlga con una infrn:ciﬁn adminiu:rn:ivn el uso. sin' :
el consentimiento del :1tu1nr. de una marca regintrndn como nlemento d' -

chos nombres estén relecinnndo! con es:

productos o servicioa protegidos por Ta.

culos comprendidos en lu clnsc 397.es decir ropn

Consideramos, que de- eate nrtIculu Y la Erncci&n en comentu dahe da
ducirse que la titulnridnd de un nombra ‘comarcial o dn una denominuclﬁn-'
soctal no nutorizan su: uso :oma mares, al exiace un registro marcnrio —-—
previu ¥ vigunte.*u"- ’ ’

Encontrambn aqui una sancifin a la competencia desleal, ya que serd-
‘ecastigada con una infraccidn administrativa aquelln persona que pretenda
utilizar una mareca rngis:radn por'acro. para anunciar sus productos, ya-
que de lo contrario se estarfa permitiendo una pesible confusifn en el -
pliblico consumidor. que pensarfa que aquellos productos anunciados o ven
didos bajo un nombre comercial o una denominacin social idé&nticos a una
marca registrada, tienen alguna relacidn con la misma, yn sen que pien—
sen que provienen del mismoc titular de la marca reglstrada, o que #l es-—
tablecimicento donde se expenden dichos productos lo hace con £l consenti
miento del citular de la warca. .

Creemos que esta fraccifin contiene unn disposicidn de vital impor—-

tancia para el contenido de nuestro trabaje, ya que aclara una cuestifn-
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muy diacutidn en la priictica, como le cs8 ln u:ilixaciﬁn como marca de una

denominacién social,

" y. Pomer en venta o circulacibn productos u ofre-
cer serviclos, indicando que estéin protegidos por =
una marca registrada ain que lo eacén. Cuando el re
glatro haya quedado definitivamente nnuludo.'revocn
do, cancelado, caducado o extinguido, se incurrird=
en la infraccidn desplies de un afio de que hays cau~
pado estado la resolucisn correspondiente o que ha-
va operadc la caducidad, cancelacisn o extincidén.”.

En esta fraceiSn nos encontramos con dos mupuestos diversos: EL pri
mero de ellog es el gque supone que #s pongan en venta o en circulacidn -
productog, o se ofrezcan servicios, indicando que estdn protegidos por -
una marca registrada, y este axtremo nunca se ha dodo, es decir, aquella
persona que se cstli ostentande como poseedora de un signo marcario, lo -
esth haciendé totalmente de ‘mala fe, ya que en ningdn momento ha sido el
titulatr del mencionado registro marcario. Somos de la opinifn de que en-
esta infraccidn incurren hquélias personas que solicitan el registro co-
mo marca de’ aquel aignu o danomlnnci&n de su eleccidn, y se aaten:nn co-
mo titulares de wun regis:rn concedido, siendo que su solicitud apenas se ..
encuentra en. trémita. caso que se di muy frecuentemente entre los comer-

cinntes mexicunos. precisamcnte por desconocimiento de ln Ley.‘

El segundo supueato es nquul que implicu 1n existenciu Pfevln de u-_}
na marca registradn. sin embargo, esta ha quedado dcfinitivamentu nnuln-
.da, revocada, cancelada, caducada o extinca.

En este caco, existe una cierta cénsideracisn para con el infrac-;-
Ktor. pueg de acuerdo a 1a fraccién antes transcrita, se incurriri em la-
infraccidn sflo despu&s de un afic de que hayﬁ causado estado la resolu-=-
cifn correspondiente o que hayn operade la caducidad, cancelacidn o ex--

tincidn.

Esta disposicifn, al parecer obedece a la determinacidn del legisla



-8 -

dor de mantenar 1a congruencla con el diacutidinimo arcIcqu 99 de la-
Ley de Invenciones y Marcas quu ala letra sennla: "Laa marcas que ha-
yan caducado: por fnl:n de renuvacl&n. ae hayan axtinguido por falta de.

‘explo:nci&n. o Be hubieren cancelado vuluntarlnmentn. pndrﬁn Her. noli—-Qj,

‘citadas por cunlquiur peraonn. transcurrldn un a, pnrtir de 1n fe-—,

‘cha de caducidnd. ex:in:i&n o can:elnci&n voluntaria.}Las solicitudes-»

prnaentadas antes de ese: plnzu serfn: improcadcntcs.

Lo dispues:o en’el: pﬁ:r

?xﬂmen previsto en elza':tcul

dad a con:edcr ln ‘mare

En efecto' eat art!culo 99 concnda al L:ular du'un registro mar
caric un bunnficio da un aﬁo cnn:ndo a paz:ir de 1a° £echa de cnducidad.
extlnniﬁn n :nncnlnciﬁn vnluntarin. durnn:a el cual. ninguna otra perso

fna podrl aolicitnr Ia niama marca. ya que la solicitud presentadu du--'

'f'ran:a ase pluzn aerS improcedente. Sin embnrgo, el plazo 8 que este ar

‘i:Iculu hace refarencla no serd. nplicable al ti:ulnr de la marca, mismo
-que podrﬁ solicitarla en cunlquinr tiempo.

"En deeir, la fraceisn ¥ del artfcula 210 qye'ea:nblece como in---
fraccifn adrministrativa el hecho de poner en venta © en clreulaclén ——
productes u ofrecer serviclos, indicnndo que estlin protegidos por una-
marca registrada sin que lo estén, cuando ha existido un registro que-

'h; quedado definitivamente anulado, revocado, cancelado, caducado o ax
tinto, otorga tambifn el plazo de un afio al ‘knfractor, pucsto que Be -
incurrird en la Infraccisn solamente después de un afio de. que hayn cay
sado estado la resolucidn correspondiente en que haya operado la cadu-—
cidad, la cancelacifn o la extincldn.

_hplicgﬁi=:$l éitﬁﬁi;"'.’
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Es impnrtnn:e sefialar qus en el :asp de anulaciones o revocaciones
en el que es necesaric que se. dicten las reuolunionas correspcﬂdlentea.'
el cfrmino para incurrir en la’ 1nfrncc16n 8¢’ puada ux:endnr mucho nfs -

alla del afioc que concede al mul:lcl:ado art!culo 99. ya que unn ﬁnrca o

de hecho puede ser nula por’ citar un- ejamplo deadeuei 22 de saptiembra-
de 1963, vy no obhstante declararse aq nulidad hnstu :1 & de diclembre de_

{988, y sin embarge no ge 1ncurt1r5 cn ln infracci&n slno husta el 4 de
diciembre de 1989, lo cual le con'qde al aupunsto.titular de’ eate- regia:

tyo una impunidad que nnn pnrece'

aveida” la Lgy que ge co--
menta. Tt ’

" ¥I1l.- Usar como, marcas.lap’denominaciones, sig-

nos o siglas a que se refisren las:fracciones VII,

VIIL, 1X, X, XI, XIIL, XIILI y:XIX del artfculo ¢l -~
© de esto ley.", (SR c

. Estas Erncciones dal rtIculo 91,. ya han sido comentndaa en el mo-
mento npurtuno. por 1o que en 6hv1o de rapcticlunes dnremoa por expues-

_ tos lus argumentos ah! var:idns. ‘Sin emhnrgo. vale lu pena seiialar el -

gurrutal etrnr del 1egislador ‘al inclulr la fraceidn X111 ‘dentro do ea= - '

ta dispusici&n. ya que la misma fue dcrogadn en las mismas reformas en-“
qua se mndifinﬁ ln frncciﬁn VIII del arcfeculo 210.

. x'L Intuhtaf 5 logrnr el propSsito de desacredi-
‘tar los produe:os. las servicios o el estableci---
nlen:o dn otrn. f

:Coﬁn:fq-iﬁ hemoa dalndo apentado en ol capitulo anterior de este--
trabajo, £l hecho de intentar o leograr desacreditar los productos, los-
sqrvi:ios o nliésﬁﬁhleﬁiminnto de otro ea una forma tfpica de competen-—
cla desleal hercan:ll; consecuentemente, esta desacreditacidn también =
puede lograrse a través de lo utilizacidn de sighns marcarios, reglstra
dos o no.
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" X1.~ Efectuar en el ejercicio de actividades in-
dustriales o mercantiles, actos que causen o induz
~ con al pliblico a confusidn, error o engafic, por hn
~cer creer o suponer. infundadamente:
: lo. La existencia de una relacifn o asocia---
.c15n entre un establecimiente y el de un tercero.
: 20, Que se fabrican productos bajo normas, 11
.. cenciam o autorizaciSn de un tercero.
Ja. Que se prestan servicios o se venden pro-

ductos baje auterizacifin, licencias o normas de un
tercero,".

Easta fraceidn, y de hacho casi todo el contenido del artfculo en co-
mento derivan del artfculo 10 bis del CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTEC==-
CION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 20 DE MARZO DE 1883, REVISADO EN BRU=-
SELAS EL 14 DE DICIEHBRE‘DE 1900, EN WASHINCTON EL 2 DE JUNIO DE 1911, EN
LA HAYA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 1925, EN LONDRES EL 2 DE JUNIO DE 1934, EN -
L1SBOA EL 31 DE OCTUBRE DE 1958 ¥ EN ESTOCOLMO EL 14 DE JULIO DE.1967, —-
que a la letra dice:

Artfculo 10 bim.

{Coupetencia desleal).

1) Los paIses de la Unidn eatfin obligados a asegurar & los nacionas—
les de los pafses de 1a UniSn una proteccién aficaz;contra la competencia
desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de cowmpetencia —
contraric a loa usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberén prohibirae:

l.~ Cualquier ncto capaz de crear una confusifn, por cualquier medio
que gea, respecto del establecimients, los productos o la actividad indus
trial o comercial de un competidor;

2.- Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comerclo capaces -
de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad indus-~~
trial o comercial de un competidor;

3.~ Lae indicaciones o aseveracloneg cuyo emplec, an el sjercicio ——
dal comercio, pudieren inducir al pGblice a error sobre la naturaleza, el
wodo de fabricacifn, las caracterfsticas, la aptitud en el empleoc o la -—
cantidad de los productos,
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Volviendo ala Iruccl&n xx'del nr:!culo 210, puede deducirsc de un A=
nilieis de las Era:cinneJ coman:udaa. que 105 infraccianes nplicahlan a ==
los actos de competencia desleal identificados en tales disposiciones, no-
requieren de una previa declaracifn de la autoridad que aplicard la san——-
cidn, en el sentido de que existe el hecho digno de infracecifn, toda vez -
que automiticamente el reconocimiento de tal hecho se encontrard implicito
en la aplicacifn de 1a infraccifn, si Esca se considern procedents. Casc -
que no se puscita cuando se trata de la confusiSn entre una marca ragistra
da y otra semejante, &n Uso, eh cuyo caso deberl declararse prevismente la
confusifn en cueatiSn por parte de Hh Secratarfa de Comercio y Fomento In-
dustriel.

Puede observarse también en esta fraccisn XI que sme comenca, la preo-
cupacifn del lagislador por proteger al piiblico conaumidor contra el enga-
fo, proteccifn que tedunda en una represién de la competencia deslesl en -
materia de marcas, ya que muchas de estas desviaclones ilfcicas de cliente
la gse realizan mediante la utilizacibn de signos marcarias.

¥ Arcfeulo 211.- Son delifba:

wenlV.= Usar, sin consentimiento de su titular, u-
na oarca registradan para distinguir los miamos o -
almilares productes o mervicios que aquella prote-
ja.

V.~ Ofrecer en venta o poner en circulacifn -
los productos a que se refleren las fracciones I,-
11 y IV del presente artIcule o aquellas a que Bé-
contrae la fraccidn II del artIcwlo 210, no obstan
te la declaratoria de confusisn que la misma pre=—
véi o bien, productos protegidos por una marca re-
gistrada, habiéndolos alterado. Lo previsto en la-
presente fraccidn serd aplicable, en lo conducen«——
te, tratindose de marcas de servicic.

VI.- Ofrecer en venta o poper en circulacifn=-
productos protegidos por una warca vegistrada, des
pufs de haber alterado, sustituido o suprimido par-
cial o totalmente &Eata.

VIil.- Usar una marca parecida en grado de —
confusidn, a otra vegistrada, deapufs de que la =—
sancifn administrativa impuesta conforme a la frac
ci&n I1 del artfculc anterior, haya quedado fir——
'ﬂll- -
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En el nrtIculo antcesg :raﬁscri:o en formé parcial, la Ley de Inven—
clones y Hnrnas incorpora cnma delitos aquellos actosa de competancia -
' dealnal que el legislador ha considerado de superior orden jerarquicu -
. en cunn;o al dafio que ocasionan en los derecheos y el patrimonio de los-

titulares y en el 1ﬁteris del consumidor, sanciondndolos por tanto, en-
- forma nfs rigurosa.

Por lo que respecta egpec{ficamente o las marcas, constituye un ac
to delictive, tal y come lo indica la fracciSn IV del artfculo en comen
to el usar, sin el consentimiento de su citular, una marca registrada -
-para proteger los mismos o similares productos o servicios que aquella-
proteja.

Es evidente que una conducta tan dolosa debe de ser castigada en -
forma firme ¥ eficaz, de tal manera que se evite su propagacifn-en el -
medio y la consecuente desestabilidad del mercado, que se gumirfa en un
mar de marcas iguales o semejantes, para gran perjuicie del consumidor-
¥ de los mismos conctirventes, y es por esto, que esta conduycta frecuen-—
te de la competencia desleal, es tiplficadn como un delitp por nuestra-
legislacién,

En segundo lugar, este artiIculo sefiala come delito, el hecho.dﬂ.ée
frecer en venta o poner en circulacifn productos amparados por una mar=-
ca registrada sin el consentimiento de su titular, para distinguir esos
mismos productos u otros aimllares. Asimismo, es un delito el ofrecer -
en venta o poner en circulacién productos que ostenten una marca pareci
da en grado de confusidn o otra registrada, pars amparar los mismos o -
similares productos o servicics que los prétegidoa por la registradn, -
a pesar de que ya haya sido declarada tal cunfunisn por la Secretaria -
de Comercio y Fomente Industrial, '

También conscituye un delito el ofrecer en venta o poner en circu-
lacisn productos protegidos por una warca :egfstradn, habifndolos alte-



-3 -

rado {también Jebe comprenderase la é;tnracﬂﬁﬁ.aé'iqé“ééfvicioa){.._11

En cercer téraino en su frncciﬁn VI, Este nrtIculo cnlitina_cumu de-'
lito, el hecho de afrecer en ventn o poner. ‘en’ circulnciﬁn produotos prota
gidoa por una marca registrada, despuéis de hnber alterado. austituidn o -
nuprimido parcial o toctalmente £ata, ) : s

Finalmente, es‘un delito, el usar una marcn'péte:idaién grado da con
fusibn, a otra registrada, despu€s de que 1a sancidn administrativa im——
puesta conforme a la fraeciSn I1 del arcfeulo anterior, haya quedado fir-~

me,

Los delitos enumerados, son sancionados por el artfculo 212 de la --
Ley en estudioc con doa a seis afios d; prisiln y nulta por el importe de -
cien & diez wil veces el salario minimo diario generai del Dimtrito Fede-
ral, por lo que respecta a los comprendidos en las fracciones I a VI del-
artfeulo anterior, y de doam a seis aiios, a quien cometa cualquiera de los
delitos que se sefialan en las fracciones VIII a 1X del artfculo anterior.

Sin embrago, es de vital importancia sefialar, que el sjercicio de la
accidn penal ha sido supeditado a la declaracifn previa de la Secretaria
de Comerclc y Fomento Industrial en cuanto a la existencia del hecho conp
titutive del delito de que se trate.

Creemos, que los delitos que se contemplan en esta Ley deberfoan in--
cluirse en el Cédigo Penal, con el objeto de que la aplicacidn de las san
" ciones durreapnndientus no fuera tan tardada y por que conalderamos que -
todos los delitos deberfan estar tipificados en nuestro Cédigo Penal, ya-
que exlste una inmensa variedad de delitos contenidos en normas especia-~-—

les, que lo fnico que logran es entorpecer la accifn judicial,

De la wmanera anterior se eliminarfa el dictamen previo de la SECOFIN
como requisito indispensable pars el ejercicio-de la accifn penal.
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" Artfculo 213.- La investigacifn previa relaciona=
"da con loa delitos a que se refiere el artfculo 211
la iniciarf el Miniscerio Piblico tan pronto como -
tenge conocimiento de hechos que puedan cipificar-—-
los, y dentrode ella podri dictar las medidas caute
lares que eatablezca 1a legislacidén de la materia,-
incluyendo las dispuestas por el CSdigo Federal de-
Procedimientos Penales, perc para el ejercicio de -
la aceisn penal, ae requerird la previa declaracidn
de la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial =
en relaciSn con los hechos que pudieran reayltar —-
constitutivos del delito de que se trate,

Dichas declaraciones se formularin deade un ——
punto de vista técnico, no prejuzgardn sobre las ac
cibnes civiles o penales que procedan ¥ se hardn ==
del conocimiento de la Procuradurfa General de la -~
RepGblica.”.

Este mismo requisito, es decir, el hecho de supeditar el ajarcicio de
la aceisn penal a la declaracifn previa de la Secrotaria de Comercio y Fo-
mento Industrial en cuanto a la existencis del hecho congtirutivo del delf
to, st contenfa anterlormente en el arcfculo 264 de la Ley de la Proptedad
Industrial y en el reformado artfcule 213 de la Ley de Invencionea y Mar--
cas, ¥y durante la gran cantidad de afios que dicho precepto ha eatado en vi
gor, ha aido intensamante atacado por los estudicsos de la materia., En -—
efecto, una de las causas principalea que motivaron, y segulirdn seguramen-
te motivando, el gran rezago de los ssuntoa contenclosce que ae manejan en
1a Direccién General de Invenciones y Marcas. obedece precisamentes a la ne
cgaidad de 1llenar el requisito mencionado, previamente al inicie de la ac=-

cifn penal procedente.

El simple trimite tendiente a obtener la declaraciSn en cueatidn, lle
ga a tardar, en la Dependencia Gubernamentnl referida, de dos a cuatro a—
fios en promedio; sl a esto aunamos los recursos judiciales gque contra una-
resoluctsn negativa pueden imponerse (Amparo ante los Jurgados de Diactrite
y Revigidn ante los Tribunales Colegiados de Circuito), cualquier particu-
lar {nteresddo en proteger gus interegses en contra de una usurpacidn de —

sus derechos, tendrs que enfrentar un promedic de cinco aifics antea de con-
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. " . - .
tar coh una mero declavacidn de !?dole téentca'a fin de solicitar pl Mi-
nisterio PGblico Federal, el ejercicio de la acclfn penal.

No soluciona el problema el hecho de que, la segunda parte del artl
culo 213, establezea que dichas declaraciones “se formularfn desde un ~-
punto de viata tEcnico, no prejuzgarin sobre las accicnes civiles o péng
les que procedan y se harfin del conocimiento de la Prbcuradurin General-
de la Repliblica", ya que, mientrasa no se obtengn una declaratoria de que
existe ¢l hecho constitutivo del delito de que se trata, pensamos gue el
Ministerio PGblico ae abstendrl de decidir con ranpnéto a las querellas—
que ge la forpulen, hasta en tanto no cuente cop une opinifn técnica de-
la Secretarfa de Comercio y Fomento industrial,

" Artfculo 214.- Independientemente de la sancifn
administrativa y del ejercicio de la accidn penal,
al’ perjudicado por cualquiera de las infracciones
y delitos a que Esta ley se refiere podrf deman=-
dar del o de los autores de los migmos, la repara
cién y el pago de los dafion y perjuleciocs sufridos
con motivo de la infraccién o del delite.".

Aparentepente, la fnica vfa que el legislador ha dejado abierta pa-
TA que la represisn de los actos de competencia desleal pueda hacerse en
una forma mis expedita, es la meifinlada por el artfculo arriba transcrite
que establece que, independientemente de la sancidn administrativa y del
ejercicio de 1a accifin penal, el p;rjudicndo por cualquiera de las in-—
fraceiones y delitos a que £sca ley se refiere podrf demandar dal o de -
les autores de los wmistod, la reéparacldn y el pago de los dafios y perjui
" gios sufridos can motive de la infraccisn o del delito.

Efeccivamente, sl descartaomos de entre los 1l1Icitos que hemos geha—
lado como congistentes en actos de competencia desleal, lou.de confusifn
entre marcas sexmejoantes, ¥ aquellos que constituyen especificamente los-
delitos, de acuerdo con el articulo ?11 de la miema Ley que se estudia,~-

quedan algunos otros actos que podrfan ser sancionados a través de accio
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nes de daflos y parjuicios ante los. tribuuales civilea correupondientes.
ya que para dichos 111c1:oa el legislador 'mitiﬁ requcrir de una decla-
racifn aduiniscraciva prnvin en cuanco’ ‘a’ 1n_cxlscencia ‘de los hechos --

constitiitivos curraspundientea.

Esta posibilidad ne ab yor claridnd aGn. de acuerdo al ar=

tfculo 230 de la Ley. an’ comen

en:ablace que las sanciones esta--
blecidas se 1mpondr5n uin perjuinin de lns penas que correspondan a los
delitos en que incurran’ los infractores y de la indemnizacifn por dafios
¥y perjuicios a lns afectados. Sin embargo, estas posibilidades se con—-
. vertirin en meras utop!aa. 81 la DirecciSn General de Invenciones y Mar
cas paraista en su interpretacifn de requerir la declaracifn adminiscra
tiva pravia, en cualquier tipo de infracciones.

Serd necesario, asimismo, que los jueces civiles wodiffquan su ac~
titud tradicional de rechazo a las cuestiones de compatencia desleal, -
inhibidoa por la naturaleza "extraia" de las mismas, y se decidan a dar
curso a las demandas que s¢ les planteen, sin recurriv al requisite di-
latorio de las declaraciones administrativas previas,

Lo anterior, aunadec a el monto y el rigor de lag sancilones que se =~
aplicardn, a consecuencia de las infracciones enumeradas en el artfculo
210: I. Hulta hasta por el importe de diez mil veces el salario minimo-
diario general del Diacrito Federal. En caso de que persista la infrac-
cibn, podrdn imponerse multas por cada dia que transcurra sin que se o-
bedezcn el mandate respectivo. 1I. Clausura temperal hasta por noventa-
dfas, 11I. Clausura definitiva, IV. Arreste administrative hasta por =-
treinta y sels horas, (artfeule 225). En los casos de reincidencia (ar-
tfculo 227), se duplicarf la multa impuesta anteriormente, asin que su =
monto exeda del triple del miximo fijado em el artfculo 225, coutribul-
té a reprimir, al menos en cierta medida, les actos de competencia dea-—
leal,
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" Artfculo 228.~ Las clausuras y arrestos adminis-
trativos podrin imponerse, ademis de la multa o ==
sin que &ata se haya impuesto, independientemente-
de los penas corporales que la autoridand competen
tedetermine tratdndose de delitos, y del pago de =
! datios y perjuicios que corresponda.
T Serd procedente la clausura definitiva, cuan-
do el establecimiente haya sido clusurado temporal
mente por dos veces y dentro del lapac de dos aiios,
si dentro del mismo se reincide en la infraccisn.—
El arrestd, en los casos de persistencia en la in-
fraccisn.".

En £ste articule también se dispone la independencia de las sanciones
aplicadas por establecerlo aef esta Lay, de las que procedan de acuerdo a—
otras legislaciones.

Sin embargo, ea de nuestro parscer, que la condicidn que se seiiala pa
s que sea prbcednnte 1la clausura definitiva es excesiva, ya que considera
wos que deberfa de bastar con que existiera upa c¢lausura temporal previa vy
se tratase del mismo establecimiento para que se aplicase la clausura defi
nitiva,.

" Artfculo 229,- Para la determinacifn de las san-
clones deberd tenerse en cusnta:

L.- El carBcter intencional de la accisn u o=
misnidn constituriva de la infraccién.

II,- Las condiciones econbmicas del infractor,

IIL.- La gravedad que la infraccifin implique=
en relacifn con el comercio de productos o la pres
tacifn de serviclos, asf como el perjuicio ocasio-
nade a los directamente afectados.”.

Creemos que del arcfculo antes transcrito pueds derivarse una verdads
ra accidn inhibitoria que facilite la represidn del acto de competencia —--
desleal desde sy nacimiento, a sea adin antes de que éste hayé causado un -
perjuicic grave. En efecto, al mencionar la Eraceidn 1I1 en cuestifn, que-
para ladeterminacién de lns sanciones deberd tenerse en cuenta: "La grave-

dad que la infraccifn implique en el -comercio de productos o la prestacidn
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de serviclos, asl coma el perjuicio ocnsinnado a los directamente afecta-
dos", estd esbozando por un lado, el derecho a reptimir ¢ a trnvéa de la-?
sancifn aplicable}, una accibn de :ompetencin dealeal por la aimple 1do——

neidad de la misma para producir perjuicios y por el. otro un dnrnchn ta-—l

presivo scoelante, derlvado del dafio ya actuulizndo. ‘A Ente raspacto lns—-
tedricos del sigle pasado Mo cumnlgabnu con esta postura, ya que axigfan-

para que un acte competitivo se considernra dealeal, ademﬁs de otras con-.

diciones, ‘'Que pueda considerarse con intencisn fraudulenca y sobre todo-
que el demandante pruebe haber sufride un perjuicin“.lg

La calificacién que la autoridad haga de la gravedad del acto en ——
cuante a sus posibilidades de producir un daile, “al comercic de productos
o a la prestacisn de servicios" sancionando diche acto adecuadamente, in-
hibirf al comitente para continuar con el misme, aln en el caso de que au
actividad no haya dade lugar aln a los perjulclos directos de los cuales~-

es dinfolcamente capaz.

" Arcfcule 223 Bis.- 51 durante la diligencis ae —
comprobara fehaclentemente la comisifn de cualquie
ra de los actos de coumpetencia desleal previstos =
en al artfeulo 210 fnciso b), o de cualquiera de -
los delitos establecidos en el articulo 211, el ——
inspector asegurarf la mercancia o productos con —
los cuales se cometan dichas infracciones o deli--
tos, levantando un inventario de los mismos, lo ~--
cual ge hari constar en el acta a que se reflere - .
el artfcule 222 y designande como depositaric al -
encargado o propietario del establecimiento si &s-
te eg f1jo; si no lo fuere me concenctrard en la Se
cretaria de Comerclo y Fomento Industrial la mer~-~
cancia.

51 en el establecimiento se cometen las in-—
fracciones o delitos con mis del treinta por cien-
te de los wmercancfas que se expenden, se clausura-

‘vl temporalmente. Si se trata de delitos, La Secre
tarf{a de Comercio y Fomento Industriasl harf del co
nocimiento del Ministerio Pdblico Federal las he-—
°h°ﬁ y pondrd a su disposicidn la mercancia segura
da. .
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S1 la infraccidn é;nsintiern en la venta de .

~ productos con marca regilstrada cuyo usco no se haya
autorizado, podrd autorizarse la venta de esa mer-
cancia sl el titular de la marca estuviese de a~—-
cuerdo, o bien ai ae desprendiese de la wercancia-
la mirca cuyo usc sea f{legirimo. En todo caso,  al-
rennnnunble se le impondrd la sanclén que proce=——
da.".

Eate artfculo fue incluido en las multireferidas reformas a la Ley,
publicadas en enaro de 1987, su finalidad aparentemente es proporcionar-
mfs herramientas a la autoridad adminietrativa para reprimir la compatan
cia desleal. 5in embarge, hasts el momento, dicha autoridad se ha visto-
muy titubeante en la aplicacidn de las medidas establecidas en Geta'dia-
posicifn, ya sea porque la misma no es del tode clara o por una falta de

empefio hacia la repreaifn de actividades ilfcitas.

B) LO3 TRIBUNALES DE ARBITRAJE.

Con base en todo lo antes expuesto, CANTO eén eate como en los capi-
tulos anteriores es clarc que existe una gran dispersiln entre nuestros-—
ordenamientos vigentes, de las normas tendientes a reprimir los actos de
competencia desleal., Creemos que serfa conveniente que en el futuro el -
legislador, espec{ficamente al proyectar las nuevas legislacicnes de in-
venciones y marcas, plense en incluir dentro de un apartado especifico -
de las mismas, todas las normas que pueden calificarse de repreaivas de-
los actos en cuestidn (excluyende los delitos), sin confundir las viola-
clones tendientes a usurpar signoe distintivos o la aproplacién de dere
chos de uso exclusivo ajenos, con aquellas violaciones de las normas dee
competencia mercantil honesta u honrada a través de la desviacidn de la-
clientela o de la obstaculizacidn de las probabilidadea de gonancia del-
empresario, Las primeras constituyen la vieclaclSn de un derecho de exclu
sivid;g. mientras que las segundas la viclacidn de un deber de absten-w=
eibn.
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Mienttras tanto, lﬁltnndancia 1nternnciénal se orienta hacia el a-
"bandono ‘de las jurisdicciones ordinarias, conaiderando que #stas care-
cen, de ordenazientos espec&ficos. claros y adecuados, para regular las
relaciones comercinles naclonnles e internaclonales a la luz de la 1i-
bre concurrencia, Generalmente hay la necesidad de recurrir a expertos
no iiempre disponibles, para conseguir medinnas soluciones a los pro-——
blemas plantesdos, por lo que Ia idea de crear tribunoles internaciona
les de arbitraje, integrados por tales expertos, comienza a tomar cada
vez mis fuerza.

HExico se ha hecho eco de eate movimisnto constituyendoss el 19 -
de julio-de 1973 la Primera Academia de Arbitraje Comerecial Intarnacip
nal (ADACI), en lbercamérica, por acuerde suscrito entre sl Instituto-
Mexicano de Comercio Exterior {(IMCE) y la Comisifn Interamericana de -
Arbitraje Comercial.

Esta Academia tiende a abrir a nuestro pafs, la poasibilidad de —
crear técnicos eén el mecanismo de solucifn de conflictes comercieles -
constituido por el arbitraje internacional comercial: “Juicio privado-
que por sus innumerables ventajas -respecto al juicio ordinarioc- ha si
do reconocido come el procedimiento ideal en ls solucién de conflictos

que puedsn puscitarse en la intrincada red del Ambito comercial.”, !

Un conociniento adecuado de lo que debe entenderse como competen—
eia comercial "honrada, acowpaiiada de um, poulatinamente incrementa--—
ble, acervo casulstico resuelto con apoyo en preceptos legislativod de
suscripcifn internacional, { por ejemplo: la Convencifn Eurocpea scbre=
Arbitzraje Comercial), sin olvidar la acertada aportacidn del artfculo-
10 bis de la Convencibn de bnrin. puede ser la aolucifn futurn a los —
problemas de la repréniﬁn de la competencia desleal, incluso en el di-
ficil cempo de las mnrcas.
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C) LA COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE MARCAS Y LOS DELITOS Y LA-
JURISPRUDENCIA APLICARLE.

Dada la complejidad que reviste todo procedimiente contenclosc enca
minado a determinar la existencia y posible represién de loa actos de ==
competencia desleal, pobre es la jurisprudencia nactional e internacional
que puede consultarse a fin de intentar eatablecer criterios orientado-——
res en la interpreticibn de las normas vigentes que regulan la materia -~
en cuestidn, y no es quizla errSneo el ailadir que, en el fmbito da los =
ptoblemas de derecho induatrial, en general en el de la problemftica que
8¢ pone en conexidn con una produccidn industrial en masa, la litigiosi-
dad es mucho mis sacasa que, compa;ntivamente en el Smbito del derecho -
tradicional, no ofreciende por eato un Indice adecuado a la importancia-

de las 1nnt1:ucional.zz

Hemos seleccionado alge de lo poco existente al respecto, con el —-
fin de establecer loes criterios de los tribuales de justicia nacionales,

con respecto a esta importante .cuestifn.

MARCAS, DISTINCION DE LAS. DEBE SER SUFICIENTE PARA PODER DIFERENCIAR —-
LOS PRODUCTOS 0 SERVICIOS A QUE SE APLIQUEN Y NO DEBEN REGISTRARSE SI -~
SO0N CONFUNDIBLES CON OTRAS REGISTRADAS CON ANTELACION. PECULIARIDADES DE
LAS ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 90 Y 91, FRACCION XVIII, DE LA LEY DE-
INVENCIONES Y MARCAS.

Tratidndose de cuestionas relativas a confusién de marcas, debe ace~-
tenerse que es el piiblico consumidor gquien fundamentalmente mergcea pro--
teccidn para evitar la desorientacidn y el error reapecto a la naturale=
za ¥y orfgen de los distintos productos que concurren en el mercado, y ab
viamente, al miemo tlempn, gorantizar la 1ncggr1dnd y buena fama del aig
no distintivo adoptado por el comerciante, asegurando la fAcil Identifi-
caclén de las mercaderfas; en otras palabras, la marca ha de ser pecu——-—
liar para poder distinguirse claramente entre las demfis marcas que flu--—
yen en el comercic o estdn registradas, y la proteceidn de la ley ha de-
ser plena para que su poder de atraccifn y su capacidad distintiva no su
fran mengua; esto justifica la existencia de la exigencia de que las max
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cas sean suficientemente distintivas entre'sr; de suerce que el pliblico
consumidor no aéle no confunda una con otra, sino que ni siquiern exis-
ta la posibilidad ‘de que las confunda. Estae paculiaridndea las implica
la Lay de la materia, cunndo eptablece en sus artfeulos 90 ¥ 9l. frac=-
cifn XVITI, que la denominacidn que constituye la marca debe ser sufle=
clentemente distintiva para poder dintinguir o 1dentificar_los pruéﬁ:-—
tos o sarvicion a que 8e Aplique.o trata de aplicarse, frente a los de-
8su miuma_eépec!e o clase, y'qui_uha marca no debe registrarse sl es con
fundible con otra ragistrada con antelacin. .

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO én'munn Anum:s-rmuva DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Epoca, Sexta partet’ -’ .

Vols, 157-162, Phig. 206. A.R.: 746/81. Incurcontinuntal Hotels Corpora—
tion. Unanimidad de .votos. . -~

Vols. 157-162, PHg. 206, A.R.: lﬂﬁlﬂl. Labnrntnrlos Miles da MéExico, ===
S.A, Unanimidqd de votos, ... .

Vels. 157-162, P&g. 107. A, R. 60/82. Barco uE California. Unanimidad de
votos, .

Vols, 157—162, Paig. 107. A.R. 1459/79. Garn Foods, Inc, Unanimidad de -
votos.

Voles. 157-~162, PEs.-lGT A.n. i829l31. Hardy Spicer Ltd. Unanimidad de ~
votos. .

MARCAS, FALSIFICACION MEDIANTE USO ILEGAL DE LAS.

aunqué un cnmefcinn:a propale en su comercio, que las cabezas de -
miquinas de coser que vende no son de una marca determinada y que af lo
son los gabinetes en que las cabezas estéin montadas, debe tenerse en ——
cuenta que el s5lo montaje de esas cabezas en gabinete de la marca nr:i'
ba mencionada constituye falgificacidn, porque sin autorizacidn del ti=
tular de la marca, &sta es ostentnda anparande la unidad que se integra
con elementos de procedencia. diferente. Y basta que se den los elemen—
tos objeiiyos de ese acoplamiento de cabezas con los gabinetes de la —-
marca determinada, para que eatf configurada la falsificacién, conforme
al primer pirrafo dal artfcule 225 de la Ley de la materin. Por cuanto-
8 que el comerciante no sea competidor de la titular de la wmarca falsi-
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flcada porque dicho comerciante no sea fabricante de miquinas de coser,
y 88lo sea vendedor, debe razonarse que, precisamente por ser vendedor-
de unidndes integradns con elementos de diversos fabricantes, los pro—-
ductos que expende compiten con los proplos de la marca falaificada.

Sextn Epoca, Tercera Parce: Vol. CXVIII, Pdg. 73 A.R. 5907/57 The ==—=’
Singer Manufacturing Company. 5 votos,

EL ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL TLENDE A REPRIMIRSE POR SU IDONEIDAD PA-
RA PRODUCIR DAROS ¥ KO UNLCAMENTE POR PROVOCARLOS REALMENTE.

Sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Espafia el 16 de noviembre=
de 1944 (Marca wiki-wiki contra wik&-miki), citada por A, Fernindez, en
su obra citada, pligina 215.

LA APRECTACION DE LA COMPETENCIA ILICITA NO ESTA SUBORDINADA AL HECHO =
DE HABER O NO PERJUICIO, PUES ESTE ES INHERENTE AL DELITO Y LA LEY NO -
LO MENCIONA AL DEFINIRLO. '

Tribunal de Comercfo de Bucarest en sentencia de 12 de junio de 1947.

ES MOTIVO SUFICIENTE PARA ADMITIR QUE EXISTE COMPETENCIA DESLEAL LA SIM
PLE PROBABILIDAD DE QUE LA CONFUSION SE DE, SIN QUE HAYA NECESIDAD DE -
APREC1AR, EN EFECTO, SI LA CONFUSION SE HA PRODUCIDO O NO.

PROTECCION DE LAS MARCAS DE HECHO A TRAVES DE LAS ACCIONES DE COMPETEN-
CILA DESLEAL (EN CONTRA).

Sentencias del Tribunal Supremo Espafiol del 3 de marzo do 1949,

EL CONCEPTO DE COMPETEKCIA ILICITA DE LA LEY -EL APROVECHAMIENTO ENGARO
SO DE LAS VENTAJAS DE UNA REPUTACION COMERCIAL O INDUSTRIAL ADQUIRIDA -
POR EL ESFUERZO DE OTRO- EXIGE COMO REQUISTITO COMPLEMENTARIO “QUE TENGA
SU PROPIEDAD AL AMPARC DE LA LEY".



e

LAS IHPUTACIORES.\FRODUCTOS AJENOS AUH SIENDO \TERDADERAS PI.IEDEN CONBIDE-'
_RARSE COHD AGTOS DE COMPETENCIA DESLEAL- REPRIMIBLES. e

En sentido snmejant )
sencencia del 12 de mnrzo

'Euundo se liace rufurunciu ejor cnlidud o al precio mﬁu redu-
cido en relacibn con una Eirmn que se nombre concre:amenta. el parangdn-.
Tepresentd un Acto insidioso e 1nmora1. por estar inspitndo en el deseo=
de obtener beneficlos para el nomhrn y la rnputuciﬁn de la firmo t’i--—--

val.".23

IMPROCEDENCIA DE LA ACCION DE COMPETENCIA DES‘;LEAL CONJUNTAMENTE A ACCIO-
NES DERIVADAS DE VICLACIONES LECALES ESPECIFICAS.

Sepunda Sala de la Suprema Corte de Justicin de la Nacifn ~Amparo en Ra-
visidn 379/1956. The Singer Manufacturing Co., junio 13 de 1966,- Unani-
midad 5 votos.~ Ponente Ministro Ezequiel Burguete Farvera.

Sexrta Epoca, Vollimen CVII1l, Tercera parte, p. 56% cit. en Jurisprudencia
y Tesls Sobresalientes 1566-1970.- Actualizacidn IL Administrativa. Edi-
ciones Mayo, México 1968 (El Vol(imen consultade contiene exclusivamente-
teals dictndns hasta fines del afio de 1968).

“S1i una persona resulta rasponsable de la infraceidn seiialada en el
artfculo 258 de la Ley de la Propiedad Industrial, por haber usado ile--~
galmente una marca registrada legalmente, no pueds ger simultineamenta -
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aujeto'a las aanciones sefialadas en el articulo 263 de la propié 1ny: -
pues esta disposiciﬁﬁ fijn de una maners genfrica los actos de compc:eﬁ
cla desleal, sancionando todos aquellos que no estlin expresomente San==
ciopados en las disposiciones de la mencionada ley,."

ELEMENTOS QUE PUEDEN SERVIR PARADETERMINAR LA POSIBILIDAD DE CONFUSION-
DERIVADA DEL US0 DE MARCAS SEMEJANTES O IGUALES A UNA REGISTRADA, -

Suprema Corte de Justicin de la Nocién -Amparo en Revisidn 419571962 -~
Scripto Inc.- resuelto el 22 de abril de 1963, por mayoria de tres vo--
tos contra el del sefior Ministro Motus Escobedo. Ausente el seiior HMinis
tro Mendoza Gontdilez. Ponente el zenor Ministre Rivera PErez Cumpos. Se
cretario Lic, Jos& Tena an[raz.

"Este elemento que pudiera incurrir en error acerca de ln proceden
tia del producto amparndo por una marca idéntica o semejante a la rogis
trada con anterioridad, puede provenir de muchos factores, encausados a
alcanzar un beneficio con detrimento del derecho preferente que trata =
de reaguardarse, y de ahf que la seopjnnza o similf{tud a que alude la -
ley no quede limitada a artfculos clasificados en la misma clase, sino-
a cualquier otra, siempre que induzca a error, por su finalidad, su com
posieidn, lugar de venta o por cuslquier relacidn que entre ombos exis-
ta, blen sea de medio a fin o de causa a efecto, sin que, por todo ello,
a la similitud indicada se le deba dar una interpretacisn rfgida, sino-
como queda dicho y debe reiterarse, justa y 1lSgica; pudiendo decirse en
tonces que la clasificacidén a que alude el artIculo 7] reglamentario, -
no pucde servir de base para concludir que no haya ni puede haber simili

tud encre productos de diferentes clases.,"

JUSTIFICACION DEL MONOPOLIO COMD LIMITACION A LA LIBRE CONCURRENCIA EN-
EL OTORCAMIENTO DE UNA PATENTE.

Sentencia del 18 de junio de 1937, Corte de Casacibn I:nliann.25
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"...1a obtencidn: da una - pn:en:e. pur el dntu sumtnis:rndo, pone en
evidnn:ia, an la mlsmn nflrmaciﬁn del derenho exclusivo ‘a’ la explota—--
c15n de 1a 1nvenc16n pur parte del titulut de" ln putence. la inataura--
clén. dc una posici&n de monopolin, (juatiticadu por el beneficio que rg
cibird: la aociedad de la Invenclﬁn) en un- determinndo cnmpo industrial~
por todo un’ panodq de tiempo. donde debieras de otro modo reilnar la 1f-
bertad de la.induaﬁria o del comercio.”. ’ '

La legislacidn internaclonal tiende a limitar y a contrelar el 5-—
vance de las empreaas monopolfsticas, cada vez con mayor u:ingencia. En
los E.U.A., vgr, son c&lebres la Ley Sherman Anti-Trusts de 1890 y la -
Ley Clayton Anti-Trusts de 1914 con sus enmiendas: La Robinson-Patman —
Act, la Federal Trade Commision Act y la Lanham Act, estas leyes ticnen
por objeto: La Ley Sherman} declarar fuera de la ley ciertas pricticas-
monopolfisticns; la FTC, evitar procedimientos injustos en la competen--
cla, enumerando ademiis los actos que deben entenderse por competencin -
ilfcito o injusta, vgr., froudes en el peso de los productos, falsifien
cién de productos, anuncios engafiosos y la falsificacidn de m@todos y -
condiciones de venta, entre otrosj la RPA, prohibir 1la discriminacidn -
en los precios; la Lanham Act, es la primera Ley Federal sobre marcas -
regintradas para proteger la firmn (sic) de los negocios; expedida en -
1870 se reformd en 1881, 1905 y 1920, hasta la Ley actual promulgada el
lo. de julio de 1947.

Hoy en el pafs comentado, mfis de 2000 leyes relativas a propaganda
¥ otros menesteres de comerclo, entre las que destacan ademis de las e-
numeradas; la Wheeler-Lea Act, enmienda a la FIC y en ln cual se seilala
que "los métodos 11l¥citos y engafiosos o las prictlcas de esta naturale-
za son desde ahora, declaradas ilegales"; la Federal Pure Drug Act de -
1928, que tiende 2 proteger al consumidor contra alimentos y medicinan-
impurass; la Federal Meac Inupeclion Act de 1906, cuyo fin es evitar la-
distribucién de carnes adGilteradas y finalmente, la Miller- Tyding Act—
de 1937 que legaliz5 los contratos de conservacifn de precios en el co-
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marcio estatal y de:lnr& que dichns cnntratos nu constituirﬁn un m&todofl'
i1fcito de competencin. oL : :

Por encima de todo el uparato lugislativo..“cl monopolio ea. en a-
quelpaIs. una aupet:structurn de su. propia orgnni:nciﬁn econﬁmica. 1a -
culminacidn de un largo proceao econﬁmlco. que a:abnr! por entregar al-

Eastado el dominic total de 1a riqunza piblica.". L

COMPETENCIA DESLEAL. DISPOSICIONES® LEGALES QUE LA REGLAMENTAN. MODCS DE
PRODUCIRSE. CONCEPTO DE COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE PROPIEDAD IN-
DUSTRIAL. ACCION DE COMPETENCIA DESLEAL, ES DISTINTA DE LAS ACCIONES DE
USO ILEGAL, DE IMITACION Y DE FALSIFICACION DE MARCAS. EL DUERO DE UNA-
MARCA ESTA LEGITIMADO PARA EJERCITARLA. SE REPRIMEN LOS ACTOS CON LOS -
QUE SE TRATA DE PRODUCIR LA CONFUSION Y NO LA CONFUSION MISMA. COMPETEN
ClA DESLEAL POR EL USO DE LAS MARCAS BENZ, MERCEDES BENZ Y EL EMBLEMA -
DE LA ESTRELLA DENTRO DE UN CIRCULQ.

v

vEl arffculo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas, asl como el ar
tfeulo 263 de la ya abrogada Ley de la Propiedad Industrial y el artfcu
lo 10 bis del Convenio de Paris, sefialan. en forma no limitativa sino e
nunciativa las actividades que deben eer prohibidas por constitulr ace--
tos de competendin desleal en materia de propiedad indusctrial. Estable-
cen, ademiis la regfa general segin la cual debe entenderse como acto —-
constitutivo de competencia desleal, tode acto de competencia que pugne
con los usos honrados en la prictica industrinl o comercial o de sumi--~

nigrro de servicios.

El interés ju;Idicn de quien ejercita una accidn de competencia ——
dosleal puede acreditarse con la calidad de duefioc de una marca registra
da. 51 la actividad que se denuncia consiate en el empleo indebido de -
esta clase de signos distintivos, ya que la represifn de la competencia
desleal es8 uno de los cbjetivos de la proteccifin de la propiedad indus-
trinl.
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ELl emylno da medioa que punden originar’ ls competencia deslenl, es

_un hechn distin:o de lns quc pueden configurar ia imttaeidn, o el uso —
ilegal aQ la fnlnificaciﬁn de. las marcos; pero debe citarse el tftulo de
K-la marca cun el que se juscifiqua la. existencis de los derechos de pro-

pigdnd industrinl qun &8s astimnh lesionades con 12 actividad del deslenl
: cowpetido:. ) ;

:El‘emﬁlﬁé fepe:idn de una marca en el interior y en £l exterior de
.un tni;er de servicios y reparacibn de automSvilas, asf tomo en las =~--
puectas qﬁe dan acceso a dicho establecimiente, ¥ a travéd de carteles,
" r8tulos, leyendas, tarjctas, seileos fechadoren v demfis nbjctosAy lugn—-
- tes dque se aprovechan cominmente para identiflcar o unh establecimiento,
] Sus productos o 4 sus servicies, puede ser veclamado por el duedo de— -
la marca mediante la acclén de competencia desleal.

£l emplec de tales signos puede crear efitre los cotgsumldores de -~
lea productus, entre los consumldores de sus refacclones o entre lag ue
suarios de los servicios que en dicho establecimiento se prestan en la-
industria de los automSviles, la confusidn consistenta en creeay qua e
xiste un nexo industrial o comerclal entre el dueilo dg.la @area y el ug'
tableciniento o los servicios y productos del taller del demondado.™.

MExice, Distrito Federal, doce de marze de mi] novesientos segenta
y cinco,

Vistos para vesolver los autos del juicioc de ampare nilmevo 1628/64
RESULTANDO
PRIMERO. Por escrito presentado el din doa de septiembre del afio ~

priximo pasade, DAVID RANGEL MEDINA, represcatante de DAIMLER BENZ ———
AKTIENGESELLSCHAFT, ocurrid ante este juzgado demandande el ampare y ~




RICENE

proteccisn de la Justicis Fedaral por violaciﬁn de lua nrtIculos lﬁ Y lﬁ:

constitucionales, contra actos de los C. c. Secretnrio de Industria ¥ Co=

mercio y Director General de la Prop!edad Industrial da dicha Secretnrfn-r

haciendo consistir dichos actos en’ la resnluciﬁn nﬁmaro 79 de fechn 127 -

de agosto de 1964, por 1a que’ sn niaga

i declnraciSn admlntstrativa da- .

confuaidn a que se refiare el nrtIculo 263 du- u Lay da la Propiednd In—._k ‘

dustrial,

SECUNDD.=u vy
TERCERC,~vrvseas

CONSIDERANDO .

PRIMERO.=+uvvvae

SEGUNDO.~ Las conceptos de violaciSn hechos valer por 1a quejosa son fun
dados. En efecto, seglin el artfculo 263 de la Ley de la Propiedad Indua-
trinl, se impondrd la sancidn que dicho precepto seiiala "al que con fal-
sas pretensiones en el ejercicic del comercio tienda a desacreditar los-
productos de un competidor o que por cualguier medio trate de producir -~
confusisn con el establecimiento, loa productos o los servicios de un -—
competidor™. Por su parte el artfcule {0 bis del Coavenio de Parls para
la Proteccidn de la Propiedad Industrial reviasada en Londres en 1934, y-
cuyo taxto tiene la vigencia que establece el artfeulo 133 de la Consti-
tucidn Polfcica de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que: "I) Loa ==
pofses de la Unidn se cobligan & asegurar a los sibditos de la unifn una=-
proteccibn eficaz contra la competencia desleal, I1) Conatituye un ac;o—
de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos hon
rados en materia industrial o cowmercial. 111} Principalmente deberdn pre
hibirse: lo. Cualquier acta de tal maturalezn que cree una confusifn, —-
por cualquier medio que sea, con el establecimiento, los productos o la-
accividad comercial o industrial de un competidor; 2o. Las alegaciones -
falsas, en el ejercicio del comercio, que tiendana degacreditar el esta
blecimianto, los productos o la actividad industrial o comercial de un =~
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‘competidor.". Ahora bien, de la letra de nmbas disposiciones legales que
regulan la competencia desleal en materia de propledad fndustrial se in-
fiere que son estas actividades las que en forma no limitativa sinc enun
ciativa deben ser especialmente prohiﬁidas'pur constituir actos de compe
tencia desleal: a) La tendencin a deanéredit#r los productos de un compe
tidor usando para elle pretensiones falsas en la priictica comercinl; b)

Tratar por cualguier medio, de producir confusifn con el estabiecimiento
de un competidor;A c} Pretender producir, por cumlquier medio, confu-——
gibn con los productos de un competidor y d) Tender -por cualquier medio,
a crear confusifn con los servicios de un competidor. Ademiis, el cxfimen—
del artfculc 263 de 1la ley nacional, sin desvincularlo del articule 10 -
bis del Convenio de Paris, conduce a 1n:erpre:&r dichos mandomientos le-
goles en el sentido da que, en primer lugar, en los mismos se adopta y -
reconoce la protecclén cficaz contra la competencia deslealj en segundo-~
lugar, que e¢n ellos se establece como regla genernl, lo que debe enten——
derse por un acto constitutivo de campeténcin ﬁesleal, todo acto de com-
petencia que pugne con los uscs honrades en la prfictica comercial o in--
dustrial o de suministro de serviclos; y en tercer lugar, que la ley na-
clonal sin desviarse decl cltado principlo general que enuncin el arcfcu-
lo 10 bis, define como actos de competencia desleal que especialmente —-
prohibe y sanciona, los cuatro que de un modo concreto se han menclonado
antes, a saber: Las alegaciones falsas en el ejercicio del comercio que-
tiendan o desacreditar el establecimiento de un competidor, asl comg —-»-—
cualquisara otra actividad realirada a través de cualquier medio que sea,
con el propSeito de tratar de crear uno confusldn con el estabiecimien——
to, con los productos ¢ con les servicics o actividad industrial o comer

cial de un competidor.

Tomando en cuents lo aﬁtarior. resulta incorrectz la razdn aducida-
por las responsables eﬁ_el_hcto reclamado, congistetite cn decir que la -~
‘cita que la parte quejosa hilzo de diversos registros marcarics an su so
licitud, no;és‘npfopindhﬂphfa ejercitar la aceidn de competencia des--—

fleal. En efecto, nada tiene de extrafio que en una demanda administrativa



de esta naturaleza se demuestre el interés jurfdicbﬁdn!qﬁfen 1a Eofmula.
a base de tftulos que acrediten qu:.dichn_infefeéndo_és-titdlnr de mar-~
cas registradas, pues la competencia dnslenl'con:rd la éunl protege‘ln'-
Ley, se refiere precisamente una actividud industrinl o comarcinl liga
da con 1la propiedad industrianl; a una nctividnd que puedc nfectar praci—
somente los derechos de propiedad industrinl. Lo cual se explica debido-
a que la represién de la compstencia dusleul es uno de’ los objetivos de~
lo proteccidn de la propiedad industrinl. segun 10 es:able:u de modo ex-
preso el articulo I del’ Convunlo dc Paria que se viene lencionnndu.

Por lo mismo, la negativa de las respunsnhles a amitir-ln decin;g-—. .
cifn administraciva que el quejoso len sulicitE.no phedaencon:rar un a-
poyo legal en la circunstancia de qun 1a emprcun quejosa hubilere inclui-

do entre los hechos fundatorios de su solicitud, el relativo a que dicha - S

quejoss es titular de los derechos de propiedad industrial rnconpcidOSj;
cn los tftulos de las marcas reglstyadas. ' h

Segfin pruebas que ge tienen a la vista, la nétivldad atriﬁdidnxpof- f
la quejosa al tercero perjudicade no cunsfn:a en 1nitaq16n,.n£ en uso i« -
legal, ni en falsificaciSn de las marcas de que es titular la_quajusg,'—1'
s8ino en el empleo de medios que pueden crear la confusidn contra la que-‘_
protegen los artfculos 263 y 10 bis, lo cual es un hecho distinto de les
que segﬁn el artfculo 255 de la Ley de la Propliedad Industrial puedeﬁ -
configurar 1a imitacidn o el usc ilegal o la falsificacién de laa mné-f-
cas} pero ello no autoriza en modo alguno & scstener que debn ser omiti- :'_
da 1a cira de los tftulos mavcarios que justifiquen la existencia de 1bs_ﬁi 
derechos que se alegon cowe lesionados. Por tanto, el primer concepto @;..:_:
violacign debe estimarse fundado. o 7

'

En cuanto a la razén en que tamblén se apoya el acto retiamadn;'céﬁ s

sistente en decir que la declaracifn administrativa de que habla el nr:!f“i‘

culo 263 de la Ley de la Propledad Industrial debid solicitarse no pnr -" .
ln duefia de las marcas, parte quejosh en eate juicio, ainn‘pur 188 pe;sg:,J‘*
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nas por ella autorizadas para dar a?rvicios en ‘suy nombre, debe decirse =-
tambifin que jur!dicamentelea inadmiaiblé. ya que segin consta en las prue
bas exhibidas en este juicio,” la declaracisn administrativa promevida an-
te las responsables no versa Gnicamente mobre la confusiBn de los servi—
clos, sino tambié&n tenphcto dalla'coﬁfuuiﬁn de los productos y del esta-—
blecimiento a que también ﬁiudé'al artfculo 26] de la Ley de lo Maceria,

Paro ademfis es errSnea tal argumentacidn de las responsables por -——
que, por una parte, los hechoa concretas y escuetos, los medios empleados
por la parte tercero perjudicada que la parte quejosn denuncia comeo actos
de competencia desleal en su perjuicio, consisten precisamente en el em-~
pleo de sus marcas "BENZ", "MERCEDES", "MERCEDES BENZ" y lainnominada com
puesta de un emblema que representa un aro que lleva dentro una escrella-
de tres picos; empleo que se hace repetidas veces tanto en el interior ca
mo en el exterior del taller de servicios y reparacién de automidviles. cg
mo en lap puértus que dan acceso & dicho establecimiento y en las corje--
‘tag, sellos fechadores y demfis objetos y lugares cowinmente aprovechados-
para estampar les signos que {dentifican a un establecimlento y a los ser
vicios y actividades fndustriales o comerciales del mismo., Y por otra par
tu.-el gupleo de tales sipnos distintivos protegidos como marcas registra
dae de'que es titular la quejosa, se efectida sin su consentimiento, se -
1llava a cabo sin que entre la duciia de dichas narcas registradas y el ter
‘cera perjudicade exista ninguna tclaci&n industrial o comercial, o de re-
presehtuciﬁn o como de concesionario o coro auterizada, Y en estas condie
ciones debe concluirse que cl culdado de sus marcas, lan reclamacién por —
viclaciones a las mismas mediante loa citados actos de competencia des—-—-
leal, la solicitud formulada a las responsables para dor satisfaceidn al-
requisito de procedibilidad que sefiala el artfculo 264 de la Ley de la --
Propiedad Indugtrial y las instancias y las gestlones pora la protecciln-
de Bus dc;enhOB corresponden cabolmente a la titular de eros dereches, —

quejosa en este juicio.

Corresponderfa a los establecimientos autorizados por la quejosa el-
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ejercicio de acciones de cpmpetencia_dealéni‘si los hechos constitutivos
de dicha competencia, 8i log medlos empleados por los presuntos competi=
dores desleales interfirferan con los signos propioa de dichos estableci
mientos autorizados, pero no en el caso planteado ante las responsables,
que consiéte. como ya se dijo, precisamente en el empleo sin autoriza--—-

cidn de la quejosa, de sus signos distincivos,

He hay constancia alguna de gue la quejosa haya dedo su congenti-——
miento para que el tercero perjudicado use en ln forma que ys se ha indi
cado las marcas registrodas por la propia quejosa, y sin dicha autoriza-
ci8n, ¢l empleo de tales signos a través de cartelea, letreros, leyendas,
sellos, parecdes, tarjetas, etc., tiene que estimarase como una tendencia-
a crear entre el piblico la falsa creencia de que existen relaclones in-
dustrialen o comerciales o de ayuda técnica entre dichos entaoblecinmien—-
tos y ¢l duefio de las marcasi tiene que calificarse como una actividad -
contraria a los usos honrados en materia cometcial, pues el empleo de dé‘
chos signos marcarios puede crear entre los consumidores de los produc-=
tos, entre los consumidores de_sug refacclones o entre log usvarios de -
los servicios que en dicho establecimiento se prestan en la industria de
los automdviles, la confusifn consistente en creer que existe un nexo dd
tal naturaleza entre el establecimiento y servicios ¥ productos del ta--
ller del tercero perjudicade y la duefia de las marcas.

Por consiguiente, al ne haberse considerado ni resuelto asf en el -

acto reclamado, el suscrito considera fundados los agravios expucstos =—— J‘

por la quelosa en este scgundo concepto de violacidn. Y lo mismo debe "de
cirse del tercer concepto de violacifn, ya que para declarar la existen—
" cla de confusidn a que se refiere el art¥culo 263 de la Ley de 1n Propie
dad Industrial to es menestet que la confusidn sc haya producido o se ha
ya consumado, sinc gue los nctos que se prohiben para la proteccidn efi-
caz contra 1a competencia desleal son aguelloa consistentes an tratar de

producir la confusifn, que ciendan a crear la confusidn.



- 12 -

La confusidn es el resul:ndo da loa acrcos de la dnsleal comp-:en:in.

pero la desleal competencia contra 1n cual nl nrtIculo 263 y el artfeulo

10 bia brindan pro:ecciEn. cnnalsten en ‘el empleo ae cunlquier medin por"‘ s

el que ge t:nte de preducir la confuaiﬁn. ’

Finzlmente, tambifn se eatima fundndn ol cuartn conceptu de viola—
cibn, porque segln esti debidomente comprnbndo an este juicio. en la so-
licieud de declaracidn administrativa de exist:ncig de confusin no se a
lega como heche determinante de la competencia desloal el_:nnsisténté en .
que con alegaciones falesas en el ejercicio del comercio de ié cﬁllgs de-
Masarik se tienda a deaacreditar los productos da la quejosai ¥ siendo -
asf no tcpIn por que pedirae a dicha quejosa la prueba de haber sufrido-
alpindewcrédito como se exige en el acto reclamado. Y porque ;tenta la =
interprotac{&n jurfdica de los arrfculos 263 y 10 bis en la forma que ha
quedado expuestn al examinar en esta sentencla el primer concepto: de vio
lacién, y teniendo o l1la vista 1§ua1mente las pruebas rendidas ante las -
responsables, sme concluye razonablemente que el emplec de los signos dis
tincivos de 1a quejosa a través de los carteles y wurce, da las tarjetas
de propaganda y dal sello fechador de la cosa comercial del teércerc per-
Judicado, efectuado sin el consentimientos del propietario de dichas mar-
cag; y tenlendo presente asimisme que no han aildo rendidas pruebas en es
ta juicio para acreditar la existencia de alguna relacisn industrial, --
técnica o comercial entre la duefia de las marcas y quien asl las usa, el
suscrito cansidera que el empleo de los signos distintives “BENZ", "MER-
CEDES", "MERCEDES BENZ" y el emblema de la estrella dentre de un cfrculo
es un medio por el que se trata de producir o se tiende a crear confu=we
s8i6n o error en el piiblico acerca del establecimiento, los productos, --—
los gervicios o la actividad industri;l o comercial de 1a dueia de las -

citadas marcas, quejoaa en este juicio.

Por todas las anteriores consideraciones el suscrito concluye, gque-
lag autoridades responsables han interpretado y aplicado inexactamente -
en la resolucidn reclamada y en parjuicie de la quejosa, los arcfculos -



Cm125.-

© 233, 255 -263 ¥ 264 de lu Ley de_la Propiedad: Induatrial art!culo IO blsr
'del Convenio de Fnria_parn_la'Pto cciﬁn"de'la Propieda Indus:rial y ar-f'

‘149 y 155 de la Ley de Ampnro se rasualvs:

: pnruznb.e.....;. -

' SEGUNDO.- La Justicis de la Unin AMPARA Y PROTEGE a la quejoma =——=-
DAIMLER=BEKZ AKTIENGESELLSCHAFT representada por el licenciado DAVID RAN-
GEL MEDINA, contra actos de loes CC. Secretario de Industria y Comercic y-
Subsecretario de la misma Dependencia, cuyos actos han quedado debidamen-~
ta expresados en el resultando primero de esta sentencia.

TERCERO.~ Notifiquese y en forma persosal al tercero perjudicado.

Asf lo resolvié y firma el ciludadano licenciade Vicente Aguinaco ;\15
min, Juez Segundo de Distrite del Digtrito Federal en Materia Administra-
tiva, cerrfiindose el acta que Be autoriza, hasta hoy treinta de agosto de-
mil novecicntos sesenta y cinco, en que lo permitieron las lnbnrna‘dul -

Juzgado. Doy fe.

MARCAS, DELITO TIPIFICADO EN EL ARTICULO 2[1, FRACCION IV, DE LA LEY DE =~
INVENCIONES Y MARCAS.

“De 1o dispueste por el indicado artfcule 211 de la Ley de Invencio-
n;s ¥ Marcas, en relacidn con los artfculos 213 y 214 del propio ordena--
miento legal, se desprende que 1la declaracifn que haga la Secretarfa de =
Partrimonio y Fomento Induacrial, en relacifn con la existancia del hecho-
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) cnnutltutivo dnl dulito de que_se. trate, requiere del alemento de 1mputa-
_bilidnd de peraona de:erminada, ea decir. que la nexistencia o’ nxisten—-
cia del hecho cnuutitutivo del deifto en cuestiSn, sea 11nvado al cabo --f
-fpor persona que “al tiempo de Bu. realizncisn :engn lan condiciones exlgi--'

ldas de .manera abstracta e 1ndetern1nada por la ley; por lo que es clare -

‘ que_nl ‘Juez del conoclmiento. ‘al dictar la - resaluciﬁn combatida. conaide-

'.:rﬁ currectamunte que no se habfa configurado el elemanto ﬁe imputubilidad

a peraonu determinada, . puesto que de las prueban aportadas en autos no se

demostrs ‘eae extremo y en consecuencia legalmente. no se pudo emitir la -

" declaracifn d=1 il!cito que establece el artfculo 21[. frac¢16n IV “de 1a
Ley de Invanciunes ¥ Marcas. :

'_Ampnro en Revisisn 1189/80.- Electropura, 5.A., 4 de febrero de 1981. Una
nimidad de votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital, Secretaric: Antolim H{--
ram Gonzilez Cruz, Temin 21, fojaos 127, 5a. parce, informe 1981,

D) OPINION PERSONAL.

En nuestro concepto existen cinco formas bEaicas de comPEtEnCIu des~
leal en moteria de marcas, desde el puntc de vigta del cnmpetidnr dege~—n-
leal. A continuacidn procederemos a analizar a detalle cada una,de ellas,

a) El usar a registrar de "buena fa" una marca que, resulte ser sdqg o

jante en grade de confusién con otra marca previamante usada o registrada’

por un rtercero, parn amparar los mismos © similares productos o aervicioa{‘:h

En este supucsCo, pensamos que pueden Jdarse cuatro variantes a au — .

vez:

En primer té&rmino, que denominraremos como la variante a.l., s2 en=—-
cuentra aquella persoha que usa, Bin rener registro, una marca semejante—
en grado de confusifn y aplicada a los mismos o similares productos O ser
vicios, 8 otra que ha venido siendo usada en forma ininterrumpida, tam-—=—
_ bil&n sin registro, por un tercaro; el cual tiene un deracho preferencias?-

por haber comenzade zl uso con anterioridad, y ser capax de comprobaric -’
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" fehneientemente.

Recordemos, inicialmente, que nuestra legiqlncidn ha adoptado el -~
": sistema mixto de proteccifn a la marca, es deeir, que tambilén reconoce-
como uso legal aquel que se hace de un signo marcario a pesar de que es-

te no e encuentre reglscrado.

Como también lo hemos mencionado en capftulos anteriores, loa actos
de competencia desleal se reprimen "per pe™, lo que significa que la re-
presisn obedece a las consecuencias que estos actes pudieran causar por-
8u mera realizacifin, sin interesar si la intencién que perseguln el su——
puesto competidor deslesl, era la de causar un dafio o perjuicio en forma

1lfcita o deshonesta.

En esta primera variante, el competidor desleal lo serfa aquella —
persona que ha empezado & usar la marca con posterioridad, aunque de bue

na fe,

La forma de reprimir estn conducta de acuerdo a nuestra legislacifn
vigente, es decir, de acuerdo a lo que establece la Ley de Invenciones y
Marcas, serfa la siguiente: ' :

lo.~ Debe de procederse a solicitar el registro coms marca del sig-
no en disputa, manifestindose la fecha de primer uso del mismo,

20.- Una vez obrenido el tftulc correspondiente, proceder a solici-
tar se declare una infraccisn ndministrativa al usuaris de la marca re--
giatrada, conforme a la establecido por el ya comentado artfculo 210 en-
su fracciSn Il. O bien, solicitar la declaraciSn de la fnfraccidn admi~—
nigtraciva con fundamento &n el mismo artfcule 210, perc en su inciso b},
o en su fraceidn XI, incisos lo.s 20 ¥ 3o.. ’

Jo.~ Solicitar a la Secretarin de Comercio y Fomento Induatrial --
que aplique la sancidn administrativd correspondiente de acuerdo a lo -

‘que establecen loa artfculos 225 al 230 de la Ley de Invenciones y Har-

cas.
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‘ 4o.= 51 al uuo de 1a marcn paracida an grudo de’ confuai&n a la re-
giatrnda, peraiate nﬁn despuia de’ - qua la sancidn . ndministrntivn hnyn -
quedado Eirme. podrﬁ sulici:arsa a ‘1a "Secretarfa de’ Comarcio ¥ Fomlntn-‘
Industrial. que. declare lns huchos constitutivoa del ilfcito contempla-
da por 1a frncciﬁn VIII, del artIculo 211 dn ln Ley en comento. .

: Tnmhiin es poslble solicitnr. como 1o seifiala el nr:Iculo 227, ai —;'

T se reincida nn 1n infracci&n. que se duplique la multa impucata ante--—

riurmente, y que sa clausure definitivamente el establecimiento, cuando
gate- hnyu nido clausurada temporalmente por dos veces y dentro del lap-
80 de dos anos. si dentro del pismo se raincida en la 1nfracc15n, de a-
cuerde al artfculo 228, y al arresto en los casos de persis:encia en la

1n£racc15n.'confofme a lo que establece nsimismo nl"ért[éulo 228,

La- aegundn variante. o n.Z.. cuualste en ‘el uao de una maren que -
rcsultu nnmnjnn:e en grado de con[usi&n a otrn previnmente registrndn -
- por un’ tarcero pnrn ampaur lus misms o aimilares produ:tos ] sarv.l-——

clos.

‘Desde 1u£gd. ei'cnmpetidor desleal cs'nquelln persona que usa la -
marca aemujan:i a la pfciinﬁen:e_regis:rndn. El'procedlmlennn represivo
en este caso, es similar al que se indicS en lo veriante anterior, ex—-
ceptuando, por supuesto, el previo registro de la marca, ya que la mis-
ma se encuantra reglstrada,

La tercern variante a congsiderer 8.3., consiste en registrar una -
marca que resulte scmajante en grado de confusifn con otra marca previa
mente ragistrada por un tercero para aplicarde a los mismos o similares
productos- o servicios.

Es claro, que en egte caso debe exiscir un error, vna inadverten--
cia o una diferencia de apreciacién, por parte de la autoridad competen

te al momento de otorgar el segundo regiotro.
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La forma de rcp?lmlr esta competencia dqqiéql éefIa-ia‘aiéuiente:': -
lo.- Solicitar, dentro del blazo ae tres lﬁos‘qun eﬁtiblece el ar'jr
tfcule 147, una declaracisn admlnia:rntivn de nulidnd conforme a ln -

que seiiala el mismo artfeule 147, en su fraccidn v, Este’ titnina de - _:-.g
tres afica se computard a partir de la publicaci&n del rngiutru en la’ —{7_- E

Gaceta de Invenciones y Marcas. . .
20.- 51 la explotacidn de la marca que ha sido nulificadn, purais.'

" te alin daspuis de un afio de que hiya quedado firme 1a resolucisn que =~
nulifics, podef solicitarme la declaracifn de una infraccién gdqiﬂlak-

trativa de acuerdo a lo preceptuado por la fraccién V del artfculo 210 0 -

de 1a Ley que se comenta. Asimismo, consideraces que tambifn podrd so-
licitarse se aplique una sancidn adwinistrativa con posterioridad a =
que Be declare la infraccifn cometida conforme a’lo estableeido por la
fraceidn II del arcfculo 210 (usar una marca pnrecidn en grndu de con=
fusifn a otro registrada). : f : '

3o.~ Solicitar la declaraciSn de los hechos :onutitu:ivos del i1f
cito, 81 el uso de la marca parecida en grado de confusidn perainte —
alin después de que la aancidn adminis:ra:iva haya quedado firwe. con=- -
forme a la fraccidn VIII del arzfcule atl.

Agimismo, podrd solicitarse, si se reincide en la 1nfracc16h (ar-
tfcule 227), que se duplique la multa impuesta con nnterioridad, y de—
acuerdo al artfculc 228, que se clausure definitivamenta el es:ableci—
miento, cuando Zste haya sido clausurado tempotalmente por dos veces b4
dentro del lapso de dos ahos, si dentro del miamo se reincide en la in
fraccién, y el arresto en caso de persistencia en la infraceién,

Lo cuarta variante a.4., consiste en registrar una marca qus re—
sulte semejante en grado de confusifin con otra marca previamente usada '
en forma ininterrumpida por un tercerc, para aplicarse a los migmos o-

similares productos o servicilos.
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En este canso, Bn conformidad nllo eatnble:idd por el artfculo 93 de
ln'Ley de'Invenclohés y Hnréas. el tegistro "ne producird efecto contra~
un tercers que, de ‘buena fe, explotaba on la RepGblica la miamn marco ue
otrn uemejuute en grado de cunfusi&n. para los mismos o simllares produg

" tos o setvicion. siempre ¥ cuando el tercero hubiese empezado a usar la-
marca con mis de un aiio da anterioridad a la fecha legal de su reglstro,
o del primer uso declarado que deberf comprobar en su cportunidad.

’ - El tercero tendrf derecho & solicitar el registro de la marca, den-~

:'tro d§1 afic piguiente al dia an que fuere publicado el registro vigente,

en cuyo caso deberd tramitarse por el interesado y resulverae pr;vinmen-‘
te la nulidad de gste.m.

En afecto, situEuonos en el supuesto de que exista un tercero qu-

de huenn fa (rncordnmoa que este elemento cnncernienta a 1a buenn

dIa en que fuere publicado el reg!ntro vigente..- TR
20.- Solicitar, con base en la frncci&n II del articulo 1&7 de la

Ley, la nulidad del registro vigente. . R B
, 30.- Si persistiese el ugo con pusteriortdad n,lu nuliftcnciﬁn del-_f -
ragistro, proceder a ‘solicitar las medidas yn 1nd£cadus en loa puntnn nnil-*
: :eriores. s ' - ) :
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Sin embargo, creemos, que aquI se nbre una puer:a parn 1a :oex!u—?
tencla de marcas igunles o semejantes - en gradu de cunf ‘Ldn. pnrn amp.
rar loas wismos o similares ptoductos o servicina.

Efectivamante, considuremo: pof un ﬁoﬁéﬁ:b’dun‘hqﬁelﬁé 9ersonh?—; el

4ue ho venido usando su marca 1n1nte:rump1dnmentn cnn nEn dc un’ nﬁo da;:
anterioridad a la fecha legal de la marca regintrnda o Y la Encha de '

primer uso declarada por el que la regiscrs, por cualquier motivo no u_f' .

tiliza su derecho para solicitar la nulidad de la matcn regin:rsdn denﬂ
tro del plazo de un afic sefialado por el artfculo 147, Por un 1adn tcn-
dremos que estn persona ya no padrl solicitnr 1a nulidnd dn ln marcn o
reglatrada, y por el otro lada, el registro del titular de 1a mnrcn vii”
gente no producirl efecto contru 1a marca del que la hn vcnido usando— -
con anterioridad. _ I _‘. . T A T

b) El ugar o regiatrnr dc "muln fa" una mnrcn que resulte ‘ser ae-'f’

_mejante en grndo de: cunfuaiGn ‘con otra marca previnmen:e usadn o regis

trndn POT un tercero, pnrn amparnr o proteget los miamos o similares -
produc:oa o servicios.' )

Camn regl.n gene:al pura estos ciBo6, conslderaremos la maln fe o-
: dolo. como nqual conocimiento de 1; exigtencia previa, bajo titulagl=--
dad de un :er:ern. “da un registro marcario o del uso de una maren por-
'un :ercero.-'

" Creemos que dentro de este supuesto podemds considerar cuatro va-
riontes, que pasames a comentar:

ﬁ.l. Seria el-:nsb de'nquella persona que dolosamente ¥ gin tenerv
reglstro, ‘usa una marca semejante en grado de confusisn a otra que ha-
enidu siendu usadn en forma ininterrumpida, también sin registro, por
un tercero, el cual tiene un derecho preferencial por haber comenzade-

el use con anteriuridnd. v ser capaz de couprobarlo fehaclentemente.
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En este casc es obvio que el competider desleal ea'ﬁduel*q;cldoloah-
wonte usa la marca semejnnte en grade de’ cunfualGn a ln marcn nnteriormun
te usndn.

Ln formo de reprimir esta conducta denhnnes y
ada en n a.l., por 1e que en obvio de repeticiunes
mentos ahi vertidos. ' a ;

le otorga su registro.

Es claro que la finulidnd-perﬂeguida en cstos casos ¢ 1a de'cdﬁfun—z:;
dir al péblieco, desorientarlo de tal manera que Este adquietd el prﬁQétH""“
del competidor desleal en vez del producto original, llevado a tal Ektra-'f

., mo por la gran semejanza, a tal grado que se confunden, de iué‘hipﬁaaL El

procedimiento represive de &sta conducta es el que se gefiala en 8.3,
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b.4. Eate caso es el de aquelln persona qua dnloanmente resiutrn-
una mnrca scmejante ‘an grndo de confusiﬁn.-é otra marca previnmente u- -
sida en’ forma inin:errumpldn por.un tercer& parn nplicnrue a 1os mls--[ B
mos O simllarca prnductqs o sntvicioa.; .

. Al igunl qua en'a. &.. eata registro no producirﬁ efcctoa contrn:-F" b
el ternuro. si ‘Gete reﬁne lua requisitna previs:os -por. el nr:fculo 93-f;"

de ln Ley de: lnvcnciones y Harcua.

Sln embnrgo. e 1mpo:tnnta acnulnr que s1 1a mala fe puede ser-g¥ :;_.
stribulda al. .que’ usnba con an:erio:idad 1a wnrca. el registro o ten= lf.J
drﬁ efecto eontrn Eatn y. Por 1o tanto. podrﬂ nulificarln. :

AquI 1u "mnla fe". cnnais:ir!a en tsner un’ cnnocimientn previo de-
1a pr&ximu _salida al metcado ‘de dichn marca o du su’ existnnciu en nl o
xtranjero y pr&ximn promociﬁn en nuestro pnIa.

e) Utilizar_unﬁ‘marca aemejnnte en grado de confualdn o idé&ntica~
a otra previameﬁte registrada o usada para proteger artficulos o servi-~
cios distintos de los protegidos por &sta Gltima. S

Consideramos que este uso, amparado por une marca registrada o — .°
no, conatituye una prictica competitiva deslenl. cuando se cae en lpé -
_supuestos previstos por la Ley que son: )

‘Efectuar, en el ejercicio de actividadas industrinles o uercanti-'
les, actos que causen o induzean al piblico a confusi&n

error o enga-,f
'nn. per hacer creer o suponer 1nfundadnment=.-,f .

lo.- La existencia de una relacidn o lsocinc16n ‘entro, un estnblc— o
“eimiento ¥y el de un tercero. .
20,~ Que se fabrican prcductos bnjn'normas._licuncinu
cifn de un tercero.

3o.~ Que se prestan servicios o se vendenproductos téuj'o- u_ti'tbfiz.a_

eibn, licencias o normas de un tercero.
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Por lo tnnto. la forma de reprimlr esta competencia deslenl. serIa.};

aalicitando a la Direcciﬁn Gcnernl de Invencionea. Harcns y Desnrrolln-,

Tecnolﬁgico que du:larase una infracciﬁn adminiatrativn :on fundamen:o-,-
. en’'el precep:a nntaa trunacritn. y que ea la frncci&n XI del nrcIculo -
210. -

C . .

Es evidentu que en el supues:o ‘que e comenta. el compe:idor deu—-
leal pretende engaiiar al pﬁblico consumidor,  haciéndolie creer Ainfundada
mente que existe una relacibn de cualquier fndole entre el titular de -
la marca y &1 mismo. Esto ocurre con frecuencin relacionande artficulos-
con servicios o viceversa, aunque tamhiﬁn e ﬁueden-p}éduéir confuslo—w .
nes entre artfculeos ¥y artfeulos divarsoé'y entre sérvlcioa y servicios.
diversos. . 3

d) Usar o registrar una mnrcalldsnticé a otra preﬁiamen:a regiatry
da, usnda o notoriamente conocida, para aplicarse & los mismos o simila
res productos o servicies,

Independicntemente de que la marca i1déntica a la previamente regis
trada, usada o notoriamente conocida est€ o no repistrada, nuestra le—-
gislacidn proporciona proteccién al anterior usc, el anterior registro-
o la notoriedad, a través de artIculos diverscs que, sin embargo, obedg'
cen todos a un miswo prop&site: Evitar la competencia deslesl.

Es nueatra opinlbn que para una mejor explicacisn de este temn, s
convenlente dividirlo en cascs especfficos, tal y como se ha venido ha-
ciendo en log incisos anterlores, por lo que procederemos a realizar el
estudio breve de las variantes que se suScitan en esteé SUpuesto.

d.l. Usar una marca idéntica a otra previomente registrada, para a’

plicarse a los mismos o similares productos o serviclos.

Easta conducta de acuerdo con la Ley de Invenciones y Marcas consti
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_tﬁye'fipso 1&rcf;ffhn:ﬁ.hnahinfrﬁcciﬁnEhdminiatrativa como un delita,

En afec:o. Bomog da la opiniﬁn que puede solicit-rsa uno declara-
cién de infraccifn adminis:rativa, ya ‘que Eatu conductn es Bin lugar a

-{dudna una violaciGn a lns'disposiciane e 1a Ley du Invenciones y Hnr.
.cas, anI como’ la renliznciﬁn de un acto rulauionﬂdo con_la materia que
7‘13 misna 1ey teguln. contrnrio a los buenos usos' y nostumbres en la in

) dustrin._numercio ¥ sarvicins..qug implica compe:encig desleal,

. ::.ﬂbdo lo anterior de conformidéa con lo que establecen los inciscs
) ¥ b) del articulo 210 de la ley en comento,

Por otre lado, la fraccifn IV del artficulo 211 de la misma ley, -
sefiala como delite "el usar, sin consentimiento de su titular, una mar
ca registrada parn distinguir los mismos o similares productos o servi
cios que aquella proteja.". En este caso no es necesaria una declarato
ria de confusidn por parte de la autoridad administraciva, sine que —-
baata con que la conducta se adeclie a los supuestos previatos en la --
normn para que deban decretarse tanto la infracciSn como los hechos ~-

constitutivos de delito.

d.2. Registrar una marca idéntica a otra previamente reglstrada,-

para aplicarse a los wmismos o similares productos o servicios.

Es obvio que en este caso debé exiatir unp previc error, 1na&yar——
tencia o diferencia de apreciacisn por parte de la autoridad udmiﬁiué—
crativa, La formn de represién da esta conducta serfa la siguiente:

lo.- Solicitar, dentro del plazo de tres afios que establece el -
artfculo 147, uwna declaracidn administrativa de nulidad conforme a -
lo que sefiala el mismo artfeulo 147, en su fraceidn VI, Este t&rmino—
de tres afios se computar8 o partir de la publicacibn del registro en=
1a Gaceta de lovenciones y Marcas,

20.- 51 la explotacién de la marca que ha aido nulificadn, per~-
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siste despu€s de que ﬁnya quedado firme la nulificaeifn de 1a misman, debe
solicitarse a la autaridad administrativa que declare los hechos cnnétitu
t1Vos de delitn. de conformidud a la fraccidn 1V, del artfcule 211 da i~ -
Ley de Invencionos y Marcas. )

- 4,3, Usar una morca idéntica a otra previgmente usada, pn:a aplicar~
ge & los mismos ¢ similares productos o servicios, '

En este caso, la persona que tiene un detecha preférente pur_haﬁer -
empezndo antes el uso de su marca debe solicitar de inmediato el registrh
como marca de 1a misms ante la Plzeccisn Ceneral de Invenciunes.y Marcas,
¥ con base en su fecha de primer uso y una vez obtenido el tftulo respec~
tivo, proceder a solicitar se declnren los hechos constitutives de delico
conforme 3 1la yn comentnda fraceiSn IV del artIculo 211 de la Ley de In-w
venclones y Moreas.

d.4, Registrar una marca idéntican otra previamente usada, pars apli
carse a los mismwos a similarca articules o servicios.

En este caso reproduciremos todos los argumentos y& exXpucBros an --=
g;ﬂ;.'con excepclén de que ai persistiese el uso con posterioridad a la -.
nulificaclén de la marca posterior, se deberS proceder a solicitar a la -
autoridad competente se declaren los hechos conatitutivos de dalito de a-
cuczdo a la multiclcada fracciSn IV del artfeulo 211 de ia ley que 8o co-
menta.

d.5. Usar o repistrar uwna mnrca idéntica o Bemejante en grado de con
fusifn a una notoriamente conocida, para aplicarse a los mismos o simila-"
res productos o serviclos, o bien que sean susceptibles de crear confuw--—
sibn en forma tal, que puedan inducir al piblico a error,

Como ya ha quedado asentado nuestro pols es un miewbro de 1a Conveny
ci5n de Paris para la Proteccifin de la Propiednd Industrial y lo ha sido-



C - 137__-

pul mﬁchod afios. Cunaecuéntemente ha asunido la obligacidin de hacer &odo
la necesario’ para "denegar, [} invalidnr el registro y prohtbir el uao ‘de -
marcos que - cona:ituynn 1a. raprnducciﬁn. imituci&n ] traduccifn de mnrcns

Inotorinmen:e conoeidns.'asi como ln de :eptimir la competencin deslenl -

€n oate sen:ido. con fundnlen:o en lua ur:!culos 6 bila y 10 bis reapecti
vnmcntc. dul citado Trntndo lnternncionnl. B

De hechu. 1a ﬁltccciﬁn Genernl de !nvenciuneu y Hatcns. hn lmplemen :
tndo la politicn de luchac’ en “contra da 1a plrateria de mar:aa en MEchn .
quea estén relacionndas cnn wmarcas eztranjerus. yn sea que Escns sean muy
cunocidna nqu! o'en au puia de orIgen.

De n:ucrdo a Ea:n poli:ica ge han ncgndo noltcitudes a reglatro de-
marcus 1gunlus a marcas notoriamen:e cononidau.

. A pnf;ir de las ya referidns reformas de enero de 1987 a la Ley de-
Invcpcinnéé ¥ Mavcass los legisladores naclonales, de manera acertada, -
iﬁéluyeton en lo concerniente a lo proteccifn de las warcas notorismente
cénocidns, la fraocciSn XIX del artIculo 91, que en nuestra opinidn, cum-
ple con la obligaci&n de México cduo miembro de la Comvencidn de Pavis -
en el sentido de tomar las medidas necesariaspara su aplicacifn en el ==
ﬁp!n‘

Independicntemente del somero anflisis que ya se ha hecho de esta -~
fraccidn XIX, expondrémos algunos conceptos mis rclacionados con la mis-
mat : :

En primer lugar, debe notarseque los legigladores 1o incluyeron o
mo una causal de no reglstrobilidad de las matcas, de forma que la Direc
cldn General de Invenclones y Marcas tenga Eundamensos expresos y lega—-
les para negar el registro de marcas iguales o gemelantes a marcas noto-
riamente conocidas en nuestro pafs a julcie de la misma Direccifn, y que

se pretenda regiotrar para proteger prodd&tos'iguales o similares a aque
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llca a que se refiere la marea notorinmﬂnte cnnucidu. Debe'acencuursa =1
heche de que ‘eata frnc=16n no requiere que 1a mnrca notoriamente cunocij
da se encuentre ragiatrndn o haya aido utilizndn an Hﬁxicn por Bu legfel
mo propletario. Conne:uentumnn:e. es:e prl:epto con:ada al ptincipin ‘de-
notoriedad de la marca una Euente de derachoa y, al no requerir el regls
"tre o el uso previo de la marca nnturla en nuestro pn{s. es:ablece una -j

‘excepcidn al principiu de territorialidad contenidn an la Ley. -f‘_‘i
- B . . s

M&s afin, esta fraccifn faculta a 1la Direcgiln a neghr éi régistro de-
este tipo de marcas no aflo cuando los artfculos o nervicioa que se in-—
tenta proteger aean lguales o semejantes a aquellos 1den:1ficndos cnn la
marca notoriamente conocida, sino también cpando estos sean susceptibles
de crear confusifn en forma tal, que puedan inducir al pﬁblico a error.

For lo tanto, el texto de &sta fraceidn no sblo reconoce unn.excap-.
cifn mis a los principios contenidos en la Ley (el de eapecialidad), si-
no que tambifn df a esta prohibiciSn un alcance mayor que la contenida -
en el articule 6 bis de la Convencifin de Paris, y nos llega a c¢resr quae-
la Direccidn puede negar el registro de una marca notoriamente conocida-
afin cuando el solicitante pretenda proteger artfcules o serﬁicios dife--
rentes a aquellos protegidos por la marca netoria cuando ‘Estos puednn —
crear confuaifn enctre el piliblico consumidor, hasta tal grado que lo 11:-
ven a equivocarse. .

Por otro lado, la fraccidn que se comenta concads”un Eundamnntn 1¢_:J
gal para solicitar la nulidad de un registro ya cnncedido por la Dirnc-

cidn, que sea igunl o semelante a una wmarca nuturinmente conucida que’

fuera otorgada para proteger productos © hervlcios: gualos'jsemejnntns'y,,

hasta diferentes a los i{dentificados .eon la. no:oria. ui ld'misma ae reln- j

clona con ' la fraccifn 1 del artfculo 147 ‘da’ la'Ley

Esta Gltima fraccidn ha sido una fuente dn rancnpacionca, ¥y que -

concede la poslbilidnd de aulicitar la nulidad da un regis:ro nn cual--.. :




"'quier mnmento, .esta redunda en‘ inr:o grndn‘dn 1naegur1dad jurfdicn,.

yn qua nlgunos piansnn que un'regia ro cuai'ui mpre punde ser atacado -

"-pnr algﬁn ludo.'__;ﬁ‘“

Sin embargo, ente artI:ulo favorecer& a lns titulnres da marcas no
toriamente cunocidas. co-a ae recordnr5 &ote preeepto egtablece qus el
-regiatro de una marca serﬁ_nq@o ﬁcuundo ge hnya otorgado en contraven—-
cisn a las disposiciones de Esta lgf'o de la . vigente en la &poca de su-
registro”. Por conaiguiente, ai la Dirécqiﬁn ha otorgado un registro en
contravencisn a lo que establece la fraceién XIX del artfculo 91, el ti
tular. de una marca notoriamente conocida estd facultado para solicitar
la anulacidn del registro "fraudulento™, con la ventaja, ademis, de que
£ata accidn podr# ser intentada en cualquier tiempo, de ascuerdo al mis-

mo artfculo 147,

Finalmente el usc no autorizado de marcas notoriamente conocidas -
es conaiderado ﬁerecedor de una infraccifn administrativa, de acuerdo a
lo que establece la fraccidn VIII del artfculo 210 de la ley de Inven=--
ciones y Marcas, y sers sancionado de conformidad a lo dispuesto por el
artfculo 225 de dicha ley.

e) Ofrecer en venta o poner en circulacién los productos a que aa=
refieren las fracciones 1V del artfculo 211 y IT del 210 de la ley en -
cita, en el caso de la Gleims, no obactante la declaracisn de confusidn-
que la misma prevé, o bien prnducfoa o gervicios protegidos por una mar
ca registrada, hubiindoloa alteradni auI como ofrec:r en venta o poner-
en circulacidn productos protegldon por una marca regiatrada deapufs de
haber alterado, austi:uido o suprimide parcial o totalmente &sca.

2.1, Dfrecer en véntu o poner aen circulaciSn los productos o los -
servicios aique'au refiere la fraceidn IV del arcfculo 211,

La fraceiSn a que se hace referencia dice a la letrat
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Y"Son delitoa...lv. Uuar sin conseutimientn de’ su - :i:ular. una. mnrca;.J? 
registrada pars distinguir 105 misunn o stmlllrcs productoa o serviclos—:_jj

que aquella protejn.“.g”

Por lo tantn. es una Prﬁctica :ompetitiva denlcal el ofrecer en ven‘f'
a8 o poner en circulnctﬁn produncoa o. aervicios igualns o nimilarea n _-_—
los protugidos por una mnrcn :egiu:rnda. Asilismo eata conductn :ons:itulf.k

Ye un delita de acuardo a’ 10 que precaptﬁa ia ftacciﬁn v del mismo a:tI-?
:ulo Y13 P

Resulta interesante observar que la ley'n61361b_cn11fica como deli-
to el uso de una mnrné registrada para'proeégariprcduétoslo gervieios 1-
guales o similares a los que protags ésta, sino tambiin'elrnfrecer en -—
venta o poner en circulaniﬁn los mismos; sin embargo. nogotros creeémos -
que harfn falta una mente muy sagaz para deacubriy la diferencis entre n
80, ofrecimiento en venta y puasta en citculaciﬁn de un producto o servi

cio, ya que los tres conceptos se engloban en uno. que s 1a comerciali-
. zacifn,

e.2. Ofrecer cn'venta o poner en circulacifin loa productos o los -~
servicios o log que se reflere la fraceifn 11 del avtfculo 210, ne obe-=-
tante la declaratoria de confusifn que la mismz prevé.

'Recnrdémoé'quc el artfeulo 210, en su Ernccién 11 estnblece que : —
“Son infracciones administrativas...11, Usar una marca parecida en grndn'
de confusifn a otra registrads, sl dicha confusién ha eido declarada por
1la Secritazin de Comercio y Fomento Induscrial, para awmparar los mismos-—

o simllares productos o servicios que los protegidos por la regiatrada.”

Creemos, consecuentemente, que el ofrecer en venta o poner en circu
lacibn los artf{culos a que ge contrae la fraccifn antes transcrita cons=-
tituye unn prictica competitiva desleal,
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De la mlsma mnnern lo cannidernrun Nuestros. legialadoreu en la mate-
ria al 1nd1cnr, an el_art!culo 211 an su, fracciﬁn V, que serd un delito -
cuando Eatn continﬁa aGn delpuEu de qua se hayn -

esta conductu aiempre“
declarado” la cunfuaiﬁn existente entre: 1an marcns en cuentiﬁn.

Es 1mportant= senalar que, : como an =l cauo ancurior. el delito lo ce

mete no 5610 aquella peraun dc‘ln mnrcn _que- hn 8ido encontrada -

semejante ‘an grado “de cunfuaiﬁn n ln regls:rada. sino toda aquella pnrsn-"
na que realice nlguno du los a:tos previstoa ‘et esta norma.

e,3. Ofrecer en venta o poner en circulaci&n los productoa o gervi--
clos protegidos por uha marca rogiatrndn. habifndolos slterado.

NHuestrns ley, en su articulo 2Il, fraccifn V, califica este comporta-
miento como .un delito, y creemos que con justa razdn, ya que al aleerar -
un producto o un servicio protegido por una marcn registrada y ofrecerlo~
en ventz ¢ ponerlo en circulacidn, se estd engaiiando dolosamente al piibli
co consumidor, quien cree estar adquiriendo un producto de determinada ca
lidad o caracterfsticns simplemente porque el mismo esctd amparado pot una
marea regi{strada; y sin embargo, estd adquiriendo otra cosa diskinta. yh- .

que el producto ha side alterado.

e.4, Ofrecer en venta o poner en circualciSn productos o servicios -
protegidos por una marca registrada después de haber alterado, puatituidd -

o suprimide parcial o totalmente ésth,

Eata conducta también es considerada por la Ley de Invenciones y Hur '
cas como delitc y asf lo establece en su artIculo 2ll Erncciﬁn VI 'Es avi';

en circulaciﬁn.
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La competencia desleal en materia de méruaa en nuestro pafs es una‘
prictica muy fracuente. ¥ crecmns que easto ‘se debe principnlmente o =
tres factores: ' o

lo.- Lo fécil que es 1mitar en vez.de crear.;'

20.~ El gran beneficio econfimico que éata pr&ctica prnduce. ¥

Jo.= La impunidad de estos nctos. ) :

los primercs dos conceptos no requieren de Eran explicaciﬁn. nin —.ﬂ‘"'.

embargo, el tercero es un problema que penigamos no. deberIn suscitarsa.;ix—

Hemos yn explicado que la acci&n de la Dirncci&ﬁ Génnrni de Iu§eﬁ:"'
ciones ¥y Marcas es por lo regulsr muy lenta en contra de loa infrnc:o-
regd, y requiere para su procedencia de un trémite larsn y complicndo.
que puede llevarse afios eh su resolucidn, amin de que en cont;u de laq
rasoluciones de €sta Direccisn procede el Aﬁpnro Indiracta ante los =-
Juzgados de Distrito en Materiz Administrativa en el bistrito Federal,
¥ a su vez, las scntencias que dict. &ste Srganc jurisdiceional son rg
curribles ante los Tribunaiea Colegiados de Circuito en Materia Admi--

nistrativa,

Por otro lado, los &rgancs encargados de la;parnacucién de los de
1itos, es decir, los Ministerios P{iblicos del orden-Fnderal; requicroh
para que proceda la aceidn penal del “vintn_bueﬁb".'pn?lllnmarlo de al
guna forma, de laautoridad administraciva, 1o que a6lo ‘retarda wfis el-
proceso, y concede nds posibilidades de escape al "pirata“. ..

Es frecuente encontrar casos da comerclanteg honrados que han vig
to usurpada su marca, y 85lo despuids de batallar varios afios, obtienen
una solucidn medfanamente favorable, que nunca logra resarcirles de --
log graves parjuicios que han sulrido en el tiempe transcurrido deade-

que comenz5 el acto competitivo desleal.

Creemos que no hay una solucidn miigica a este problems, aino gue-
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tra opinion que en nuestra leglalaciﬁn ‘existen suficien:nn~1nsttumentos-.ff

sfectivos para’ comba:ir ia’ cnmp:tencia d-sleal an maturia de mnrcau. pe-',:_:f

ro que €ston’'no son utilizados de una manera adecuada."'

- No pugnamos por la 1mplnn:nc16n de medidas q
z#ci8n mayor, pues consideramos que las que axia:en son adccuadas. Lo, R
que sl podimos es uha actuacién limpia y sin’ tituhcou. ¥.un criterio £~
Jo de le Secretaria de Comercio y Fomente Indus:rial. a travﬁs de 1n Di-
recciSn ya tantas veces menclonada, ya que sSlo asl podrﬁn reprimirae ~-
cacas perjudiciales conductas para el comercile hnurndo de nueatro pals,

‘1nn1uyan una pnnnli-';'l”
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CONCLUSTIORNE:S,

PRIMERA.- Para que pucda dnrae 1a libertnd de cumpcten:iu. debe exig-
tir previamente un conjunto de normns quu regulan la nc:lvidnd mercantil.

SEGUNDA.- No puede hablarse de 1a_ xiatennin de unn compatancin an a=-

quellas sirtuaciones en las que, por. 1n:er enclones, ya. sea de tipo jurfdi-
co o econdmico, no pueda darse la’ lihre con:urrencin da lns comarcian:ea.

.

perscnas flalcas o morales en la ecunum!n.

TERCERA.~ La egencia de la competencin consiste en el acceso n;comprg
dores y vendedores a un niimero auatnnniallde alternativas y en su capaci~-~
dnd de aceptarlas o rechazarlas, atendiendo al carfcter de notoriedad y sa
tignfactorindad de lns mismas, es decir, que los consumlidores deben de en--’
contrarse en igualdad de circunstancias ante varias ofertas alternativas -
sobre cuya eleccidn deciden con entera libertad.

CUARTA.- La librec competencia tiene como objet{ve el que los actos do
los empresarios particulares puedan efectuarse con fines competitives, sin
que ge vea impedida por el Estado o los wmismos particularces,

La libertad de la actividad empresarial es el dereche que poseen les
particulares de iniciar y desarrollar ocupaciones econdmicas independiente

mente de su contenido, con el propdsito de lograr un lucro.

QUINTA.- Tanto el té@rmino competencia como el término concurrencia ——
sugieren jurfdicamente el mismo sentido cuando son sujetés a los califica- -
tivoa de "desleal" o "ilfcica", es decir, la reunidn de varios comercian--
tes en un lugar, entre los cuales se desarrolla una contienda aobre alguna
cosa (elientela), sin observar las reglas que hocen a dicha contienda ho-—-
nesta y legftima.

SEXTA.- Ep el empresario, el sujeto protegido por las acciones para -



reprimir la cumpe:encla dealenl. pueatn que el fin Glttmo da :ales acciunus

28 asegurnr la libre v leal concurrencin al mercnda de quianeu parniguen -

una ganancia lfcitn y. sélamente quienea reuliznn und’ actlvidnd morcan:il e
gitima llenan este presupunstn. K : ' .

SEPTIMA.- En el Darechu In:ernaclonnl ua el urtI:uln 10 Bia dul Conve—F'--

" nio de Paris cl que reguln 1o rclutivo a ln repreaiﬁn dc lu computencia deg .- .

leal. . ) ) T T

OCTAVA.~ La marca puede definirse en t&rminns gennrnles. comu 1n apci-
tud de un Bigno distineivo para pru:nsur. 1nd1cnr la procadancln. gnrnnti-.'-*
zar la ‘calidad y promovet el consumo de un prnducto o el uso da un’ servi---."'

cio.

HOVENA.- La finnlidad o funcidn de la marca fﬁﬁiénzh‘ Bu capucidnd tan

to para formar una clientela a travds de la f8eil identiflcaciﬁn denproduu—tf:h

tos en el mercado, comoe en su aptitud para constitutr un_medio‘de acapnru-—li;fi |
miento de dicho mercado, al pnlarizar la a:cnciﬁn dal cofi! midur haeia un -'-

producte que satisface una necesidad.

DECIMA.~ La Ley de Invencione’s y Harcas (L.I.M. ), regula [ _forma espcjl.-'
cffica la represifin de la compecencia desleal en rclaciﬁn con loa darechna—'

que la misma otorga. Por tanto, consideramos que cualquler otra ucciﬁn qua-

se intente para teprimir la competencia desleal en esta materia. bassnduse-

en leyes de materias diversas, no podrd ser calificada técnicamente :nmu -

una accifn encaminada '"per se” a reprimir la competencia desleal ep materin
de marcas, sino que deberd definirse de acuerdo al fArea jurlIdica en la que-

se interponga tal aceidn.

DECIMD PRIMERA.-~ Pensamos que el error de ya no conajiderar el uso de ~
las denominaciones, signos o figuras a que e refiere 1a fraccifn XVI del -
artfculo 91 de la L.I.M. cono merccedoras de una infraccifin adminiscraciva,
se debe mis a una falta de técnica legislativa y olvido del legislador, que
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a la 1nten516n dé-no cnatigdr:eéths_cnnduﬁtah"fraudulentaa.

DECIHO sacuuua.— En foico se, hn adOptado el sistemu ba5ado uni1n prio,

DECIHO CUARTA.- En. al artIcull
nnuncintiva“. alsunnn conductua que.
trativas, y es 1mportunta porque no

" fraceifn a. Ins enuncindas. siro qua

tro marcario previamente registrado y vigente.

DECIMO SEXTA.- De un anfilisis de las fracciones del artfeulo 210 de i&x
L.I.M,, puede concluirse que las infracciones aplicables a los actos de com ..
petencia desleal identificados en tales disposicfones, no requieren de una-
previa declaracisn de la autoridad que aplicard la sancidn, en el sentido -
de que existe el hecho dignu de Infracecifn, toda vez que automiticamente el
reconocimiento de tal hecho me encontrari implicito en la aplicacién de la-
infraccifn, si &sta se considera procedente., Caso que no se gpuscita cuando~

sBe trata de la confusidn entre una marca registrada y otra semejante, en =-—



- 149 -

uso, en cuyo naso deber& declnrnrse previamcute la ‘confusifin en cuusti&n -
pnr parte de la Secretnrta de Comercio y Fomen:o lndustrial.

DECIHO SEPTIHA.- El ajercleio ‘de 1 ‘aceiln pennl estl supaditndn a8 la
declarnciGn prgvia de Ia Secre:aria de Comercio y Famenta Industrial en —
cuanto a la l;istencln del hecho constitutive del delito de que se trate.

DECIMO OCTAVA.=- Creemos que loe delitos que se tipifican en 1la Ley de
Invanciougs ¥ Mnrcaas, no debarfan contenerse en la misma, aino en el CSdi-
su Pennl..

DECIMO HOVENA.- Aparentemente, la finica vfa que el legislador ha dejn
do abiertn para que la tepresiSn de los actos de competencia desleai.puedn
hacerse de una forma mﬁs_expedita. es 1la seilalada por el arcIcuiﬁ 2;& da:f
la L.T.M.., que establece que, independientemente de la sancisn administra-
tiva y del ejercicio de la accibn' penal, al perjudicado por cualquiern de-
las infracciones y delitos a que esta Ley se refiere podrS demandnr del o=
de los autores de los wismos, la reparacién y el pago de. lun daﬁos Y. per-—
Juiclos sufrides, con motivo de la infraceldn o del delito.

.

VIGESIMA,- Creemos que la ccndici&n que Be ueﬂnla en el: artIculn 228-4

de la L.I.M. para que sea procedente la clausura detinitiva es exccsivn. -7_;W

ya que conalderameos que deberfa de bastar con que exiuciara una clausura —_'
temporal previa y se tratase del wmismo establecimiento putn que se ﬂpllcn'
se la clausura definitiva, R

VIGESIMO PRIMERA.- Opinamos que del artfculo 229 da 1a L.L.M. puede — .
derivarse una verdadera accifn inhibitoria que facilite 1a represiﬁn del -
acto de competencia desleal desde su nncimianto. 1] decir. nn:es de que -—';
&ste haya causado un perjuicio grave.

VIGESIMO SEGUNDA.- En nuestro concepto existen cinco‘formas bisicas -
de competencia deslenl en materis de marcas, desde el punto de vista del -
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compe:idur doshnnesto" L
a) - EY usar o regis:rnr de "buenn fe“ unn marca que. resulte ser, aa- ’

mejante en grndn de :onfuslﬁn nnn ntrn marca previamante usadn o ragistra-

da pnr un terceru. parn nmpnrnr 105 mismos o similnras produ:tos o servi—-__

‘cdos.

-b).=-"E1 usar o regia:rar de "wala Ie“ hna marea que rasulta ser pemes
jante en grado dc confusiﬁn con otra marca ptevlamente uaada ] registrada-
por un. tercero. pa:a ampnrar o proteger 1oa miamﬂn o a!milurea productoa o’
anrvicios.-' Z : . 2

" g).= Utilizar wna marca semejante an 3radu ‘de- confusién n ‘1déntica a-
“otra previamente registrada o usada para proteger artIculos ] nervicius -—:
distintos .de los protegidos por &sta iltima. . )

d).- Usar o registrar uno marco idéntica a otra previnmente rcgin:rn-
dn, usada o notoriamente conocida, para aplicarse a los mismos. o pimilures
productos o servicios. . .

e).- Ofrecer en venta o poner en clrculacién los productes a qué ge =

refieren las fracciones 1V del artfculo 211 & 11 del 210 de la L.I.M., en- -

el caso de la iltima, no obatante la declaratoria de confusifn que la mis-
ma prevé, o bien productos o serviclos protegidos por una marca registra--

da, habiéndolos alterado; asf como ofr;cer en vaﬁta o ponetr en circulacidn
productos protegidos por una marca registrada despufs de haber alterado, -
sustituido o suprimido parcisl o totalmente Estn. ’

VIGESIMO TERCERA.— La competencia desleal en materia de marcas en —-——
nuestro pafs es una priictica frecuente, y creemcs que esto se debe princi-
palmente a tres factores:

l.= Lo f8cil que o5 imitar en vez de ctenr;.“

2.- El gran beneficio econSmico que produce. ¥y

3.- Ln impunidad de estocs actos.

VIGESIMO CUARTA.- Creemos que no hay una solucién rotunda al problema
de la competencia desleal en materia de marcas en nuestro pals, sino que -

la misma consiste en aplicar de manera elicaz y clara la ley. No pugnomes~
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por la implantacidn de medidas que 1ncluquf una penaiiincidn mayor, pues -
considernmos que las gue existen son adecuadas,. '
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