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l N T R o D u e e I;O N. 

Creemos qUe el alma del saber puede convertirse en el mlnm{simo -

cuerpo de la fa!Hedad, Por elegante y memorable que een, la brevedad -

jam!s puede, según son las C?sns,_ tener on cuenta todos los ángulos de 

una situación compleja. En un tema como el que· se aborda, sólo se pue­

de ser breve por omisión y simplificación. La o.mlsi6n y la slmplificn­

ción nos ayudan a comprender, ·pero, en muchos casos, nos ayudan a com­

prender lo erróneo, pues nuestra co~prens~ón puede ser únicamente de -

las nociones pulcrftmente -formuliÍdas Por quien abrevia, no de la vastn­

y ramificada realidad de la que esas nociones han sido nrbitrnrinmen--

" te abstra!das. 

Pero la vida es breve y la infot'lll4ción inacabable1 nadie tiene -­

tiempo para todo. En la pr(ctica, nos vemos generalmente oblig8dos o -

optar entre uno exposición indebidamente breve o ninguna exposición, -

La abreviación ea un 11141 necesario y la misión del abreviador consiste 

en sacar el máximo provecho de una tarea que, si bien es intr!nsecameu 

te mala, vale m(s que n~ hacer nada, Tiene que aprender a simplificar, 

pero no hasta el extremo de la falsificaci6n, tiene que aprender a cou 

centrarse en lo esencial de una situación, pero sin pasar por alto un­

número excesivo de las cuestiones accesorias que condicionan la reali­

dad. De este modo se podr( decir, no, desde luego, coda la verdad ---­

(pues toda la verdad sobre casi cualquier asunto importante es incomp~ 

tible con lo breve). pero si mucho más que loa peligrosos cuartos de -

verdad o medias verdades que siempre han sido la moneda en circulación 

del pensamiento. 

~l tema que se ha escogido como motivo de tesis es enorme y lo -­

que he escrito ea indudablemente demasiado poco para hacerle plena ju!!. 

ticia, pero. por lo menos. creo que ha abordado muchos de loa aspectos 

del problema. Puede ser que cada aspecto haya sido excesivamente sim-­

plificado en la exposición, pero escas exagerados simplificaciones su-



- 2 -

cesivas contribuye_n a formar un cuadro que, · a'itgfin' espero, procur11 cierta 

idea de la vastedad y complejidad del_original; 

La elección del tema 11LOS DELITOS Y LA COHPÉTENCIA DESLEAL EN LA 

.LEY DE INVENC~ONE$ Y MARCAS", por otro lado, obedece en gran medida a su 

importancia que creo singular y relevante, sobre ~do por la extraordin.!!_ 

ria actualidad que posee en el 6mbita del problema económico mexicano1 

Opino, sin embargo, que no existe investigación suficiente al res-­

pecto y que adem&s, -~l desarrollo de un trabajo en este sentido, ayudar& 

de manera determinante a nuestro desempeño y proyección profesional, 

puesto que una labor concienzuda de investigación siempre redunda en un­

mayor conocimiento y dominio del tema en cuesti6n y, por ende, en una m~ 

yor amplitud de horizontes laborales. 

Comenzaremos por definir lo que ea la libre competencia en el Dere­

cho Mercantil porque pensamos que es shl en donde ha surgido esta figu~­

ra 1 como una proyecci6n de la realidod social, propiciada por el sistema 

capitalista de producci6n, y porque ea en este marco donde surge la lu~ 

cha entre los empresarios por ganar la clientela y porque debe definirsG 

este concepto para que quede claro todo lo que no queda comprendido en -

el mismo. 

Continuaremos tratando de establecer lo que se entiende por una CO!!, 

petencia desleal en el derecho mercantil, con el objeto de emplear el m! 

todo deductivo de investigaci6n, pretendiendo lograr con esto una mnyor­

claridad en la exposici6n, para posteriormente entrar de lleno en el co!!. 

cepto de la ma.rca, aqul, se centra ya el tema en el objeto a investigar, 

definiendo la marca tanto en nuestro pala como internacionalmente. 

En el capitulo final se hace un somero estudio de la Ley de lnven-­

ciones y Marcas en los artlculos que se consideraron pertinentes, se ci­

tan algunas jurisprudencias relevantes y se expone;..~na opini6n personal-
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sobre lo problemático abordada. 

• 
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t. LA LIBRE COMPETENCIA EN EL DERECHO MERCANTIL. 

l.- LA LIBERTAD DE COMPETENCIA. 

El concepto de libre competenci.a surgi6, paradójicamente, a cense-
- ' . -

cuencia de la reglamentación comercial, En efecto, para que pueda darsé· 

una libertad de competencia es un requisito sinne qua non _que .. -.~~i~ta· un_ 

conjunto de norma.a que regulen la actividad mercantil. 

La competencia debe entenderse a lo largo de esca tesis· como la. -­

disputa o contienda que realizan dos o más sujetos para aÍca~·zar' ~n fin 

lucratiVo en detrimanto del otro o'de\los otro&. 

Y afir~mos que parece paradójico que un conc_epto en'el'ctia'l estli 

involucrada la palabra libertad deba verse sujeto a su vez a una siete-. 
matización ordenadora, porque lo libertad aa dafitl~·:C'Oin~·-·la 'f .. ~Ultad·de 
la voluntad hulll4na de obrar de una manera o de Otra, o de· no obrar, es . ~ ' -·.. - :-· 
decir, el elegir actuar de una manero"determinada,· o_d.e'otra'diverSa o 

de no obrar en abso1.bto¡ asimismo ae define Coni~- .·1-_eatodo--de1 que no 

eat& preso o no es esclavo o no se encuentra a~Jeto.- a· subOrdinado. En -

fin, que la libertad es- una prerr.ogatiya, un privilegio, una facultad -

del aer humano de hacer y decir. 

Sin embargo, toda libertad tiene su l!mite, y en nuestra sociedad 

el limite a la libertad es el Derecho, y a todo lego en la materia esto 

debiera parecerle sorprendente. Es decir, ¿C6mo es posible que uno 11-­

bertod de elecci6n se vea sujeta a la observancia de ciertas normas?, 
. ' . 

pues entonces ya no existe tal libertad, sino que el asunto se convier-

te en una cueati6n de conveniencia, de elegir lo que menos Se contrapon 

ga o lb que no se contraponga en absoluto a lo preestablecido. 

Es natural, o pesar de ello, que la libr~ competencia en sentido 



mercantil o ~o~e~cia1· deba': ser el resultado de· un control. ya que es ·ne­

cesario~. 'par~ qU~_·. ~~-~d.i&' :·:en···pr~n-ci~i~·.- ~~t"a '~~~Pet_8nc.~'a. que _aq~ellos qua 

interviene·n _· Cz:i ·e11i<·!'~·:, i!ncue~~.ren._,·en:·t&ualdad :·de ·circunstar1Ciaa, hacien­

do un· pa·rangón·,qu·e·,'~OS ·parece·.adfic~adÓJ observamos que en la& competen-­

~ias.'.dep?_rti"'.'.~~··,-''. i.~~-, ~o~petidÓfe~ ini~ian en_'una 'posición idéntica y ea 

por.medio de sus ~Pl:i't·udes .. que:·.deben de triunfar ~n la misma. De eso -­

mism~ .·~ner~·:·d~~ 'd~~~~~i~ii~.;~-"_deben' eaÍ:or sujetos a u~a similar regla-­

mcnta~ió~·y--sólo·· den:t;o·del m&rgli!n por ella señalado y ez:i base a sus m! 

ritos o:apt~tudes. qua en este caso serían precio, calidad. etc •• supe­

rar.ª ,~_us. competidores y obtener u"na mayor ganancia o prestigio. 

De hecho, la competencia desleal se manifiesta a través de actos -

·re81Í:zados. sin 'derecho o ~n· abuso del derecho pero que simpre menosca-­

ban la libre competencia, Sin embargo. ser!a erróneo afirmar que la li­

bre comp_etencia deba concebirse como el irrestricto juego de la activi­

dad de comerciantes e industriales, puesto Que ni aGn en su apogeo la -

economía individualista obedeció a esa constante. sino que, como afirma 

ROTOND1 1: " ••• desde el punto de vista del Derecho, más que de libertad 

de competencia deber!a de hablarse de igualdad de todos en el ejercicio 

de actividades económicas". o como lo manÍfteata CARRICUEs2 : 11 ••• no ca­

be concebir una libre competencia ilimitada o anárquica, sin más normas 

que la voluntad omn!moda da los competidores. Libre competencia, en sen· 

tido jur!dico, significa igualdad jurídica de los competidores". 

La única forma de lograr ista eituaci6n es por medio de la ley, -­

puesto que de otro modo reinar!a la voluntad del m5s fuerte, _quien no -

permitir!a la existencia de otro elemento qu• pudiese perturbar su sup!. 

rioridad. 

Asl vemos que la existencia de la competencia se puede no dar por 

diversas razonas y para garantizarla. el Art!culo 28 Constitucional pr~ 

hibc los monopolios y los estancos. de los cuales como sabemos los pri-
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.. 
meros. se refieren a -los_ particulares .Y los•sagundoa' B.1 ·Ea.tado,. ·coino. a·e­

ñalan. los- 'art!culoa· 2-~-~ y._..3~~; .de __ 'ia_ ~eY Oi-gá~Íc~- del, Artículo 28 Conat!, 

tucional en materia de mo~op~li~~J. 
-· ," ', • • e_ ' •' ·, • .-

Lo mismo -acontece ~n circunstancia~· éxt~áO-;din~r-.i'aa; ,_¡c·O~~ :~h--~¡:·_· 
tiempo __ de guerra,· 'cuando el_ Estado fija el tip.o ·_dé -_~erc;_n_~r~~ _:-~d~i·i:'i_da~,'' . 
sus precios y· especialmente su raci~namiento;-- d~-- m~do:;_q~~-, i~~ :~.o~é't-~t~lÍ 
tea e i_ndustrialea actúan prlicticamente c'omo' enc~rgado~_.'dé1'-ES·tado-~. sin_ 
que se presenten posibilidades de compei:encia114 • . -. - " . ·- .- · ?·.·-.' '",.. -

En consecuencia, no podemos hablar de la· e~Í~~i~~~a·'_'d~;'.·~Ü:n:~· .. :~~~~'._ 
tencia en aquellas situaciones en laa que por interVenct'~~es'¡':\;~·-,-_~;~--dá::· 

.... , ··:: . -· 
tipo jur!dico o econ6mico, no pueda darse la libre ccíniaai-r'en~i~ de 'loa.· 

comerciantes, personas f!sicaa o morales en la econom!a. 

La libertad de compet~ncia no significa por tanto, el 'irrestricto 

juego de los factores econ6micos, sino el desarrollo ·~e una ·actividad -

comercial bajo la observancia de.ciert:'oa lineamientos, 

2,- ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA. 

Ahora bien, la competencia "es una relaci6n entre sujetos, perao-­

nas físicas o morales que ejercen actividades econ~micaa en forma inde­

pendiente, por medi0 de venta de mercanc!as o prestaci6n de servicios -

similares, con relaci6n a una clientela también similar, de modo que -­

puedan resultar repercusiones entre dichos sujetos, a causa del ejerci­

cio de eue actividades en tal forma que pueda beneficiarse la actividad 

de un sujeto de la actividad del otro;,s, 

Del an&lisia de esta definici6n, .'l.,ue nos parece muy completa, se -

desprende que la competencia supone la existencia de una relaci6n aubje· 
·':'\ -

tiva entre comerciantes, ya sean perscinas f!s:f.cas o morales que real!--
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zan una actividad econ6mica en fonna, independiente. Debemos entender por 

ejercicio de la actividad económica aquella señalada por la Ley y que a­

bordaremos posteriormente. Adelantamos que este ejercicio puede realiza~ 

se a· partir de la fnbricnción, o puesta en venta de mercnncfns o presta­

ción de servicios similares. Aunque aqu! debemos agregar que no necesn-­

riamonte debe darse el presupuesto de la similitud entre los productos o 

h'.- Sl!rvicios para que exista la competencia, La relación con la client!, 

la aimllnr habrfn que especificarla más, es decir, ¿Que se entiende por 

una clientela similar?, existe un nGmero incontable de factores que pue­

den diferenciar o igualar a una clientela en un momento dado y es difi-­

cil apreciar cuando se est& ante una clientela con coracter!aticoa aimi­

larea a otro, 

Por ejemplo: Dos comerciante& venden similores productos, sin embaL 

tº• uno de ellos lo hace ,utilizando la marca prestigiado del otro, sin -

su coneentim"iento, aunque en una zona de m&s bajo ingreso per c&pita glg_ 

bnl. En ese momento podr!a hablarse de una similitud en la mercancía, m&s 

no en cuanto a la clientela_, .Y a_ Peear de ello O el comerciante que esta 

usando. la marca prestigiada' y vendiendo un producto grociaa a ello, aún 

entre una clientela div~raa, .· estf com~iti~~do. con el legítimo propieta-­

rio del registro sin que ·s~. tuV~i!~~·-:qu_e.:dar· f~rzosamente ~a similitud en 

la clientela, 

Para 'que ee d6 la competencia deben.de.suscitarse repercueionea en~ " ' ·- ' - ' - ·. --
tre loa sujetos que iI_ttervi~nen en;· l_a. mi_smn. a consecuencia de ese mis1110 

desarrollo de sus actiVid11de8, y·de ello.debo resultar el be.neficio de -

un sujeto en relaci6n con el otro u otros, 

Un~ conducta debe de considerarse apta como actividad desarrollada 

para los efectos de competencia si es objetivamente capaz de aumentar -­

los ingresos de una pe'rsona, participante en el tr&fico coraciclal, en -­

perjuicio de la otra, y si dich3 actividad está motivada subjetivamente 

por uno intenci6n de aumentar la competencia propia o la de un tercero, 
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suponiendo que tal motivo no deba ser necesariamente el único, ni el ~­

esencial para esa actividad, 

Es un supuesto-dentro del concepto de competencia que el competidor 

tiene que proporcionar o fomentar su actividad en detrimento de otros -­

competidores o miembros de la compet,encia, Consideramos que esto se da -

en una ma~or proporción cuando la mencionada actividad se lleva a cabo -

en un &mbi~o similar en cuanto al pGblico se refier~, aunque, como.ya h~ 

mos visto, trat&ndose de mercanc{as s~ilares la competencia se puede -

generar entre empresarios de giros y potenciales distintos. 

Conse~uentemente, no es necesario ni prudente adoptar el criterio -

rigorista de que para que se pueda dar una compete¿cia la actividad de -

loa competidores debe desarrollarse en &reas iguales o semejantes, sino . 

que basta con que éstas coincidan hasta cierto grado. 

De hecho, el elemento personal da la relación competitiva ~-el com­

petidor - es susceptible de representar tanta relevancia en un caso de~ 

terminado, que los supuestos de similitud en mercancía y servicio~ 'e,· en 

clientela pasan a un segundo plano. 

Para que se suscite 

moa en este trabajo debe 

la competencia en el sentido en que la entende---·. . . "\ 

garantizarse legalmente el libre' de"sarrollo -de. 

la empresa, es decir, de loa competidores. . ~-_'.:·::~•:-:=>· ._:·; 
_;,yce·,'..; ., ..... --.-, 

. ·. . . ' _.-:: ._. --- ~-- _- ___ i.: 

En efecto, la actividad empresarial por el-hecho -d~ .-ci~n'ati·t~·ir una -

actividad encaminada a producir bienes y_ ~eryiCJ.~-~ .'.p~r~- ·&1' ~~~~~do~ _exige 

del rEgimen jurfdico dos planteamientos b&sico~·:\>-' 
1.- Que ésta actividad sea ejerii'a~ iibr~:¡;;~rít~_..-, Y · 
2.- Que se desarrolle dentro de una atmóS!era :de licitud y lealtad6• 

Para lograr Este propósito al D~recho debe garantizar al empresario 

el libre desarrollo de su actividad y tambiEn Hebe defender dicho activi­

dad de aquellos actos competitivos que presenten características de ili--
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citud o deslealtad. 

El marco de.libertad en el que debe desarrollarse ln empresa obedece 

a la funci6n económico-social de la misma. Ya que la funci6n empresarial­

que se precie de serlo sólo puede llevarse a cabo en un sistema económico · 

fundado en el principio de lo libre competencia, 

Este sistema es, en resumidas cuentas aquel en que cndn competidor.­

procura enconodablente mantener la propia clientela y al mismo tiempo au-­

mentarla a costa de la clientela de los competidores, 

Para lograr este objetivo se utilizan los recursos ·da. mejores ofer"." 

tes en el mercado: M5s bajo precio, mejor calidad de las ,'aiercancfas o ser. 

vicios, prestaciones complementarias, etc. 

La esencia de la competencia consiste en el a~ceso:'~ c~'mprod~res y-· 

vendedores a un número sustancial de alternativos Y .. en a~ capacidad de -­

aceptarlos o,.rechaznrlas. atendii!ndo al car6'.ctér- de_ notorie~nd y satis fas_ 

tortedad de las mismas, es decir, que los consumidores deben de encontraL' 

se en igualdad de circunstancias ante varias ofertas alternativos sobre -

cuya elección deciden con entera libertad. De oh! se deriva la importon-­

cia que paro el sistema competitivo tiene el hecho de que los competido-­

res mejoren sus -ofertas de manera indefinida. 

De hecho. la libre competencia presupone no sólo la libre outonom!o­

de la voluntad en estricto sentido, sino.también.lo libertad paro desorr~ 

llar todos aquellos actos que hllCen posible lo conclusión de futuros -~­

acuerdos de voluntades, desde la fabricación hasta la publicidad y propa­

gando encaminada a captar la clientela. 

De lo anterior se desprende que el mejor elemento con que cuento el­

competidor poro triunfar en el mercado es esta posibil~dnd de mejOratnien­

to ilimitado de la oferta. 
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La traducci6n jur!dica, o transportaci6n
0 

~l 'campo_,-leg':l_l, ·de esta: po­

sibilidad, es la facultad de celebrar contratos_ y.da precisar. en forma: i!!.. 

dependiente las cláusulas componente_s de los mismos • 
. •·,· ' 

As! tenemos que _-la lib·~·a ci~~pe_t'enC_i~· ~~'.el -~~d~~- -~'.~.~~~miCo ·ge~~~·~·¡· -- -. 
quiere decir un libre ejercicio de la actividad d~i,·:~~·p;~ll_~-~-i~~.·,~-·~~-p~·_ti~~ _ 

dor), dirigida a la producéi6n de bieiles ·y --s~-~;,;-f.cio"s·::¡,-a'~~-:-~l"'·~~:;~á'd~~ · ES.:i 
. -, ' -•• _ _-: -' :· ~'- ' ..,,,_-_ --· ':· -- • : ' -... ~ • -.<-' i 

necesaria, sin emb8rgo, la ex-istenciil de -~n sist_e~· Bcon6miéO~compe~itivo." · 

ya que el libre ejercicio de la a~tividad empresDi-ia'i .;_·~~~~~-t{~-i~a ~o ,.es 
. :::,; 

""; concebible sin éste. 
·-.:-; 

Considaremos que, jur!dica111ente, se pu_ede·habla_r--__ d11.c~atro elementos 

constit'utivos de la competencia: Competidores, mérc4~C!~ (prÓdÜcto~ ·o· se,t 

vicios), clientela y ubicaci6n del estableci~iento_ -co.merci41 º. industrial. 

El competidor es aquella persona f!sica o moral.que tiene la inten-­

ci6n de fomentar su actividad en detrimento da otros miembros de la comp!. 

tencia, Ello es posible generalmente en los casos en que Esta_ se desarro­

lla en un c!rculo del público esencialmente igual,_ es decir, 'con similar­

promedio de ingresos per cápita 1 con el ~iemo acceso a medios masivos de­

comunicaci6n y la ~isma susceptibilidad a dejarse influenciar por anun--­

cios publicitarios,"~ue habiten en~ zona geogr!!iCo determinada (aque­

lla en que el sujeto activo de la competenci~ ha-decidido competir), etc,, 

pero también es posible que empresarios de giros y potenciales distintos­

puedan encontrarse en competencia cuando se trate de mercancías similares. 

Vgr,: Una farmacia y una 'perfumer!a, en el caao de que ambas negociacio­

nes necesiten un determinado producto qu!mico para elaborar en su-caso·-­

preparaciones farmaceúticas o productos de perfumer!a. 

De ah! que no sea necesario que la actividad de loa competidores se­

desarrolla en campos totalmente idénticos para que exista una competencia. 

sino que basta, como ya dijimos, que sa coincida an cierto o ciertos 'ele­

mentos hasta cierto grado, 
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En resumidas cuentas el competidor es aquella persona individual o -

social-que se encuentra o que pretende introducirse en e~ mercado consum! 

~ar para ofrecer al público su producto o servicio con el fin de obtener­

algGn lucro o ganancia. Esta empresa deb8 situarse físicamente en algún -

lugar, es decir,- debe tener un domicilio, debe estar iden°tificada por al­

guna ra'z5n o denominaci5n social o por __ un nombre comercial qua la disti_u 

ga comercialmente ante·~~ clientela efectiva o potencial •. 

El segundo elemento, la mercancla, es el bien, producto, servicio o 

actividad que los compétidor_es _o empres~·riOs-~(d~ '.~~~~a. en ad~lante ident! 
ficaremos aÍll.bos términos como-- .uno: solo) ~d~S~~f~iíari, -: f~b-~Ícan, elaboran,­

diseñan, manufactu~nn, ofrecen, preSC:an,O;.~.ánt~~~; cOnsignan o anuncian a -

la-' clientela. ·:~:' ~- · 

i~te~~~·d~-: ~~-r: c_~~.~~~~~2ri~'.~.:p:o_t~n~-Íala.a 
de mercancías o servicios Ofre'cido~ por ,lOs. C:ólapetidore"s. 

La cllentela ast6 o. efectivos · 

Hacemos esta diferenciaci5n entra clientes efectivos y potenciales -

porqu'! consideramos que los primeros son aquellos ya "amarrados" a un pre 

dueto, a un servicio, a un establecimient~~-comercia!. o a un c_ompetidor en 

particular y qua difícilmente pueden escapar a esa esfera consumista de -

sujeci5n que les tiene atados por diversas circunstancias. De hecho to-­

dos nosotros de una u otra manera somos clientes efectivos de algunos --­

cientos de productos, tsl vez sin saberlo. Efectivamente, aunque parezca­

sorprendente, basta con ponerse a realizar un cálculo rápido de cuántos -

productos consumimos que lleven una determinada marca y que no estamoa -­

dispuestos a cambiar, porque estamos convencidos que ese es el producto -

que ofrece mejor calidad o por simple comodidad. 

Consideremos tan sólo nuestra actividad en las primeras horas de una 

rutinaria mañana: Nos levantamos después de haber dormido en cierto col-­

chón de conocida marca A, nos quitamos la pijama B, nos rasuramos con el­

rastrillo c. antes claro nos untamos la crema de afeitar D, mientras tan-
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to puede ser que escuchemos la estación radiof6nica E, luego nos metemos­

en la ducha cuya regadera es de marca F, loa mosaicos de nuestro baño loa 

compramos en la negociación G, comenzamos a bañarnos y nos enjabonamos -­

con el jab.ón H, el cabello desde luego necesita el ch_ampú l, sin mencio-­

nar el aco~dicionador J, nos secamos con la toalla K, nos ponemos nuestra 

ropa y zapátos L y nuestra loción sin la que no podemos salir H. 

En fiñ, que as! podriamos seguir enumerando todas nuestras activida-­

des cot~disnas, llegando a la conclusión de que en todo momento utilizamos 

algún producto sujet~ a una competenci-?.,' Laa razonea en cuanto a por qué -

hacemos uso de ese determinado bien y no de otro similar son mlio complejas 

y entran en el campo de la aicolog!a. 

Volviendo al tema, la clientela potencial son aquellos consumidores -

que aún no e~t(n sujetos a un producto o servicio determinado, sino que -­

aún buscan el bien que lea pr~duzca la mayor satiafacc16n, todo esto ha--­

blando en términos .~omercialaa. 

Por último, consideramos que la ubicación del establecimiento comer-­

cial o industrial o la zona geográfica en que desarrolle sus actividadeB -

ea un elemento importante en la cuesti6n competitiva, pues aún en el caso­

de una similitud total entre conceptos como mercancla y hasta signos dia-­

tintivos, si las negociaciones se ubican una en Matamoros, Tamaulipaa y 

otra en Lagos, Nigeria, difícilmente se podr4 hablar de una competencia en 

strictu senau. 

3.- AHBlTO ECONOHICO DEL DESARROLLO DE LA LIBRE COMPETENCIA. 

Volviendo al sistema económico en que se debe dar la competencia o en 

el que actúa la empresa, tenemos que si ésta constituye una organizaci6n -

independiente que produce para el mercado y surge por virtud de la libre -

actividad creadora 'del hombre, na es dificil establecer que la empreaa as{ 
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concebida por definición tiene que encuadrarse en un sistema de libre com­

petencia, el concepto de empresa aquí esbozado sería de todo punto inconc! 

liable con un sistema de econom[a dirigida. 

En esta última, el proceso de producción de bienes y servicios es so­

metido a una planificación central, sustrayEndose de este modo a las re--­

glas de formación libre de precios en el mercado. En este sistemA se esta­

blece un plan central unitario para la totalidad de la economía cuya elab~ 

ración y.desarrollo se encarga a un órgano central, quien de esta manera­

pasa a ser el único su)áto~~onómico auténtico, asignSndoeeles a loe demás 

sujetos un a.imple papel de ejecutore's de la voluntad· plani(icadora. 7 

De este modo se notaría la ausencia de dos componentes elementales -­

del_ concepto de empresa que serían; La autonomía y la producción para el -

mercado: Es prudente hacer la distinción dentro del sistema de ecOnom!a -­
planificada, entre la economía dirigida "stricto sensu" y la economía est!_ 

tal o estatificada en su conjunto o parcialmente, ya que en la primera mo­

dalidad la producción y distribución de bienes se realiza por empresas pr! 

vadas; pero estas empresas carecen de autonomía, sino que han de verse so­

metidas a las directricea'planificadoras centrales. En la segunda mod&li-­

dad las empresas de todatt, o una parte de las zonas económicas pertenece_n -

al Estado o a corporaciones de El dependie'ntes. 

Dentro de los límites de una competencia "sana", es decir, dentro de­

las n~rmas legales, existe lo que se ha dado en llamar la '_'estrategia com­

petitiva" de la cual pricederemos s hacer un superficial esbozo, por pare­

cernos de una vital importancia para el desarrollo óptimó de la empresa -­

dentro de los cauces adecuados. 

La definición de una estrategia competitiva consiste esencialmente en 

el desarrollo de una amplia fórmula que ~etermine el c6mo la empresa va a­

competir, cu&les deben ~~r sus objetivos y qu~ políticas serán necesarias­

para alcanzar tales objetivos. 
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La. eStrategia competitiva -es una combinac:l6n._ dp -loa fines o metas por 

los cuales se está eSforZando la empresa y los m~di~'s o políticas con los­

cualea se está b~acftndo llegar--& elloa. 8 

La cuesti6n c.!lntral o prioritaria para to~o planteamiento estratégico 

competitivo son loa objetivos de la empresa, que forman su definici6n gen~ 

ral de cómo se desea competir, as! como sus objetivos.espec!ficos económi-
"'-coa o no económicos' a corto y larg~ plazo. L4 empresa debe de buscar el a! 

canee de esos objetivos mediante pol!ticas clave de opera.ción que deben -

definirse como consecuencia de las operaciones empresariales. Estas pol!t! 

cas clave pueden ser tan variadas como lo requiere la empresa, sin embar-­

go, las elementales son, no necesariamente en orden de importancia las que 

a continuación se señalan: Hercados,,comercialización, ventas, distribu--­

ción, fabricación,~~ano de obra, compras, investigación y desarrollo, fi-­

nanzas y control y l!nea de productos. Ahora bien, dependiendo de la natu­

raleza del negocio, la dirección puede ser más o menos espec!fica al arti­

cular estas pol!ticaa clave de operación, una vez que estén eapecificadas­

ae puede utilizar el concepto de estrategia para dirigir el comportamiento 

general de la empresa. Las pol.!tica_a_ '· los objetivos deben "estar conecta-­

dos entre a! para el correcto funcionamiento de la estrategia. 

La formulación de la estrategia competitiva involucra la conaidera--­

ción de cuatro (actores clave que determinan los l!mi~es de lo que una co~ 

pañta puede lograr con Exito: 

(1) Los puntos fuertes y débiles conforman su perfil de activos y de­

bilidades con relación a sus competidores, incluyendo recursos financieros. 

posición tecnológica, identificación de marcas, etc. 

(2) Loa valores propios de una organizaci6n son las motivaciones y -­

las necesidades de los directivos clave y de otro personal que debe impla.!!. 

tar la estrategia elegida, De ese ~odo, las fuerzas y debilidades, combin~ 

das con los valores, determinan los l!mites internos de la empresa a la -­

estrategia competitiva que se puede adoptar con Exito. 

Desde luego que también deben de tomarse·en consideración los ltmites 
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- . . ' - . 

externos dei entorn~·;-~~ll!e_r~¡~l· ~- ~mifre_sa~i~l __ que e_stfn d-~termlnftdos por 

su sector ,industrial/ A:si:, . ~l,.~mbient·e -~o~petitiv.o se ve'· d~finido por -

16.s oporturiidiide':s. ·Y: ame~~Z-~s d~'i°--~.i'ct~r . i~dU~tria·l. 
(J) ·Este: secto·~· t'ie~e. ~us _é~~~·.isp·~~d-!e-~t~·s iieagcis y potenciales -

beneficiOS·. ; ···' 

C4):-y fin·a1mentii:- e1 -~u8rt~ :_r.8~t"o·r ~·10-_ co~fortruiii' las iixpéctativas de 

la· sociedad qu_~···rei_~.ej·~-~- e.~ imp_aétO_ ~~br~·,"1~ compañr~. ·de factores ta-­

les como la Pi:>l!tica gubernamental; .iniere~C~ sociales, costumbres eme!. 

gidas, etc •• 

Por supuesto que la estrategia competitiva puede realizarse en fo~ 

1!14 limitada, sin eliminar ninguno de sus factores esenciales 1 pero si -

limitandola a un campo determinado, que en nuestro caao ser!a el desn-­

rrollo de las "pol!ticas marcarlas", tlirmino que consideramos de acuña­

~ión propia y que se define como la estrategia desarrollada para alcan­

zar óptimas ventas del producto o aervici~ en el mercado, mediante su -

adecuada identificación y comercialización. 

Como muestra basta un botón y as! tenemos la llamada "Marca de Ba­

talla"9, con la cual u~a empres.a ama1.1ázada -o potencialmente amenazada -

por otra puede inCrodllctr·una·~~~~ que.tenga efecto, - ya sea que esto 

represente l~ Gnica mot-ivaCJ.6~ 'o ~o de la -marca - de castigar o amena-­

zar la fuente de ·1a ;;~~~-n~-z~-. 

Vgr. ·c0Ca-ca'1a itltrodujo una nueva marca llamada Hr. Pibb a media­

dos de la 'dli'cada ... de' l~a.·io's (en el mercado nort11americano) que tenla -. - - - '. -. -_ --- ·. - __ --· ;¡-_ - . 
un sabor muy parecido al de Dr. Pepper, marca que estaba ganando parti-

cipación._en'.él inercado. Maxwell llouse introdujo una muren de café llam.!! 

da H~rizon que ten~a características y diseños de envases similares a -

loa de Folger, en algunos lugares en donde Folgar eRtaba buscando colo­

carse· mejor. Las 111Brcas de batalla pueden ser advortcncins o disuasivos, 

o tropas de choque para absorver el impacto de un ataque competitivo, -

También suelen introducirse con poco apoyo o empuje antes de que se pr~ 
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sente algún ataque serio, sirviendo as{ como advertencias, Las marca& de -

batalla también put!den ucili"zarsc como armns de ataque como parte de una -

campaña miia grande, 

4,- LA LIBERTAD DE COMPETENCIA EN EL DERECHO MEXICANO, 

Ahora procedeN!mos a realizar un an5lisia auacinto, ya que hacerlo en 

forma extensa ser{a objeto de otra tesis, de la libertad de competencia e~ 

pecfficament.e en el limbito del Derecho Mexicano. 

De lo antes expuesto puede deducirse la separaci6n entre la libertad­

en la actividad empresarial o actos del empresario y la libertad de compe­

tencia, la última itene como objetivo, como ya vimos, el que los actos de­

los emprasar.ioa particulares puedan efectuarse con fines competitivos, sin 

que se vea impedida por el Estado o los miamos particulares, en tanto que­

la libertad de la actividad empresarial es el derecho que poseen los part! 

cularea de iniciar y desarrollar ocupaciones econ6micaa independientemente 

de su contenido, con el prop6sito de lograr un lucro. 

De lo anterior se desprende que. a··nivel normativo, y coata consecuen-­

cia de loa distintos.~bjetivos de laS dos libertades en comento, se requi~ 

ren disposiciones garantizadoras de estos conceptos con un contenido diveE 

so. 

Sin perjuicio, desde luego, del vínculo existente entre ambas, puesto 

que la libertad de actividad empresarial es el vehlculo de la actividad -­

competitiva y cualquier_ norma que proteja a la libertad de actividad empre 

sarial sirve, indirectamente, en !avor da la libertad de competencia. 10 -

Siendo a~!, la libertad de concurrencia debe incluir de manera esen-­

cial lo que se conCeptúa como libre acto empresarial, usas no debe entendc!. 

se por esto qua ambas puedan ser protegidas pQr notlllB.s homogéneas, sino ~ 
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que se requiere en situaciones espec!ficas de d.isposiciones legales que­

podr~n favorecer 4 una en perjuicio o restricción de la otra, Como ejem­

plo señalaremos que la existencia de monopolios se opone a la libertad -

de concurrencia, por razones obvias, de este modo si se pretende prote-­

ger la libertad señalada deberá restringirse la protección de la liber­

tad empresarial cuando la realización de esta última conduzca a la forma­

ción de monopolios, 

Sin embargo, la concesión de subsidios, por ejemplo, que es una pol! 

tica que afecta directamente a la libertad de competencia, no es incompa­

tible con·la libertad de la actividad empresarial, 

En nuestro derecho ambas garantías son espec!ficamente protegidas -­

por medio de loa art!culos 5o, y 28 de nuestro m&ximo ordenamientO juríd! 

co, ei primero de ellos garantiza de una manera completa e incondicional­

la libertad de'l~ actiVidad empresariai y el segundo norma la libertad de 

competencia. 

En ef~cto', establece el art!culo 5o. de nuestra Constitución Federal 

que: "A ninguna persona podrá -impedirse que se dedique a la profesión, i!!. 

dustria, comercio o-trabajo que le acomode,· siendo lícitos •••"• Barrera­

Graf1 1 nos dice qu~: "L4 libertad de comercio (libertad de competencia) -

ade111Ss dÓ ser un_ derecho individual del empresario y del comerciante. -en­

su aspecto diná111ico constituye una protección y una garantía al consumi-­

dor, en cuanto_que la ab~ndancia y la distinta calidad de los productos 

que se ofrecen en el mercado influyen de manera decisiva en su baratura y· 

en la mejor y más amplia satisfacción de las necesidades del público.". 

Esto,· desde luego tomando en cuenta lo ya mencionado acerca de la -

empresa capitalista, es decir. aquel organismo nacido y desarrollado en -

un régimen de_ libertad de comercio, lo que conocemos y hemos ya definido­

como un sistema libre de empresa y de libre competencia que, desde luego, 

supone el reconocimiento y protecci6n de la iniciativa individual en el ~ 



- _18 -

ejercicio de la actividad comerCial y la.concesi6n por el Derecho Y por -

el Estado de un tratamiento igual, .da. un~ opórt~nÍdad idéntica a todos _:.. 

loa hombre" para·_cuñcurrir: al ·mercado, para 11.Ú.mar la· atenci6n de la 

clientela e imponerse dCntro de los· l!oiteS legales a· los competidores, 
: . . . . _. ', . _. '.--· -

·As! t~ne~os que.-en-~eor!a_:-~~s leyes· del~ oferta. y i~ demanda debe-­

i.'!an fijar en un régimen d_e libre concu~rencia, las necesidades del mere!!_. 

do, los precios de "los art!culoa y 14 calidad d~ las mercancías_ que son -

demnndadas, debiendo imponerse los mejores productos cualitativam~nte a -

un costo m6s accesible, con lo que el pGblico consumidor debería resultar 

beneficiado, 

Sin embargo, como ya tambiEn ha quedado manifestado, la.libertad de­

comercio no es una facultad o potestad irrestricta que conceda al compet! 

dor la garan,t!a absoluta de emplear todos los medios de lucha con sus co.!!!. 

petidores para vencerles_y manejar el mercado a su capricho, sino que si& 

nifica una libertad sujeta a ciertos. propósito& y limitada por.el respeto 

que debe concederse a dereé~os de terceros y en cuanto suponga un abuso­

que pueda causar un daño a 'la colectividad. 

Exiaten restricciones de orden Constitucional para la libertad de C,2. 

mercio, Barrera Graf en sÚ obra.ya.citada señala que las restricciones de . . . 
orden público a la libertad de 'Comercio 'eat6n r~conocidas expresamente en 

el mismo articulo So. Constitucional,_ que establece esta garantía indivi­

dual al preceptuar que: " ••• El ejerciC:io de· esta libertad sólo podrá ve-­

darse por determinaci6n judicial ~uando se ataquen l~~ derechos de un te~ 

cero, o por resolución gubernativa en los tErminoe que marque la Ley, --­

cuando se ofendan los derechos de la sociedad.". 

E incluso el articulo 253 fracción II del Código Penal,· castiga con­

la pena de prisión "hasta de nueve años, multa de cien a cincuenta mil 

pesos y suspensión hasta de un año o ·.disoluci&n de la empresa a juicio -­

del Juez11
, a quienes sean responsables de sctoa o procedimientos "en con-
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tra de la 111.ire concurrencia en la producci6n, industria, comercio- o -

ae_rvicio público, l!n perjuicio de la colectividad. o ·de; una _clase social 

en particular. 11 ~ 

~~-~?-o' ~ie-~, -loa. ac~~-ue~:: ·a - loa·_.derech~~-· d~ - t'er~~-~~: ~~~~-i~tO~ en las 

maniobr"as dealeiílea dir-Ígidaa conCr~- ~1;!-~ora~etid~r·;--\,:--e~i~~e:·of"~n~B a -

loa dÍlre~hoe d~ la ~ocÍeda.d cada. v·~;z que ___ ª,e_·-_intéh_cá __ :_o·:-_~u~::_&e·_·r_os~~--:ccins ·' 

tituir uno eitU~cil>n de m~~op~tiO ·:que·· ~ed~~dé ·:e~'-''i°O~j-Ui~i~· -'d~-i :·code-~mi: 
. ' - -._.- . ..-, ,;_:;;:,~~2~p~::·_., ,.;¡,, •, .. -

dor. ·. ·-.-J: . ,-..;.-,. ·--.-· 
----~,~.- .. !·'·)·.·.'.·.·. ···,i"-" . 

En· este orden de ideas, en~oncra~c:;~· ii_ue -_lii: li:be?-'ta.d'·-~e -·C~fiC~r~en:..-·. 
cia ese& protegida por principios de. ord·e-~ -~Gblico · q~~ -i~p~~-e~j- c"anto _; 

la protecci6n de loa conau111idores como la_ de_ la~ mi.-a111S~ 0:1i~'pÍ-~s~~-:compe~ 
tidoraa, 

Loa derechos de loa competidores, ea! como la propia libertad de 

comercio, est&n contemplados y reconocidos en nuestra Ley Fundamental -

al prohibir la conatituci6n de monopolios, la concentraci6n ~acaparo~ 
miento de ciertos art!culoe, las maniobras tendientea·at alza de pre~­

cios, etc. (Artículo 28), 

Por otro lado, la protecci6n de las empresas competidoras, manife.!. 

Cada a través de las normas tendientes a evitar la competencia ilicito­

y desleal, se encuentra establecida en nuestro derecho positivo, as! c~ 

mo en los usos y costumbres comerciales. 

' Joaqu!n Rodr!guez y Rodr!guez 12 afirma al referirse a la libre com ., -
petencia, que la libertad de industria y comercio ese& constitucion41--

men_ce reconocida, siempre que sean l!citas -(art!culo· So. Co.nstituci6n -

Federal). 

El antecedente histórico de esta disposici6n lo es la Constituci&n 

de 1857 que conten!a una disposicHSn an!'l_oga ºque no era 1115s que un re­

flejo del principio del liberalismo econ6mico. A su vez estas concepei2 

nes influyeron sobre el C6digo dé Comercio Mexicano ·que en su 111omento -

se deriv6 del C6digo de Comercio Español de 1885, de raigambre fundame!!. 
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talmente liberal. 

Como sabemos·, el contenido del c:onctipto pura~~~t~ ~bSC~~·cto_ de lo 

que consideramos lícito nos·- lo proporCiona la· 1~y 'e~· dada ·.:baso .esPac.lf·¡_ -
. -· -, -

co o es deducido por un proceso_ ~e interpre-~ac_i6n';'·;n_--~OiisecUericia es· ~l . 

legislador en su fun~iSn de policía·-,: ~O~·t·c~i.,:·d~ :~81~b'ridad ,--; d~.' sobe ra-. 
. - . . .. ·-· ~ ' - ' 

n!a o protección al patrimoni()_n.iicioiial quie-ti _es_táble·c-lli __ .ui-18-:áerie _de _c_on 

diciones para el ejercicio· de las· actiV"i·d~-d~~-:i~d~~--t~i~·i~~:/~-~~~e··rbiales:' 
y económicas en general. ": ·:·':-1'.·.-·:.\/-J:~/:.:~\i-·= ·:;:r_· :·:-/' .. '::.--

~ ·.· D\~_i/:~í.i :,"· ~,_._ ~, ;.").7;: 
.. - ;: . ----- \.'~}--· ._,,, .. '~-

De ah! que nuestra Carta ·Magna -consligre:-todas. estas,.liMitaciones y-
reglamentaciones surgida~'· de di.;e;~as·:·~-~J.i~~,~~-~i'c;~~~ ','.-~i;h'i~:~i·í~ib>"'_:· ~~f~~ · 
ridas a la libertad de Índus.~ri~ .'-)::Co~~-~C~f.'~.-~~·'.t/;~~}~t::;z\;,::;:1::-:~:/J:::;'·;: :::-: ... 

. _.,- ; .. -- .: . ·'::; ~:·.7)~f \i:\\'.~~};Y)±~~j:f~~~:'::{~·:;:~::.' ,-~ --, --- -,--_ 
Y es el Derecho Ad111inistrativo,-· salvo ·casos. 111uY-.c:Oncretoa·,., el :que -

., : ' - '' '(-""'::::-----:·~~--:-- ,._.;•i·:--.:,<,··--·«' -­
regula el régimen de estas empresas sometidas :B conceaio~ea_!_ autorizaci!!_ 
ncs y reglamentaciones. ,/,>'-·:Ji":_'~:;; .. ·:":;:' -~,. --:~~'.:. 

·:--.. '.,,:,. ~/:-:::. :~·: "·; .-.:· ·: ·." :,~ 
""º·'''",-:);_,.;_>·-~-.::::::-·¡,;',_. ,, -·· 

Ahora bien, en acatamiento l'.l lo ~ue e-~~-~.~.~~~-~~-~-~-i.,~_:.~;~-~-1:'-~-~.~~~t>d_~-:~-~---­
nuestra Constitución, la legislaciSn _ordinaria_ 'raeXicá.ria':coñsa~~ª-~ el· Pi:iri_ .. · 
cipio de la máxitaa libertad en el ejercicio,d~-{ ~~~~;-~·¡~··"cV&~:<-·P~ohibi~::_­
ci6n de monopolios). Sin embargo, de acuerd-o ·a R~d~í-Sü~'i-;~~R~dl-.ri°~~Z/_'"Í~-­
Ley Orgánica del Artículo 28 Constitucional~ .·-tr¡;-~ES·~-d~'.--Í~-«~-~~-hib

0

i~i&~L-_: 
de los monopolios, autoriza al Estado para que ::fiJ_~_.'íO:~~;p~~~:¡~~--_.~.ici,;;O~ ... --:. 
de determinados artículos, o las cuotas __ -d~ _pr8~_t-aC_J&O"'-~d~_~:d'~t~·r~t'~~-d~;_:_~ _· 

servicios, para que imponga la obligació~--dé --v~-~~á_:-d¡"-~i~~,::_-~~Í~-~~n~ia~. ~~e : 

artículos a precios determinados y para· obligaf."a-.-:la 'pl-~8-ta~J.GQ'-'de -séi-vi 
cios neccs.:ari~s teniendo en cuenta 18.~ condiC:i~nca'_.'de _,Í~~,, e~pr~~·~é~ . p~r;-; 
que promueva y estimule el estable~i~i"a.nto .-de e~~i~~~~1on~-~ de industrias 

similares (artículo 7o.). 

Por si 

Ejecutivo a 

esto fuera poco, el artículo 12_d~·<la 111is~_Le,Y~ ~_uto.riz_a· al 

reglamentar la iniciaci6n de n_uevas · act~vidades industrin:les 
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para restringir la producci6n _de determinados art!culoa,: para prohibir­

el consumo -d~ _ o¡ros, y· 0

la~: Ífit~~ra~iorles :_ ind~str.Í.-al~~ ·que -constituyan -

peligro de monopol.tO o amenaz~--:d~:·c~an~tOr-~~S: eé-~~Íimicoa· graves¡ para -

limitar las impo'rtaci~ne~ y· exPO_rcac'10Jies,;-·'8t'c·.-· __ ·: 
·.· .-... ~ 

Ro~rfguez ·fundamenta aer _su- op.-1~_!6~- del :·c~i·&~-t~~: intervencionista­

cada vez mayor que ha veriido asumiendo··el Eat.ado Mexicano. 

J,- MARIO ROTONDI. "c6mo clasificar los actos de competencia 'dealeal".­
Reviata de Derecho Mercantil No, 60, abril-junio de 1956 1 Madrid, -
p&g. 262. . ' 

2.- JOAQUIN GARRICUES. "La Defensa de la Competencia Mercantil", Madrid, 
1964, plig. 12. 

J,- DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, agosto 31, 1934. 

4.- \.t, FRISCH P. y G. MANCEBO, 11La Competencia Desleal", Editorial Tri­
llas, Primera Edici6n, 1975, p6g. 17, 

5.- IDEH a 4 (p&g. 21-2), 

6.- MAllIO BAUCHE GARCIADIEGO, 11La Empresa", Editorial Porrúa, S,A,, Se­
gunda Edici6n, pág. 61. 

7,- IDEH. Ob. Cit. pág. 21. 

8,- MICHAEL E. PORTER. 11Competit1ve Strategy", Ed. The Free Presa, a D! 
viaion of HcMillan Publishing Co. Inc, Copyright, 1980. 

9,- IDEH. Oh, Cit. págs. 104 y 105. 

10.- IDEH a 4, Ob. Cit. pág. 177. 

11.- JORGE BARRERA GRAF, "Tratado de Derecho Mercantil", Editorial Po-­
rrúa, S.A., México, 1957, págs. 393 y 394. 

12.- JOAQUIN RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ. "Curso de Derecho Mercantil", I · Ed.=. 
--- Porrúa, S.A., México 1960, p&ga, 439 y 440, 
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11, LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL DERECHO· MERCANTIL. 

·1.- ANTECEDENTES, 

La actividad del .empresario· debe -desarroll.arse en ui\ marco de recti­

tud y lealtad, El a~presariO' qu.~ · ad~pt~ :un!!,.ac~itu~_-:agresiva en _el áiercado ,· 

al mantenerse en· una constante_lucha con los. empresarios competidores, d~ 

be someterse ~ cieri:a·s r.eglas ·_P~r~·._q~~ _ese~· -lúcha no' se r~BlÍce·. anlirqu~-.;. 
cemente, 

Es c~aro que en un siste11111 competitiyo debe triunfar. el empresario -

que logre obtener, la pi-e f~rC:nCi~ ~ d~1··~~nsula:i.do~ --~-fr·e~ieTido las mejores --

prestaciones; e Sto ~8, tn~-j~~~~ ·.:P~ód~~~o-8 · ri" -~e·r;¡:lci~s 'al- ~-ejO~ _precio, o -

·con mejor presenta~i6rl :f.:dÍrit~ibUCi6n··;':·,~t·c·;:~ ' 

:·.-.-, ·.·~·::.~.~::,:·;:f-i<,":_::·_..,<.->.~:-:-·, .. :·.i,· .. ,-.. -.. :. ' 
Este triun.fo 1 __ c~m.o_:ya.:~ª.:; q.ued~do _· a_sentado, _ e_s otorgado por los cons.!!. 

midores, quienes. CoinPa~-~·n~·i¿~ -: p;~a·t~~iéiii.e ... ofrecidas por los empresarios 

y determi~an c'u~i· e·~--'i'~·~;~~j·~~·:-;E'f~'~"i:iL,;~~e-~~~• - corres~onde a loa clientes 

ei decidir ~ual ~r~~-·taCi6~--~a--~ejor~- Es po~ible, sin embargo, que en sl-­

gú~ supuesto loa cl
0

i~ntes·-se in~li~en por una prestaci6n a la que objeti­

vamente no le corresponda el puesto preferente, Pero en general los cona~ 

midores otorgarán la 'preferen~ia a la prestaci6n que por el precio, cali­

dad, etc., resulte ser la más ventajosa. Dentro de la "prestación" del e!!!. 

presario debe incluirse la publicidad o propaganda, cuya misi6n es justa­

mente convencer a la clientela acerca de las ventajas de la mercaderla o 

serviéios ofrecidos, 

A esto debe agregarse que para que la decisión de los consumidores -

sea aceptada, es imprescindible que cada e111presario ofrezca en el mercado 

sus propias prestaciones y no las ajenas, puesto que como ha establecido 

la doctrina alemana la libre co111petencia tiene que ser además una co111pe-­

tencia basada en las propias prestaciones, ya que si la competencia cona-
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t:ituyu un procuso de. salección da -las empr~sas a .través' del.meCnnfsmo 11.• 

los precios, lógicamente debe ser ele8ido ·él e~pr.es'ario ·'qu; sobre la ba-
. . ' ' -·.· .. ·' ,_ .. ' 

se de su propia ~reatación pueda ofrecer el mejor _Prei:~~· - ' 

- . ·. 
El ordenamiento jurídico responde a estas ·exigencias estableciendo 

una serie de normas que garantizan al empresario ef triuiiro b~S~do --en= su 

propio esfuerzo; es decir, en la calidad de sus propias prestaciÓ~e~.l· 

Estas normas protegen a la empresa sobre sus p~opios "medios de tr,! 

bajo", lo cual adquiere una dimensión subjetiva, ya qtie si bien es IA"ci! 

mente comprensible cuando tales medios se identifican singular e indepe,!l 

dientemente los unos de los otros, por otro lado reviste caracteres com­

plejos cuando Estos se entienden como constitutivos de un todo, la ha-~ 

cienda, que a fin de cuentas ea el bien que constituye el objeto del de­

recho cuya lesión, a travEs de una interferencia prohibida, nos interesa 

aclarar en e8te cap!tulo bajo el rubro general de competencia desleal en 

el derecho mercantt,l· 

2.- COMPETENCIA O CONCURRENCIA 1 

En general la doctrina no ha conseguido unific·ar un criterio en cua!l 

to al término mis adecuado que debu emplearse para describir lo actividad 

económica de los empresarios que coincidan en un mercado con el propósito 

de obtener una ganancia, Hay autores que opinan que cal actividad puede -

identificarse bajo al rubro genGrico de "competencia", ya que consideran 

que existen entra e.alee empresarios, elementos que conform.an una verdade­

ra contienda. en la que dominará aquel que mejores condic.ionua logre ofr~ 

cer a su clientela. an cuanto a la calidad de sus productos, precio, etc. 

En cambio hay otros autores que consideran qua el término "competen­

cia" puede orillar a confusiones, sobre todo en términos jurldicos, al e~ 

plearsu dicho concepto con mayor profusi6n pa~a determinar "la atribución 
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legítima a un Juez u otra autoridad Para el conocimiento o· resoluci6n de 

un· asunto", o como "el derecho que tiene un Juez en el Tribu.na! para co­

nocer la causa"·· 

Para estos detractores del término 11competencia 11
,· la palabra 11concu 

rrencia" ea la m&s adecuada ?ara -identificar_. _91 paralelis~o de acéivida: 

des empresariales referido, ya que en- su opini6n la d~finici6n Jurídica 

de dicho c~ncepto (concurrencia) - la igualdad de derecho, hipoteca o -­

privilegio entre dos o da personas aobr·e una misma cosa -, as a¡iegs m&a 

al verdadero car&cter de la disciplina, ya que efectivamente se trata de 

acudir juntos a un mismo mercado en ci~rta -igualdad de circunatanci~a -­

con el ~in de ejercer el principio de libertad de iniciativa, en el· cual 

se fundamenta todo proceso econ6mico e induatrializac16n, 

Ahorabien, los economistas consideran que la confus16n entre loa 

términos competencia Y concurrencia sólo se enfrenta en.el 1diolll8 espa-­

ñol2, y puede evitarse ficilmente si consideramoa que siendo ambos térm! 

nos creados por la economfa, ea a esta diaciplina a la que debe acudirse 

para descubrir su real significado, ya que economicamente hablando, com­

petir no es m&a que igualar una cosa a otra análoga en la perfección o -

en las propiedades; compiten pues las mercancfas. En sentido opuesto, la 

concurrencia se refiere en el mercado, al elemento personal, a loa suje­

tos que forman parte de aquel. 3 

Animismo, se afirma con el mismo criterio econ6mico que "competen-­

eta" es "el conflicto que surge entre quienes tienden a conseguir el mi!. 

mo resultado, ofreciendo la misma mercancfa o el mismo servicio y diri-­

giéndose al mismo pGblico114 , As!, de acuerdo a lo expuesto y atendiendo 

a un ~rden cronológico, primero se da la concurrencia y posterionnenta -

la competencia, 

Tomando en consideraci6n que ésta aspira a ser una investigaci6n j~ 

rfdica, ea con relaci6n &!derecho que debe buscarse un significado ade-­

cuado a la Inatituci6n en controversia, de tal manera y sopesando los ·--
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.-· ' .-· .·- . 
significados esbozados para ambos._términos. debe:indicar&e que ambos voca­
blos nos' 'su~ieren··JU~tdÍcainente·_:_~i''niismo eenCtdó --~uando son -sUJetos· a los­

calific~~iv~s-' 'd~'.~Í 1d~a1~:~·1;:~.~\~~iJ.."iii~~ 11 ·~'::~~-·cÍ·e~:ir;-._ '111 · réu~Í6n de varios ~0-
merciantea en-_un_ ·lugar.-. e~é:re·'.~Os" éüíi10il. Ré deáarrolla Una coTiti~Íldá sobre 

alguná 'co,sa ·-CCii~nt·eiá) :~,~·1n";'Oiuie·r~-á·r: las- reglas: que hacen a' dicha contien­
da h

0

onesta·:.y- ie&t:t.ima~\'~L·: -': '.~~--' 0
'-'-· ,.-,_ 

·;;_)¡.-0·~-~----.{~~;; __ •'· < --~'¡;: .. ~-;' ~~: ..... ' - -.-
,_En ·for~>i~_dep·é~di~~t~ de :cual Se conaidare·- el -~~~~-~~~-,~~ecuadO. ~;·r~;: ·:: -

identificar:: 4_ la. disciplina en estudio. no podemos escapar a· la importan.:.':--

no 

·En ia éPoca del antiguo Darachd Hercantil, el establece~ una diaci~'i.i 
d~ la concurrenaia, particularmi!-nte de la libre concurrencia y de la _: 

concurrencia desleal carect:a de una importancia radical, en virtud de que­

el ejercicio. de determinadas actividades mercantiles estaba reservado- s6lo 

a algunos sujetos y por lo tanto impedido generalmente a loa demia. Al ev!!. 

lucionar la historia del Derecho Hercantil 1 principalmente ~ebido a la pr!!, 

ducci6n industrial en maaa, adquiere una importancia fundamental el disci­

plinar el acceao de los productores al mercado. El car&ctar de libertad -­

que se da en esa Epoca, a tal acceso, hace necesaria en consecuencia, uña­

reglamentaci6n adecuada que evite los abuaos de dicha libertad. en detri-­

mento de otros concurrentes que de cal modo verian gravemente afectadas -­

sus posibilidades de ganancla. 5 

Estas normas deben defender la actividad empresarial frente a loa im­

pedimentos que podrian frustrar su Exito final basado en el principiD del 

propio esfuerzo. Por medio de los recursos que conceden estas normas, el -

empresario puede defenderse contra loa actos por loa que ae pretende fal-­

sear o crear confuai6n sobre su actividad empresarial-. es en este sentido­

que las not'llllls relativas a la competencia ilícita son un co~plemento de -­

las normas prohibitivaa de las limit4ciones de la libre concurrencia, ya -

que mediante unas y otras se garant:l.,za el ejercicio efectivo de la activi­

dad empresarial. 



- 26 -

Como yo hemos mencionado, el derecho contra la compétencia ilícita-. 

tambi&n protege a los bienes inmateriales de_·1a empresa, y esto es uno -

· cons~cuencia- de lri íntima conexi6n que- existe ent;e 1-~e di~ensiones·'_sub_: 
jetivo y objetiva de lo empresa. y asimismo es_ consecUenéia de la final! 

dad perseguido por 'los normas relativos_· a 1-o comp-ete~c-io. ilícita. puesto 

que para asegurar el principio del triunfo basado en e_l_ propio esfuerzo­

e'mpresarial, es indispensable impedir lo -aPl-o-pf~-ci6n_ del réaultado de lo 

actividad empresarial ajeno. 

Es evidente que un ordenamiento jurídico (cualquiera) no puede adm! 

tir el Exito empresarial que en vez de fun~arae en el-propio esfuerzo -­

realizado, se aproveche deshonestamente de loa valores intangibles que -

componen lo empresa ajena. 

Es menester dejar señalado en este capitulo que el derecho relativo 

a la competencia ilícita no s61o protege los intereses particulares de -

los empresarios, sino también el interés general de la colectividad, 

J,~ COMPETENCIA !LICITA Y COMPETENCIA DESLEAL. 

!--4 siatematizaci6n de ordenamientos tanto de orden jurídico como 

práctico que regulan la libre competencia abren el comino ineludiblemen­

te hacia el tema de la concurrencia o competencia desleal, disciplina -­

Gata Gltima cuya función fundamental consiste en concebir, crear y esta­

blecer una represión legal, de aquellaa modalidades de competencia con-­

' trariaa a loa esquemas de libertad que la misma disciplina establece, 

Con~!deramoe que por sus coneecuencias ea necesario realizar la di~ 

tinción entre actos de competencia desleal y actos de competencia ilíci­

ta: 

La Doctrina en general no se ocupa del tema, e incluso ea común en-
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centrar, una cierta confusi6n entre' .los términos 11competencie ilícita" y 

"competencia desleal", esto se- da quizá a que se considere· de poca o nin 

guna traacendencia,_.¡;iuesto qué hay autores que tienden a emplear ambos -

vocablos como sinónimos, pretendiendo aplicar el mismo régimen a actos -

que, por participar de un car&cter diverso, merecen un diverso tratamien 

to. 

Eat& muy difundido el criterio de que al acto de competencia desleal 

es todo aquel contrario a los usos honrados en materia industrial o co-­

mercial. La pr&ctica ha evidenciado que algunos actos realizados evan--­

tualmente por comerciantes o industriales suponen, fatal e invariablemen 

ta, una competencia que por desventajosa para uno, varios, todos o para­

el público en general, involucran siempra falta de honradez en la compe­

tencia. Esta pr&ctica o experiencia ha sido a través del tiempo recogida 

por los legisladores y, presumiéndose estos actos iuris et de iure dea-­

lealea, se ha prohibido su realización de manera simple y llana, de lo -

cual resulta que, al existir esta norma prohibitiva protectora de la li­

bre concurrencia, la realización del acto o actos prohibidos constituya­

una conducta ilícita ya que el aujeto eat& actuando en contra de la Lay. 

En cambio, existan otras conductas cuya naturaleza contraria a los­

usoa honradoa del comercio ea discutible o no lo ea lo suficientemente -

clara, y puesto que la Lay no lo prohíbe expresamente su car&cter des--­

leal ase& sujeto a ~omprobación. 

Estos casos son los que, aún sin poderse calificar a priori de ilí­

citos, deben considerarse como una competencia deslea1. 6 

En otras palabras, todos los actos contrarios a la conc~rrencia hon 

rada en lll8ter1a industrial o comercial son de competencia desleal, pero­

sólo son ilícitos los encuadrados en una expresa norma prohibitiva legal 

o contractual, estos desde el primar momento son violatorios de la Ley o 

del pacto; por otro lado los de competencia desleal no atentan necesari~ 

menee contra disposición legal o pacto expreso, sino contra usos o prác-
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ticas comerciales o industriales cuya existenCia está sujeta a demostra­

ci6n. 

Hay autores para q"uÍ.?ne:S ·~l· conci!Pto .de 11Co111petenciia il!cfta 11 englo 

ha en foÍln.a gon&rica loS .. concepÍ~s _espec!ficos del Competencia prohibid:; 

(aquella. iimit4da· expresame~te por preceptos !~gales)• competencia de~-­
leal (aquella que contrarta.pri~éipios étic~s) y la usurpaci6n de. dere~ 
ches da propiedad industrial (acci5n delictiva incorporada por algunos -

pa!aea en el C6digo Penal como atentaroria de los derechos del leg!timo­

poseedor de signos, patentes y modelos objeto de la propiedad indus~--­
trial). 7 

Para los fines de eate estudio, consideraremos como 11ilS:cito11
, aqu!. 

lla concurrencia que atenta contra preceptos legislativos preestableci-­

doa encaminado& a regular la libertad de dicha concurrencia. De 11desleal" 

calificaremos a todo acto de competencia que, prohibido o no expresamen­

te por las leyes vigentes, va en contra de "los usos honrados en la in-­

dustria o en el comercio". 

4.- SUJETO, OBJETO Y DEFINICION. 

Existe un acuerdo prácticamente unánime en la doctrina en cuanto o­

que es el empresario el sujeto protegido por las acciones de represi6n -

do la competencia desleal, puesto que el fin último de tales acciones es 

asegurar la libre concurrencia al mercado de quienes persiguen una ga-­

nancia, y sólamente quienes realizan una actividad mercantil llenan este 

presupuesto, 

Sin embargo, no existe el mismo acuerdo por lo que.respecta a la d~ 

terminaci6n de cuBl es el bien objeto de protecci6n de las acciones en -
estudio, 
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Para algunos autores, ~omo.carnelutti, dicho bien.es doble y est& -

constituido por. una combinaci6n de la negociaci6n y el aviamiento. Otros 

como Barrera 'y Rotondi. opiÍl.an que basta la .. protecci6~ ai aviamiento .. ' , . ' - ., ·- .. 
de esta formn se protege.tanto a lo negociación como al empresario. 

pues 

Aacarelli en una postura innowadora, considera que el bien protegi­

do teleol6gic-amente -en la. lucha contra la competencia" desleal ea la pro­

babilidad de ganancia que puede derivarse del uso de los bienes inmate-­

rialas en la identificación de la actividad empresarial, 

Por su parte Ferrara, considera que el descrédito causado a las me~ 

canelas de un empresario o la sustracción de un empleado indispensable -

para éste, citados ambos casos como ejemplos de competencia desleal, ~ 

constituyen verdaderas agresiones a la organización de la hacienda y ma­

nifiesta que_: "Si se dejare indefans'a a la hacienda contra tales actos, 

se darla a los competidores la poaibilidad de perturbarla o destruirla -

impunemente a su antojo, aniquilando el capital que representa, para ev! 

tarlo prevé la Lay ~on la prohibici5n de la competencia desleal que ca­

balmente ae propone tutelar la organizaci6n de la hacienda, impidiendo .!. 

quellaa causas perturbadoras de su actividad que pueden ser reconducidaa 

a actos inmorales o incorrectos de los competidores y que afectan a su -

aptitud para producir el rendimiento". 8 

Consideramoa junto con Ju&rez Pappas 
0

que el encuadre de los sujetos 

y bienes protegidos por las acciones para reprimir la competencia des--­

leal, debe ser flexible en sistemas jurídicos y económicos en loa que·, -

como el nuestro, se tiende cada ve%.mlis a un adecuado control estatal de 

la libertad de comercio, en beneficio del bien común considerado como e1 
bien protegido, jer&rquicamente mli~ valioso, dé lugar a legislaciones 

que con el fin de p~otegerlo adecuadamente, pongan el acentO de sus pre­

ceptos sobre la hacienda como el elemento jer&rquico inmediato, mientras 

otros lo har&n con relación al aviamiento, la clientela o amparando las 

probabilidades de ganancia del empresario, pero siempre acorde con el m.2. 

mento social-pol!tico-econ6mico de cada pa!s. 
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Existen diversas definiciones- de comp_etencia il_~cita: 

JlÍan _Carlos Za".ala· Ro_dr!gUez • en Su libro iri.titul~dó-- "P~blÍcidad -
Comercial 11 define a la· c~mpetencia. ilíéiÍ:a~ -d.e ·_-l·a ~iguie-~te·-·fo~ma: es --

11.,. todo procedimiento de un concurr~nte·--dirigid(; a--- su~t~a~~ .'en .derecho 

propio, la clientela-ajena sin-empeñar 
., - ' 9 

contraponerla· a la ~e -su -rival'.'• . -. 

la propia ~~er~~-: .;~onámica ,· 'pára 

A. Ramella, cit~do por z~.vala Rodr!~~~'=·~ ·die~,-"¡¡ Co~cúrrencia 
desleal ea Oqu.ella qua engaña a los clientes sobre -la potencialidad pr!!. 

pia, ajena o ambas a un tieÚipo11
• 

La doctrina señala que, por desleal, debe entenderse aquella comp!. 

tencia que una empresa o persona practica contra una u otras no con in-· 

fracción de ninguna prohibición contractual o legal expresa sino como A 

buso de la libertad de que gozan. 

Se afirma tambiEn que es desleal "en las relaciones profesionales, 

el acto contrario a las buenas costumbres, cometido de mala fe contra -

la competencia y destinado a i:traerse a uno o varios clientaa 11
•

10 

De las definiciones citadas se deduce lo siguiente: 

1.- En ciertos casos la competencia ilícita no es un hecho ilícito 

aislado, sino todo un procedimiento complejo en el quB la astucia y la 

malicia del comerciante entran en juego, Estos procedimientos son en ng 

mero tan amplio como lo permite la imaginación del que los realiza. 

2.- La competencia ilícita tiene la intención de sustraer la clien 

tela del "comerciante competidor, atrayéndola pa.r~s!, recibiendo loa be­

neficios de que disfrutaba su competidor. Es necesaria la intención de 

desviación de la clientela por psrte del concurrente, ya que si no se -

da dicho requisito, nos encontraríamos sólo ante un hecho ilícito, pro-
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vocado quiz& po'r la persona 

efecto ·de llovar·la cabo las 

cia ilícita. 

contrae.oda por el competidor ilícito a 

maquinaciones que tienden a la competen--., 

3.- La competencia ilícita debe basarse en maquinaciones fraudu­

lentas. en~añoa 0 sospechas. etc. 

Puede concluirse que la competencia ilícita es un acto o proced! 

miento ilícito de un concurrente. engañando al cliente sobre la capa­

cidad propia o ajena. con el fin de sustraer al competidor su reputa­

ci6n industrial o comercial en beneficio propio. 

5.- CLASIFICACION DOCTRINAL DE LA COMPETENCIA lLICITA. 

La competencia ilícita comercial se puede realizar en una gran -

variedad de formas. ya que Esta tiene como único límite el ingenio ~ 

del que las realiza. sin embargo puede intentarse una sistematización 

de las mismas como sigue: 11 

tTO 

que 

a) Usurpaci6n de la propiedad industrial. 

La usurpación de los derechos de propiedad industrial est& den-­

de las formas mA:a comunes de realizar la competencia ilícita. ya7 

el comerciant~ ilícito al ostentar o poseer la propiedad de los -

mismos, utilizándolos para su beneficio, eat& aprovechando el presti­

gio obtenido en loa productos del comerciante o productor propietario 

de loo miamos. 

b) lmitaci6n de la propiedad industrial. 

Otra forma de rcalizaci6n de la competen'cia il!cita ea la de im! 
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tar las marcas y nombres comarciales, del· cOiiip"et:i.dOr, l~ c~~l -~~ede .··~ar,­
total o parcial, ObteniErid·O's1!"'.~S!·.:i~ ~Onfusi6n·_, ~~ -·ii:í: cliiinté1a·,-· desvian­

do !!l c~use l~gi~~ ·de ·1.ri lliiíimn·_-a _lo-e · 1eíú:8bilic'i~ieiú:ós· __ :'d-~L .. 'ciJmp~tJ.~C:,~ il.f 
cito, . ;··,_ ·::-_'.~: ;;'.~:---· ;-,~--- .... , 

··;.;--'._·--.··.:,·_:::·: -'·'· - '" 
' .· ·1:.'<:_." •.• ;~'-' -· ·~).'i: 

La corifu-si6i1 .. ~_~,:)_~---·:~:li~~~~l~~,-~~~·:{~~~!~:~t:~~-?~:~~~~~~-rt·~~-~.~~~-- ~" 'tiii~&S. - · 
de medios· que engañlln ·a···lOs _·conSumido.reS;rsin~qu·e"-P8i8:~ello: fui11 _'riéc~:Sa--· 

ria ., 1.1, •• ··~, · .~~br0~.2~si.~.~i~i;~~f fr~{t,i~~'.B·;:¡;f ··'.;i: ... ·. 
c) Confusi6n 'de la propiedad ·_indu§""trial'_o¡-actos ... de ._confusi6n. · 

. . _._, · ':}:'_ XiJ~ii~ .~~f:H~:,;;!;f~~~;~.::f~:~D;·:I~~'.fj_~.rt,E}-~" ... -·. -_-: ~ ..... 
El acto "de c0nfuei6n ·es: aquel_; qtié;Jmpide,'."al_ público,. efectulir ·una 

adecuada diferenciaci6n entre-:los··:éo~~~rr~n"t~s·.-: ~~i~~-~t&n:dó~':". 'Pr"ln~Ípal-­
mente a la desviaci6n .de l.~ cl:Í~ntlt'Íá.·::-_'.d~(_UrlO\·d~.- tales concurrentes. 

; ' ~-~;·, :_· :· :.--:··::::\·~!·:::~>,; "" _,,~:.._ ·.::·: ·:.; ;~ . ' . '. ._,;_ '' : . -,- . . - ' ' 
Para que estos actos"·de.Co"nfu8i6n'..P·uedan·· conlÍiderarSe :~d6~'80s·, és-. 

tos deben orientarse a prOvO~ar :·~~~-:-eq~1V~,~~:c-f6~':'~-n." el:.:co·~~'umidór- al -­

identificar éste los p[.~d~Ctoii·~, :1~'-:··~m·pres4~·'.1~~:·.1o~aies ·y ·en . términos 

más generales, la actividad_;d8 -un.- e~pr'esa~:i:~ ... --:con 'ind~pendencia de la 

confusi6n que pueda exis~;if.."·~n.ti-~· div~~~O~ ~ignoS distintivos, cuando 

éstos sean o~jeto d~ _de;~-~~~i ~:·~b-8~1Ut~~-> 

·.-- .. 
re.ferirse a la asimilaci6n ~ 

que de dicho acto -·efe'ctGft·."Un"C·on·sÚmidoi de tipo medio. ya que es muy pr!!. 

bable que ..el consumid~·r eicperto,-··~ ·sea. que puede -ser 'califiéado como un 

conocedor_ pro!UndO .. dfi los art!culos (¡u~ adquier.e, no incurra en la conf!!_ 

sión originada en el uso indebido.de formas de presentaci6n de un produ~ 

to' o de l~s colo~es. o apa~iencia del mismo. para asemejarse a otro. 

d) Falsedades sobre atributos personales o ajenos. 

Una forma bastante comGn de realizar la competencia il!cita es la -

de emitir falsedades relativas a los atributos de las mercanc!as o oerv! 
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cios propios o ajenos: Obteniendo.·asI que. el .conSumidor ocurra a ·los. es-­

tablecimientos. de los. Concurrentes ilicitos: estas falsedades pueden es-­

tlÍr relacion8dae con la. procedencia extranjera. otr.ibutos del producto, -

repraeentaci&n de fir~s da altO prestigio en el comercio y cuelidade~ en 

los servicios prestados por~el comerciante il!cito, o bien buscar el dea­

prest_ig~o del competidor al emitir falsedades_ relativos al pésimo servi-­

cio, calidad o manufactura del producto del mismo. 

e) La denigr¡¡dón del competid'?r• 

En este acto las falsedades emitidas en contra .del c_ompetidor al.ca!l­

zan tal grado que provocan la dénikr~~ión de éste. Ea obvio que ninguna -

persona· tendr& interés·_en realizar actos me·r~antiles con un comerciante -

acusado de algún delito, qua se~_~nsolvente 'o que su estado físico o men­

tal no estéq del todo bien. 

Las foriaaa de realizar la competencia il!cita no tienen otro límite­

ds que el de lo i1114ginaci&n· y ast'ucia. del-competidor ilícito. yo que la­

foleedad puede referirse a toda-característica, objeto, actividad. siete-

••• pr&ctica, etc.;· .. que prov~que el desprestigio del competidor • 

Estas dos últi11111a categorías de· actos de concurrencia desleal cara.s_ 

terizados por el descrédito o denigr4ci6n del establecimiento o produc-­

tos ajenos y por la apropiación de méritos no verdaderoe. ee orientan a­

menoscabar la reputación de· un comerciante o a desacreditar "al estable­

cimiento, loe productos o la actividad industrial o comercial de un c"om­

petidor", {inciso 2o. del p!'rrofo teÍ-cero del artículo 10 bis del Conve­

nio de Paria), mientras loa actos de apropiaci6n de méritos no verdade-­

ros se encaminan 11a 'inducir al públi,co al error sobre la naturaleza, el­

modo de fabricaci6n, las caracterís~icas, la aptitud en el ~mpleo a la -

cantidad do las mercancías" (inciso Jo.)~ 

La doctrina se ha manifestado~~" el sentido de que lo capacidad de-
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actuaci6n del comerciante o empresario afectado por un acto de. descrédi­
to o de falso opr~pioci6n de méritos, no se encuentra limitada a dicho -

empresario, sino que cualquier otro empresario concurrente puede actuar­

en contra del competidor desleal, aún sin aer aquél de cuyos productos - , 

se usurpan o denigren las características, ya que puede verse también -~ 

afectado por loa falsas indicaciones referidas, encontrándose· auto.m.litic!. 

mente legitimado para actuar, incluso en el caso de que no existo reoc-­

ción del empresario directamente afectado. 

El acto de co'ncurrencia desleal en comento, no depende de que· 1a· -

mención falsamente adoptada sea de un mérito defin::.Jo, sino que--•l sim-_. 

ple hecho· de existir la intención dolosa en la odopci6n, excluye la neC~ 

sidad de que se considere alguna característica meritoria a dicha men--­

ci6n. 

Es decir, la deslealtad del acto radica en la inexistencia de la -­

característica. ostentada,. conceptU&ndose -etitoné::e8 ·la. exp_reaión 11mérito"­

ccimo - una referencia, independientemente de (¡ue dicha característica pue­

da ser co~siderada ·o no "meritoria" estrictamente hablando. 

-f) Las comparaciones il!c.itas. -

Otra for~.de llevar a cabo la competencia ilícita es a través de -

la comparación_ de los beneficios del producto propio con las deficien~ 

etas del producto del comerciante competidor; esto-con el objeto ~e pro­

vocar.el rechazo por parte del consumidor al producto del competidor. T,2. 

da doctrina es ocÓrde en considerar que esta clase de comparación es il! 

cita. 

Eli preciso aclarar que en algunos pa!ees como los Estados Unidos de 

Aa:iéricn este tipo de competencia es permitida siempre y cunndo los he--­

chos vertidos en detrimento del producto del consumidor y en beneficio -

del propio sean estrictamente ciertos. 
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g) Boi.cot en contra Jcl competidor y_ su establecimiento. 

El competidor ilícito, sobre todo cuando tiene los elementos o cone~ 

cianea necesarios para realizarlo, puede crear boicots en contra de su -­

competidor, por ejemplo lograr que ño le surtan materias primas, servi--­

cios de mantenimiento a sus aparatos u otorguen cr&ditos bancarios necea~ 

rios para el buen funcionamiento del establecimiento cOmercial del compe­

tidor, 

Generalmente esta clase de boicots es practicada por.grandes empre-~ 

sas que a travGs de su potencialidad econ6mica llegan a intimidar o con-- . -

vencer a los proveedores de bienes y servicios a participar en el b~icot, 

h) Violaci6n de convenios lícitos de no competenciD. · 

.,<·_,-:_>_.', ---:-. . __ \" 
Si los comerc\antes han firmado_ convenio& 'obli~~n_doae _'-.~- no-:realizar-> 

actos de competencia. entre ellos, igu.llando pf.ecios, mercanciaa y~ servi-:-­
cios que prestan, al violar loa .realizan un~ ._ccimpeten-Cia -i1r~i~A 'eii·t~e -_._;__ .. · · 

ellos. Los mencionados convenios eatln limitados a. un :;,,sp4é:i~·~y ·t~~~-Po_.d,! 
terminados, toda vez que en el caso contrariO-a~~n~-arrail-·Co~t-ra ·~l>.det-e·_;,_ 
cho de libertad contractual. 

El D10nopolio ea otra form.:i de crear la competencia ilfcita y pu~de -

ser calificado como: 

i) Monopolios ~omerciales como medios de restricci6n a la libre com­

petencia. 

Como lo menciona el Licenciado Arturo Dfaz Bravo en•sU estudio ya 

citado: "Los competidores m6s fuertes ae encuentran en cond!Ciones de -­

ofrecer precios bajos, que no pueden resistir otros comercinntes con me~ 

nos recursos. Eliminada as{ la competencia surge como 16gico efecto, el -

monopolio, que ea la negaci6n palmaria de la e~onom!a liberal, con toda -
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su nefasta ~ec~e~~~- ·_e~,~~-ª·~-~·. ~,~-:.~atiSfa~t~rea~ ~-·~l~a. de ·pre'cios". . d:a~i-nu-­
cién del poder adquisitivo, de, la ·'moñ.!da ;, 'einpObrecimiento de los sectores 

=Y•ci ::r::· .::,::i:::l::::• ~~~io de ... •••P• t•n•ia ·il!ci: .. ·• .. 
Uno de . ~-~:_;~~~~~:~~-:-~~;-~~~~'.:~~:~-~e: r~-~1·:-z·:~ ~.-14 -~~~~e.ten~ia -~-1~~-ita ··~~ .. 

a través de_:1_a __ -pub_liC"i_dad;'·_:·_ya·~·:que· ~~111~ h_emo·_a- v!_s_t~_-_a_nté;_iormi=nte :·és· la -

fonui ·_idó_~e~.-, de .. l,~~·~~r a~_---c~_n~Ci~_ieR_t~',_d_~_i:_.pGb1i_;;:o_, .. e·1:--~_0nJ·~~-t-~ ·d~. ~qui-_. 
naci~~es ._ fr'.4uduÍ~nt·a~ :,de_;-109 -~~~e;'~ia;;~~S~d~a'i1~n·~~t·ós; _;"· ·-' · - -~ 

.... 'i·· ~. ---- ~; ~--~-'"'"-

k) ~on~~rr-¡~tes.' ¡~~~~-p-~i~;b;ieS;.:. -

Eri ciertos casos se consider& que in.curre en competencia ilícita la 

persona i:iue re41iza una actividad _de comercio:que atenta contra el orden 

lógico de las relaciones comerciales, ea decir, que son incompatibles -­

con la situación concreta que vive el sujeto· que la realiza. por ejemplo 

la actividad comercial particular de transporte que por au cuenta reali­

za el capit6n de un nav{o, aprovechando la clientela y el buque y en las 

que no reporta ningún beneficio al propie.tario del mismo: o las que rea­

liza el empleado de un comercio aprovechando el establecimiento y clien­

tela del patrón o bien la del socio colectivo que realiza actos de comei. 

cio relacionados con la competencia. aprovechando loa secretos tlcnicos­

y económicos que en su car4cter de socio puede obtener. 

Esta forma de competencia ilfcitn atenta contra la leaitad que debe 

existir entre los miembros de una empresa. 

l).Actos de sustracción. 

Por último mencionaremos este cipo de actos, que para calificarse -

como desleales, deben derivar de la concurrencia mercantil, y se encami­

nan a bloquear o impedir el acceso de la clientela a una e'mpraoa concu-­

rrente, o a los productos fabricados por éata, sin que Ge raquteru r:•.1 ,,. 
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la calificación- de-i ~CtO que 'el sujeto logre au cometido, ya que basta -

au idoneidad--para pro.voc'ar- loa resultados deseados, sin que aea menester 

que éstos s~ co~s18~n:·~eal~ent~. El contacto comercial o industrial con­

la empr~sa Pue·d~--~e~ 'i_m_p,~dido nO s.Slamente a la clientela, sino tambiEn­

a los mismos-' ti'abajadOr'es ·de 18 -empresa o' a los proveedores de ésta • 

. 6.- LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL DERECHO INTERNACIONAL. 

Es en e~·- continente europeo donde se encuentran las instituciones­

mlis antiguas de la represión en contra de la competencia desleal, istas-

son posteriores 

ya que antes no 

desde luego, a las primeras épocas 

" exietia la libre concurrencia. 

del derecho mercantil 

Efectivamente, a partir de la gran importancia adquirida por la -­

concurrencia mercantil, como resultado de la afirmación de la libertad -

de ejercicio de las actividades empresariales, se vió la necesidad de -­

crear una disciplina legislativa especial para replamentar las caracte-­

risticas de tal concurrencia. 

Ante las dificultades que representaba la creación de dicha regla-­

mentación, loa órganos jurisdiccionales franceses a través de la juria-­

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 illcito discipl! 

nando b!sicamente la responsabilidad derivada de lo.a daños consiguientes, 

no s6lamente a nivel legal, sino haciendo extensiva su interpretaci6n a­

las normas de las buenas costumbres sociales. En efecto, act"ualmente, -

tal y como lo afirma R. Plaiaant 12 : ºLa acción de competencia desleal en 

el derecho francés ea una acción de derecho común fundada en el articulo 

1482 del Código Civil, según el cual, quien ocasiona por su causa un da-
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ño a otro, debe repararlo. Por tanto, los trUs elementos para que el -

juez condene sonr la falta, el daño y la relación de causalid.:id entre­

los dos."¡ 

En·Alemania se .hicieron los primeros intentos para disciplinar la 

concurrencia desleal con independencia de la reglamentación de los ac­

tos ilícitos, concluyéndose con una disciplina especial creada por la 

Ley del 1 de junio de 1909 integrada y modificada por disposiciones -­

posteriores que se basan fundamentalmente en el abierto contraste que­

e-xiste entre un acto de competencia desleal y las buenas costumbres. 

En .·Íos pa!ses de habla inglesa como Inglaterra y Estados Unidos,­

la represión de la competencia desleal se basa en los principios erad! 

cionales de la Ley Común, existiendo, no obstante, en los Estados Uni­

dos, numerosos actos de concurrencia que han sido encuadrados en·disc! 

plinas constituidas por leyes especiales que se relacionan particular­

mente con las prácticas monopol!sticas. 

En los reg!menes.socialistss se tiende a la protección de los con 

sumidores a través da' los monopoliOs.de Estado 11 , •• s 1011 que se fija -

no solamente el precio de las mercancías que producen y da los servi-­

cios que prestan, sino también la calidad y cantidad de ellos, 1113 • 

Si bien es cierto que en el sistema soviético los campesinos y a~ 

tesanos ocupados en la pequeña hacienda, tienen libre disponibilidad -

de la misma.. esto es " ••• a condición de que no exploten trabajo ajeno, 

no e~peculen y actúen en el marco de la Ley. 1114 , 

a~ ARTICULO 10 BIS DE.LA CONVENCION DE PARIS. 

Haciendo oco a las corrientes ya expuestaa la Convenci6n de Peris, 

Código Internacional de Propiedad Industrial, establece en su Art!culo-

10 BIS, el concepto de competencia desleal en loo siguientes tEnninos; 
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11 (1) Los Países de la Unión ae obligan a asegurar a loa aúbditoa'de 

la Unión uno protección eficaz en contra de ln competencia desleal. 

(2) Constituye un neto de competencia desleal todo neto de competen 

cia contrario a loa u~oa honradoa1!i en materia industrial y comercial."-

Junto con algunos tratadistas en la materia no consideramos muy a-­

fortunada esta definición en virtud _de la dificultad que represe~ta para 

los estudiosos del derecho y más aún para aquellos cuya nctivida~ conGiA 

te en la nplicaci6n de las nor1114s correspondientes, el determinar cuales 

son " los usos honrados en materia industrial o comcrcial11 , 

• Sin embargo, los legisladores internacionales aclararon esto, enum~ 

rando los actos que podr!an considerarse contrarioo a los usoo honra~os, 

señalando: 

"(3) Principalmente deber4n prohibirse: 

lo.- Cualquier acto de tal naturaleza que cree una confuoi6n por -­

cualquier med.io que sea, con el eotnblecimiento, los productos o ln act.!_ 

vidad industrial o comercial de un c\impetidor, 

20.- Las alesaCiones falsas en el ejercicio del comercio, que tien­

dan a desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad in-­

dustrial o comercial de un competidor. 

Jo,- Las indicsciones o alegaciones cuyo uso, en el ejercicio del -· 

comercio, sea susceptible de inducir nl público a error sobre la natura­

leza, el modo de fabricación, las cnracter!aticaa, la aptitud en el em-­

pleo o en la cantidad de las mercanc!as. 1116 • 

Esta disposici6n, fundamental en nuestro derecho para la reslament~ 

ci&n de la competencia desleal. ea importante para Barrera Craf (Tratado 

pag. 404) por varias razones: 

I. E.!!primer lugar, en cuanto aJ.. concepto que acoge de la competen-­

cia desleal (p!rrafo no, 2). 

II. En segundo lugar, por la obligaci&n asumida por México de eones 

dor una tutela eficaz. contra dicha'competenci~, a favor de loe naciona-
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como d~. los extranjeros 
tas (pll:r_rafo no. -.'1); 
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.. . . . 
Uni6n y,· por e~de,·-·a'.·favor· tanto .de"lOs meXicanos 

que fueran aúbdit-~s· de. loa demás. pa.1~'!8 unioñiS-­
• ;\-

., .. ,., 

- ·- .. --.~~·: ;,,_-:_.~:-~;·: .• : ... 
· 111. En tercer· iuga_r'/_~r{_Cu~nt·o_· que; ~:de·_ ut,"ii manera .expr_e~_a ,· invoca -

;:::,:~;~t~~::rd:.;:~ii:~;~:;1::~:h~Y .7~":t;,~º':·"·r'".~:~.·l••··u••• 1n•u~ 
, IV, ·En' ~u:~;-~~·>1:~~-~-··~:-:· t!n cuan-~~ p~es_cribe de __ ninnera automll:tica y. eje-: 

CUtiva·, t0do,·i.ct~----co_~~~a~.io a loa· uSos tioneatos en materia industrial o -

comercial .(párrafo no. 2)_. --

V. Eñ _quinto lugar, por Último, en cuanto fija como Obligaci6n de 

los pa.ls~á signatarios el dictar nonnas que prohiban la realizaci6~ dé a­

quellos actos y hecho enumerados en los incisos lo, y 2o. del p&rrafo no. 

3. 

7. LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL DERECHO MEXICANO, 

No hay en México una ley especial sobre competencia desleal, aunque­

existen varios autores que proponen ln crenci&n de una, 

Sin embargo, la construcción de los actos desleales podr.la haceise -­

teniendo en cuenta loa siguientes conceptos; 

lo.- La declaración general de responsabilidad por loa hecho il!ci--' 

tos (articulo 1910 del Código Civil para el Distrito Federal). 

2o.~ La doctrina del abuso del derecho (art.lcul~ 16 Código Civil pa­

ra el Distrito Federal). 

Jo,- Protecci6n civil y penal contra ciertos actos de competenc 1 .\ --



·~ 
desleal, expresamente previstos por la Ley de Invenciones y Harcas (añtes 

Ley de Propiednd tndustrJ.al) .Y•. 

4o.- Protecci5n en contra de algunos Casos de aniloga naturaleza me.­

diente nor!DlltJ. del Código Penal del Distrito Federal. 

En efecto, no solamente en la Ley de Invencion~a Y Marcas encontra-­

mos precepto!:& de loB cuales pueda derivarse alguna repres16n de los ei:tatt. 

de competencia desleal, sino que $iguiendo la fundaui.e.ntnción de lo~ res-­

pectivos art!culos constitucionales que regulan la libertad de trabajo, -

otros ordenamientos incluyen preceptos desgraciadamente aislados, con ten 

dencias represivas semejantes, por ejemplo, en el artículo 253 del C6digo 

Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales se establece: 

" Son ac.to& que afectan gravemente el consumo nacional y se sanciona­

rán con prlsi6n hasta de nueve años y multa de cien hasta. cincuenta mil p~ 

sos los siguientes; 

I. • • 
II. Todo acto o procedimiento que dificulte o se proponga difculcar·­

,la libre concurrencia en la producción y en el comercio.". 

Es claro que este artículo tiene au fundamento en el articulo 28 Con~ 

tituc!onal que en su parte conducente consigna: " ••• En consecuencia. Ja -­
ley castigar~ severamente, y las autoridades persegutr(n con eficacia. to­

da concentración o ~eaparamiento en una o pocas manos de artlcul~s de Con­

sumo necesario y que·~engan por obje~o obtener el alza de l~s precios; to­

do acuerdo, procedimiento o combinoción de los productores. industriales,­

comerciante o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, pa­

ra evitar la libre concurrencia o 1a co~petencis entre s{ y Obligar a los­

consumidores a pagar precios exageTados y. en general. todo lo que consti­

tuya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varia& personas dete~ 

minadas y con perjuicio del público en general p de alguna clase social •• ". 
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y cuya Ley Orglnica se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n del 

31 de agosto de 1934, con el nombre abreviadO de "Ley de Honopolios" 17• 

En asta Ley de Monopolios en el articulo So. fracci6n 11 se incluye 

(de igual 111anera que en el articula 253 del C6digo Penal antas citado) -

el t&rmino "libre concurrencia" en lugar del de 11libre competencia" al -
establecerae: "Se presumirán tendientes al monopolio: II. La importaci6n 

de aquellas mercancías, que por las condicionea en que se produzcan, pu~ 

dan venderse en el país a base de co~currencis desleal.". 

El ya comentado articulo 1910 del C6digo Civil, contenido en el ca­

pitulo V titulado "Da las obligaciones que nacen de los actos illcitoa11
, 

contiene tambi6n algunas tendencias represivas orientadas al castigo de­

los actos de competencia desleal en los siguientes términos: 

"Articula 1910.- El que obrando ilícitamente en contra de las bue-­

nas costumbres cause daño a otro, estar& Obligado a repararlo, a menos -

que demuestre que el dafto se produjo como consecuencia de culpa o negli­

gencia inexcusable de la v!ctilllD..". 

Desde luego, salta a la vista que la dificultad de aplicaci6n da e~ 

te art!culo consiste en la necesidad de probar, durante el procedimientO, 

la existencia de la norma consuetudinaria o bien del principio moral vi!!, 

·lado, entendiéndose par norma consuetudinaria aquella que regula loe ac­

tos prohibidos por la costumbre o la moral. 

Sin embargo, decir que las buenos cootumbre~ oon lao infringidas -­

cuando se habla de compecencia desleal, es insuficience. porque las bue­

nas costumbres lo que hacen ea proteger el derecho del empresario sobre­

el aviamiento, ya que. como dice Carnelutti: "La protecci6n contra loa -
actos de compet~ncia desleal consi~tc en o~parnr e! !nter~s del titular 

de la hacienda o lo que puede lla111arse w cohesi6n o compacidad.". 
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ltt. LA MARCA. 

1.- DEFINICION. 

Consideramos que de loa elementos que conforman .la llamada "Propie-­

dad industrial11
, la marca ea ain duda alguna. el que ofrece mayor relCiva!!. 

cia en cuanto a 18 trascendencia que para loa sistemas econ6micos de --­

cualquier pa!s, reviste la implantaciGn de un sistema jur!dico ad8cuado­

para au regulaci6n, 

a) En la Doctrina. 

Ea efec.tivamente la doctrina, la que tiende a definir loa conceptoa­

jur!dicoa, y esto ea noniial ya que esta tarea de definici6n incumbe a !a­

doctrina, y ~as disposiciones legales en nada la limitan, ya que la tarea 

y fines de la ley consisten en eatablecer facultades, derechos y obliga-­

cionea, paro no en hacer su claaificaci6n cient!fica. 1• 

En el &rea márcaria, loa doctrinario• han orientado aus intentos de­

definici6n concentrSndoloa en tres corrientes principalas2, encabezadas 

por lea teor!aa que consideran a la marca como un signo indicador de la -

hacienda productora. 

Otra tendencia considera que la marca no ea sino un signo que ident! 

fica al producto ca si mismo y no a la hacienda productora, tendiendo bK­

sicamente a individualizar dicho producto di!e~cnci~ndolo de otros de su­

miama especie o clase. 

La tercera poatur.::J. denominada "mixt~"• ea aquella que considera a la 

marca tanto indicadora de procedencia como individualizadora del producto. 
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Con respecto e los tratadistas que apoyan.la primera definici6n. po­

demoa mencionar a Aina3 , quien indica que: "La marca de flibrica o de co-­

mercio, es un sign~ cualquiera aplicado a un producto y que permite reco­

nocer la flibrica de que proviene o la casa comercial que lo vende. 11
• 

Pouillet4 , a au vez afirma que la marca es un medio 111ateriol de ga-­

rantizar al origen o simplemente la procedencia de la mercancía a loa te.!. 

ceroa que la compran, en cualquier lugar y en cualquier mano que ella ae­

encuentre. 

En cuanto a los que consideran a la marca colllO un agente individual! 

zador del producto mismo, podemos mencionar o Laborde quien afirma que -­

corrientemente ae confunde la "marca de orfgen" con la marca emblem.!itica, 

la primera designa el lugar de procedencia, y la segunda designa la pers.2_ 

no, el establecimiento o el producto. 5 • 

Por su parte el Dr. Ladas6 , expone que una morca ea fundamentalmente 

un signo, un a!mbolo o emblema que señala y/o distingue las mercanc!ae de 

un productor de las de otro. 

Las caracter!sticas blisicaa de los dos grupos de definiciones expues 

toa, son reunidos por Sepúlveda7 , quien expresa que lo morca es un signo: 

para distinguir, que se emplea para señalar y caracterizar mercancías o -

productos de la empresa o industria, diferencilindoloa de otros y tiene -­

por objeto proteger las mercaderlas poni~ndolas al abrigo de la competen­

cia desleal mediante su identificación. 

En ese mismo sentido, Guiaeppe Ferri 8 , nos dice que la marco es el 

signo distintivo del producto y precisamente el signo a través del cual -

se comprueba la procedencia de lo mercanc!a de una determinado empresa. 

La 1110rco es un aigno extrlnseco del producto, es decir, que Este debe es­

tar completo, sea funcional o estéticamente; la marca no puede, por tan-­

to, consistir en le forma del producto o de la envoltura. 



- 47 .. 

Con un fuerte carácter innovador, la escuela italiana contempor'-­

nea dirigida por Tullio Ascarelli, enfoca la esencia de la marca en fu~ 

ción de la clientela y considera que la razón de ser de la misma radica 

en la diferenciación que ae logra a trav's de su empleo y con relación­

ª loa consumidores. 

La protección de la marca con1Jtituye - afirma esta doctrina - 11ni­
un premio a un esfuerzo de creación intelectual que pueda ser protegida 

por si misma, ni un premio por las inversiones en su publicidad, es un­

instrumento para una diferenciación concurrencia! que tiene como último 

fundamento la protección de loa consumidores y por lo tanto sus llmitea 

son la función distintiva que curap_le. 9 • 

b) En l.aa Leyes Mexicanas de 'l.a ·"Materia, 

Las leyes mexicanas de la 1114teria, entendiendo como tales, la abr~ 

gada de Propiedad Industrial y la vigente de Invenciones y Harcas, no -

intentan elaborar un verdadero concepto de marca y ae concretan a seña­

lar que: "Pueden constituir una marca.,, y en general cualquier medio -· 

material, que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer­

distinguir loa objetos a que se aplique o trate de aplicarse de loa de­

su mism.B especie o clase. 1110• 

Con la misma tónica se indica, asimismo, que las marcas de produ~­

toa 11se constituyen por loa signos que distinguen a los articulo& o prg, 

duetos de otros de su misma especie o clase, 1111 • 

I 
De las consideraciones expuestas puede deducirse que nuestra legi~ 

lacién se pronuncia, sin intentar definiciones propiamente dichas, por­

considerar a la mar&a como un signo individualizador d1l producto, en -

concordancia con la segunda de las tesis doctrinarias a~tea considera-­
das. 
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2,- ANTECEDENTES lllSTORlCQS, 

2.1·.- Internacionales, 

La adopción de un signo distintivo para la identificación da su mer­

cancla es en el comerciante un aspecto que se remonta pr4cticamente a los 

or!gene~ da la humanidad. Al situar histórica~ente el nacimiento del hom- · 

bre comerciante, encontraremos sin duda alguna el 'origen de la marca. 

En efecto, _ea la marca como institución, la p~im~ra que aparece en -

la antigOedad con relación· a las dem&s: inetituciones de la propiedad in--.·-· 
dustrial, 

-. - _- ·_ ' - . '. ·.· . '_':•_ -_. :_ . ; 

Se -puad;;· Bfir11111~ _ asimi~mo ·que,· mÍe'.~trits é:n las patentes de invención 

en los modelo& de .-fiib-~iCa":iii'd~Striales o a.rt!sticos, es· la creac
0

i6n la r!!. 

zén Prii:iordiÍll -de' .. :~~-·_e_~.i~i:~·~-c~8~-:eÍt-ei.-.&:rea de las·marca.s no es"esto lo_­

básicamente: ·iaipor-tante·;_': ñi_"10'._c\ue·_ dB fiácimiento al instituto,· sino· que lo 

.as ia neC.esid"ad:·i:J~ :-evi·t¡¡-~~'~rl· un-a fcirma. objetiva y ostensible la competen~ 
cia deslea~ y· la :c0né_usi6n consecuente con el consumidor, 

De -~~-~~ormi~O~: a-· sái:a idea Jack12 afirma qup en materia de 'marcas-. 
11 es mlis iiriportan"ce_establécer medios eficaces cont_ra la 'c:ompetenCia. des­

leal que principios jurS:dicos rigurosos ", 

Comparta esta opinión Stephcn P. Ledas (autor ya citado) a~ apuntar­

quo 11 hist6rica y naturalmente la protección de las marcas entra en el d!!, 

minio de la protacci6n contra la compecencia desleal, la cual ésta basada 

en la honorabilidad y la rectitud, o sea en la prohibici6n de perjudicar­

il!citamente la actividad ajena.", 

Por otro lado la antigOedad, tanto del uso de la marca como de su r~ 

gulaci6n jur!dica, difiere notablemente del de las invenciones, ya que 
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desde la época anterior o Cristo y particularmente en el antigOo De-· 

recho Romano· se regulaba el uso de la propiedad de loa tnarcas aanci2 

nando la imitación a través de la actio inluriarem o de la~ ~­

~ establecida por la Lex Cornelia. En ésta legislación se casti­

gaba al usurpador de un signo marcario o de un nombre, sin que se -­

precise si la causa de la sanción era la adopción de signos diatint! 
vos con fines ·fraudulentos, o 'si el castigo se establec!a por viola­

ción de actos· distintivos, ya que se causaba una confusión entre loa 

productos y .se hac!a dificil al reconocimiento de la propiedad res-­

pecto ,de los 111Brcas de flibrica particulares, o si bien la esencia j,!! 

r!dica de la aonci6n' estaba basada en la represión de la concurren-­

cia desleal que se traduc!a en lo usurpación do lo clientela. 13 

Los Estatutos de Mercaderes de la ~iudad de Cremona prohibían -

ya" el uso.de la marca de otro mercader ••• sin su especial licencia", 

o bien "que se hiciera marca semejante a la de ocr~ comerciance ••• D­
cupi'lndose de condenar y hacer efectuar que ningún otro use de tal,_-­

tilarca ••• Y.todo mercader contraventor incurre en la pena de 25 li--­

bras imperiales, la mitad-de-la cual multa, ingresi'lre en la mercode­

r!a de Cremona y la o era mitad serli para el acusador", 14 

Por otra ·parte se 

inventos se encuentran 

piensa que "las primeras leyes 
• en la Venecia del Renacimiento 

en materia de­

y la Parte Ve-

neciana do 1474". Esta última puede considerarse como la primera ley 

en materia de patentes, cuyos efectos sistemáticos son los que, in-­

cluso en los primeros años de 1400, fueron expedidos por lo Repúbli­

ca Veneta. 15 

Desde la más remota ancigOedad, pastores, ganaderos y gañanes 

usan t11arcas para distinguir las reses y cabezas de sus ganados. En-­

ere los pueblos y pastores de la Ar~bia se habla de la morca "como 

de una institución divina transmitida a los hijos del desierto por -

su padre común Ismae111 •
16 



, .. 

- so -

En el Museo PompeyanD de N6~ol_~~-:.·~~y un gran nG~~r~ :d~ ll:nforaa que 
llevan la marca, ·uslind~se' co~~---~~1. '~1 ·-~ombre "de·-~-~~-ue1 -licor"iata de la -

antigtledad M~rcus .·MoÍ~sus -·i'~V~~~~~ ·de_· ~ri. lfc~r mUy a~reciado en aque--­
llos t-iem~os, ''.Li~u~n~m-ó_~Í:_i~~~- H. '.H~J.u·~-¡~¡_:·~7,~-· - . _,_.-_ 

2.2. EN HEXICOo 
·. __ - :- . ' _·..-;- ·: . 

Por lo q'ue respecta ~~a antecedentes hist6ricos de las marcas en-

n~es~rci p~fs, pue.de ind:i.°aarse que por l!> que toc4 a lá época precorte-­

siana, ·a Pesar_ de 1~ ·nVan~ada· cultura de los pueblos del Anlihuac y 'de -

Íoa·importantes" a~ancea que i~trodujeron en algunas ramas de la ciencia 

del derecho, no se tiCnen antecedentes que permitan concluir a cicncia­

cierta la existencia de instituciones reguladoras del derechO sobre lna 

marcaa. 18 

En la época colonial y debido al monopolio comercial ~stricto que­

España establec!a con relación a sus colonias, y que derivaba en un co­

mercio prlicticamente doméistico en ése.as, no se requería del uso de sig­

nos distintivo11 ni de instituciones jur!dicas r~guladoraa de dic110 uso. 19 

Sin embargo, son propias de la época, las morcas empleadas en oh-­

jetos de metales preciosos "que tend!an a controlar el pago de los der.!. 

chos reales fijados en la explotación de los minerales". ZO 

Fue hasta el México independiente que se incorporaron a las legis­

laciones generales de la época al~unos preceptoB que pueden considerar­

se precursores de las legislaclones marcarlas actuales, (Código de Co-­

mercio _de 1854, c6digo Civil de 1870 -que incorp~ra antecedentes de pr,2 

tección .marcarla con adaptación a los Derechos de Autor-. Código Penal 

de 187~, Código de Comercio de 1884, Ley del ll~e diciembre de188S y C2 
digo de Comercio de 1889), 

Es hasta el perfodo presidencial de don Porfirio D{az cuando se --
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promulga el 28 de noviembre de 1889~ la Léy de Marc~a de :FábrÍc~ C:o.Íai­

derada como el primer' ordena~Íento ·espacial en }a' m.aC:.eria-~ anC:~cedente­
verdadaro da las actuales legislaciones autó~omas. 2.~ 

Esta ley de uno l!l.8nera expresa consignaba-el
0

concept~ de marca di­

ciendo en su artículo lo._ que1 11Se-coriSidera· com~:m~rca d~·. fábrica cua! 
. .· ~ . 

quier signo determinado de la especialidad para el cÓmCrcio de un pro--
dueto industrlal".· ' .,~. 

Si se tOman en consideración los someros antecedentes históricos -

proporcionados del nacimiento de los signos distintivos y de su protec­

ción jurídica, puede notarse que, la razón lógica de que la marca censa 

orígenes 111.!is antigllos que la invención, deriva de que es indiscutible-­

mente m&s fácil el ocupar m.nterialmente que el crear. Es m&s sencillo -

señalar o "i;narcar" un objeto ya existente, que el inventar otro nuevo, 

Es realmente~a la Epoca moderna a quien corresponde el invento de­

la "propiedad industrial" debido a que "en la antiglledad el trabajo in­

dustrial se hallaba organizado en gremios y corporaciones por lo que no 

hnb!a en realidad actividad individual sino colectiva y cuando algo se­

inventaba, solfa benl!ficiar l!Xclusivamente al grl!mio". 22 

Esto nos permite deducir que el origen de la marca radica en lo P.!?. 

sesión de un símbolo, de un signo o de una identificación; de ah! que -

muchas de las 111nrcns más antlgOas y particularmente "aquellas provenie_!! 

tes de la alfarerra y que han sido l!ncontradas en las ruinas de Ampu~-­

rias en Cat~luño, SI! identifi~nban mediance una descripción di!l nombre­

del artífice o de la fábrica inscrita dentro de la figura de un pie. P~ 

ra algunos autores antigu9.s cotio .P'{lla y Forgas es posible que dicho -­

pie significára el acto de posesión que sobre los slmbolos querían sig­

nificar los antiguos nrtesan~s, 23 .'ya Pablo establecía el pedis sedibus 

o sen la implantación del pie sobre algún objeto, como la base para d~ 

finir la institución de la posesión. 24 
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3.- NATURALEZA JURIDICA. 

Conaidaramos,·junto con al maastro Justo Nava Ne¡reta25 qua as de -

vital.importancia el conocimiento de la naturaleza jur!dica de laa mar-­

cas para fundamentar y dar validez constitucional al derecho de marcas.­

como una inatituci6n a instrumento protegido y reconocido por nuestro -­

sistema jur!dico, y por otra parta para establecer con precisi6n, en a-­

tenci6n a' la l!l4teria, la competencia da loa tribunales en caso de un co.!!. 

flicto. 

a) Derecho PGblico y Derecho Privado. 

Existe una corriente da autores como Ferrara26 , Ramelta27 y Georgea 

de Ro28 que sostienen que el derecho a la 1114rca es de naturaleza jur!d!co 

privada, pero tambiEn hacen notar que se manifiesta el intarEa pGbltco -

en las marcas, con lea disposiciones universalmente adoptados sobre su -

publicidad, sobre au inscripci6n a los registros, rcprcsi6n penal de la­

imitac~Sn, uaurpaci6n de las marcas, etc •• 

Para otros autores, el derecho de las marcos se encuentra dentro 

del DerechO PGblico (en particular en el Derecho Administrativo), os! lo 

afirman Pallares, De Pina y Rojina Villcgas. 29 

Por otro lado, hay quienes afirman que •!derecho de las marca~, pa~ 

ticipa tanto dentro del Derecho Privado como del Derecho PGblico, es de­

cir se trata de un derecho mixto Pero principalmente fundado en el Dere­

cho Prf.v,1do, en este sentido f!!° ln opinión de Roubter30y Pedro G. de Me­
dinn. 31 

Pensamos que la primera opin16n es la ttll:s acartod.a, puest:o qua como 

yn hemos dejado nsentndo la marco surge de ln necesidad del comerciante­

individual de identificar su producto. 
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b) Teoría de loa Derechos Reales y de loa Derecho Accesorios. 

Las m!s antiguas concepciones de la naturaleza jurídica de las mar­

cas iban desde aquellas que consideraban a estos signos distintivos ver­

daderos Derechos Reales, hasta las que veían implícito en el derecho de 

la marca, un auténtico derecho de propiedad directo. absoluto y exclua! 

vo. 

También dentro de las concepciones originales de la naturaleza ju­

rid!ca en cuesti6n, cabe citar aquellas que aseveraban que el titular -

de una marca tenía derecho a ésta como consecuencia de la propiedad que 

tenía sobre loa productos. 32 

H. Rotondi 33critica estas teor!aa señalando que el derecho al uso­

exclusivo de la m.arca no es aut6nomo, o sea que no tiene como objeto a­

la marca en ~uanto tal. ni puede con:iderarse .un accesorio del derecho­

al producto. La prueba de la no autonomía del derecho en estudio radica 

-afir=a- en que dicho derecho no puede transmitirse independientemente­

de la hacienda y en que la transmia16n de Esta implica también la de la, 

m4rca. Aceptar por otra parte -señala~ que el derecho de la marca sea-· 

un accesorio del derecho al producto, sería tanto como admitir que la -

venta de cualquier producto, al que se adiciona la 1114rca, lleva implíc! 

ta la transmiai6n d;e dicha 1114rca. 

c) Teoría Je los Derechos Intelectuales. 

En esta tco•!a, por primera vez se contempla la necesidad do encu~ 

drar el de•echo a la 111Drca en una clasificaciSn aui-generia distinta a­

la cl6sica de Derechos Reales y Derechos Personales. Así, considera co­

mo derechos intelectuales aquellos cuyo objeto es propiamente la crea~ 

ciGn o, en ot~as palabraa, el producto d~ la inteligencia del hombro. 

Edmond Picquard, intenta desvirtuar eata atir=aci&n y sostiene la­

teorfa. de la cual es el principal repreaentante, que a pesar de que --
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11el esfuerzo intelÍlctual de creaci6n eatA' rliducido a un m!nimo y hasta 
puede llegar a ser un t~Gbajo de. simple ele"cci6n, esa pequeñ!aima apl! 

caci6n personal ~el eap!ritu baatar!a para inCluirloa en los Derechoa­
Int0electualea". 34 

d)Teor!a de 108 Derechos Inmateriales. 

Esta tendencia puso.a por establecer que la importancia de una in!. 

tituci6n•jur!dica no radica en la forma de su craaci6n 1 sino en la co~ 

veniencia social que para una comunidad representa, en un momento da-­

do, al proteger y sancionar un derecho. 

La evoluci6n de la sociedad trae aparejada una evoluci6n constan­

te de loa' derechos por lo que al· lado da lo!.derechos cl(aicos 1 se pro­

tegen actualmente, por su valor social y econ6mico loa derechos ·indus­

triales y pOr eu valor econSmico y moral loa derechos literarios y ar­

tísticos, 35 

Tanto lo!,.derechos industriales como los literarios y artísticos -

tienen como objeto cosas in.tangibles y carentes de l!LSteria, por lo qua 

se califican, de acuerdo a la teor!a expuesta como derechos inmateria­

laa. 

a) Teor!a de loa Derechos Individuales. 

Diflcilmente desligable de la teoría da los derechos de personal! 

dad n los que realmente se refiere, ea aquella teorla que considera -­

que conjuntamente con los bienes inherentes al individuo, como el der.!. 

cho a ~a salud, a la libertad, al honor y al nombre propio, se encuen­

tra e!.derecho a la marca, 

Para aceptarla, ser!a menester conceder que la marca identifica -

a la hacienda productora y no al producto en si, lo que ee inaceptable 
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en un mundo altamente industrializado y comercializado como el actua
0

l -

en que las 1114rcaa tienden a tener vida aut6noma. con independencia de -­

tal o cual empresa. 

De la esencia de esta mismo teor!a deriva aquella que considera i!, 

timamente ligadas a la hacienda y a la 111arca, oponifndose a la libre 

transferencia de una sin la otra, H. Rotondi, representante de esta po~ 

tura, concluye di! cal sul!rte, que el derecho al uso de la marca es "un­

diritto accl!aorio al diritto del titolare sulli-azienda036y que en con­

secuencia s6lo sigue la suerte de Esta como un pa:ticular coeficiente -

de su valor o de una parte o ram.a\de, ésta. 

f) Teor!a de4los Bienes Inmateriales, 

Esta e~ la tesis que puede considerarse de mayor actualidad, no s2 

lamente en loa intentos orientados a determinar la naturaleza jur!dica­

de las 1114rcas. sino en aqul!llos encaminados a estructurar la propiedad­

.industrial en general, 

Pensamos que, sin negar loa mEritos que otras teor!as puedan tener; 

tomando en cuenta los momentos hist&ricoe que les dieron vida, la teo~ 

r!a de loa bienes inmaterialea es la que m.fa luz suministra en cuanto a 

la naturaleza de las creaciones iñtelectualea y la qua mejor permite t,2_ 

mar conclusiones en armon!a con las condiciones econ6micaa 0 sociales y­

tlcnicaa de nuestro tiempo y d• nuestro pa!a. 

Por bien inl!ID.terial entendemos. aquel externo al sujeto en el que­

so individualiza la creaci6n intelectual tutelable y como tal. sa con-­

vierte en punto de referencia de derechos absolutos. 3-7 

Otras tendenciaa identifican al bien inmaterial como sin6nimo de 

creaci6n intelectual mientras algunas mns lo conciben en contraposic16n 

a cosas corporales "y se habla en;oqces de cosa incorporal11
•
38 Ya los 
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romanos conceptualizaban a las cosas' corporoleS como aquellas percepti­

bles por los sentidos y. a contrario sensu las 'incorporales, es decir, -

aquellas que no son· perceptibles inmediatamente por los sentidos, 39 

Independientemente de que el concepto de bien inmaterial se apegue 

a la do~trina cl6sica o a los planteamientos de la doctrina italiana -­

contempor6nea, es indiscutible que el derecho actual reconoce deíiniti~ 

va.mente la necesidad de tutelar este tipo de bienes entre los que se in 

cluyen los mn.rcas, las patentes, los nombres comerciales, etc,, imputiin 

doles dl!rl!chos absolutos. El problema radica en determinar cual es pre­

cisamente el interEs tutelado por el Estado en su tendencia proteccio-­

nista, cuando ésta se relaciona con los bienes inmateriales antes seña­

lados. 

La dnctrina se pronuncia generalmente en pro de dos corrientes· --­

principales; aquella que ve la justificación última de la disciplina en 

su función para el progreso cultural y tEcnico y la que la estima como­

un premio al trabajo (derecho premia!), Dentro de istn últi11111 tendencia 

ee agrupan aquellos que propugnan por la libre circulaci6n de la marca, 

o sea por la· superación del principio de la especialidad y por equipa­

rar en el terreno de protecci6n a las marcas registradas y a las que no 

lo cstén. 40 

Asimismo al reconocer al bien inmaterial (en el cual se individua­

liza la creaci6n intelectual) como un punto de referencia de derechos -

absolutos, se da pie a que algun~s autores ase~ejen el interés tutelado 

con un ver-dadero dcl"echo de prop,icdad. 

Carn~lutti, por .ejemplo, ·considera que dentro de los derechos abs2 

luto~ o primari~s Se incorporan los derechos de personalidad, o sea, a­

quellos inherentes a·1a persona por su curácte~ de tul y los derecho~ -

de propiedad que ·ae'dl~iden en derechos de propiedad material y en.der!. 
chos de, pi-.oPiedad -iil~terial. 4 j 
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El bien inmaterial tutelado por la propiedad del mismo nombre ee 

para este autor, la mismn hacienda entendida como la organizaci6n de­

los factores de la producci6n con una finalidad económica; organiza-­

ciSn debidamente aviada, o sea imbu!da de la energ{a o idea del autor­

de la hacienda. Carnelutti va aún más alla al considerar que, en con­

secuencia, el bien inmaterial tutelado por una marca ~ una patente es 

precisamente la idea, inventiva, en el caso de la patente y 11el avia­

. micnto", que tambiéñ se resuelve en fuerza ps!quica acumulada en la -

hacienda, en el caso de la marca, En otras palabras si no hay hacien­

da, y consecuentemente si no hay aviamiento, 42 no hay marca, la cual­

viene a ser consecuentemente no un bien en si 1 sino un·in~erés, O sCa 

una mejor posición para disfrutar el bien, en cuanto asegura' la excl~· 
sividad del goce, 43 

g) Tendencias derivadas, 

En contraposición a 'la tes·i~; -~~n-dÍ.·e~~-e: ·a.· ~~nsider,~~' ·e.l aViO.mie.rÍ­

to como bien inmaterial d~re~·~a~~~~te··~t.~:t~l~_dó, '.lá úíisma,'Escuela _It~li!, 
na Contempor4ri"ea hil div~rsiiicadÍl·~sulÍ _j,oSi:UraS :.O.~lenéa~do .d.ich~· tutela 
a áreas di·fere-~tes. "_ .. -'.:-¡;:~~- ':·· "-:·· -~,-~;;,': , ;>-' 

_-:,.·. ·.·/' 
• c. -.• ,' • ;;_• 

Greco, por. iijemp"t(;·, séP~~á-.:-i:á :.;c¿~eit.ió;.( eXi~t-~tl-t.; entre·. bienes in­

materiales y hacienda, viendo un b·i~~-i~~~~;i~l., ·'..¡poi lo>"tanto, tUt_! 
:. _, .··' ,·: .. :. - .. ·44 

lndo directamente;. en la clientela, 

Casanova.- considera por otra. parte 

~uentra en el concepto de monopolio.~5 
que e_l hilo. conductor se en---

.. 
Franceschelli, recurre a la toorta del monopolio.o de la cliente­

la para explicar las instituciones relacionadas con loa bienes inmate­

riales, lo que en opinión de Ascarelli46 es un volver atr(s en el plall 

teamiento de Estas instituciones, propio de las leyes inglesas. desco­

nociendo el progreso realizado en el derecho de la Europa continental. 
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Ascarellio derivando su postura del concePto de bienes inmateria­

les, llego a ~o conclusión de que el interés tutelado, en la discipli­

na de las inst:it:lici"ones relativas a las invenciones. a las obras del -

ingenio y en general a los bienes in1113teriales. es la concurrencia y -

particularmente la probabilidad de ganancia derivada del ejercicio del 

derecho absoluto relativo al bien inmaterial externo al sujeto, y con­

siderado como la individualización de la creación intelectual. 

En otras palabras, el interés tutelado en los bienes inmateriales, 

no es, para este autor, el que tiene por objeto el goce de la. coa~ ma­

terial, en la que la creación intelectual se exterioriza, sino· el. de:­

la probabilidad de ganancia representada por la posibilidad· de utili-- · 

zar la creación intelectual en uno actividad frent8 a· tercero&;- 47 

h) El lnter6s Tutelado en las ReaollÍéioncS jÚdi~J.:~i'es;· 

Sin_ basara~ -~a~e~·¡fica,~e~t~--.-~~ ··~18~'~,~·-:,:~~-· .. ~~~-~-·~~~-stur~:~:-; expuestas, -

pero tomando en cuenta sus preau~uestOs> --1~: ac~-i~idad .·judf.Ciai~ al dec! 
' . .. - ' 

dir los· casos concrétos en· <lu~·.ae· 'inV01UC:ri1n·,,.;f~:t"~éionB's: al. de-re cho de-
• • ..... _' ,:_.:; '·;··· "' 1 .-. :. - - :-: --. ·-_ - -. • • • 

la morca,: _tiende o ~ro~~ger _gene:ralme~.te~~,°.s ~~-~or~s'. e~_P.~ctfic_os, cona! 
der1indolos como _el interés tutelado.-direi:tamente_ por·e1 derecho· a lo -­

marca en. cuestión, Por u!Í lodo .p-rotege· el frau.iÍe ·_o_· e°~g~ñ~· al consumidor 

y·por otro la desviación de la clientela y.la ·e'xpeétativa de utilidad -

leg!'t.tma dé1 -~·itul8.r del derecho. 

En los Estados Unidos, por ejemplo, en el caso _Du Pon-t Cellophane, 

Co. va. Waxed Products Co. (1936) 85F (Zd) 75; Z6 TM Reporter a 13 (~O) 

el Tribunal de Apelaciones -al revocar el fallo del Juzgado de Distrito 

que hebia considerado que la marca es independiente de lo que está en -

la mente del consumidor, cuya interpretación del significado de una pa­

labra usado c'omo marca ea imnaterial- aseveró: "Dicha teoria· est& en 

desacuerdo con la naturaleza del derecho de marcas. Los derechos del r~ 

clamante deben ser basados en una lesión que el demandado le ha ocasio-
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nodo al engoñor a los consumidores aceren del or!gen de las -mercanclas 

vendidos, desviando as{ su clientela. Tales derechos no están fundados 

en uno simple autorización sobre una pnlabrO. O un signo sinO en· unft o=. 

ción para impedir el engaño", 48 

En la Gran Bretaña, la idea de impedir el fraude al titular del -

registro, como interés directamente tutelado, puede constatarsa·en 111-

parte relevante de- la resolución dictada en el· caso ford vs. Foster --
. . 49 .. 

(1872 L.R. 7ch. 354 relacionado con la more~ Eureka) ,que señala: ---

11 ••• el derecho a la marca identificado como derecho 
0

de un comerciante 

a que no se le defraude por la venta de otros arttculos, que al usar -

su marca se venden conio si fueran suyos,". 

i) La Marca como un-Derecho de Propiedad, 

Es f¡cil notar que 'el c_omún. denominador de las principales tesis­

expuestas, para ·axplicnr-la_naturaleza del derecho a la marca y el con 

secuente interés tutelado por dicho derecho, está constituido por el -

concepto de ','propiedad". 

Particularmente Carneluttl en su' teo~{a de. la ~~~p~~d-~d- 'in~~e--­
'l'ial, y Aecarelli con su doctrina de los,.bienes inmateri~les y· de loa- -

derechos ab.solut~s relacionados con ésto.& 1 ·.conciu~en a~e~tand~, la exis 

tencin de un tipo sui-generia de propiedad en la naturaleZa de los -·;;e: 

rechoa relacionados con loa signos distintivos~ 

Ferrara es aún m&á defi~itivo en su postura y como resultado de·­

su "rica investigación 115~ afirma que la marca as en s{ un auténtico· d!, 

recho de propiedad yo que·. por un lado existe una entidod econémica _y -

por otro lo vinculación de dicha entidad ~l. señorto exclusivo de un ª!!. 

jeto al cual le es-da.do usarlo mientras que adem.li'.s. la tutelo concedi­

do sobre. este bien, s·e· cÍiferencin claramente a virtud de notas espect­

ficas e inconfundibles, de aquella otro que gotontiza al sujeto el -~ 
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goce de los otr~s bi~nes. 51 

Con -la misma "'i6ni~a se. afirma· en. el medio latinoamericano que "el 

derecho a ia m'arcii.:.no: es ·mli~_--q~·e .Un. deÍ'.ocho de propiedad que se ejerce 

mi?diante _t!l"-ÍJSo ·de ·la m'zirc~". 52 · 

La marCa"r~ed_e definirse en términos generales, como la aptitud de­

un signo distintivo para proteger,. indicar la procedencia, garantizar la 

calidad y promover el consumo de un producto o el uso de un servicio. 53 

Estas características que se incluyen en la definición de ln marcn­

constituyen la estructura de su función, ya que es en la efectividad de­

las mismas que radica el éxito de unn marca. 

Puede añadirse que la finalidad de la morca radica, asimismo, en su 

capacidad tanto para formar una clientela o través de la fácil identifi­

cación de los productos en el mercado, como en su aptitud para cons.ti--­

tuir un medio de acaparamiento de dicho mercado al polarizar la atención 

del consumidor hacia un producto que satisface una necesidad independie~ 

temente de su composición, eliminando virtualmente la competencia de --­

otros productos. Estas funciones permiten que, en cierta forma, las mor­

cas sustituyan a las patentes cuando éstas han caducado extendiendo los­

monopolios de la explotación de las inve_nciones, v.g., de las co111posici2 

nea químicas, más allá de la vida legal de tales patentes, ya que el con 

sumidor continuar4 orientándose por la marca del producto, sin importnr­

que los competidores fabriquen libremente éste y lo expendan al amparo -

de otra~ marcas. 54 
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IV. DELITOS Y COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE MARCAS, 

1,:: DISPOSICIONES JURIDICAS. 

A) .LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. 

La competencia desleal en materia do mnrcae eetá regulada específi­

camente por la Ley de Invencionee y Marcas, publicada en el Diario Ofi-­

cinl de ln Federación con fecha 10 de febrero de 1976, por las raformae­

publicndas en el Diario Oficial de la Federación del viernes 16 de enero 

de 1987, mediante el Decreto por el que se reforma y adiciona la Lay.de­

Invencionen y Harcns y por BU reglnmonto publicado en el Diario or1C1B1-

de la Federación el 30 de agosto de 1988. 

Es por eso que procederemos a realizar un anñlisis de ésta Ley en -

los artículos que coneideramos relncionadoe de alguna manera con ln com­

petencia desleal: 

" Artículo 1.- Esta Ley regula el otorgamiento de 
patentes de invención y de mcjorae¡ de certifica­
dos de invención; el registro de modelos y dibu-­
joe industriales, los apoyos y facilidades raspe~ 
to do los derechos mencionados solicitados por -­
los trabnjadoree, micro y pequeñas industrias¡ el 
registro de marcas, las denominaciones de origen­
y loe avisos y nombree comerciales; nsr como la 
represión de la competencia desleal en relación -
con los derechos que dicha ley otorga,". 

Como se desprend~ de la lectura de éste primer Rrfículo, la Ley de­

lnvenciones y Marcas señala ya desde au primer precepto que regula e~ -­

forma específica la competencia desleal en relación con loR derechos que 

la misma otorga, encontrándose entre estos la protección de laR marcas. 

Por tanto, consideramos que cualquier otra acción que se intente P!!. 

rn reprimir la competencia desleal en es~a 1!14Ceria, basándose en layl'·,, 
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de materias diversos, no podr& ser calificado técnicnmeRte como uno ac­

ción encaminado .2!.!.......!! a reprlmir la competencia desleal en materia de­

mnrcns, sino que deberá definlrse de ocu~rdo al.área jur!dico en que se 

interponga tal acción. Por ejemplo, el demandar daños y perjuicios por­

la v{o civil, derivados de un menoscabo patrimonial producido por una -

competencia desleal en tDllteria de mnrcas 1 en nuestro concepto ser& una­

acción meramente civil, surgido e{ de ese procedimiento mercantil enga­

ñoso, y circunstoci8lmente dirigida a reprimir dicho hecho deshonesto,­

ai.ás no por eso debe ser considerada como el 111edio idón.eo para controre!. 

tar ese tipo de conductos. 

En resumidos cuentos, como lo misma Ley lo eapec{fica en su ya --­

transcrito arc{culo 1, lo misma regulo lo represión de la competencia - . 

desleal en forma especial y es ah{ (en eso Ley) en donde deben encOn--­

trarse los medios represivos de la mlsma. 

" Articulo 2.- Las disposiciones de lo presente Ley 
son de orden público y de interés social. Su aplica 
ción corresponde al Ejecutivo Federal por conducto= 
de la Secretor{a de Comercio y Fomento Industrial. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog{a se 
r& órgano de consulta en los términos de lo Ley qué 
lo creó as{ como los dependencias del Ejecutivo Fe­
deral cuando lo Secretar{a de Comercio y Fomento In 
dustrinl lo considere convllniente, 11

• -

Este art{culo se concreta a señalar, de manero innecesaria desde -

nuestro punto de vista, que las disposiciones de la Ley son de orden pi!_ 

blico y de interós social. y nos parece innecesario porque o nuestro ~ 

leal saber y entender todas loa disposiciones legales dtlben de ser de -

orden publico y de interés social. aún y cuando lo mismo no se cxprese­

en forma espec!f.ica en el text.o de la ley. 

Sin embargo,, lo que s! es importante comentar es que la oplicaclón 

de las disPosicioneS de ése.O. Ley corresponde exclusivament.e al Ejecuti­

vo Federal. por conducto de la Secretar{a de Comercio y Fomento lndus~ 

erial. 
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" Art!culo 88.- El derecho de uso exclusivo de una 
marca se obtiene mediante su registro en la Secre­
tar!a de ~omercio y Fomento Industrial. 11

, 

Pensamos que este art!culo es importante porque establece el dere­

cho de uso exclusivo de una lllllrca para el titular del registro, exclu-­

yendo del goce de semejante privilegio a toda aquella persona que pre-­

tenda usarla existiendo un registro previo en la Direcci6n General de -

Invenciones y Marcas. De aqu! parte, por tanto, el presupuesto básico -

para ejercitar una acci6n en contra de quién este usando una marca ya -

registrada, puesto que el artículo en comento es muy claro, ya que otoL 

ge el derecho de utilización de la marca exclusivamente al titular del­

reglstro. 

" Art!culo 90.- Pueden constituir una marca: 
1, Las denominaciones y signos visibles, su-­

ficientcmente distintivos y cualquier otro medio -
de identificar los pro~uctos o servicios a que se­
apliquen o tracen de aplicarse, frente n los de su 
misma especie o clase. 

11, Los nombres comerciales y las razones so­
ciales, siempre que no queden comprendidos en las­
prohibici.ones previstas en el artículo siguiente.". 

La importancia de este art!culo se puede examinar en relación con­

lo que establece el art!culo siguiente: 

"Artículo 91.- So son registrables como marca: 
1, Las denominncioncs y signos que no reúnan­

los requisitos que señala la fracci6n 1 del nrtfcu 
lo anterior. -

Hos parece una falta de técnica jurfdica la inclusión de esta FraE_ 

ción en la Ley de Invenciones y Marcas, ya que bastaba con que en el ªE 
t!culo anterior se señalaran las caraccer!sticas indispenoables parn ~ 

constituir una marca para que se entendiera n contrario senau que todo­

aquello que no pod!a constituir una marca no sar!a registrablc como ~­

tal. 
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" VIl. Las que reproduzcan o imiten sin autoriza­
ci6n escudos, banderas y emblemas de cualquier -­
pa!s, Estado, Municipio o divisiones pol!ticas si 
milares; as! como las denominaciones y siglas de= 
organizaciones internacionales, gubernamentales,­
intergubernamentales, no gubernamentales o de --­
cualquier otra organización reconocida o[icialmen 
te; as{ como la designa~i6n verbal de los mis---= 
mos, 11

• 

Con respecto a esta fracci6n ·:01 Doctor David Rangel He dina 1 opina 

que el escudo de armas nacional consiste en letras, normas y figuras -

que usa o debe usar el Estado para distinguir las cosas pertenecientes 

o emanadas del gobierno, lo cual quiere decir que estos elementos son­

los que usa el poder público para diferenciar las cosas oficiales de -

las particulares. 

Los escudos de armas y los emblemas nacionales representan la di&. 

nidad y personalidad del Estado, de sus glorias y tradiciones. Y en -­

tanto que dichos atributos simbolizan la soberan!a nacional, no pueden 

ser objeto de una vulgarización industrial y mercantil que lesionar!a­

los sentimientos que interpretan. Hay otras razones capec!ficas de or­

den público que fundamentan las prohibiciones de que trata esta frac~ 

ción y que pueden concretarse en que, por una parte, la Ley se ha pro­

puesto evitar que algún productor o comerciante, mediante el registro­

de esos signos, se los apropiase para amparar sus actividades comerci~ 

les o industriales y hacer que"sus productos o mercanc!as o servicios, 

adquiriesen con la imposición de la marca un sello oficial que en ve~­

dad no tendr!an. 

Por otra parte, y esto es muy importante para nuestro objetivo u­

na marca as! formada induce fácilmente a engaño, porQue da _lugar. a su­

poner que el titular goza de especialidades o privilegi~s o que elabo­

ra el producto bajo la vigilancia del Estado, o que se trata 'de' esta­

blecimientos que, forman parte de la Administr8.ci6n Pública;-
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Es decir. que de no existir;.:la_ norma prÓhibitiv.a. tampoco, se impe­

diría lo posible co_nfu~i_ó~-- -d~--,¡~~'-:° ~bJ~t.~si·-~ ~~od~ctos o ss~viCios ofici~ 
les con los de fAbricDción ·o ~~'opfé-~ú1d pri_v.ada. 

·._'; 
---., '· .• 

Lo mismo -puede! decirse respei:to· a io8 denWs cosos. que ·señala. lo -­
fracción en. co~e·~-~6-( ~-~~·d~cir:';--_'.Se :t.-r;{Co. de. prOteger al pGblico de Sllr -

engañado por el'. co~~i-c'i~n~e_.qu~ ut.ilÍzara estas-siglas o denominaciones 

de org.anism~s reconocidos oficialmente. 

"·VIII~ Los_que reproduzcan o imiten monedas, bi­
lletes de banco y otros medios oficiales de pago­
nacionales o extranjeros o las monedas conmemora­
tivas.". 

Sería absurda la admisi6n como signo o medio material para consti­

tuir una marca, la reproducción o imitoci6n de monedas, billetes· de barr 

cu y otros medios oficiales de pago m1cionslcs o extranjeros o las mon!. 

das conmemorativas. 

Esto obedece n que cualquiera que sea la imácen u dibujo que osterr 

te la moneda, el mismo tiene una significación de carñcter oficial, yn­

quc es el Estado a quien corresponde la emisión de monedas y billetes -

de banco, y por lo mismo, es considerado como sir,no de fE pública, por­

to tanto es indudable que se har!a creer al consumidor que los produc-­

tos o servicios ns! marcados tienen una procedencia oficial. 

En cuant~_ a los medios oficiales de pago nacionales o extranjeros. 

su ilegitimid;:ad e_!neficacia para constituir signos marcarioa fluye por -

s! misma, en virtud de su naturaleza pública. 

Finalmente, en cuanto n las raonedas conmemorativas, éstas no puc-­

den ser reproducidas o imitadas pnra conslituir o!gnos morcar.tos, cin -­

virtud de su significación plíblicn '1ue se les U.tribuye, aunado ª·su ca­

rácter oficial. 
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" X. Las que reproduzcan o imiten condecoraciones, 
medallas u otros premios obtenidos en exposicio--­
nes, ferias, ·congresos;, 'éventos culturales o depO.!'.. 
tivos reconocidos oficialmente,". 

El uso de los signos o -distincione~ honor!ficas qu~ enumera es-te -

precepto por.un tercero, constituye una infrac~i6n administrativa (Art. 

ZlO, fracci6n VII)¡ siCndo acreedor a la correspondiente sanci6n previ,!. 

ta po.r el A".'t!culo• Z55 de la misma Ley. 

Las recompensas, medallas, diplomas, menciones, premios, condecor.!!. 

cio_ncs o 'distinciones honor!ficas representan ~l trabajo y el esfuerzo; 

constituyen una consagración a la superioridad, as{ también son verdade 
. 2 -

ras recomendaciones a la confianza del público y sólo a sus titulares-

corresponde su empleo, que en el campo industrial y comercial signifi-­

can el sell~ o certificado de la excelencia del art!culo, recomienda su 

elecci6n y contribuyen a aumentar su venta, a la vez qua el crédito y -

la reputaci6n d_el establecimiento que los fabrica 3 , y que el competidor 

que falsamente emplea tales indicaciones no sólo engaña al públ~co con­

sumidor, sino que adem6s disputa deshoncstamente 4• 

Según Jugbert Rippe, las distinciones son: "Una forma de recomen-­

darse ante el público y atraer clientela, por lo que el hecho de su u-­

surpaci6n por otros comerciantes autoriza la calificación de acto des-­

leat5. 

" Xl. Los nombres, seudónimos, firmas, sellos y -
retratos de personas, sin consentimiento de los -. 
interesados o, si han fallecido, de sus ascendierr 
tes o descendientes de grado m.lis próximo,". 

Se puede-decir, junto con el Doctor Rangel Medin~6 que ésta prohi-. 

bición obedece a una protección a los derechos de la per~~f-ialida,d, que­

son aquellos derechos que, n diferencia de los patritDotiiOlés:,·:garanti.:..-. 
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zan al sujeto el soñorio sobre.una parto esencial do la propia porsona-

1idad. Tioneñ por o"bjeto los modos de ser, físico~·~ morales de la per­

sona. Es decir, Bon aquellos derechos que conceden un poder a la perso­

na para proteger la esencia de su personalidad y sus más importantes -­

cualidades, como la vida misma, el nombre y el honor. 

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

la personalidad, siempre se incluyen en el cuadro de tales d~rechos: El 

derecho al nombre, como categoría a su vez del derecho a la identidad -

personal o a la individualidad, y el derecho a la il!l5gen, como una esp~ 

cie de los d'erechos morales o derechos al honor, Por consiguiente, la -

inadmisibilidad del registro como marca de los signos a que alude la -­

fracción arribe transcrita (nombres, firmas, sellos y retratos), deriva 

de la tuteln necesaria que las leyes brindan a bienes y ntributos de la 

persona humana estrechamente ligados a ln esfera íntima del sujeto. En­

este caso, la violación de intereses privados que determina la ilicitud 

de la marca no proviene de la usurpación de ln marca de otro, sino que­

so produce proque ln marca pugna con loR llamados derechos de la perso­

nalidad, 

" XII, Lns t!tulus de obras liten1rins, art{aticas 
o clent!íicns y los personajes ficticios y aimbóli 
coa, salvo con el consentimiento de su nutor, cuan 
do conforme a ln ley de ln m::iterin , éste mnntengii 
vigentes sus derechos; ns{ como los personajes hu­
manos de carnccerlz.ición, si no se cuenta con su· -
conformidad.". 

Este art!culo contiene normns que implícitamente reprimen la comp~ 

tencia desleal en materia marcarla. ya que nl prohibir t!l registro ccimo 

1DD.rca de los títulos de obras literarias, art!stLcns o cient{ficns, as! 

como los personajes tanto ficticios como simbólicos, como los humanos -

de cnrncteriznción sin el consentimiento o conformidad de los interesa­

dos, procese al público consumidor y al mismo titular de estos derechos 

contra un posible uso no autorizado de estos elementos por un tercero. 
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Evitando. que el páblico consumidor piens~que los productos que es­

tán siendo amparados con esas mai-cas tienen algo que ver con el verdad!. 

ro titular del derecho atacado, e impidiendo nl mismo tiempo que el com 

petidor deshonesto obtenga un lucro indebido de esta falaz pretensión. 

11 XIV. Las denominaciones geográficas, propias o 
comGnes, as! como los gentilicios. nombres y ad­
jetivos, cuando indiquen la procedencia do los -
producto& o servicios y puedan originar confu--­
sión o error en cuanto a su procedencia, así co­
mo las denominaciones de poblaciones o lugares -
que se caractericen por la fabricación de cier~ 
tos productos, para amparar éstos, excepto los -
nombres de lugares de propiedad particular, cua~ 
do sean especiales e inconfundibles y se tenga -
el consentimiento del propietnrio.". 

Tal y ~amo lo han sostenido los Tribunales Colegiados en Materia -

Administrativa en el Distrito Federal y como se desprende de la lectura 

de la fracci6n antes transcrita, los nombres geográficos pueden consti­

tuir signos marcarios cales c~mo: Las denominaciones geográficas pro--­

pins y comünes as! como los gentilicios, nombres y adjetivos, siempre y 

cuando no se presente cualquiera de estas dos circunstancias: A) Cuando· 

indiquen la procedencia de loa productos o servicios y, B) Cuando pue-­

dan originar cualquier confusión o error en cuanto a la mencionada pro­

cedencia7. 

~or denominación geográfica debe entenderse el nombre geográfico -

de un pata, estado, ciudad, localidad, población, zona, por el de un p~ 

raje, o una región o un accidente geográfico o el de algún lugar de !a­

tierra; dicha denominación debe ser conocida por el común de las gentes 

y no sólo por expertos en geograf!a. 

Asimismo, y como indicaba nuestra anterior Ley en la mt1teria en su 

arc!culo 148, la indic4ción de procedencia es le designación o mención­

de un lugar cualquiera, a t!culo de lugar de elaboración, r~c~lección o­

extracción de un producto. 
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. . . 

Una vez de1t"mitados' t'os ~ con~e"pt°o!" .de enominaciones geogr&ficas e­

indicaciones de orlgÓn, !Os prinieroá_ pueden constituir signos marcarlos 

·mientras no exista una vinc~la~i6n-.e~trecha o 'relación directa con la 

zona geográfica o fuerite de· 'pr-OducCión que -indique la procedencia de -

las mercanclQs o de los serVÍci~s-~' ·o· en su -caáo, por la v_ecindad o cer­

canla que ·permitan --crear-en ~1 pú_b-li~~ ~o"nfusión o error en cuanto a la 

procedenciB -de los productos._- EstB últi~ ·situación ha sido objeto de·­

una te~is del S-egu~d~:Trtbun~i Col~~iBdo en.Materia Administrativa del­

Primer Circuito, aunque, interpretando la fracción XII del-artículo 105 

de. la Ley anterior (~ey ~e la -.Propiedad Industrial), que en su parte -­
conducente es si~ilar· a la fracci6n en comento, siendo por lo mismo a-­

plicable. Dicha tesis.sostiene lo siguiente1 

11 La pr0hibici6n' contenida ~n el Artículo 105 1 fracci6n XII de la­

Ley de la Propiedad ·Industrial debe entenderse para los casos en que el 

error o Confusión sobre la-procedencia de los artículos haga víctima de 

engaño al pGblico consumidor o en el que el titular o usuario de una 

11!4rcá aproveche para s! el crédito industrial o comercial no creado ex­

clusivamente por los méritos de sus propias mercaderías, sino logrado -

por otros factores a los que es ajeno. 11 ,
8 

Lo anterior es aplicable para loa adjetivos gentilicios (los que -

denotan gente, nación o patria de las personas), en tal virtud, no son­

admisibles como marca: INGLES para distingu-ir casimires, SUIZO para di.!. 

tinguir relojes, FRANCES para distinguir perfumes, etc •• 

Las limitaciones a que hemos hecho referencia, tienen como funda-­

mento el evitar un monopolio, privilegio o exclusividad en favor de de­

terminada persona í!sica o jur!dica, impidiendo que loa miamos habitan­

tes del lugar. población, zona geográfica, fuente de producción, etc, -

no puedan emplear el.mismo nombre geográfico para indicar la proceden-­

cia de sua productoa. 9 



- 13 -

Por atra parte, tambié~ pueden constituir signos lltllrcarios, los 

nombres.de ~ugar~s de propiedad particular, cuando sean especiales e 

inconfundibles y se t_e_nga el ·consent.imiento del propietario. 

" XV. Los mapas, sin embargo, podr4n usarse como 
elementos de las marcas si correRponden al pa!s­
de or!gen o lugar de procedencia de loa produc-­
tos o servicios que aquéllas distinguen, siempre 
que en éste pa!s estuviesen registrados.~·. 

El mapa es la representaci6n geogr&fica de un pa!s o terreno. -

En otros términos, es la expresi6n material sobre una superficie de­

terminada plana o no. de una parte o de toda la superficie terres--­

tre, Se llaman también cartas geogrff~cas y su conjÚnto, Atlas. 

Los mapas pueden ser topogr4ficos, planos, orogrificoa, geol6g! 

coa, racial~a, meteorol6gicos, con divisiones estatales, etc., los -

cuales formalmente constituyen expresiones plfsticas que se distin-­

gue~ por su finalidtld, o sea la de . rep~eSent~r ~l total de la tierra 

o parte de ella. Estos tienen un prop6sito·esl:ncialmente científico, 

'Y pueden constituir verdaderas expresiones artísticas e incluso pUe­

den tener elementos literarios, como los atlas hist6ricos o explica­

tivos. 

Ahora bien, tal y como se establece en el artículo antes trans­

crito, en México los mapas pueden emplearse como elementos de las 

marcas, siempre 'Y cuando corresponan al pa!s de origen o lugar de 

procedencia de los productos o servicios que aquéllas distinguen. 

De lo anterior se desprende que los mapas por s! solos no pue-­

den constituir signos m.arcarios¡ esto ea, que su originalidad, o sea, 

el trabajo personal realizado en el conjunto de la obra, en el arre­

glo de los elementos integrantes o en los ornamentos, accesorios o -

decoraciones, as! como su representaci6n grff~ca no constituyen ele-
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mantos suficientemente distintivos. Esta disposición implícitamente re­

conoce qua los milpas son del dominio pGblico·y que no puede existir mo­

nopolio, privilegio o derecho exclusivo respecto a Estos. 

De aqu! también ae deriva una formula represiva de la compe.i:encia­

daeleal, puesto que al impedir la ley el registro como marca de los ma­

pas, evita que un comerciante identifique a sus productos o·servicios -

con los mismos, pretendiendo hacer creer al pGblico consumidor que sus­

productos o servicios tienen algo que ver con el lugar representado en­

el mapa, cuando en realidad no existe ninguna relación entre los mism-­

mos, y procurando as{ qua el comerciante que, realmente sus productos o 

servicios provienen de un lugar determinado, pueda usar un 111.11pa como e­
lemento de su marco, 

" XVI. Las denominaciones, signos o figuras suscep­
tibles de engañar al pGblico o inducir a error, en­
tendiéndose por tales, los que constituyan falsos -
indicaciones sobre la naturaleza, or!gen, componen­
tes o cualidades de los.productos o servicios que -
pretendan amparar.". • 

Estas denominaciones, signos o figuras carecen del requisito de V,! 

lidez de licitud que todo signo 111Drcario debe reunir. Al efecto, la dos_ 

trina en general denomina a estos signos, palabras o figuras, como mar­

cas deceptivas, engañosas, confusas o fraudulentas. 

Esta disposición tiene como antecedentes legislativos, el artículo 

23 de la Ley de 1903¡ el articulo 79 de la Ley de 1928, el artículo 105, 

fracción XIII de la Ley de 1942 y el articulo 91, fracción XX do la Ley 

de 1976 (refon:i.ndo en 1987), sin embargo la redacción de la disposición 

en comento no ha sufrido modificación desde la Ley de 1942, por lo que­

es perfectnmcnce aplicable al efecto el criterio austencado por el tra­

tadista Rangel Medina, al comentar aquélla en los términos siguiente&! 

" La prohibición del apartado XIII del arc{culo 105 debe aplicarse 
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únicamente a las marcas susceptibles de engañar al público por las ra­

zonas qua indica al precepto. Si las denominaciones o signos que orig! 

nan la falso indicoci6n no co_rrel\pondan a la marca misma. sino que ae­

trata de elementos distintos. tal circunstancia es ajena al impedimen­

to establecido por la fracci6n XIII.". 1º 
Por otra porte. esta prohibici6n ea considerada por el Licenciado 

CEsar Sepúlveda. cómo una regla sana y: "Estli'. colocada ah! para exclu­

siva protecci6n del consumidor, evit(ndole dafraudaci6n. 11
0 y agrega -­

que la fracci6n XX del artículo 91 (actual f.racci6n XVI)¡ "Concede un­

gran arbitrio a las autoridades de 1114rcaa, porque les permite objetar­

º negar cualquier marca con el argumento de que se presta a inducir a­

error al público." 11 • ésta facultad discrecional, a nuestro juicio, y­

por lo que hace a su aplicaci&n, si el arbitrio de la autoridad no se­

ajusta a der.echo, existen loa medios procesales id6neoa para revocar­

lo. 

Ahora bien, la ilegitimidad e ineficacia de las marcas decepti-­

vas, engañosas, confusas o fraudulentas obedace·a tres-prop6sitos fun­

damentales: 

A) Evitar qua el consumidor se encuentre en peligro de confusi6n­

en la elecci6n de loa productos o servicios, 

B) Evitar que la marca no desempeñe su funci6n mediata de colect2 

ra de clientela. y 

C) Evitar la protecciSn de signos que por at miamos serían un el.! 

mento da competencia illcita. 

A partir de estos tras prop6sitos resulta evidente que ser!a noc! 

vo al interEa público y contrario a los usos honestos en m.ateria indu~ 

tria! o comercial, la admisibilidad a registro' de tales marcas, ya que 

Estas constituyen auténticos elementos de fraude y engaño para el pú-­
blico. 12 
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El Doctor Ra.ngel Hedinall aoatiene que: "Obedece la prohibici6n a 

un principio de ética c~mercial ,Y a la tuiela del interés general. 1
.1 • 

Finalmente,· ·~l uso. de una marca deceptiva, engañosa, confusa o -­

f~aud~l~nta·:~ra -~ons:l.derado por nuestra Ley como una infracci6n admi­

;niatra.tiva (Art. 210, fracci6n VIII), y al infractor se le imponía la­

·sanci6n que se indica en la misma Ley en el articulo 225. 

Este error de ya no considerar el uso de éstas denominaciones aia 

· nos o¡ figuras como merecedoras de una infracci6n administrativa, cona,! 

deramos que se debe más a una pésima técnica legislativa y olvido del­

legislador, que a la intención de no castigar estas conductas fraudu­

lentas. 

En efecto, hasta antes a las reformas a la Ley (l987), se'hacia ~ 

creador a una sanción administrativa, de acuerdo con la fracci6n VII -

del articulo 210, el que usara como marcas las denominaciones¡ signos, 

o siglas a que se refieren las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, -

XIII, XX y XXII del articulo 91 de Esta Ley. 

Recordemos que, también antes antes de las reformas, la prohibi~ 

ci6n de registrar los signos a que estamos haciendo referencia se en-­

contrnba contenida en la fracci6n XX del multicitndo artículo 911 par­

lo tanto, el usuario de estos signos a! se hncia acreedor a la infrac­

ción administrativa. 

Sin embargo, por la forma en que han quedado reagrupadas las mis­

mas disposiciones, tenemos que en el reformado artículo 210 en su fra_s 

ción YIII, ya no se incluye la fracción XVI del articulo 91, por lo -­

que desgraciadamente este tipo de conductas no pueden ser reprimidas -

por esta v!a legal. 



- 77 -

11 XVII. Las denominaciones o signos que conforme 
a otres disposiciones legales. no sea posible u­
tilizar para fines comercialea o, por razones de 
inter(s público. la Secretarla de Comercio y Fo­
mento Industrial considere inconveniente regis-­
trar.11 

En nuestro derecho existen ciertos decretos. leyes y reglamentos en 

los cuales se hace.aluai6n a determinados signos o medios materiales que 

por su csricter o finalidad ae sustraen del dominio comercial. por ejem­
plo:' 

En el Reglamento de Uniformes,y Divisas del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos (Diario Oficial de la Federaci6n de 8 de diciembre de 1985) en 

au artículo 11. ae 11problbe a instituciones oficiales o particularee el­

uao de vestuario.,placaa. distintivos y divisas legales o semejantes a -

los del Ejétcito. conforma al decreto de fecha 5 de obr-il de 1977"• di-­

cbos distintivos por- su propio carácter oficial, representativo y reser­

vado no pueden ser objeto de comercialización por algún particular. de -

ahl, su irregistrabilidad como signos marcarlos; odelllfia se oanctona pe-­

nalmente al que use tales distintivos, sin tener derecho a ello. con pr! 

s16n de un mea a cinco años y multa de diez a diez mil pesos (articulo -

250, fracci6n IV del C6digo Penal); osf también en el Código de Justicia 

Militar (31 de agosto de 1933), se establece que se sancionarán con pri­

sión da seis años, al que ofenda a los emblemas o insignias militares -­

(artlculos 316 y 318). 

En la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito --­

(DioriO Oficial de 14 de enero de 1985), en su artículo 83, se establece 

que "las palabras banco. crédito, ahorro, fiduciario y otras qua expre­

sen ideas semejantes en cualquier idioma, po~ la~ que se pueda inferir -

el ejercicio de la banca y el crEdito, no podr&n ser usadas en el nombre 

de personas morales y establecimientos distintos de las instituciones de 

crédito •• ,"; y en el siguiente párrafo, se establacen las excepciones al 

efacto. 
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En la Ley Federal sobre Monumentos y zonas Arqueol6gicas, Art!ati­

cas. e Histl5ricail (Diario Oficial del 6 de mlayo de 1972) en su art!culo-

17, se indica' que para la reproducci6n de u:ionumentos arqueol6gicos, hi!, 

t6rÍcos y art!sticos c.on fines comerciales, se requerir( permiso del -­

institut~ comPetente y en su caso se estar¡ a lo dispuesto en la Ley F~ 

deral de Derechos de Autor¡ al contraventor según esta Ley, se le imporr 

dr¡ como sanci6n, prisi6n de uno a diez años y multo de mil o quince -­

mil pesos (art. 49); como se podrá observar sin el mencionado permiso -

no se podrán reproducir los susodichos monumentos, y por lo mismo,no p~ 

drán ser empleados como signos marcarlos, ya que este empleo podr!a me­

noscabar la calidad del monumento y por ende, dudamos que se conceda d! 

cho permiso. 

Ea importante destacar que para que procedo lo prohibici6n morca-­

ria que comentamos, deben existir eetae dos condiciones; 

a) Que el algno o medio l!IOterial se encuentre eetablecido en una -

dlsposici6n legal. 

b) Que expresa o impl!citamente pueda inferirse la no comerciali--· 

dad, o cuando ésta dependa del cumplimiento da alguna a_utorizaci6n, pe!'., 

miso, etc., para su empleo. 

Finalmente, se conceden amplias facultades a la Secretar!a del ra­

mo de excluir del registro marcarlo a todos aquellos elementos que por­

"razones de interEa público", considere inconveniente que se registren; 

al efecto, como acertadamente afirm4 César Sepúlvedo; "Puede notarse -­

que las razones de interés público son por lo general 111uy vagas1114 , y­

agregam.os, no existe una co·nceptuaci6n unánime de tal expresi6n. 

" XVlll. Todo lo que sea contrario a la moral, a 
las buenas costumbres, al orden público y aque­
llo que tienda a ridiculizar ideas o personas.". 

Como antecedentes legislativos a la frscci6n que anteriormenta 1H1-

.. 
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transcribe¡ pOde1110s señal.ar el art!c.ulo :20~;·.~~ ··la .L~y:.~e' 1889~ que refi­

r16ndoae' a la morc:O. · establec!a que:. ''.En ningdn 'é:asD este 'atgii~ podr4 ser 

contrario a la moral. 11
• 

La fracci6n 11 del Artículo .fº• da la _L~Y·. de_ 1~90?- c_~nsignaba la. de­

clarac16n exactamente en los términos que a continuac~6n '.se describen_, y 

que coinciden precisamente con los que conten!a·la fracci6n VI-del artí­
culo 105 de la Ley ile la Propiedad Industrial: "art. 105.- No se admiti­

r(n a registro como marca: 

VI. Todo lo que sea contrario a las leyes prohibitivas, y todo aqu~ 

llo que tienda a ridiculizar personas, ideas u objetos dignos de considS 

ración." 

En la L~y de 1928 también se produjo la misma prohibición (artículo 

7o. fracci6n Ill), encontr&ndose como Gnica diferencia la aupresi6n de -

aquello que tienda.a ridiculizar personas. 

Creemos que esta supresi6n se debió m5s bien a una omisión de carás 

·ter involuntario de imprenta o mecanográfica ya que no existe ninguna r~ 

z6n lógica que pudiera explicarla. 

Ahora bien. en el campo jurídico, han resultado inGtiles y estéri~ 

les los intentos de precisar las nociones de moral. buenas costumbres Y­
orden público; no aGlo en la legislación, sino aún en la doctrina y la -

jurisprudencia. Sin embargo procurare1110s aclarar a quE se refiere nuea-­

tra Ley.cuando utiliza estos conceptos: 

Por inmoral, y compartiendo una vez más la opinión del Doctor Ri:an~ 

gel Medina, creemos que la interpretación que hace el Reglamento de la ~ 

Ley Orgánica de EducaciGn Pública, sobre. publicaciones y revistas ilus­

tradas es muy acertada, al establecer que se considera como inmoral y -­

contrario a la educación y a la cultura: Publicar, distribuir, circular, 

1ESIS 
DE Ul 

\!.O llEl'lf 
í1\flU01tG1, 
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exponer en público o vender escritos, dibujos, grabados, pinturas, im­

presos, im6gercs, anuncios, emblemas, fotograf!as u otros objetos que -

estimulen la excitac16n de las bajas pasiones o de la sensualidad, así 

co~o de los que adolezcan de cualesquiera de estos inconvenientes~ Que 

estimulen el ocio; que ofenda al pudor o a las buenas costumbres¡ que­

provoquen directa o indirectamente desdén para el pueblo mexicano, sus 

aptitudes, costumbres, tradiciones, historia o para la democracia; qua 

se empleen expresiones que ofendan a la corrección del idioma (art. lo. 

fracciones I y 11). 14 

11 XIX, Las denominaciones o signos iguales o seme­
jantes a una marca, que la Secretaría de Comercio­
y Fomento Industrial estime notoriamente conocido­
en México, para proteger los mismos o similares -­
productos o servicios, o bien quu sean suacupti--­
bles de crear confusión en forma tal, que puedan -
inducir al público a error.". 

Esta e~ una du las fracciones del artículo 91 en comento que CD.!!. 

sideramos de una redacción mSs desafortunada, ya que no aclara muchas 

cosas y s! le otorga un amplísimo poder discrecional a la autoridad -

administrativa. 

Establece esta fracción que para que se dé el supuesto de la pr.2_ 

hibición debe trotarse de: "las denominaciones o signos iguales o se­

mejantes s una marca ••• ", pues bien, ¿Cabria preguntarnos cuáles son­

éstos?, ¿Acaso se está haciendo aqu! referencia a las marcas registr!, 

dns7, 
0

c~nsidernmos que no, ya que en caso afirm.1tivo se estaría repi­

tiendo ociosamente el contenido de ln frncci6n XXI que será estudiada 

más adelante. 

Por otro lado, creemos que la autoridad administrativa cendr& un 

mSrgen muy amplio para determinar cuales son estos signos o denomina­

ciones "semejantes" o una marca. ya que a ello s!Slomente corresponde­

de juzgar dicha aem~janza. si o e11to aunamos 111 diferente estructura-
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tanto gráfica como fonética de las dellláa lenguas habladas en el mundo -

nos dnremos cuenta de lo dif!cil que resulta esta apreciación cuando se 

trote de uno imitación fla"grnnte de una mnrca conocid!sima. 

Se ha discutido también el hecho de que la marca, o denominación o 

signo semejante, puede resultar notoria pnrn una persona en particular, 

pero no para el público en general, y queda entredicho qué criterio de­

be adoptarse en eso~ casos, sobre todo si el que juzga lo mnrcn como -­

notoria es el mismo exnminndor de la Dirección General de Invenciones y 

Marcas. Basca citar como ejemplo el empleo de lo marca "TACHIKARA". pa­

ra amparar tenis deportivos, esto lllilrcn resulta notoria para un jugador 

de volibol, más no ns! poro el público en general que nuncn ha o!do ha­
blar de ella-. ¿Debe de prohibirse su registro?, y si as[ sucede, ¿qué -

argumentos debe nrgillr la nucoridnd pnrn cal prohibición? 

Consideramos pertinente aclarar que las mnrcas notorias o de alco­

renombre son aquellas que, debido al amplio campo de difusión que su ~ 

promoción y vento continuada cons'iguen, rebnsnr en cuanto a su fama y -

popularidad, no sólamence lns fronteras territoriales del pa!s en el ~ 

cual se encuentran registradas, sino en el ámbito de los productos esp~ 

c!ficos para los cuales han sido reservadas, de tal modo que su adop-~ 

ción por. cualquier tercero, en pa!ses ajenos al registro, puede consid!, 

raree ~omo un intento encaminado a inducir al público consumidor a ---­

error o confusión y por lo tanto es una prSctica competitiva desleal. 

Ahora bien, los principios teóricos y legislativos establecidos en 
• torno a este tipo de marcas derivan de la Convención de Par!s y partic~ 

larmente del art!culo 6 Bis de la misma, adoptado desde los or!genes de 

tal Convenci6n en 1883. 

Dicho art!culo 6 Bis establece en su fracci6n primera lo alguien--

te: 
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ºLos Pa{ses de la Únión se obligan, bien 'de oficio, si la legisla-­

c16n del pata lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o -

invalidar el regi&tro y a prohibir el uap de una marca .de fábrica o de -

comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, suscep­

tibles de crear una confusión, de una marca que la autoridad competente­

del pata de registro o de uso estimara ser allt notoriamente conocida ya 

como una marca de una persona que pueda beneficiarse del presente conve­

nio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurriré lo mismo­

cuando la parte esencial de la 1114rca constituya la reproducción de una -

marca notoriamente ;onocida o una. imitación susceptible de 'crear confu-­

sión con ésta." 

Como ya mencionamos, la protección de las marcas de alto renombre -

enfrenta una seria barrera constituida por los elementos de juicio.que -

deben de tenerse en cuentan fin de determiuar al una marca puede·calif! 

caree de "notoria". 

La calificación referida con antarioridad, es de tndole eminentemea 

te presuncional y carece de la caracter{atica absoluta, necesaria para­

llegar a conclusiones positivas de intención fraudulenta por parte del -

sujeto que adopta la 11111rca fuera de su 4mbito distintivo, En otras pala­

bras, el juicio de si unn marca ~a o no de alto renombre es de naturale­

za eminentemente subjetiva, por lo que ea necesario que en cada caso co.!!. 

creto se demuestre que la persona que utiliza el signo distintivo consi­

derado como notorio, esté plenamente consciente de dicha notoriedad. 

Debe existir, asimismo, un momento coincidente entre aquel en que -

la profusión o desarrollo comercial de una marca permiten la califica--­

ción de fista como notoria, con aquel en que el signo es adoptado por un­

usuario fuera de los límites de especialidad de· la 1114rca. 

. . . 
Debemos añadir que esta apreciación, de índole 'uubjetiva, se encue.!!. 

tra pr&cticnmente en manos del juzgador quien dober4 tomar en cuenta to­

dos loa elementos a su alcance, con .el. fin:- de "d~·terminar al una marcn ·-
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puede considerarse de alto renombro o no •. 

" XX. La traduccui6n a otros idiomas do las pala­
bras no registrables." 

La :.inclusÍ6n. de ess;a.·· fracci6n por nuestros legisladores, obedece -

evidentemente ,¡- la· t'il~e~ci6n ·de e~itar el engaño ._del" consumid~r. por par. 

te del comeréiante .que pretenda- ap'rovecharse do la gran difiisión que en 

nuestro pa!s tienen algunas p~labras do lenguas extranjeras. 

En efecto, as de conocimiento general qu~, sobré·-_todo el idioma i!!, 

glés ha alcanzado gran aceptaci6n entre la poblaci6n y que diversas pa­

labras del mismo son muy cono~idas. 

Esta fracci6n también tiende a reprimir la competenci_a desleal al­

mismo tiemp~ que ampara al público consumidor, ya que ev.i~a que comer­

ciantes que quieran paaarsa de liséos registraran a su nombre la tradu~ 

ci6n de una palabra no registrable. Vgr., 11pretty" para cosméticos (por 

ser descriptiva, puesto que quiere decir· bonita). 

11 XXI. Una marca que sea idéntica a otra, ante--­
rior'lllente registrada y vigente, para amparar los­
mismos productos o servicios, aún cuando sea soli 
citada por el titular de la registrada o con el = 
consencimiento expraso de éste." 

Esta fracción especifica el requisito de novedad inherente a ioda-

111arca que precenda tener caracter!sticaa de verdadero signo distintivo. 

Este concepto de novedad no puede definirsa sin confundir generalmente­

eata característica con la de especialidad, al eacablecerse que para -­

ser nueva, una marca debe ser distinta o diferente a las dem&s ya regi~ 

tradas. 

Sólamente que dicha diferencia, debe derivarse al comparar marcaa­

relacionadas con srt!culos, productos o serviCios pertenecientes a cla­

sificaciones oficiales semejantes. 
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Puede darse el ceso en consecuencia, de. que sin viOla~ esta carnet~ 
r{stica de novedad, existari en ~·l mercado de· un- mi~m~. pata· ~reas ··igua-­

les dirigidas a j>Í-ot~ger articulas en -C~onCiD ."dia~inl:~~. 

En la misma forma que lo hacen con· relnción'·nl .requisito de especia 
15 - - ' - ' - -

lidnd , algunos autores de la escuela italiana conte~por&ncá, entre 

ellos Ascarellt 16 ~- afirman que 11 i.a-novednd debe ser locnl,·o sen sin to­

mrir en cuenta 1!1nrcas extranjeras semejantes". 

Esca interpretación suscito el problema ya onces considerado, de -­

los uiarcos notorios o famosos que escspsn nl requisito de novedad, al -

destinar lo legislación internacional preceptos especiales pare protege~ 

las no obstante que sea en países ajenos al del registro original, al 

que se encuentren registradas marcas iguales o semejantes en grado de -­

confusión a dichas marcas notorias. 

El mismo carácter relativo. de este requisito de novedad, permite -

que una marco cancelada o extinto por cualquier razón legal, readquie­

ra su novedad a fin de poder ser considerada apta para ser registrada -­

por un tercero distinto al titular original y a quien fue imputable la -

causad~ cancelación. 17 

Consideramos que esta fracción es uno de loa pilares en que se basa 

toda la teoría represiva de la competencia desleal en materia marcaria,­

ya que como es evidente prohíbe el registro de cualquier marCa que sea -

idGntica a otra, anteriormente registrada y vigente, para amparar loa -­

mismos productos o servicios que ampara la registrada. 

En efecto, este precepto contiene la prohibición de registro de -

lllD.rcns cuya denominación o diseño o ambos a la vez ya han sido protegi­

dos por el tftulo respectivo. 

- --·- , e' -- -~·-·:;.:;._:..... 
De hecho co1110 exa111inaremos ús adl!l11~te, .. •Í·:;¡;-~:;-marca en -

las condiciones ya descritas, constitu)re ... ~anto una infracción adnr.in.li•-·.:, 
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trativa, como un delito, ocor~e a lo Que establecen loa- artlc:ulos 210 y-

211 en sus f.rac:c:iones c:orrespondienteS de lo LeY- de Invenciones y Harcas. 

. . . 

Cabe señalar a este respecto, que en la prá'Ctica el exá~en de nove­

dad que_- realiza el Departamento ··respectivo 'de" la ·Direcci6n General de I!!. 

venciones, Harcas y Desarrollo Tecnológico,_ dejo- mucho· que -desear, ya 

que en el mismo se citan tanto las marc:as registradas como aquellos que­

ya se han extinguido por cualquier causa legal.-

Asimismo es de nuestro parecer que las personas qu~ efectGon dicho­

examen de novedad tanto cuando se aolicita una bGaqueda como cuando se -

realiza el mismo dentro del trimite administrativo de una solicitud, no­

cuentan con la preparaci6n suficiente para· distinguir una marca semejan­

te a otra. 

Es claro que cuando ae trata de marcas idEnticas, como es el caso -

de la fracción en comento, no debe exitir dificultad alguna en la nega-­

ción del registro de la marca solicitada. Sin embargo hemos comprobado a 

travEs de la pr4ctica, que increíblemente hay casos en que este supuesto 

se da, es decir, se registran marcas idénticas a otras ya registrados y­

vigentes. 

" XXII. Una marca que sea semejante o otra ya re­
gistrada y vigente, aplicada a loa mismos o simi­
lares servicios, que se presten en el estableci-­
miento cuyo nombre comercial se hayo usado con ª!!. 
terioridad." 

En esta fracción, podemos observar la preocupación del legislador­

paro proteger al consumidor y al mismo tiempo evitar la competencia des­

leal. Sin embargo, las legislaciones marcarlas de los diversos paises, -

incluyendo el nuestro, no contienen normns que establezcan.principios ~ 

que deban de observarse para la apreciaci6n de la semejanza o parecido -

entre marcas. Y por lo tanto esta cuestión es.de la exclusiva competen~ 

cia de la administraci6n en los paises como el nuestro en el que el re~ 
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gistra se efectúa con examen previo d~ la regiatrabilidad del signa Y• en 

todo caso de la competencia de loa Tribunales: 

A pesar de lo antes expuesto, la pr&ctica ha sancionado internacio-­

nalmente unos principios o reglas que permiten apreciar su exf.ate.ncia: 18 

1,- La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su con­

junto; 

2.~ La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas­

y no las diferencias; 

3.- La imitación debe apreciarse por imposición, es decir viendo al­

ternativamente las 111Srcas y no compar4ndolas una al lado de la otra, y 

4.- La imitación debe apreciarse suponiendo que la confusión puede -

sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio.­

y que praste la atención común y ordinaria. 

Consideramos de gran importancia la estricta aplicación de asta dis­

posición, ya que es evidente que no pueden existir en el mercado dos 111Sr­

cas que protejan artículos o servicios de la misma especie que sean seme­

jantes en grado de confusión, para los efectos de nuestra estudio resulta 

de particular relevancia el contenido de la fracción antes transcrita, -­

puesto que es harto frecuente que un comerciante mal intencionado preten­

da registrar una !llBrca semejante a otra, generalmente ya concocida, para­

aprovecharse de su (ama, haciendo creer al consumidor que se trata de --­

aquella marca que se está imitando dolosamente. 

Sobre todo si se at\ende al cuarto de los principios arriba señala-­

dos se comprenderá que frecuentemente el posible comprador del producto o 

del servicio, no tiene a su vista las dos 1114rcas en cuestión, y por lo -­

tanto, si la marca que está imitando a la ya conocida se asemeja de tal -

manera que induce al observador a confundirla se eat& en presencia di! 11 ... 
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neto compet1t1vo de carácter desleal. 
•,•, 

Sin embargo, consideramos, que para que este extremo se dG, es decir 

el de la competencia desleal, no es un 'requisito 'tnd~spenaable la existe~ 

cia del dolo, ya que ,basta que la semejanza ·produzca una confuai6n en el~ 

consumidor para que exista el riesgo del d!fsv.!o de la clientela hacia --­

aquel comerciante o productor que ha adquirido con posterioridad su dere­

cho (desde luego un derecho a todas luces nulificable), 

Sobre este tel!la de la confuai6n entre marcas ftan sido vertidos r!os­

de tinta, especialmente por lo que respecta a los Tribunales, dícese Juz­

gados de Distrito y Tribunales Colegiados en nuestro pa!s, pero conside-­

rando que para el objeto de nuestro estudio estas tesis no son relevantes 

sino en cuanto se refieren eatrictallll!nte a la represión de la competencia 

desleal y no a la mera determinación de semejanza o no entre los regis~­

troa. nos pe!1'1itiremoa comentar más adelante algunas de estas tesis. 

11 XXIII. Una marca que sea idéntica o semejante -
en grado de confusión a un nombre comercial apli­
cado a los miemos o similares servicios, que se -
presten en el establecimiento cuyo nombre comer-­
cial se haya usado con anterioridad." 

Esta prohibición obedece s loa principios ya señalados cuando se co­

mentaron las dos fraccionHs previas, por lo que en obvio de repeticiones­

nos contentaremos con comentar el curioso caso de que esta fracci~n ea -~ 

aplicable exclusivamente a las marcas de servicios, y esto de cierta mnn~ 

ra es natural puesto que loa nombres comerciales, generalmente se emplean 

en establecimientos que ofrecen servicios al público. Y nos parece extra­

ño porque a nuestro entender es la única disposición en la que se realiza 

esta limitación a una especie de marcas. 

"Artículo 93.- El derecho al uso de una 1114rca, ob 
tenido mediante su registro, no producirá efecto= 
contra un tetcero que, de buena fe, explotaba en­
la RepGblica la misma IDBrca u otra semejante en -
grado de confusión, para los mismos o similores -



- 88 -

productos o servicios, siempre y cu8ndo el tercero 
hubiere empezado a usar la 111arca con l!Uis de un año 
de anterioridad a la fecha legal de su registro, o 
del primer uso declarado, que deberá comprobar en­
su oportunidad. 

El tercero tendrá derecho a solicitar el re-­
gistro de la marca, dentro del año siguiente al 
d!n en que fuero publicado el registro vigente, en 
cuyo caso deberá tramitarse por el interesado y r~ 
solverse previamente la nulidad de éste,", 

En Héxico, el derecho exclusivo de uso de una 111arca se adquiere me­

diante su registro en la Sucretar!a de Comercio y Fomento Industrial, -­

cumpliéndose con las íorl!llllidades y requiaitos que establece nuestra Ley 

de Invenciones y Harcas y su Reglamento, sin embargo, como establece el­

nrt!culo antes transcrito, dicho registro no producirá efecto contra un­

tercera que de "buena fe", explotaba en lo RepGblicn la mislllO 111nrca u o­

tra semejant~ en grado de confusión, para los mismos o similares produc­

tos o servicios, siempre y cuando dicho tercero hubiere empezado a usar -

la marca con mlis de un año de anterioridad a la fecha legal da su regis­

tro, o del primer uso declarado, fecha que quedará sujeta a comprobL:ión 

en su oportunidad. 

De lo antes expuesto se desprende que HExico ha adoptado en rela--­

ción a esta cuestión el sistel!Ul basado en la prioridad del registro, im­

pugnable durante un plazo determinado. Se le llama también el sistema -­

del efecto atributivo diferido o mixto, segGn este sistelllO, se combina -

el derecho nacido con el uso con el derecho nacido con el registro, es -

decir el derecho a la lDll.rca se adquiere por su titular mediante su regi~ 

tro, pero se reconoce como prioritario el derecho adquirido por un terc~ 

ro, siempre y cuando éste pruebe que de buena fe explotaba en la RepGbl! 

ca dicha. marca, con más de un año de anterioridad a la fecha legal da su 

registro, o del primer uso declarado. 

Este artículo fue reformado en 1987 de manera interesante. Hasta su 
tes de esta reforma no se inclu!an los conceptos de "buena fe" en el uso 
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o explotación de_la marca anterior al registro; el de la fecha de primer 

uso declarado del registro como obstáculo a la nulidad del mismo y su -­

consecuente comprobación Y• finalmente el de la previa resolución de la­

nulidad del registro vigente una vez solicitada por el tercero, para que 

proceda el registro de su solicitud en caso de que la hubiere preseñtado 

dentro del año posterior a la publ_icación del registro vigente, 

A primera vietB éste art!culo, sus reformas y su interpretación pa­

recer!an un galimat!ae, sin embargo no es tal, Quizá lo único critica.ble 

en la redacción de este precepto sea la utilización de loe ténninos "ex­

plotación" y "uso" de manera uniforme, ya que consideramos que el uso no 

implica la explotación y si viceversa, 

Creemos que reviste gran importancia la inclusión del término de -­

"buena fe" en el uso o explotación de la marca preexistente, puesto que­

se daban caeos en que se copiaban marcas extranjeras antes de su lanza~ 

miento comercial en el pa!s, y se explotaban de mn.la fe, es decir, con 

el conocimiento de que la misma ya pertenec!a a otra persona. Pensamos -

que con la inclusión de esta formula se puede intentar probar que el uso 

del signo o denominación fue de mala fe y proceder a su nulificación. E_i 

to es de gran relevancia para nuestro trabajo ya que es una barrera a la 

competencia desleal que no exist!a en nuestra legislación. 

"Art!culo 119.- Los productos nacionales protegi-­
dos por marcas registradas en México, deberán lle-­
var ostensiblemente la leyenda "marca registrada11

,­

su abreviatura "mar. reg." o las siglas "H,R.". 
Lo omisión de dicho leyenda no afectará la va­

lidez de la marca; sin embargo, mientras la omisión 
subsista, no podrá ejercitarse ninguna acción civil 
o penal. 

Tratándose de UU1rcas de servicios esta leyenda 
deberá aparecer tanto en el lugar en que se contra­
cen o presten los servicios, como en aquellos me--­
dios capaces de presentarldi gráficamente,". 

Como claramente lo indica el art!culo ant~s transcFito, para que -­

sea procedente el ejercici5?,de cualquier acción civil o penal por parte -
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del titular de la marca,. la misma debe. ostentar· cualquiera de las leyen­

das establecidas: 

. . . 

, Sin ~mbargo~. aqu! surgen varias_suestiones de interés; en prim~r té.t 

mino · ~omos _'de la opinión de que este arc!culose contrapone a lo que -

señala el artículo 88 da la Ley en comento, que a la letra dice: "El de­

recho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante ou registro en -

la Secretar!& de Comercio y Fomento Industrial.". En efecto, creemos que 

el derecho al uso del signo marcarlo implica, al mismo tiempo que el de­

recho a su explotación, la propiedad del mismo desde el momento en que -

se expide el titulo respectivo, por lo tanto, los derecho& y obligacio~ 

nea que derivan de la propiedad de una marca no deben de tener más requ! 

·sitos de exigibilidad que el de la comprobación del extremo de la propi!.. 

dad misma.. 

Es decir, debería de bastar con que yo titular de un regsitro de_mo.!!. 

erara efectivamente esa calidad, para poder ejercitar cualquier tipo.de­

derecho con relación al mismo, de la misma. manera que debo de cum~lir 

con codas las obligaciones inherentes a su conservación,· 

Sin embargo, lo que la ley establece es contrario a eSte _c-iite~iO -

ya que para ejercitar acción civil o penal debe haberse u~ado ostensibl.!.. 

mente cualquiera de las leyendas ya mencionadas. 

Es claro que se trata de un requisito meramente administrativo para 

darle publicidad el hecho de que la innrca se c!ncuentra efectivamente re-. 

gistrada; sin embargo, para eso ya existe la Gaceta de Invenciones y Ha.t 

cae editada por la misma Dirección General de Invenciones, Harcas y Des~ 

rrollo Tecnólogico, en la cual se publican codos ·los registros concedi-­

doa, precisamente para esos efectos, es decir, de publicidad. 

Para los efectos de nuescr~trabajo, lo importante de este arc!culo­

es que sin la previa protección de las marcas por medio de estas leyen--
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das no se pueden ejercitar acciones civiles o penales por los titulares 

de las mismas. 

11 Articulo L47.- El registro de una marca es nulo; 
l. Cuando se haya otorgado en contravenciSn a 

las disposiciones de ésta ley o de la vigente en -
la época de su registro. 

11, Cuando la marca sea idéntica o semejante, 
an grado de confusiSn, a otra que haya sido usada­
en el pa!s, con anterioridad a la fecha legal de -
la marca registrada, aplicada a los mismos o simi­
lares productos o servicios, siempre que quien ha­
ga valer el mejor derecho por uso anterior comprue 
be haber usado su marca ininterrumpidamente en el: 
pa!s, antes de la fecha de uso declarado por el ~ 
que la registro. 

111, Cuando la marca se ha venido usando con­
anterioridad en el extranjero, en la misma hipSte­
sis de la fracciSn anterior, si además del uao e-­
xiste el registro extranjero y reciprocidad al re~ 
pecto. 

IV. Cuando la etiqueta, en que aparezca la -­
marca contenga indicaciones falsas respecto a la -
procedencia de los productos o servicios que ampa­
re, ubicaciSn 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 hubiera otorgado con 
base en declaraciones falsas o inexactas, 

VI, Cuando por error, inadvertencia o diferen 
cia de apreciaci6n, se haya otorgado el registro ; 
xistiendo en vigor otro que se considere invad!do7 
por tratarse de una marca que sea igual o semejan­
te en grado de confusión y que se refiera a servi­
cios o productos iguales o similares. 

VII. Cuando el agente o el representante del­
titular de una marca registrada en el extranjero,­
solicite y obtenga el registro de ésta a su nom~ 
bre, sin el consentimiento expreso del titular de­
la marca extranjera. En esta caso el registro se -
reputará como obtenido de mala fe. 

La acciSn de nulidad fundada en las fraccio~ 
nes 1, V y VII, podrá intentarse en cualquier tic~ 
po; la fundada en las fracclones IV y VI, en un 
plazo de tres años; y la fundada en la fracción ~ 
lI, en un plazo de seis meses, 

Los pla~os mencionados se computarán a par~­
tir de la publicación del registro ~ la Caceta de 
Invenciones y Harcas.". 
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Creemos que todas estas causales de nulidad son absolutas, es decir, 

no sujetas a· ratificación, y por lo tanto irreVocables. 

En general~ este artículo antes transcrito se dedica a establecer el 

nexo causal-para solicitar las declaraciones administrativas de nulidad,­

pueeco,que es el 11eslabón" jurídico entre la prohibición de registro y su 

consecuente nulidad cuando el mismo se ha otorgado en contravención a c-­

sas disposiciones prohibitivas que en su mayoría han sido examinadas al ~ 

fectuarse el análisis del artículo 91 y sus respectivas fracciones, 

Sin embargo, corriendo el riesgo de caer en algunas repeticiones a -

lo antes expuesto, haremos unos breves comentarios al contenido de este -

precepto: 

En primer tefmino, consideramos que la fracción primera del artículo 

en comento contiene una dispoeici6n que propicia la aplicación rccroacti~ 

va de la Ley en perjuicio del particular, lo cual resulta violatorio de -

la garantía constitucional consagrada en el artículo 14 de nuestra Corta­

Hagna, que establece que ~ ninguna ley se le dar& efecto retroactivo en ~ 

contra de persona alguna. 

En efecto, para esclarecer nuestra posición daremos un ejemplo: La -

Ley de Invenciones y Harcas establec{a hasta antes de las últimas refor-­

mas, en lo fracción Xlll del artículo 91 la prohibición de registrar: 

"los palabras simples o compuestas de lenguas vivas extranjeras y las --­

construidos artificiosamente de modo t¡ue por su grafis1110 o fonética pare!. 

can voces extranjeros, cuando ln marco se solicite para aplicarse n artí­

culos o servicios que el solicitante produzca o preste exclusivamente en­

el p11{s o en cualquier otro país de habla española,". 

Esca disposición fue derogada con las ya mencionadas reformas de en!. 

ro de 1987. Ahora supongamos que antes de la publicación de estas refor--

1111s se hubiera concedido uno marca con alguna de las características ind! 



- 93 -

cada por la fracci6n XlII. es·decir, por ejemplo, que pareciera voz ex­

tranjera, y tenemos que de acuerdo ·a la fracción I del artículo 147 el­

regiatro de esta marca serla nulo. Sin embargo, debido a la der~gaci6n­

de la fr8cci6n XIII, del: artículo 91, en estos momentos no existe prohi­

bici6n alguná con respecto al registro de estas marcas. 

As! resultar{a a nuestro modo de ver, que la nulificación de una -

marca en estas circUnstancias violarla el principio de la no retroacti­

vidad de la ley, consagrado en la garantía constitucional ya menciona-­

da, ya· que se estarla aplicando una dispoaici6n legal fuera de vigencia 

y además se caería en el absurdo de que una vez nulificada su marca, el 

titular podría sin ningún problema volverla a solicitar y obtenerla. 

Estamos de acuerdo en que si la marca se ha otorgado en contravcn­

ci6n a las disposiciones legales vigentes. ésta deba ser nulificable, -

más no en que ésta sea nulificable si fue otorgada en contravención a -

las disposiciones vigentes en la época de su registro, mSximc si Gstas­

ya han sido derogadas. 

Por lo que respecta a la fracci6n 11, en la misma se puede encon~ 

trar lo ya establecido por el articulo 93 ya comentado, sin em~argo, en 

esta fracción 11 se omite la especificaci6n en cuanto al tél"lllino de un­

año previo a la fecha legal del registro o a la del primer uso declara­

do. Por lo que se puede solicitar la declaración administrativa de nul! 

dad aún y cuando no se haya usado la marca con más de un año de anteri~ 

ridad, lo que resulta a todns luces incongruente con lo que señala el·­

art!culo 93 ya comentado. 

La intención del legislador es clara por lo que concierne a la ~ 

fracci6n IV del artículo que se co~enta, ya que evidentemente se prete~ 

de proteger al pGblico consumidor de ser engañado por indicaciones fal­

sas que aparezcan en la etiqueta donde se representa la marca, asimis-­

mo, esta disposici6n reprime la competencia desleal al proporcionarle a 
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los comerciantes leales'un armo para nulificar este tipo de registros 

que pueden dañar sus beneficios comerciales en una forma deshonesta. 

" Artfculo 210.- Son infracciones ndminiatrativas: 
~) Las violaciones a lns dlsposlciones de es­

ta ley y las que de ella derl\'en. 
b) Ln realización de netos relacionados.con -

la materia que esta ley regula, contrarios a los -
buenos usos y costumbres en la industrio, comercio 
y servicios que implique competencia desleal. De -
manera enunciativa se consideran infracciones ad-­
ministrativae las siguientes: " 

Aquf es donde encontramos lns disposiciones relativos directamente 

a la represión de la competencia desleal. Como lo establece el inciso -

b) de ln porte del artículo 210 antes transcrita, son infracciones adm! 

nistrativas todos aquellos actos relacionados con la materia que .. la ley 

regula (recuerdese lo que establece el artículo lo.), que sean contra-­

rios a los buenos usos y costumbres en la induetria, comercio y servi-­

cios que impliquen competencia desleal. 

Y lo que es importante señalar es que a continuación de establecer 

estos principios generales, este artículo enumera "de manera enunciati­

va". algunas conductas que se consideran como infraccione~ ndministrat! 

vas, y es importante porque no se limitan las conductas qua merecen in­

fracci6n a las enunciadas, sino que cualquier conducta que se adecúe a­

estos principios generales de contravención a buenos usos y costumbres­

en la industrio que impliquen competencia desleal, ser& acreedora a una 

sanci6n administrativa. 

" 11. Usar una marca parecida en grado de confu-­
sión a otra registrada, si dicha confusi6n ha si­
do declarada por ·la Secretar!a de Comercio )' Fo-­
mento Industrial, para amparar los mismos o simi­
lares productos o servicios que los protegidos -­
por la registrada.". 
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Dentro· de la Dirección Generñ\ de Invenciones y Marcos, existe el -

Departamento de. lu Contencioso, qui! es el encarga.do de dar trfimite a·Íaá 

solicitudes .ndminisi:'Tntivas tanto de nulidad como de extinción. - Por lo -

tanto es. en este mismo Departamento en donde se decido en primera insta!!. 

cia si_ afectivamente existe una confusión en grado de _similitud entre -- . 

dos mDrcaa. 

. . 
' Est.O puede· ser·mediante los Procedimientos _ya' enumerados o· mediante 

la solicitud de la aplicación de una infracción administrativa a detet:m,! 

nada persona que esté usando una marca que se considere parecida en gra­

do de confusión a otra registrada. 

El problema en este caso es que no existe un criterio unifonu.e por­

parte de la Dirl!cci6n, multicitada pnra juzgar la confus16n entre dos ma!'., 

cas, y gener4lmente estos casos tienen que ser sometidos a la juriadic-­

ción de los tribunales competentes en materia federal, debido sobre to-­

do, a las dispares decisiones del Departamento de Harcas. 

Esta fracci6n 11 establece una formula dC represi6n directa en 'con-­

tra de la competencia desleal en mnteria de IJUlrcas, ya que es un_ caso-· 

muy frecuente, sobre todo en la prDctica mexicana, el que se imiten dolg, 

samente marcas registradas, deform6ndolas de tal manera que no sean idén 

tiene pero si semejantes a tal grado que se confunden. Esto produce una­

~onfusión entre el público consumidor, que al no estar obligado a cono-­

cer una marca con exactitud, puede ser f&cilmente engañado e inducido a­

comprar la !llDrca imitadora pensando que adquiere la 1114rca original, Es.ta 

últirna que en su fuero interno pretend{a comprar desde un principio. 

" 111. Usar, sin consencimiento de su titular, una 
marca registrada como elemento de un nombre comer­
cial o de una denominación social, siempre que di­
chos nombres escén relacionados con establecimien­
tos que operen con los productos o servicios prots. 
gidos por la marea.". 
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Esta fracción castiga -cOn una infracción' administrativa el uso, .sin 

el consentimiento del titular', ''d_e ·.-u~a'-'ú.rc~ _;i~gis:t'!'~d.ii··~o·m'"o -, .11l11me!'"to_-_de_--· 

un nombre- comerci&l o de una denomiñ8i:i6t\· SOCi~1~>8i~'mpre·.;y: ~-~aiidO ·di"".'~ 
chas nombres estén relacionado11 ·.C~TI 'eá~;¡bl:e~!~i~·~~~-~ :'éi~.~ · ~-~,~?~n con !Os..:> 

productos o servicios pro~egid~s ;'p.or- 14: ~rC&-; _.¡-- '"'- :'-~'-· .;; , ',·' '. <-. 

';-• o_~-,-,;,:__ ·;_-~::_·;-,~~:··,, :-::···-:\~' 

Esto puede ser ejetnplificaili:i- _de·' __ ia_·-:'1as~ie~-t~--~;in'an8iii':~;_:'5~·~~~~8~.0~·' (¡Uli'' 

existe una marca registrada 'denominad~::·_,;_MA_Ré:·~¡!_'·p'¡~~'-_P·r_~-~~~~~·;~'~él~ll-~·~s :~'-·_· ;­

comprendidos en la ciase 39, -~ue pr_o_éeS~-- -~ª~~~~-~i-~'·~~-~n :_e_,i~i~~_i6~-~·d·e_ -~81~ :::· 
zado. Pues b_ien, de acuerdo a .. la -f~~cci_~~ :~;~~-~-~jt-i1~:~~-~i_~-~~;~·:(~~~~~~-~8,~i~--·~'-' -
una sanción administrativa aquella :persona/que. utiliz&ra: la_ 11111rca·. regia-. 
trada ºMARCE" como elemento de -~.!!n~~b,~~}~-~~~~~~-!·~l:~'d_:·d~~:~f~::';¡~~~-~~1~~-~16ri _: 

social, siempra y cuando en· dichó Ostab1éCi~iér1t'O--sé'-'·Coml!r·cialiCeft 'ii'rtl-

culos comprendidos en la clase J9;· e~~ ;d~~f.~r,_·¡.·~~~,; "'' r 
··,e;,· ·:,'- :: ' 

Consideramos, que de este articulo y la fi-aéi::ilin· en cóm8nto debe d!, 

ducirse que _la titularidad de_~n nombre:--c~'me~cial··o.do ~na denomiiiacilin­

social· no autorizan'su uso como marcft, si existe un registro M.11.rcario -­

previo y vigente. 

Encontramos aqul una sanción a la competencia desleal, ya qu~ será­

castigada con una infracción administrativa aquelln persona que pretenda 

utilizar una marca registrada por otro, para anunciar sus productos, yn­

que de lo contrario se estar{a permitiendo una posible confusión en el -

pGblico consumidor, que pensaría que aquellos productos anunciados o VP..!!. 

didos bajo un nombre comercial o una denominación social idGnticos a unn 

marca registrada, tienen alguna relaci5n con la misma, ya sen que pien-­

sen que provienen del mismo titular de la 111.lrca registrada, o que el es­

tablecimiento donde se exp~nden dichos productos lo hace con el consent! 

miento del titular de lo marca. 

Creemos que esta fracción contiene una disposición de vital impor~ 

tanela para el contenido de nuestro trabajo, ya que aclara una cuestión-
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muy discutida en la pr6ctica. como lo ea la utilizac16n como marca de una 

denominac16n social, 

11 V. Poner en ventB o circulaci6n productos u ofre­
cer servicios. indicando que están protegidos por -
una marca registrada sin que lo estén. Cuando el r.!_ 
gistro haya quedado definitivamente anulado, revoc~ 
do, cancelado, caducado o extinguido, se incurrir&­
en la infracción despúes de un año de -que haya cau­
sado estado la resoluci6n correspondiente o que ha­
ya operado la caducidad, cancelaci6n o extinci6n,". 

En esta fracci6n nos encontramos con dos 'supuestos diversos: El pr.!, 

mero de ellos es el que supone que se pongan en venta o en circulación -

productos, o se ofr'ezcan servicios, indicando que están protegidos por -

una mnrca registrada, y este extremo nunca se ha dado, es decir, aquella 

persona que se está ostentando como poseedora de un signo marcarlo, lo ~ 

est& haciend~ totalment'e de mala fe, ya que en ningún momento ha sido el 

titular del mencionado registro mnrcario, Somos de la opinión de que en­

esta infracción incurren aquellas personas que solicitan el registro co­

mo marca de- aquel signo o denominación de su elección, y se ostentan.co­

mo titulares -de_ un ;egist~o concedido, siendo que su solicitud apenas se 

encuentra e~ trámite, caso que sed& muy frecuentemente entre los comer­

ciantes mexicanos, precisamente por desconocimiento de la Ley. 

El segundo supues.to es aquel que implica la existencÍa ·previa· de u:..'. 

na marca· registrada; sin embargo, esta ha quedado definitivamente nnula­

da, revocada, cancelado, caducada o extinta. 

En cate caso, existe una cierta consideración para con el infrac--­

tor, pues de acuerdo a la fracción antes transcrita, se incurrirá en !~­

infracción s6lo después de un año de que haya causado estado la resolu-­

ción correspondiente o que haya operado la caducidad, cnncelación o ex-­

tinci6n. 

Esta disposición, al parecer obedece a la determinación del legisl~ 
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dor de mantener, la congruencia. eón el. _diacutid{aimo :articulo 99 de la­

Ley de' Invenciones·.¡ Ha?-cas que a ·1a letra· s'eñiil~: "Las marcas que ha­

yan caducado:-por. falta --de. r-eaio~ación, ·se h~~á~·-_·_e.xtii-lguido por falta de 

explotación, o s_e · hub_ie'ren_ ~-~nc~lad~-- Vo-luné~ri~~eÍlÍ:e, -pOdr&n 'ser_ soli­

c.itadaa p~~. ·c~ali:i.~ie_r_· Pe_r&oi1_a-,' - tr~·n'~curr.tda". Un ·'añO.'a; j,á~tir de la fe--. 

cha _-de caducidad;· ~xtinció~ _·o' .. c'~ncela~ión 'vol~nt8~ia. 411 &~licitudes-. 
presentadas ~ntes de ._ese· plazo. ser&n·,_im~roced~-~tes •. -

' 
El Plazo a que ·9¡¡,.·~ei1eré 'eSte :~'~c{~u-i~' no ~er&:· apÍ.:i.~-.b-le ·a1 t:lt!!. 

lar de _la marca' ca.duca;'__~Xtir1_8~id8··.'.~_:·~·~~~e-~11da·_· vOi_u·n~á~f4m,ent·it, 
podi-.S. aoiictt'ar~~ d~ ·. nU~Vo -~!'_-'.c~'11lq~-i~~-'.:t~e·ai~~-::-:::.;-.:;:_-_:_::·.·;:_;,,>;.: :·:<.;~.'-, . 

quien-

:·i'' '.--, '.-,,·. ¡ ,.,;_:¡; -,._:_-_,:-··- J_ ~' ·'- ,.:. :;~--"·'" 

_ LÓ dispue.sto 'en el p!~~~fo ·&nteriOr.--h(J -e~·i.¡;ii:·:~i. -;_·á'oltéitA~tO del-!!. 

·xÍimen' preyi~to- _eñ e-l¡:~iéi'cUlo:, .i.DJ ~de -e~t~ ;·Lé~-~''··n{:'~b_~·¡g~ ·a la· D~tO~i--
. ~·\·-:. : -. '. ""' ,- ·.: > dad a· con'cédet- -ia .-marc'a~ '! .º · 

·'.--., •";.,- :·;:. 

En efeCt'a~ _.-~~·t·~; art1c"u10· 99. concede ~i·'.,~itular de un -re.giatro ma!: 

cario un befief f~io de -un'._· añó';-'c6nta,do a ·''pa:~tir'. ~B·-·1a· fecha de caducidad, 

extinción; a· cancelación ·voluntai-ia,- du'ronte el cual ninguna otra persa 

·na podrli ·solicitar l~ 'mis.u ~~c·a,--ya que l~ aoliCitud presentada du-= 

·ron te es~· pl~z~ se~&_ i~pr~ced~n-~~. Sin émb&rgo, el plazo a que este ª!. 
. t!c~lo 'hia'c~· r.!fe.rencia no serli aplicable nl 'titular de la morca, mismo 

que podr4_solicitarla en cualquier tiemro. 

Eo decir, la fracción V del art!culo 210 q~e establece como in-~ 

fracci6n ·adir.inistrativa el hecho de poner en venta o en circulación -­

produc;t.os u ofrece·r servicios, indicando que est.Sn protl!gidos por una­

marca r~gistrada sin que lo estén, cuando ha existido un regist.ro que­

ha quedado definitivamente anulado, revocado, cancelado, caducado o n!, 

tinto, otorga también el plazo de un año al ·infractor, puesto que se -

incurrirli en la infracción solamente después de un año de. que haya ca!!. 

sado estado la resolución correspondiente en que haya operado la cadu­

cidad, lo cancelación o la extinción. 
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. ·-··· ·- . 
Es importante señalar que en ·~l caso de,' anui~c.iones ~ .'ievocaciones 

en el que es necesario que ae diéten las r'e~olucioné~· cor.re_spondient_es, 

el término para incurrir en la infraccisñ ·~e_' puede. ext~~de~- mucho 'd& 
alla del aiio que concede el multicitado_:&rtléUlo-99f<_ya .. ·Ciue ·_una morca 

de hecho puede ser nula por citar un 'ejemplo _,des~e: ~i _:22 .. de. septiembre­

de 1963, y no obstante declararse su nulidad ."haeta -el 4_ de -diciembre de 
,,_ <-_· : ·-. - ,,. '._·,,-:· -.. _, _: :-. .... : -

1988, y sin embargo no se incurriré en'' la ·infraccilin -sino· hasta el. 4 de 

diciembre de 1989, lo cual le con~~-e'.:-ai-i~p~~st~ tii:i.íl~r de· -este regi!, 

tro una impunidad que t\ºª · pai:~ce,. ~·~ ·-d~f~é.'to·· 'gr:U.vG.· de la Ley que se ca-­

menta. 
".,_,, ._ 

" YI11.- Usar c;omo_. more~~-(~~-~ :~eno~inac¡·ones, 
nos o siglas a qua se refieien·laa·froccione& 
VIII, IX, XI· XI, .XII;' _XIll 'y>XIX del articulo 
de esta ley.''..•.·.:; .. ;_-. -· 

sig­
VIt, 
91 -

Estas fracciones del -~-~~i~-~lo · 91 ',.ya han sido comentadas en el mo-

mento oportuno:- por. lÓ _q~~·-eri ob~-i~ 'de rep~ticionea daremos por expue,s­

toa loa· argumentos ·ahl -.ver~idoS.' Sin _embargo, vale la pena señalar el -

garrafal er~~r .. del legi81~dor·"al incluir la fraccil5n Xlll dentro_ de es­

ya -~ue· l~ -~iam'a fu~ der~gada en las 

la· f?-acCil5n Vlll del articulo 210. 

ta disposicilin." 

que se modificli 

mismas reformas en-· 

11 X • ..; Intentar o lograr el propósito de desacredi­
. tar_ loa productos, los servicios o el estableci--­
niento de otro. 11

, 

Como-ya lo hemos dejado asentado en el capítulo anterior de este-­

trabajo, el hecho de intentar o lograr desacreditar los productos, los­

sarvicios o el. ~stnblecimiento de otro es una fonoa típica do competen­

cia desleal mercantil; consecuent:emente, esta desacredit:ación también -

puedo lograrse a través de la utilización de signos ULRrcarios, registr~ 

dos o no. 
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" XI.- Efectuar en el ejercicio de ·actividades in­
dustriales ·o mercantiles, actos que causen o induz 
can al pGblico a confusión, error o engaño, por hñ 
cer cre.er o suponer infundadamente: -

lo. La existencia de una relación o asocia--­
ción entre un eatablecimianto y el de un tercero. 

2o. Que se fabrican productos bajo nonnaa 1 li 
cenciaa o autorización de un tercero. -

Jo, Que sa prestan servicios o se venden pro­
ductos bajo autorización, licencias o normas de un 
tercero, 11

• 

Esta fracción, y de hecho casi todo el contenido del articulo en co­

mento derivan del
0

artlculo 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 ll1 DE DICIEHJIRE DE 1900 1 EH WASHINGTON EL 2 DE JUNIO DE 1911, EN 

LA HAYA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 1925 0 EH LONDRES EL 2 DE JUNIO DE 1934 1 EH -

LISBOA EL 31 DE OCTUBRE DE 1958 Y EN ESTOCOLMO EL 14 DE JULIO DE.1967, ~ 
que a la letra dice: 

Articulo 10 bis. 

(Cogpetencia desleal). 

1) Loa paises de la Unión eat4n obligados a asegurar a loa naciona~ 

les de los ps!sea de la Unión una protección eficaz contra la competencia 

dealaal. 

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia 

contrario a loa usos honestos en materia industrial o comercial. 

J) En particular deber4n prohibirse; 

1.- Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio 

que sea, respecto del establecimiento. los productos o la actividad indu.!. 

trial o comercial de un competidor; 

2.- Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio capacea -
de desacreditar el ~atablecimiento, los productos o la actividad indus-~ 

trial o comercial de un competidor; 

J.- Las indicacionea o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio 

del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el 

11ado de fabricación, las caracter!aticaa, la aptitud en el empleo o la 

cantidad de los productos, 
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Volviendo a la [racclón·XI'de~.artlculo 210, puede deducirse de un a­

nSlisis de las fraccione~ comentadas, que las infracciones aplicables a 

loa actos de competencia desleal identificados en tales disposicionea, ~o­

requieren de una previa declaración da la autoridad qua aplicar& la aan--­

ción, en el sentido de que existe el hecho digno de infracción, toda vez -

que automSticamenta el reconocimiento de tal hecho se encontrarl impltcito 

en la aplicación de la infracción, si ¡ata se considera procedente. Ceso -

que no ae suscita cdendo se trata de la confusión entre una marca registr~ 

da y otra semejante, en uso, en cuyo caso deber¡ declararse previamente la 

confusi6n en cuestión por parte de ti Secretarla de Comercio y Fomento In­

dustrial. 

Puede observarse tambi'n en esta fracción XI que ae comenta, la preo­

cupación del legislador por proteger al público conaumidor contra el enga­

ño, protecciQn que redunda en una represión de la competencia desleal en -

materia de .arcas, ya que muchas de eataa desviaciones ilícitas da client~ 

la se realizan mediante la utilización de signos rB11rcarios. 

" Articulo 211.- Son delit\,a: 
••• IV.- Usar, sin consentimiento de su titular, u­
na marca registrada para distinguir los miamos o -
similares productos o servicios que aquella prote­
ja. 

V.- Ofrecer en venta o poner en circulación -
loa productos a que se refieren las fracciones 1,­
tl y IV del presante articulo o aquellas a que se­
contrae la fracción lt del articulo 210, no obstan 
te la declaratoria de confusión que la mis111& pre-= 
vE; o bien, productos protegidos por una 111&rca re­
gistrada, habiéndolos alterado. Lo previsto en la­
presente fracción será aplicable, en lo conducen..­
te, trat&ndose de marcas de servicio. 

VI.- Ofrecer en venta o poner en circulación­
productos protegidos por una 111Brca registrada, de.!. 
puEs de haber alterado, sustituido o suprimido Pª.!." 
cial o totalmente ésta. 

VIII.- Usar una .arca parecida en grado de -
confusión, a otra registrada, después de que la -
sanción administrativa impuesta conforme a la fras_ 
ción tl del artículo anterior, haya quedado fir~-
me.11. 
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En el artículo antas transcrito en forma parcial, la Ley de Inven­

ciones .. y Marcas incorpora como delitos aquellos actos de competencia -­

desleal que el legislador ha considerado de superior orden jerárquico -

en cuanto al dano que ocasionan en los derechos y el patrimonio de los­

titulares y en el interés del consumidor, sancionándolos por tanto, en­

. forma mlis rigurosa. 

Por lo que respecta específicamente a las marcas, constituye un a.s_ 

to delictivo, tal y como lo indica la fracci6n IV del artículo en comen 

to el usar, sin el consentimiento de su titular, una marca registrada -

·para proteger loa mismos o similares productos o servicios que aquella­

proteja •. 

Es evidente que una conducta tan dolosa debe de ser castigada en 

forma firme y eficaz, de tal manera que se evite su propagaci6n·en el 

medio y la consecuente deseatabilidad del mercado, que se sumir!a en un 

mar de marcas iguales o semejantes, para gran perjuicio del c~nsumidor­

y de los mismos concurrentea, y es por esto, que esta conducta frecuen­

te de la competencia desleal, es tipificada como un delito por nuestra­

legislaci6n. 

En segundo lugar, este articulo señala como delito, el hecho de.o­

frecer en venta o poner en circulaci6n productos amparados por una mar­

ca registrada sin el consentimiento de su titular, para distinguir esos 

mismos productos u otros similares. Asimismo, es un delito el ofrecer -

en venta o poner en circulación productos que ostenten una marca paree! 

da en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o 

similares productos o servicios que los protegidos por la registrada, -

a pesa~ de que ya haya sido
0 

declarada tal confusión por la Secretaría 

de Comercio y Fomento Industrial. 

También constituye un delito el ofrecer en venta o poner en circu­

laci6n productos protegidos por una marca registrada, habiéndolos alte-
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rado (también debe co1i1prenderee lii alteración_. dé ios: :seivicios). 

En tercer término en au fraCCión VI, éste ~~·~!~·~·1J; c~ .. l¡~,f.~~ -~~mo de­

lito, el hecho de ofrecer en venta o poner. e~ circul~~i~~ P~~.dO~t~B·:·prot.!!. 
gidos por una marca registrada, después de haber.alter4do~ Sustituido o -

suprimido parcial o totalmente ésta. 

Final1i1ente, ea"un delito, el usar una marca parec_ida. en grado de con. 

fusión, a otra registrada, después de que la sanción administrativa im-~ 

puesta conforme a la fracción 11 del artículo anterior, haya quedado fir-

me, 

Loa delitos enumerados, son san;ionadoa por el artículo 212 de la ~­

Ley en estudio con dos a seis años di! prisión y multa por el importe de -

cien a diez ~il veces el _salario mínimo diario general del Distrito Fede­

ral, por lo que respecta a los comprendidos en las fracciones I a VI del­

artículo anterior, y de dos a seis años, a quien comet·a cualquiera de loa 

delitos que se señalan en las fracciones VIII a IX del artículo anterior. 

Sin embrago, ea de vital importancia señalar, que el ejercicio de la 

acción penal ha sido supeditado a la declaración previa de la Secretaría 

de Comercio y Fomento Industrial en cuanto a la existencia del hecho con~ 

titutivo del delito de que se trate. 

Creemos, que loa delitos que se contemplan en esta Ley deberían in-­

cluirse en ~l Código Penal, con el objeto de que la aplicación de las ea~ 

cianea correapondientes no fuera tan tardada y por que consideramos que -

todos loa delitos deberían estar tipificados en nueatro Código Penal, ya­

que existe una inmensa variedad de delitos contenidos en nortllDs especia-­

lea, que lo único que logran ea entorpecer la acción judicial, 

De la manera anterior se eliminaría el dictamen previo de la SECOFIN 

como requisito indispensable pera el ejercicio· de la acción penal. 
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11 Articulo 213.- Lo inveatigaci6n pre~ia relaciona­
da con loa delitos a que ae refiere el artículo 211 
la iniciar& el Ministerio Público tan pronto como -
tenga conOcimiento de hechos que puedan tipificar-­
loa. y dentro de ella podr6. dictar las medidas cauce 
lares que est8blezca la legislaci6n de la materia,= 
incluyendo las dispuestas por el C6digo Federal de­
Procedimientoa Penales, pero para al ejercicio de -
la acci6n penal, se requerir& la previa declaraci6n 
de la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial -
en relaci6n con los hechos que pudieran resultar 
constitutivos del delito de que aa trate, 

Dichas declaraciones se fot111ular6.n desde un 
punto de vista técnico, no prejuzgar&n sobre las a~ 
ciOnea civiles o penales que procedan y ae har6.n 
del conocimiento de la Procuraduría General de la -
República,", 

Este mismo requisito, es decir, el hecho de supeditar el ejercicio de 

la acci6n penal a ln declaraci6n previa de la Secretaría de Comercio y Fo­

mento Industrial en cuanto e la existencia del hecho constitutivo del del! 

to, se contenta anteriormente en el articulo 264 de la Ley de la Propiedad 

Industrial y en el reformado articulo 213 de la Ley de Invenciones y Mar-­

caa, y durante la gran cantidad de años que dicho precepto ha estado en v! 

gor, ha sido intensamente atacado por los estudiosos de la 111.11teris, En --­

efecto, una de las causas principales que motivaron, y aeguirin seguramen­

te motivando, el gran rezago de los aeuntos contenciosos que ea manejan en 

la Direcci6n General de Invenciones y Marcas, obedece precisamente a la n~ 

ceaidad da llenar el requisito mencionado, previamente al inicio de la ac­

ci6n penal procedente. 

El simple trámite tendiente a obtener la declaración en cuesti6n, 11!. 

ga a tardar, en la Dependencia Gubernamental referida, de dos a cuatro a~ 

ñas en pr~medio; si a esto aunamos loa recursos judiciales que contra una­

resolución negativa pueden imponerse (Amparo ante loa Juzgados de Distrito 

y Revisi6n ante loe Tribunales Colegiados de Circuito), cualquier particu­

lar interesado en proteger sus interesee en contra de una usurpación de -­

aua derechoe, tendri que enfrentar un promedio de cinco años antes de con-
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·.• tar con una mera declaraci6n de {ndole técnica·a fin de solicitar al Hi-
1 

nisterio Público Federal, el ejercicio de la acción penal, 

No soluciona el problema el hecho de que, la segunda parte del srt! 

culo 213, establezca que dichas declaraciones "se formular'n desde un -­

punto de vista ticnico, no prejuzgarán sobre las acciones civiles o pen~ 

lea que procedan y se har'n del conocimiento de la Procuraduría General­

de la RepGblica11
, yit que, mientras no se obtenga una declaratoria de que 

existe el hecho constitutivo del delito de que se trata, pensamos que el 

Ministerio Público se abatendr' de decidir con respe~to a las querallaa­

que se le formulen, haeta en tanto no cuente con una opinión técnica de­

la Secretar{a de Comercio y Fomento industrial, 

11 Artículo 214.- Independientemente de la sanción 
administrativa y del ejercicio de la acci6n penal, 
al"perjudicado por cualquiera de laa infracciones 
y delitos a que ésta ley se refiere podr& deuian~ 
dar del o de los autores de los mismoa, la repara 
ción y el pago de loa dañoa y perjuicios sufrido& 
con motivo de la infracci6n o del delito, 0

• 

Aparante1110nte, la única v{a que el legislador ha dejado abierta pa­

ra que la represión de loa actos de competencia desleal pueda hacerse en 

una forma m1ia expedita, es la señalada por el artículo arriba transcrito 

que establece que, independientemente de la sanci6n administrativa y del 

ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de las in--­

fracciones y delitos a que ésta ley se refiere podrá dom.andar del o de -

los autores de los mismos, la réparación y el pago de los daños y perju! 

cioa sufridos con motivo de la infracción o del delito. 

Efectivamente, si descartamos de entre los ilícitos que he!llO& aeña­

lado como consistentes en actos de competencia desleal, loa da confusión 

entre uiarcas semejantes, y aquellos que constituyen específicamente los­

delitos, de acuerdo con el artículo 211 de la miama Ley que se eatudia,­

quedan algunos otros actos que podrían ser sancionados a través de accig 
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nea de daños y perjuicios ante loa._tribunales Civiles correspondientes, 

ya que para dichos ilicitos ~i 'iesÍ.~Í~d~r :;Omi'tiG requerir de una decla­

racii5n administrativa -previa ·e~--~~~-~·~-c~--~- _i~ existencia de los hechos -­

co.nstitutivos correspondie~~ea: ./. 

Esta posibilidad se abre con m;¡:y·~r clsridir.d aGn, de acuerdo al ar­

ticulo 230 de la L~y:·~~:-co·a;e·nt;;;<-q~~-:-~B-i:ablece que las sanciones esta-­

blecidas se i~poncÍr&n sin_ pe~juf.'~t~"de las penas que correspondan a los 

delitos en que 1ncurr'an' los infractores y de la indemnizacii5n por daños 

y perjuicios a loa afectados. Sin embargo, estas posibilidades se con-­

vertir&n en meras utop!as, si la Direccii5n General de Invenciones y Ha~ 

esa per.aiste en su interpretacii5n de requerir la declaracii5n administr,! 

tiva previa, en cualquier tipo de infracciones. 

Serl necesario, asimismo, que los jueces civiles modifiquen su ac­

titud tradicional de rechazo a las cuestiones de competencia desleal, -

inhibidos por la naturaleza ºextraña" de las mismas, y se decidan a dar 

curso a las demandas que se les planteen, sin recurrir al requisito di­

latorio de las declaraciones administrativas previas. 

Lo anterior, aunado a el monto y el rigor de las sanciones que se -

aplicar!n, a consecuencia de las infracciones enumeradas en el articulo 

2101 I. Multa hasta por el importe de diez mil veces el sala~io m!nimo­

diario general del Distrito Federal. En caso de que persista la infrac­

cii5n, podrán imponerse multas por cada die que transcurra sin que se o­

bedezca el mandato respectivo. 11. Clausura temporal hasta por noventa­

dlaa, 111. Clausura definitiva, IV. Arresto administrativo hasta por -­

treinta y seis horas. (art!culo 225). En los casos de reincidencia (ar­

tículo. 227), se duplicar! la multa impuesta anteriormente, sin que su -

monto exeda del triple del máximo fijado en el artículo 225, contribui­

r' a reprimir, al menos en cierta medida, loa actos de competencia des­

leal. 
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" Art!culo 228.- Las clausuras y arrestos adminis­
trativos podrán imponerse. además de la multo o ~ 
sin que ésta se haya impuesto. independientemente­
de las penas corporales que la autoridad competen 
te~etermine tratándose de delitos. y del pago de -
daños y perjuicios que corresponda. 

Será procedente la clausuro definitiva, cuan­
do el establecimiento hoya sido clusurado tempera! 
mente por dos veces y dentro del lapso de dos años, 
si dentro d•l mismo se reincide en la infracci6n.­
El arrestd, en los casos-de persistencia en la in­
fracci6n.". 

En éste artículo también se dispone la independencia de las sanciones 

aplicadas por establecerlo 8a! esta Ley. de las que procedan de acuerdo a­

otras legislaciones. 

Sin embargo. es de nuestro parecer. que la condici6n que se señala P.!. 

ra que aea pr
0

ocedente la clausura definitiva es excesiva, ya que conaider.!, 

1D0a que debería de bastar con que exiatiera una clausura temporal ºprevia y 

se tratase del mismo establecimiento para que se aplicase la clausura def.! 

nitiva. 

11 Artículo 229.- Para la determinaci6n de las aan­
cionea deberá tenerse en cuenta: 

l.- El carácter intencional de la acci6n u o­
misión constitutiva de la infracci6n. 

11,- Las condiciones econ6micas del infractor, 
111.- La gravedad que la infracción implique­

en relación con el comeicio de productos o la pre~ 
tación de servicios, as! como el perjuicio ocasio­
nado a loa directamente afectados,". 

Creemos que del artículo antes transcrito puede derivarse una verdad~ 

ra acci6n inhibitoria que facilite la represión del acto de competencia -­

desleal desde su nacimiento, a sea allo anees de que éste hoya causado un -

perjuicio grave. En efecto, al mencionar la fracción 111 en cuesti6n._que­

para lo~ece:minoci6n de las sanciones deberá tenerse en cuenta: "La grave­

dad que la infracción i111plique en el -comercio de productos o la prestaci6n 
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de eervicios, as! como el perjuicio ocasionado_ ·a -_los '_directamen_te··afec::ta­

dos11, est.4 esbozando por· un lado, el_derechD a reprimir' Ca trD~¡s-de--1~-:. 
sanci6n aplicable),· una acci6n de competencia desleai por l~' simple. _ido­

neidad de la misma para producir perjuicios y· por. el. otro' ~n deiricho re-­

presivo semejante, derivado del daño ya actualiZBdo. -A éste re~pecto ios­

te6ricos del siglo pasado Óo comulgaban con e~ta postura, ya que exig!an­

para que un' acto competitivo se cons~derara desleal, ademlls de otras con­

diciones, 11Que pueda considerarse con intenci6n fraudulenta y sobre todo­

que el demandante pruebe haber sufrido un perjuicio11
•

19 

La calificaci6n que la autoridad haga de la gravedad del acto en ~­

cuanto a sus posibilidades de producir un daño, 11al comercio de productos 

o a la prestaci6n de servicios" sancionando dicho acto adecuadamente, in­

hibir( al comitente para continuar con el mismo, aún en el caso de que su 

actividad no haya dado lugar aún a los perjuicios directos de los cuales­

ea din&micamente capaz. 

11 Artículo 223 Bis.- Si durante la diligencia se -
comprobara fehacientemente la comisi6n de cualqui~ 
ra de los actos de competencia desleal previstos -
en el artículo 210 inciso b), o de cualquiera de -
los delitos establecidos en el articulo 211, el~ 
inspector asegurar( la mercancía o productos con -
loa cuales se cometan dichas infracciones o deli-­
tos, levantando un inventario de loa mismos, lo -­
cual se har( constar en el acta a que se refiere -
el articulo 222 y designando corno depositario al -
encargado o propietario del establecimiento si és­
te ea fijo; si no lo fuere se concentrar( en la S~ 
cretsr!a de Comercio y Fomento Industrial la mer-­
canc!a. 

Si en el establecimiento se cometen las in~­
fracciones o delitos con l!Uis del treinta por cien­
to de las mercanclaa que se expenden. se clausura-

· r& temporalmente. Si se tratad~ delitos, La Seer~ 
tarla de Comercio y Fomento Industrial har6 del c2 
nacimiento del Ministerio Público Federal los he-­
cho~, y pondr& a su disposici6n la mercancía segur!. 
da •• 
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--·~! 
Si la infracción consistiera en la venta.de 

productos con marca registrada cuyo uso no se haya 
autorizado, podrá autorizarse la venta de esa mer­
canc!a··a1 el titular de -la marca estuviese de a-­
cuerdo, o bien si se desprendiese de la mercanc!a­
la marca cuyo uso sea ilegítimo. En todo caso,·al­
responaable se le impondrá la sanción que proce-­
da.11. 

Este artículo fue incluido en las multireferidaa reformas a la Ley, 

publicadas en enero de 1987, au finalidad aparentemente es proporcionar­

m!s herramientas a la autoridad administrativa para reprimir la compete~ 

cia desleal. Sin embargo, hasta el momento, dicha autoridad se ha visto­

muy titubeante en la aplicación de las medidas establecidas en Seta 
0

dia­

poaición, ya sea porque la misma no es del todo clara o por una falta de 

empeño hacia la represión de actividades ilícitas. 

B) LOS TRIBUNALES DE ARBITRAJE. 

Con base en todo lo antes expuesto, tanto en este como en loa capí­

tulos anteriores ea claro que existe una gran dispersión entre nuestroa­

ordenamientos vigentes, de las normas tendientes a reprimir los actos de 

competencia desleal. Creemos que sería conveniente que en el futuro el -

legislador, específicamente al proyectar las nuevas legislaciones de in­

venciones y marcas, piense en incluir dentro de un apartado específico -

de las mismas, todpa las normas que pueden calificarse de represivas de­

los actos en cuestión (excluyendo los delitos), sin confundir las viola­

ciones tendientes a usurpar signos distintivos o la apropiación de der.! 

chas de uso exclusivo ajenos, con aquellas violaciones de las normas de­

competencia mercantil honesta u honrada a travEs de la desviación de la­

clientela o de la obstaculización de las probabilidades de gDnancia del­

empresario, Las primeras constituyen la violaci6n de un derecho de excl~ 

sividad, mientras que las segundas la violaci6n de un deber de absten--­

ción. 20 
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Mientras tanto, la.tendencia internacional se orienta hacia el a­

bandono de las jurisdicciones ordinarias, considerando que Gatas care­

cen. de ordenaai.ie~toa eapec'1:ficoa, claros y adecuados,- para regular las 

relaciones comerciales nacionales e internacionales a la luz de la li­

bre concurrencia. Generalmente hay la necesidad de recurrir.a expertos 

no s'iempre disponibles, para conseguir medianas solucione.a a loa pro­

blemas planteados, por lo que la idea de crear tribunales internacion~ 

les de arbitraje, integrados por tales expertos, comienza a tomar cada 

vez m6s fuerza. 

México se ha hecho eco de este movimiento conatituyendose el 19 -

de julio de 1973 la Primera Academia de Arbitraje Comercial Internacie 

nal (ADACI), en lberoam&rica, por acuerdo suscrito entre el lnatituto­

Hexicano de Comercio Exterior (IHCE) y la Comisi6n lnteramericana de -

Arbitraje Comercial. 

Esta Academia tiende a abrir a nuestro pa{s, la posibilidad de -­

crear técnicoe en el mecanismo de aoluci6n de conflictos comerciales -

constituido por el arbitraje internacional comercial: "Juicio privado­

que por sus innumerables ventajas -respecto al juicio ordinario- ha s! 

do reconocido como el procedbúento ideal en la aoluci6n de conflictos 

que puedan suscitarse en la intrincada red del Smbito comercial.". 21 

Un conocimiento adecuado de lo que debe entenderse como competen­

cia comercial "honrada", acompañada de un, paulatinamente incrementa-­

ble, acervo caau{stico resuelto con apoyo en preceptos legislativos de 

auecripci6n internacional, ( por ejemplo: la Convenci6n Europea sobre­

Arbitraje Coinercial) 1 sin olvidar la acertada aportación del art!culo-

10 bis ~e la Convención de Paria, puede ser la solución futura a loa -

problemas de la represión de la competencia desleal, incluso en el di­

ficil cruapo de las marcas. 
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C) LA COMPETENCIA DESLEAL EN'MATERIA DE HARCAS Y LOS DELITOS Y LA­
JURISPRUDENCIA APLICABLE. 

Dada la complejidad que reviste todo procedimiento contencioso ene~ 

minado a determinar la existencia y posible represión de loa actos de -­

competencia desleal, pobre es la jurisprudencia nacional e internacional 

que puede consultarse s fin de intentar establecer criterios orientado-­

rea en la interpret8ci6n de las nona.as vigentes que regulan la materia 

en cuestión, y no ea quiz(s erróneo el añadir que, en el lmbito de los -

problemas de derecho industrial, en general en el de la problemAtica que 

ae pone en conexión con una produc~i6n industrial en 11.11sa, la litigiosi­

dsd ea mucho mis cacaos que, comparativamente en el lmbito del derecho -

tradicional, no ofreciendo por esto un índice adecuado a la importancia­

de las inatitucionea. 22 

Hemos seleccionado algo de lo poco existente al respecto, co~ el -­

fin de establecer los criterios de los tribuales de justicio nacionales, 

con respecto a esta importante.cuestión. 

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

Tratándose de cuestiones relativas a confusión de marcas, debe sos­

tenerse que es el público conaumidor quien fundamencalmente merece pro--­

tección para evitar la desorientación y el error respecto a la naturale­

za y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, y oJ?. 

vinmente, al mismo tiempo, garantizar la integridad y buena fa11111 dal aig 

no distintivo adoptado por el comerciante, asegurando la f&cil identifi­

cación de laa mercaderlas; en otras palabras. la marca ha de ser pecu~­

liar para poder distinguirse claramente entre las demfia marcas que flu-­

yen en el comercio o est&n registradas, y la p~otección de la ley ha de­

ser plena pa~a que su poder de atracción y su capacidad distintiva no B!!_ 

fran mengua; esto justifica la existencia de la exigencia de que las ma!. 
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cas sean suficientemente distintivas entre ar; de suerte que el público 

consumidor no s&lo no confunda una con otro, ·sino que ni siquiera exis­

to la posibilidad "de que las confunda. Estas peculiaridades las implica 

le L~y de la materia, cuando establece en sus artículos 90 y 91, frac-­

ci&n XVIII, que la denomineci&n que co~stituye le marce debe ser s~fi-­

cientemente distintiva para poder distinguir o identificar _los produc-­

tos o servicios a que ae aplique.o.trata de aplicarse, frente a los de­

su misma especie o clase, y que una marca no debe registrarse si ea co~ 

fundible con otra registrodo"con antelac16n. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN.MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

SEptima Epoca, Sexta parte:: 
Vela. 157-162, Plig. 206. A.R.:746/81. Intercontinental Hotels Corporo-­
tion. Unanimidad de votos. 
Vola. 157-162 1 Pig. 206, A.R. 146/81. Laboratorios Hiles de H&xico, --­
S.A, Unanimidad de votos. 
Vols. 157-162 0 Pág. 107, A.R.· 60/82. Barco of California. Unanimidad de 
votos. 
Vol a. 157-162, Pág. 107. A.R. 1459/79. Gern Fooda 1 Inc, Unanimidad de -
votos. 
Vola. 157-162, P4g, · 107 A.R. 1829/81. Hardy Spicer Ltd. Unanimidad .. -
votos. 

MARCAS, FALSIFICACION MEDIANTE USO ILEGAL DE LAS. 

Aunque un comerciante propale en su comercio, que las cabezas de -

máquinas de coser que vende no son de una 1114rca determinada y que st lo 

son loa gabinetes en que las c·abezaa estlin montadas, debe tenerse en 

cuenta que el sólo montaje de esas cabezas en gabinete de la 1114rca arr! 

ba mencionada conscituye fnlsificaci&n. porque sin autorizaci&n del ti­

tular de la marca. ésta es ostentada amparando ln unidad que se integra 

con elementos de procedencia.diferente. Y basta que se den los elemen-­

tos objel:i.voa de ese acoplamiento de cabezas con los gabinetes de la -­

morca detenninada, para que estl configurada la fals1ficaci6n, conforme 

al primer párrafo del artículo 225 de la Ley de 18 materia, Por cuanto­

ª que el comerciante no aes competidor de la titular de la 1110rca falsi-
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ficada porque dicho comerciante no sea fabricante de mJíquinas de coser, 

y sólo sea vendedor, debe razonarse que, precisamente por ser vendedor­

~e unidades integradas con elementos de diversos fabricantes, los pro-­

duetos que expende compiten con los propios de la marca falsificeda. 

Sexta Epoca, Tercera Parte: Vol. CXVIII, P&g. 73 A.R. 5907/57. The ---­
Singer Hanufacturing Company. S votos. 

EL ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL TIENDE A REPRIMIRSE POR SU IDONEIDAD PA­
RA PRODUCIR D~OS Y NO UNICAMENTE POR PROVOCARLOS REALMENTE. 

Sentencia dictada por el Tribunal Supremo de España el 16 de noviembre­

de 1944 (Harca viki-wiki contra mikf-miki), citada por A, Fern(ndez, en 

su obra citada, página 215. 

LA APRECIACION DE LA COMPETENCIA !LICITA 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 Comercio de BucareSt en sentencia de 12 de junio de 1947. 

ES HOTIVO SUFICIENTE PARA ADMITIR QUE EXISTE COMPETENCIA DESLEAL LA SIM 
PLE PROBABILIDAD DE QUE LA CONf1JSION SE DE, SIN QUE HAYA NECESIDAD DE = 
APRECIAR, EN EFECTO, SI LA CONFUSION SE HA PRODUCIDO O NO. 

PROTECCION DE LAS HARCAS DE HECHO A TRAVES DE LAS ACCIONES DE COMPETEN­
ClA DESLEAL (EN CONTRA). 

Sentencias del Tribunal Supremo Español del 3 de marzo da 1949. 

EL CONCEPTO DE COHPETENCIA ILlCITA DE LA LEY -EL APROVECHAMIENTO ENG~O 
SO DE LAS VENTAJAS DE UNA REPUTAClON CDHERCIAL O lNDUSTRIAL ADQUIRIDA = 
POR EL ESFUERZO DE OTRO- EXIGE COMO REQUISITO COMPLEMENTARIO "QUE TENGA 
SU PROPIEDAD AL AHPA.RO DE LA LEY". 



LAS tMPUTActoNts A Pa~o~·cros A.I~~~s .. AuN::sttNDo:VE~ADERAs -PtitDÉN ·coNstDE­
RARSE COMO ACTOS'DE COMPETENCIA DESLEAL REPRIMIBLES; 

Sentencias del Tdb~n~Í de Comorcie ~;·Bruselas delJI d~ j~Ho d• 1057. 
':~,,-- . ,-, " . -..-.;; .. - \ ~- -. ., . - .-

. - -~:,,;.'::,.-.-.---"·2:;~::.)-);,.i: ___ -:'t.V:·,.-;·~;~--'-; __ ~~-- .. -~~~:,_ -··- _, - ·. -·. . 
A· pesar de -no enumerarse,-:concretamente:. entre: loa"· hechos· contrarios-

ª los usos ho_n~~~~-s:~---c:~~~?~~'.i~~\;1~,~;~~~i~:e1:~~~~i~~::~~~~~-~~:~-{~_~y~---la ·com~e-- · 
tencia,. deben· cons_iderarae:: _co~)_i_~,~~,!~-~·•.S.~~;e,~;,.~~-cit~. _rey~_l_ai: pGblica-­
mente las imperfecciones y defectos da. loa competidores. Tales ·r·e~~¡~-ci~ 

. .- ' ' -,• '-•• :-. - " ," ' ~ ·' ~- ' ~- ' . •,' ' t 
nee sobrepasan loe l{mitea: de '.la 'correción·· comel"Cial:_:·'··' 

·'.':'):t:t~?r;_q~,,'.;~~;f;~,'.-:_ .. :~. ~~-':;0!: .. __ ~, -· :_' ~~.,-.-
En sentido "st!mejai\t"e ae .. pronunci6·· 1a ·cor_te- de -,~Pelación, de Millli:' e·n 

sentencia de1 12 de -marz·~ ·d~'-19':Zf;;~-~l';-;'a-t-~bi;;;~~;-:: 

mlis.redu-
cido en relación con una firma q~~ ·;e· ~ouib.re' 'con~retiime.nte, el parangón­

representa un acto insidioáo e. inmoral, ~Or ~~ta~ inspirado en el deseo­

de obtener beneficios para el nombre y la· reputación_ de la firm11 l"i-~-­

val.". 23 

IMPROCEDENCIA DE LA ACCION DE COMPETENCIA DESLEAL CONJUNTAMENTE A ACCIO­
NES DERIVADAS DE VIOLACIONES LECALES ESPECIFICAS. 

Segunda Sala de la Supre!llD Corte de Justicia de la Nación -Amparo en Re­
visión 379/1956. The Singer Mtlnufacturing Co., junio 13 de 1966.- Unani­
midad 5 votos.- Ponente Ministro Ezequiel Hurguete Farrera. 

Sexta Epoca, VolGmen CVIIl, Tercera parte, p. 56; cit, en Jurisprudencia 
y Tesis Sobresalientes 1966-1970.- Actualización 11 Administrativa. Edi­
ciones Mayo, México 1968 (El Volúmen consultado contiene exclueivamente­
tesis dictadas hasta fines del año de 1968). 

"Si una persona resulta responsable de la infracci6n señalada en el 

art{culo 258 de la Ley de 13 Propiedad Industrial, por haber usado ile-­

galmente una~marca registrad3 legalmente, no puede ser simultSneamP.nta -

• 
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sujeto n las sanciones señaladas en el articulo 263 de la propi8 ley, -

pues asta diapoaici6n fija da una manera genérica loa actos de compete~ 

cia desleal, sancionando todos aquellos que no estiín expresamente san-­

clonados en las disposiciones de la mencionada ley.". 

ELEMENTOS QUE PUEDEN SERVIR PARADETER1lNAR LA POSIBILIDAD DE CÓNFUSION­
DERIVADA DEL USO DE HARCAS SE.'iEJANTES O IGUALES A UHA REGISTRADA, 

Suprema. Corte de Justicia de la Naci6n -Atnparo en Revisi6n 4195/1962 ~­
Scripto !ne.- resuelto el 22 de abril de 1963, por ma.yor!a de tres vo~ 
toa contra el del señor Ministro Matus Escobado. Ausente el señor Minia 
tro Hendoza Gonziílez, Ponente el

2
zeñor Hin.istro Rivera Pé'rez Campos, s!: 

cretario Lle, José Tena Rtlm!rez. 

"Este elemento que pudiera incurr}-r en error acerca de la proceden. 

cia del producto amparado por una marca idGncica o semejante a la regi~ 

trada con anCerioridad, puede provenir de muchos factores, encausados a 

alcanzar un beneficio con detrimento del derecho preferente qua traca -

de resguardarse. y de ahí que la ae~janza o similitud a que alude la -

ley no quede limitada a artículos clasificados en la misma clase, aino­

a cualquier otra, siempre que induzca a error, por su finalidad. su coa. 

posición, lugar de venta o por cualquier relación que entre ambos exis­

ta, bien sea de medio a fin o de causa a efecto, sin que, por codo ello. 

a la similitud indicada se le deba dar una interpretación rígida, sino­

como queda dicho y debe reiterarse, jusca y lógica; pudiendo decirse e~ 

tonces que la clasificación a que alude el artículo 71 reglamentario, -

no puede servir de base para concluir que no haya ni puede haber simil! 

cud entre productos de diferentes clases.". 

JUSTIFICACION DEL MONOPOLIO COMO LIMITACION A LA LIBRE CONCURRENCIA EN­
EL OTORGAMIENTO DE UNA PATENTE. 

Sentencia del 18 de junio de 1937. Corte de Caaación lcnliana. 25 



. " ••• la obtenci&n;de una patente, por el_.dato su111inistradO: pone en 

evidencia_• ~n l'á_,.111i_s_mB. afi~cÍ6~·--del d~reclio _ e~clusivo ·'a \a ex-plota-.. -
ci6n _'de '1~ _ _'inve1Íc16n ~~·r_ par·~~-· del titUl~i- de:·ia ·piat·e~te 1 l~ ·1nst8ura-­

ct6~ -.do -_una· P~a_i_ci6~ ;d_~- ~~~op~_lio-, -. (justifica.do _por· el b~nefici·o ·que r_! 

cibir' · l&'- so-cÍedftd de la iíivenci6n) en Ún detel'~inado campo industl'ial­

por todo un Período de tiempo, donde debiera de otl'O modo reinar la li­

bertad de la industria o del comercio.", 

L4 legislaci6n internacional tiende a limitar y a controlar el a~ 

vanee de las empresas monopol!sticas, cada vez con mnyor atingencia. En 

loa 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-Patma.n -

Act, la Federal Trade Coannision Act y la Lanham Act, estos leyes tienen 

por objeto: La Ley Sherm.an; declarar fuero de la ley ciertas pr&cticas­

monopol!sticas¡ la FTC, evitar procedimientos injustos en la comp"eten-­

cia, enumerando además los actos que deben entenderse por competencia -

il!cita o injusta, vgr,, fraudes en el peso de los productos, falsific~ 

ci6n de productos, anuncios engañosos y lo folsificocl6n de métodos y -

condiciones de venta, entre otros¡ lo RPA, prohibir la discriminación -

en los precios¡ la Lanham Act, es la primera Ley Federal sobre 11U1rcas -

registradas para proteger la firma (sic) de los negocios; expedida en 

1870 se reform6 en 1881, 1905 y 1920, hasta la Ley actual promulgada el 

lo. de julio de 1947. 

Hoy en el pa{s comentado, m.lís de 2000 leyes relativas a propognndn 

y otros menesteres de comercio, entre las que destacan además de las e­

numeradas; la Wheeler-Leo Act, enmiendo n la FTC y en la cual se señala 

que "los m~todos il!citos y engañosos o las pr5cticas de esta naturale­

za son desde ahora, declaraJas ilegales"; la Federal Pure Drug Act d~ -

1938, que tiende a proteger al consumidor contra alimentos y medicinas­

i111puras; la Federal Heat lnspection Act de 1906, cuyo fin es evitar la­

distribución de carnes adúlteradas y finalmente, la Hllle~- Tyding Act­

d"e 1937 que legaliz6 los contratos de conaervaci6n de precios en el ca-
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mercio estatal" y declar6 que dich~s contratos no c'onstituirlin ·un m&todo 

ilícito de competencia. 

Por encit114 de todo el aparato ·1tigislativó·~ 1181 moiiopOlic(es. en a­

quel pata. una superestr~ctura de su. Propia or8.a-niza~-ión' ec~~iSmi~a~ '1a ..: 

culminaci6n de un largo proceso econiSmico. que acabar! por entregar_al­

Estado el dominio total de la riqueza pública,". 26 . 

COMPETENCIA DESLEAL. DISPOSICIONES~LEGALES QUE LA REGLAMENTAN. MODOS 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 lHITACION Y DE FALSIFICACION DE HARCAS. 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 HISHA. COMPETEN 
CIA DESLEAL POR EL USO DE LAS HARCAS BENZ, MERCEDES BENZ Y EL EMBLEMA = 
DE LA ESTRELLA DENTRO DE UN CIRCULO, 

"El artículo 210 de la Ley de Invenciones y Harcas, asl como el ª!: 

tlculo 263 de la ya abrogada Ley de la Propiedad Industrial y el arttc~ 

lo 10 bis del Convenio de Paria, señalan, en forma no limitativa sino~ 

nunciativa las actividades que deben ser prohibidas po.r constituir ac­

tos de competencia desleal en tll4teria de propiedad industrial. Estable-· 

cen, además la regla general según la cual debe entenderse como acto -­

constitutivo de competencia desleal, todo acto de competencia que pugne 

con los usos honrados en la pr.Sctica industrial o comercial o de s1Jmi-­

nistro de servicios. 

El interés jurldico de quien ejercita una acción de competencia ~­

deslea~ puede acreditarse con la calidad de dueño de una marca registr!. 

da. Si la actividad que se denuncia constate en el empleo indebido de -

esta clase de signos distintivos, ya que la_repres16n de la competencia 

desleal es uno de los objetivos de la protecci6n de la propiedad indus­

trial. 
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El empleo de medios que pueden originar· lo co~petencia desleal, es 

un hecho dtscinto' de- loa _que pueden configu·rar. la imltaci6n, o el uso -

ilegal o la tAt91ficac16.n de Iaa mnrcaa; pel:'o debe cital:'ae el título de 

·la Urca con~~~ 5ue -se justifique lo. existencia de loa derecho~ de pro­

piedad industrial que se estitl\Jln lesionados con la actividad del desleal 
competidor. 

El' empleo repetido de una marca en el interior y en el exterior de 

un toller de servicios y reporociGn de autom5vilas, ast como en las --­

puer:tns rzue don acceso a dicho establecimierito, y o través de cnrtelea,­

r6tulos, leyendas, tarjetas, aeiloa fechodoreu y demás objetos y luga-­

Tes que se nprovechan comanmence pnTn identificar 11 un establecimiento, 

a sus productos o a sus servicios. puede ser reclanu1do ~or el dueño de­

le fll4tca uu.!diante la ncc16n de competencia desleal. 

El empleo de tales signos puede crear entre loa consumidores de -­

loa productos, entre loe consumidores de sus refnc:clones o entre los u­

suarios de los aervic:ioa que en dich.o est11bleci1:1iento se pt"estnn en la­

induatria de loa automóviles, ln confusi6n consistente en creer que e-­

xiste un nexo industrial o comercial entre el dueño de la nu1rc11 y el ª!.. 

tablecimiento o loa servicios y productos del talle'l'" del de1DOndado. ". 

México, Distrito Federal, doce de 1114t"Zo de uil nov~cientos sesenta 

y cinco. 

Vistos para resolveT los autos del juicio de amparo número lGJS/64 

y 

R ! S U L T A N D O 

fRLMERO. Por escrito presentado el dta dos de s~pt1e~bTe del año 

pr6xiiao pn$adQ, DAVID RANCE~ MEDINA~ re~rea~ncante de DAlMLER BENZ 
Ali.TlENGESELLSCHAFT, ocurri6 ante este juzgado detllllndando el amparo y~ 
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protacci6n de la Justicia Federal por Violación .da loa ·art!culo~. 14 .y 16 

constitucionales. contra actos de. -i~~· _c._c_~ _s~~-r~t.•'t'Ío.d~ .. I~d.uatria ~ _co­
mercio y Director General da la Pr~pi:e.da·d-:1~d~at~ial-:da-'dicha Secr~tarra 
haciendo consistir dichos actos an:l~·,_: re~~lÍición'_-.núma~o · 7-9 -de f~ch~ _ 12 -

de agosto de 1964, por la que Se'n.ieSa"la. declaraci6r1,·administrat·1Va da­

confusión a que se refiere el artfcUl~~- 26~~- ~e ~-:la' -L~Y .• da la Propiedad In-_ 

duatrial. 

SEGUNDO.- ••••••• 

TERCERO,-,,,.,,, 

PRIMERO.'.""•.,• ••• 

_._-,·, 

e o N s l D E R A N D o· 

SEGUNDO.- Loa conceptos de violación hechos valar por la quejosa son fun 

dados. En afecto. segGn el artfculo 263 de ta Lay de la Propiedad Indus­

trial, se i111pondr& la sanción que dicho precepto señala "al que con fal­

sas pretensiones en ~l ejercicio del comercio tienda a desacreditar loa­

productoa de un competidor o que por cualquier medio trace de producir -

confusión con el establecimiento, los produccoa o los servicios de un -~ 

competidor". Por su parte el artículo 10 bis del Convenio de Paria para-· 

la Protección do la Propiedad Industrial revisado en Londres en 1934, y­
cuyo texto tiene la vigencia que establece el artfculo 133 de la Consti­

tución Polftica de los Estados Unidos Hexicanos, dispone qua: "I) Los -­

pa!ses de la Unión se obligan a asegurar a los súbditos de la unión una­

protccción eficaz contra la competencia desleal, 11) Constituye un acto­

de competencia desleal todo acto de competencia contrario a loa usos han 

radas en materia industrial o comercial. 111) Principalmente deberin pr~ 

hibirae: lo. Cualquier acto da tal ~aturalcza que cree una ~onfusi6n 0 ~ 

por cualquier medio que sea, con el establecimiento, loa productos o la­

actividad comercial o industrial de un competidor; 2o, Las alegaciones -

falsas. en el ejercicio del comercio. que tiendan·,,, deoacreditar el est.!!. 

blecimiento. los productos o la actividad industrial o comercial de un -
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·competidor.". Ahora bien. de la letra de ambaB disposiciones legales que 

regulan la competencia desleal en materia de 'propiedad industrial se in­

fierE'. que son esta"s actividades las que en forma no limitativa sino enu!!. 

ciativa deben ser especialmente prohibidas por constituir actos de comp.!. 

tencia desleal; a) La tendencia a desacreditar loa productos de un comp~ 

tidor usando para ello pretensiones falsas en la prfictica comercial; b) 

Tratar por cualquier medio, de producir confusión con el establecimiento 

de un competidor; c) Pretender producir, por cualquier medio. confu--­

sión con los productos de un competidor y d) Tender·por cualquier medio. 

a crear confusión con loa servicios de un competidor. Adellllis. el ex&men­

del art!culo ~63 de la ley nacional. sin desvincularlo del articulo 10 -

bis del Convenio de Paria. conduce a interpretar dichos mandamientos le­

gales en el sentido de que, en primer lugar, en los mismos se adopta y -

reconoce la protección eficaz contra la competencia desleal; en segundo­

lugar. que en ellos se establece como regla general. lo que debe enten-­

derae por un acto constitutivo de compete.ncia ~esleal 0 todo acto de com­

petencia que pugne con loa usos honrados en la pr5ctica comercial o in-­

dustrial o de suministro de servicios; y en tercer lugar, que la ley na­

cional sin desviarse del citado principio general que enuncia el art!cu­

lo 10 bis. define como actos de competencia desleal que especialmente -­

prohibe y sanciona. los cuatro que de un modo concreto se han mencionado 

antes, a saber; Las alegaciones falsas en el ejercicio del comercio que­

tiendan a desacreditar el establecimiento de un competidor, as! como --­

cualquiera otra actividad realizada a través de cualquier medio que sea, 

con el propósito de tratar de crear una confusión con el cstablecimien-­

to, con loa productos o con los servicios o actividad industrial o come.!. 

cial de un competidor, 

Tomnndo en cuenta lo añterior, resulta incorrecta la razón aducida­

por las responsables en el acto reclama.do, consistente en decir que la -

cita que la parte que.josa hizo de diversos registros mnrcarios en su B.2, 

licitud. no.es apropiada para ejercitar la acción de competencia des--~ 

leal. En efe.cto, nada tiene de extraño que en una demanda adminiutrativa 
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de eata naturaleza ae demuestre el i~terés jur!dico_da quien la formula, 

a base de títulos que acrediten que dicho interesado ea titular de mar-­

cas registradas, pues la competencia ~es~eal _co~tra la cual protege· la -

_Ley, se refiere precisamente a una .. actividad induat_rinl o comercial lis!!. 

da con la propiedad industrial¡ a una actividad que pUede afectar preci­

samente los derechos de propiedad industrial. Lo-· cua_l se explica debido­

ª que la represión de la competeñcia desleal es uno de· los objetivos de­

la protección de la ~ropiedad industrial, según lo establece.de modo ex­

preso el art!culo 1 del.Convenio de Paria qUe se viene mencionando. 

Por lo mismo, lo negativa de las responsables a emitir-la decla~a-­

ción administrativa que el quejoao les solicit6, no puede encontrar un a­

poyo legal en la circunstancia de que la empresa quejosa hubiere i.nclui­

do entre los hechos fundatorios de su aolicitud, el relativo a que dicha 

quejosa es t~tular de loa derechos de propiedad industrial reconocidos-­

en los "t(tulos de las marcas registradas. 

Según pruebas que se tien~n a la vista, la actividad atribuida por­

la quejosa al tercero perjudicado no consiste en imitac_i6n, ni en uso i­

legal, ni en falsificaci6n de las marcas de que ea titular la quejosa, -

sino en el empleo de medios que pueden crear la confusión contra la que­

protegen los artículos 263 y 10 bis, lo cunl es un hecho distinto de los 

que según el artículo 255 de la Ley de la Propiedad Industrial pueden ~ ' 

configurnr ln imitnción o el uso ilegal o ln falsificaciSn de las mar~ 

cas; pero ello no autoriza en modo alguno a sost~ner que deba ser omiti­

da la cita de los t.!tulos marcnrios que justifiquen la existencia de lOs 

derechos que se alegnn como lesionados. Por tanto, el primer concepto de 

violación debe estimarse fundado. 

En cuanto a la razón en que también se apoya el acto reclamado,-. cou 

sistente en decir que la declaración administrativa de que habla el are!· ' 

culo 263 de la Ley de la Propiedad Industrial debió Solicit8rse no por -

la dueña de las marcao, porte quejos• en este juicio, sino_ Por las pe~ag_·: 
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nas por ella autorizadas para _dar servicios en·su nombre, debe decirse -­

también que jurídicamente .es inadmisible. ya que según consta en las pru~ 

has exhibidas en este juicio/ la declaraci6n administrativa promovida an­

te la8 responsables no verSa Gnicamento sobre la confusión de los servi-­

cios, sino también respecto .de_la confusión da loa productos y del esta-­

blecimiento a que también alude ·el artículo 263 de la Ley de lo Materia, 

Poro ademlis es errónea tal argumentación de las responsables por --­

que, por una parte, los hechos concretos y escuetos, los medios empleados 

por la parte tercero perjudicada que la parte quejosa denuncia como actos 

de competencia desleal en su perjuicio, consisten precisamente en el em-­

pleo de sus. cnarcas "BENZ", "MERCEDES", "MERCEDES BENZ11 y la:!_nnominada CD!!! 

puesta de un emblema que representa un aro que lleva dentro una estrella­

do tres picos; empleo que se hace repetidas veces tanto en el interior c~ 

mo en el exterior del taller de servicios y reparación de automóviles, c2 

mo en las puertas que dan acceso a dicho establecimiento y en las tarje-­

tas. selloo fechadores y dem5s objetos y lugares comúnmente aprovechados­

para estampar los signos que identifican a un establecimiento y a los seE 

vicios y actividades industriales o comerciales del mismo, Y por otra Pª.!. 

te, el empleo de tales signos distintivos protegidos como marcas registr~ 

das de que es titular la quejosa, se efectúa sin su consentimiento, se -

llav8 a cabo sin que entre la dueña de dichns ciarcas registradas y el te,!. 

cero perjudicado exista ninguna relación industrial o comercial. o de re­

presentación o como de concesionario o cooo autorizada, Y en escas condi­

ciones debe concluirse que el cuidado de sus marcas, la recla1114ción por -

violaciones a las mismas mediante los citados actos de competencia des~­

leal, ls solicitud formulada a laa rcoponsnhles parn dar satisfacción al­

requisito de procedib.ilidad que aeñnla el artículo 264 de la Ley de la -­

Propiedad. Industrial y las inotnncins y las gestioneo para la protección­

de sus derechos corresponden cabalmente a ln titular de caos derechos, ~ 

quejosa en este juicio. 

Correspondería a los establecimientos autorizados por la quejosa el-
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ejercicio de acciones de competencia desleal' si los hechos c"onstitutivos 

de dicha competencia, si los medios empleados por loa presuntos competi­

dores desleales interfirieran con los signos propios de dichos establee! 

mientes autorizados, pero no en el caso planteado ante las responsables, 

que consiste, como ya se dijo, precisamente en el empleo "sin autoriza--­

ción de la quejosa, de sus signos distintivos. 

No hay constancia alguna de que la quejosa haya dado su consenti--­

miento para que el tercero perjudicado use en la forma que ya se ha ind! 

cado las marcas registradas por la propia quejosa, y sin dicha aútoriza­

ci6n, el empleo de tales signos a través de carteles, letreros, leyendas, 

sellos, paredes, tarjetas, etc,, tiene que estimarse como una tendencia­

ª crear entre el público la falsa creen"cia de que existen relaciones in­

dustriales o comerciales o de ayuda técnica entre dichos establecimien-­

tos y el due~o de las marcas; tiene que calificarse como una actividad -

contraria a loa usos honrados en materia comercial, pues el empleo de d.! 

chos signos lllllrcarios puede crear entre los consumidores de los produc-­

tos, entre loa consumidores de_suJ refacciones o entre los usuarios de -

los servicios que en dicho establecimiento se prestan en la industria de 

los autom6viles, la confusi6n consistente en creer que existe un nexo dé 

tal naturaleza entre el establecimiento y servicios y productos del ta-­

ller del tercero perjudicado y la dueña de las marcas, 

Por consiguiente, al no haberse considerado ni resuelto as! en el -

acto reclaflllldo, el suscrito considera fundados los agravios expuestos ~ 

por la quejosa en esce segundo concepto de violaci6n. Y lo mismo debe"d.!. 

cirse del tercer concepto de violacJ6n, ya que para declarar la existen­

cia de confusión a que se refiere el artículo 263 de la Ley de la Propi.!. 

dad Industrial no es menester que la confusión se haya producido o se h!. 

ya consumado, sino que los actos que se prohiben para la pro'tecci6n efi­

caz contra la competencia de"sleal son aquellos consistent.:"s en tratar de 

producir la confuai6n, que tiendan a crear la confusi6n. 
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La confusi6n es el resultado de los act~s de la desleal.competencia 

pero la deslea
0

l competencia contra· 1a cual .ei a.rttcu!O. 263 y el artículo 

10 bis b-rindan protecci6n, consist.en: en: el empleo_ de cualquier me~io por 

el q·ue se trate de producir la confu-si6rl. 

Finalmente, también se estimo fundado el cuartD concepto de viola-­

ci6n, porque según est& debidamente comprobado en este juicio, en-la so­

licitud de declaraci6n administrativa da existencia de confusi6n no se ~ 

lega como hecho determinante de la competencia desleal el consistente en 

que con alegaciones falsas en el ejercicio del comercio de lá calles de­

Hasarik se tienda a desacreditar los productos da la quejosai y siendo -

as! no tenía por que pedirse a dicha quejosa la prueba de hab~r sufrido­

algún &ea:réd ito como se exige en el acto reclam.ado. Y porque atenta la -

interpretaci6n jurídica de los artículos 263 y 10 bis en la forma que ha 

quedado expuesta al examinar en esta sentencia el primer concepto· de vi~ 

!ación, y teniendo a la vista igualmente las pruebas rendidas ante las -

responsables, se concluye razonablemente que el empleo de los signos di~ 

tintivos de la quejosa a través de los carteles y muros, de las tarjetas 

de propaganda y del sello fechador de la casa comercial del tercero per­

judicado, efectuado sin el consentimiento del propietario de dichas mar-· 

cae¡ y teniendo presente asimismo que no han sido rendidas pruebas en e~ 

te juicio para acredita~ la existencia de alguna relaci6n industrial. -­

técnica o comercial entre lo dueña de las CD.11rcns y quien as! las uso, el 

suscrito considero que el empleo de los signos distintivos "BENZ", "MER­

CEDES", "MERCEDES BENZ" y el emblema de la estrella dentro de un c!rculo 

es un medio por el que se trata de producir o se tiende a crear·confu~­

si6n o error en el público acerca del. establecimil!nto, los productos, -­

los servicios o la actividad industrial o comercial de la dueña de los -

citadas marcos, quejoea en eete juicio. 

Por todas los anteriores consideraciones el suscrito concluye, que­

las autoridades responsables han interpretado y aplicado inexactamente -

en la reaoluci6n reclamada y en parjuicio de la quejosa, los artículos -
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233 • 255. 263 y .264 de-· la_ Ler d~~ J.~ :~r·~~{~dad ... -Í"j;dU;t~iai/ ari::Ículo 10 bis 

del Convenio de Par is. para ·:la · Pr0t_~_c~i~~-; d~.'.:1~::P·r·~_p·i~·d'~~·_;·_·I~d
1

u~-~~J8-i-y· · Ílr­
tículo -133 d~ la' C~n8t'i~'~Ci6~·:é~'n-~r~·1.:d~::-iá'.,: a·e~GbiJ~~~-:·-~tod-~ :10·-c;ü~l s'e --

•, - - '· ·.' ·.- •' .. -, ,; ; .. _..._,_ ' .. <"';·~··.· - ,:_-:,·,- .. ,.,. ·.•i1.>--'-·~·· -~-,-~- ~--·· _:; _.,,.::: -· -.... 
·traduce en. una ·violaci6n-::da .las,,gar.Gntras'.'datlegÍÍlidad·.-f ::sOguridad:jurídi 

' -: .,'-' -~ ·;.':,::- ."'.·; ·. __ ,._. --·-.-,:~····'·_; ·,•:---- <._,:.:_.,-;._.,, . . - ;. --.. - ':. ·. :.- • -- -- : -
ca consagrada~.'!~ ~-~~,:-~rt{~-~::~~;~·!,4,;;~tS~~-"~~-~ .. ~:~~.~~c.~~--:~.ª-~~e~;·; por ___ lo que pro-
cede conceder a·· 1_a ·agraviada ):á: Protec·ci,i6n ·,constitucional;·que solicita •. 

Por-· 1º -·exp~~:~~:,;·_.:!1~~~::~~?S~~~1r~s~:·:~~,~~-~~:~::·~':·- 1~.-:· .11. 1s, so.-
149 ·, -1.Ss de 'Ía L·ey de ~paro se·resuelve:. 

PRIMERO.-••••••• 

SEGUNDO.- La Justicia de la Uni6n AMPARA Y PROTEGE a la quejosa ~-­

DAIHLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT representada por el licenciado DAVID RAH­

GEL MEDINA. ~entra actos de loa CC, Secretario de Industria y Comercio y­

Subaecretario de la misma Dependencia. cuyos actos han quedado debidamen­

te expresados en el resultando primero de esta sentencia. 

TERCERO.- Notifiquese y en forma personal al tercero perjudicado, 

Así lo resolvió y firma el ciudadano licenciado Vicente Aguinaco Al~ 

m5n, Juez Segundo de Distrito del Distrito Federal en Materia Administra­

tiva, cerrándose el acta que se autoriza, hasta hoy treinta de agosto de­

mil novecientos sesenta y cinco, en que lo permitieron las laborea del -­

juzgado. Doy fe. 

HARCAS, DELITO TIPIFICADO EN EL ARTICULO 211, FRACCION IV, DE LA LEY DE -
INVENCIONES Y MARCAS. 

"De lo dispuesto por el indicado articulo 211 de la Ley·de Invencio­

nes y Harcas. en relación con los artículos 213 y 214 del propio ordena~ 

miento legal, se desprende que la declaraci6n que ~aga la Secretaria de -

Patrimonio y Fomento Industrial, en relación c~n la existencia del hecho-
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constitutivo del delito de que se trate, requiere del elemento de imputa­

. bilidad de persona determinada; es decir, qua la ineXiatencia o·e.xiaten-­

Cia·~el he~ho cO~atitutivo del delito en cueat16n, sea llevado al cabo -­

por ~eraoni;i' que ""al tiem~o de su realiz:aci6n tenga l~a condici':'nes exigi-­

. das .de.manera abstracta e indeterminada por la ley; por lo que ea claro -

que. el."juez: del. conocimiento. al dictar la reaoluci6n combatida, conside­

.r6 correctamente q~e no se hab!a configurado el elemento de_imputabilidad 

. a persona determinada, _puesto que de las pruebas aportadas en autos no se 

demostr6'eae extremo y en consecuencia legalmente, no se pudo emitir la -

declaraci6n del il!cito que eStablece el art!culo 211, tracci6n IV, de la 

Ley de Invenciones y Marcas. 

Amparo en Revisión 1189/80,- Electropura, S.A., 4 de lebrero de 1981. Una 
nimidad de votos, Ponente~ Sergio Hugo Chapital, Secretario: Antolim Ht-= 
ram Gonz&lez Cruz:, Tesis 21, fojas 127, So. parte, informe 1981, 

D) OPINION PERSONAL. 

En nuestro concepto existen cinco formas b&sicaa_de competencia des­

leal an materia de marcas, desde el punto de vista del competidor des--· 

leal. A continuación procederemos a analizar a detalle cada una de ellas. 

a) El usar o registrar de "buena fe 11 una marca que, resulte.·sar sem.!. 

jante en grado de confusión con otra marca previamente usada o registrada 

por un tercero, paro amparar los mismos o similares productos o servicios,· 

En este supuesto, pensamos que pueden darse cuatro variantes a su --

En primer término, que deno111inaremos como la variante .!.:...!.=..•. se en-­

cuentra aquella persona que usa, sin tener registro, una 11111rca aemejante­

en grado de confusión y aplicada a los mismos o similares pioductoa o ae.r. 

vicios. a otra que ha venido siendo usada en fonaa ininterrumpida, taia--­

bién sin registro. por un tercero; el cual tiene un derecho preferencJ•l· 

por haber comenzado el uso con anterioridad, y ser capaz: de comprobar.\: ~ 
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fehacientemente, 

Recordemos, inicialmente, que nuestra legialaci6n ha adoptado el ~ 

sistema mixto de protecci6n a la marca, es decir, que también reconoce­

como uso legal aquel que se hace de un signo marcarlo a pesar de que es­

te no se encuentre registrado, 

Como también lo hemos mencionado en cap!tulos anteriores, loa actos 

de competencia desleal se reprimen "per se", lo que significa que la re­

presi6n obedece a las consecuencias que estos actos pudieran causar por­

su mera realizaci6n, sin interesar ai la intenci6n que peraegu!a- el su-­

puesto competidor desleal, era la de causar un daño o perjuicio en forma 

il!cita o deshonesta, 

En esta.primera variante, el competidor desleal lo aer!a aquella -­

persona que ha empezado a usar la marca con posterioridad, aunque de bu~ 

no fe, 

La forma de reprimir esta conducta de acuerdo a nuestra l~gislaci6n 

vigente, es decir, de acuerdo a lo que establece la Ley de Invenciones y· 

Marcas, ser!a la siguiente; 

lo.- Debe de procederse a solicitar el registro como marca del sig­

no en disputo, manifestándose la fecha de primer uso del mismO, 

2o,- Una vez obtenido el t!tulo correspondiente, proceder a solici­

tar se declare una infracción administrativa al usuario de la marca re~­

giatrada, conforme a lo establecido por el ya comentado art!culo 210 en­
su fracción Il. O bien, solicitar la decloraci6n de la infracci6n admi-­

nistrativa con fundamento en el mismo artículo 210, pero en su inciso b). 

o en su fracci6n XI. incisos lo,, 2o y Jo •• 

Jo,- Solicitar a la Secretar!& de Comercio y Fomento Industrial ~ 

que aplique la sanción administrativA correspondiente de acuerdo a lo -

que establecen loa art!culos 225 al 230 de la Ley de Invenciones y H.ar-

ces, 
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4o.- Si el uaO.de la marca parecida en g~ado de confusión a la re­

gistrada, persiste .aún desp~6s d~· que la sanci6n administrativa haya -­

quedado firme, pOdr&· solicitarSe a la -Secretaría de Comercio y Fomento­

Industri~l, que ~éc;ar~ los h~Chos-.constitutiVos del ilícito contempla­

do por.10.-·fracÍ::ión VIII~ -d81 artículo 211 de la Ley en comento. 

Tembi&n.es posible solicitar, como lo señala el artículo 227 1 si -

se reinc~de en la.infracci6n 1 que se duplique la multa impucSta ante-­

riormcnte, y que se clausure definitivamente el establecimiento, cuando 

6ste haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lap­

so de dos ,eños 1 si -!!._entro 

cuerdo al artículo 228, y 

del mismo se reincide en la infracción, de a-

al arresto en 

infracción, conforme a lo que establece 

loa casos de persistencia 

asimismo el' artículo 228. 

en la 

La a-egunda. varia.Tite,_ O ~.2., consiste en el uso .de una marca que 

resiilte sem~jant8 en g~ad~ ·de _-'é0nfusi6n a otra previamente registrada 

por un terce~o -par~ a.mpar~r l~s ~i~~~ ~ simliares productos o servi-­

cioa. 

Desde luego, el competidor desleal es aquella persona que use la -

marca semejant.e a la previaiil.ente _registrada. El procedimiento represivo 

en este caso, es similar al que se indic6 en la variante anterior, ex-­

ceptuando, por supuesto, el previo registro de la marca, ya que la mis­

ma se encuentra registrada. 

La tercera variante a considerar a.3., consiste en registrar una -

marca que resulte semejante en grado de confusión con otra marca pcevi~ 

mente registrada por un tercero para aplicarse a loe mismos o-similares 

productos· o servicios. 

Es claro, que en este caso debe existir un error. una inadverten-­

cia o una diferencia de apreciac16n, por parte de la autoridad competen 

te al momento de otorgar el segundo regiotro, 
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L4 forma de reprimir esta competencia desíea1 sería la siguiente: 

lo.- Solicitar. dentro del plazo de tres años que establece: al a.r,­
tfculo 147. una dc:claraci6n administrativa de nulidad conforme a lo 

que señala el mismo artículo J47, en su fracci6n VI. Eate' t~url.no de 

tres años se computará a ?artir de la publ1caci6n del. registro en la -
Gaceta de lnvc:nciones y Mii.reas. 

2o.- Si la explotación de la marca que ha sido nulificada, pera!~ 

te aún deapuEs de un año de qua h!ya quedado firme la resolución que -

nul1f1có. podrá solicitarse la declaración de una infra~ción admin.is-­

trat!va de acuerdo a lo preceptuado por la fracción V del ort!culo 210 

de la Ley que se comenta. Asimismo, consideramos que también podrit so-_· 

licitarse se aplique una sanción administrativa con posterioridad a 

que se declare la infracción cometida conforme a· lo establecido por la 

fracción II del artículo 210 (usar una 1114rca parecida en grado de con­

fusión a otra registrada). 

Jo.- Solicitar la declaración de los hechos constitutivos del 11! 
cito, si el uso de la marca parecida en grado de confusión persist'e -

aún después de que la sanción administrativa hoya quedado finoe, con-­

forme a la fracción VIII del artícul_o 211. 

Asimismo. podrá solicitarse. si se reincide en la infracción (ar­

tículo 227) 1 que se duplique la multa impuesta con anterioridad, y de­

acuc:rdo al artículo 228. que se clausure definitivamente el estab_leci­

miento, cuando Este hayo sido clausurado temporalmente por dos veces ~ 

dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reincide en la i~ 

fracción, y el arresto en_caso de persistencia en la infracción, 

Ln cuarta variante a.4 •• consiste en registrar una marc~ que re­

sulte semejante en grado de confusión con otra marca previamente usadA 

en forma ininterrumpida por un tercero. pera aplicarse a los mismos a­

similares productos o servicios. 
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En este caso, de conformidad a lo establecido por el articulo 93 de 

la Ley de· lnv~nclones y Harcas, e.l registro "no producirá efecto contra­

un tercero que, de buena fe, explotaba on la República la misma marca u­

otra. a'emejante en grado de confusión, para loa mismos o similares produ.=, 

tos o serviciOs, siempre y cuand0 el tercero hubiese empezado a usar la­

marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro, 

o del primor uso declarado que deberá comprobar en su oportunidad. 

El tercero tendr4 derecho a solicitar el registro _de la marca, den­

tro del año. siguiente al dla en que fuere publicado el registro vigente, 

en cuyo caso deberá tramitarse por el interesado y resolverse prevlamen~ 

te la nulidad de Este.", 

En efecto, situEmonos en el supuesto de que exista un terc~r-~ qUe~­
de buena fe (recordemos que este elemento concern.iente a· i.a,'buena_·fO~_-.--~ · 
fue introducido en las reformas de l 987), explot8.b~. en _.1~_· R~:PGb1_1c"a:· un~:"'.·.> 
marca semejante en grado de co~fu~i6n. y. la hubie8a.· e~pe~~d~'-·a ·;;sar ."con·,_-; 

. -··' -- .. · ',.,._,~·.··~!.-' ··': ., "< -- ~ 

ml'is de un año de anterioridad, es decir •. supon~a~o,~ _-:.q.ue .. ex7s.~~.·-,u_n~ _ persg,: _ 
na que reúna todos los requisitos preViatos en el: articulo antes· señala-· 

·····;···· \;.-,-
do. , .. _.-~ 1 :' ·., ;.-· ··.~·· 

Pues bien, Esta persona tendría el d-~recho 
de su 1!14rc4 y la nulidad de la tllBrca Vigente •. · 

·. ~:./ ··- .-,~: 

' --~-"<'. -- . ' ' - . 
so.l i~ ita r/ __ 17 ~ ~: re;gis t-ro;., 

~ ~ _: ' 
o· •• -

P4ra ser congruentes con la 1114nera .de. e'~P~~-iCiG~ -~-tii'ii'a~-~-~~~ ':l~~----:.. 
puntos anteriores, procederemos a la a:i.a

0

teuiati~~-~f.6ri:;ci.el ·P_r~éiedi111ient~ -

para reprimir esta forma de competencia deslea{~\: __ ~·,_. ";','·.·' 
lo,- Solicitar el registro de la ~rea; d~'nc·!~- del añ0.ai8uiente,al 

dta en que fuere publicado el registi:o vigente;· 

20.- .solicitar. con base ·en la fracción 1r-de1 ar·ttéUio·.147 .de la··­

Ley. la nulidad del registro vigente. 

30,.:. Si persistiese ~luso con posteriorid8d a,la .Til:JliftCiÍciiSn· del-_ 

registro, proceder a solicitar las medidas ya i~dicadas. ~n .loa·: ~Untos O.!,f. 

teriores. 
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Sin embargo. creemos. 

' · ... 
que aq.ul se ~~r~ u~~ pue~·i::a-paro.'18 co~~is-·. 

tencia de morcas iguales o semejantes -en grado de _CD('lf~~~6n,· paro omp!!_. '. 

rar los mismos o similares pr.oductos o servicio&."· 

Efectivamente. consideremos por un momentO·que 'aqiiell~ Pf:rsoná:' __ 

que ha venido usando su morco inir\te~ru~Pidament~-- CD~: m&s_-d~: un· año, de .. 

anterioridad a lo fecha legal de lo marco reg.ist'rado_? a· l·¡_C_ec_ha:_de-~;" 
primer uso declorodii por el qu~ la registr6, por cualqui'ér.,m~.tiv~:n~_ll' 
tilizo su derecho poro solicitar la nulidad de la mnrco registr_adn _de!!. 

tro del plazo de un año señalado por el articulo 147. PÓ~.u~ i~d? t~n­
dre111os que esta persona ya no podr& solicitar.18 nulid.ad do. 10-.mar~·n·:.:.:' 
registrado. y por el otro lod_o, el registro del tit1.1;lar de- la mor.ca. Y!. 
gente no producir! efecto contra la marca del que la ha '.venido usando­

con anterioridad. 

b) El usar, o registrar de,._ 11mai.o fe" una more~ que resulte ser se­

mejante en grado decconfuai6n_.con otr.it. marca previamente· usada o regi!. 

trada por un tercero. para·amparar o proteger los ~ismoa o similares-· 

p~oductOS 'o servicio.a." 

Como reglo general p·ara,estos C(l&os. consideraremos la molo fe o­

dolo0 como aquel· Conocimiento de l~ ~xistencia previa, bajo titulori-­

dad de· un tercero. de un registro l!IBrcario o del uso de una morca por-· 

un tercero. 

CreemOs que dentro de este supuesto podemos considerar cuatro va­

riantes. que pasamos a comentar: 

~ Ser{o el coso de aquella persona que dolosamente ~ sin tener 

regist'ro.·"uaa una marca semejante en grado de confusi6n o otra que ho­

venido siendo. u~·ada en forma ininterrumpida, tnmbién sin registro, por 

un tercero, el cual tiene un derecho preferencial por haber comenzado­

el uso con anterioridad. y ser capaz de comprobarlo fehacientemente. 



-· 132 -

En este caso es obvio que el competidor deáleal es aquel q·~e dolosa­

mente usa la marce semejante en "grado de coníus"i6n a la marca anteriorme.n 

te usada. 

La forma de reprimir esta .conducta des~oa"~St~·i·~~·.;:;~¡~·~:·. ~·· i·~ -exP11-

ada en a.1., por lo que en obvio de re¡Íeticii:í~~-~--~~·p_r~dti~Í~o~,:·loil·.;-argü-'--··: 
mento& ahl vertidos. .. .. :.'~:·:· .;:- ... ,,_.'¡/ 

. - ,;.:.· 
.• '>\i.-'::.:;·:··_: "·~_.<_;:: :;; .. , . 

~ En este caso, la compétenCia_· desl.eal cclnsiste- ·en::e1;us~:mnl.tn-­
tencionado de· una marca que resulte S~m~JaR't~~; ~¡¡·-"¡(t!~·~o~ dc;:~i:'o\\·{~~16~- '~ o-":' 

~::e:r::~:::::: :e::;:::~:s ~or un te'rcero···pa\O -''.~.~~-:-.~~-~:~:~~:{:_~-~:f ~~;~:;t::::-~.:~i~ .'. -· 

Naturnlm•nta, al eompotidor desleal es :q~ai{t;~I}ll:"~E~Li~~amen 
te usa la marca semejante a la pre~Íainente."r~Sif_t_~~d"B,;.:.cf:'~~~e~ -~~-;·p_J.n.to.·_:: 
anterior nos reO.ttiremoa a !.:b_ para el es-~iar~ci~Í-a~~;;-~-d~i.'"P~ó~~-d:lmi~nt~· 
represivo da esta conducta, 

.-.·.:.,,· ,._, 

Este supuesto co~ais~~· e·n r~ii&tr~r:-.~~- 'mal&:~~-;-- una ~~~ª' qui;,7. · 

gr~do de con(u8i6'n· ~~n of?-~ marca Prev_iomente_-_regis~.~-, resulte semejante en 

trada por un tercero par4 aPltc4rse a los miamos o similares productos o-

s~rvicios. 

. . . . !y, 
"~ 

Generalmente, el competidor deshonesto s"e aprovécha -·d8 un error, una 

inadvertencia o una diferencia de apreciaci6n • por parte .de·. i~- ftuto~idad..:' 
competente (que en este caso más bien es incompetente), ~1--M~mfi.nto qu~_ se 

lo otorga su registro. 

Es claro que la (inalidai perseguida en estos casos es la ~e co.nfun­

dir al pGblico. desorientarlo de tal manera que éste adquiera ·c1 prOduct'D­

del competidor desleal en vez del producto original, llevado ·a tal eXtre­

. ~ por la gran semejanza, s tal grado que se confunden, da los ·mismos~ El 

procedimiento represivo de ésta conducta es el que se señala en ~ 
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~ Este caso es el de nqui!ll_a persona que dolosament~ · regiatrn­

una marca semejante en grado de·cOnfusi6R,.a·Otra.marcn°previn~ente·u~ 
siidn en· for~ ininterrumPida por·~"- tercero par• aplicarse. a -los mis-­

mos o -similares p~oducto~ o sCrvicios." 

Al igual que en ~ •. este registro no producir~ efectos contra -­

el tercero, si 'éste ~éGne' l~s -requisitos previstos --por. el nr_ctc;ulo- 93-· 

de ln Ley de -.Inv~nCia~eB y Hnr!=ªª, 

Sin embargo¡ 

atribuida al-que 

dr& efecto contra 

' : ' . . . .· 

es-importante "aeñaÍar que ~i la ,¡~la· r~· .. pllede _ser:­

usaba con anterioridad __ la __ marca,.- el_ registro s! ten­

Estn y, .par· lo tanto, podr& ~ulificarla, 

. ' . ' ' . - . 
Aquf.la "malo fe" ~a~Siati~fa" ~n- tener .un conoc~mieR~o- ~re~Ío de-· 

la pr6Ximn salida al mercad~ -de · .. die&· marca ;,- d~' su·· existencia en ·e1 -

extranjero y pr~ximn promoi:.i6n e~. n~e~~rc~ prit~'. 

e) Utilizar u-;;~·marca semejante en grado de confusi6n o ~déntica-· 
a otra previamente registrada o usada para proteger artfculos o servi­

cios distintos de loa protegidos por ésta Gltimn. 

Consideramos que este uso, amparado por una marca regist~ada o.-­

no, constituye una pr&ctica competitiva desleal cuando se cae en 108 -

.supuestos previstos por la Ley que son: 

Efectunt'o en el ejet'cicio de actividades ind~strialea., o_ mercanéi­

les, netos que causen o induzcan al público a confuai6n, º.1'.r~~ o, c:nsa""'. 

ño, por hacer creer o suponer infundadamente: 

lo.- Lo. existencia de una relación o· asoci
0

aCió~ ·ent.C~ un 'eat,nble"." 
.. 

·cimiento y el de un tercero. 

20.- Qui! ee fabrican produc~os bojo norma_a; ,l~~C.~c-i~:~:Q'·~~~t~rl~~:.. 
ción de un tercero. ··,, :·:··;:··· 

Jo.- Que se prestan servicios o se Venden Pt-~duCl:~S bá.j.Ó .-aútOiiz!. 

ci6n, licencias o normas de un tercero. 
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Por lo tanto, la fo.rma de rePrimlr esta Coilipetencia· desle81,· Serta 

solicitando a la Direcci6n Gene~~l· de ·l~~~r(c~ones, ·-. Maicas -y-. D-ea·~~rol,lo- . 

Tecnc:l&gico que de.c.lftrase una 1nfracc16ri administrat-iVa con·. f~ndamento­

en' el precepto antes transcrito, y que ea l~ f~acc.16n'·Xl del ar¿i:cuio -

210. 

Es evidente que en el supuesto que a~ come"nta 1 el .co111Petidor des-­

leal pretende engañar al público consumidor. haciéndole creer infundada 

mente que existe una relaci6n de c'ualquier {ndole entre el titular de -

la marca y El mismo. Esto oc4r~e con frecuencia relacionando artlculos­

con servicios o viceversa, aunque también se pueden-producir coofueio~ 

nea entre artlculoe y artículos diversos y entre servicios y servicios­

diversos. 

d) Uanr o registrar una marca idéntica a otra previamente regietr!. 

da, usada o notoriamente conocidá, para aplicarse a loa mismos o simil!. 

res product~s o servicios. 

Independientemente de que la marca idéntica a la previame_nte regi!. 

trada, usada o notoriamente co~ocida esté o no registrada, nuestra le~ 

gialac16n proporciona protecci6n al anterior uso, el anterior registro­

º la notoriedad, a travEa de art{culos diversos que, sin embargo, obed~· 

cen todos a un mismo propósito: Evitar la competencia desleal. 

Ea nuestra opinión que para una mejor explicaci&n de este tema, ea 

conveniente dividirlo en casos espec{ficos, tal y como sa ha venido ha­

ciendo en los incisos anteriores, por lo que procederemos a realizar el 

eetudio breve de los variantes que ee suscitan en este supuesto. 

d.1.-usar una marca idEntica a otra previamente registrado, para .a· 
plicorse a los miamos o similares productos o servicios. 

Esta conducta de acuerdo con la Ley de Invenciones y Marcas const.! 
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.tuye "ipso iure" 1 tanto una infr8cci6n-administrativa como un delitO • .. - . 

En efecto o somos ~~--in -oPirliiín .'i¡ue Puede· solicitarse una declara­

ci&n de in-fra~cÍ&n admiriistr~ai:i~a; ·Y~~=qua- ésta conducta es sin lugar a 

dudas una violilc-i&n_·~:"iaíi·-:·d:i.'~Po~:icÍo"n'~s-~_de ·fa- Ley \te Invenciones y Mn.!. 

cae, así 

· 1a uiisma 

dustria· • 

éomo: l~ ~~aÍ~zaci&~ _de_-un·.~éto'_-~el'ac:loiiado· con la materia· que 

le). regul~. ·cont.~ario·~ loa buenos usos· y ccistumbrea en la i!!, 

comerciO Y serviC:ioe, q~e implica é~mpetenci_a deslea~. 

.Todo lo. anterior de conformidad con lo que establecen los incisos 

a) y b) del artículo 210 de la ley en comento. 

Por otro lado, la fracci6n IV del artículo 211 de la misma ley, -

señala como delito "el usar, sin consentimiento de su titular, una 1114_! 

ca registrada para distinguir los mismos o similares productos o serv! 

cios que aquella proteja.". En este caso no es necesaria una declarat!!_ 

ria de confusi&n por parte de la autoridad administrativa, sino que 

basta con que la conducta se adacúe a los supuestos previatos en la 

norma para que deban decretarse tanto la infracciiín como los hechos 

constitutivos de delito. 

!h.!:. Registrar una marca idéntica a otra previamente registrada,­

para aplicarse a los mismos o similares productos o servicios. 

Es obvio que en este caso deb~ existir un previo error, inadver-­

tencia o diferencia de apreciaci6n por parte de la autoridad adminia.,:_ 

trativa. Ln forma de represi6n da esta conducta serta la siguiente: 

lo.- Solicitar, dentro del plazo de tres años que establece el-­

articulo 147, una declarsci6n administrativa de nulidad conforme a -

lo que señala el mismo artículo 147 • en su fracci&n VI. Eat
0

e término­

de tres años se computar& a partir de la publicación del registro en­

la GDceta de Invenciones y Harcas. 

2o.- Si la explotaciiín de la marca que ha sido nulificada. par--
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siste despuEs de que haya quedado firme la nulificaci6n de la misma, debe 

solicitarse a la autoridad administrativa quB declare los hechos constit!!, 

tlvos de delito, de conformidad a le fracci6n IV, del articulo 211 de Ia­

Ley de Invenciones y Harcas. 

~ Usar una marca idéntica a 'otra previamente usada, paro aplicar­

se a los mismos o similares productos o servicios. 

En este caso, la persona que tiene un derecho preferente por haber -

empezado antes el uso de su marca deba solicitar de iñmediato el registro 

como marca da la misma ante la Dirección General de Invenciones y Marcos, 

y con base· en su fecha de primer uso y una vez obtenido el titulo respec-· 

tivo, proceder a eolicitar se declaren los hechos constitutivos de delito 

conforme a la ya comentada fracción lV del articulo 211 de la Ley de In-­

venciones y HD.rcas. 

~ Registrar una marca idéntica a otra previamente usada, para apl! 

carse a loa mismos a similares articulo& o servicios. 

En aste caso reproduciremos todos los argumentos ya expuestos en --­

~. con excepción de que si peTsiatiese el uso con posteTioridad a la 

nulificaci6n de la marca posterior, se deber& proceder a solicitar a la·­

autoridad competente se declaren los hechos constitutivos de delito da a­

cuerdo a la multicitada fracción IV del articulo 211 de la ley que se co-

1Denta. 

~ Usar o registTar una mnrca idéntica o semejante en grado de CO,!!. 

fusión a una notoTiamente conocida, para aplicarse a los mismos o simila­

ree productos o servicios, o bien que sean susceptibles de crear confu--­

sión en [orina tal, que puedan inducir al pGblico a error. 

ColllO ya ha quedado asentado nuestro pala ea un miembro de la ·conven' 

ción de Peris para la Protección de la Propiedad Industrial y lo ha sido-
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.,.,r muchos· años. Consecuentemente ha asumido la obligacilin de hacer todo 

lo necesari~'para'denegar. o .invalidar el registro y prohibir el Uso de -

111arcaa-que constituyan la reproduccilin, imitacilin o traducción de marcas 

notoriam~nte conocidas, as! co~o· la de reprimir la competencia desleal·~ 
en este sentido,' con ·.fuiu!a111~ni~ .~n loe artículos 6 bis y 10 -bis reepect! 

vamentc, del_citado'Trátado.Internacional~ 

De heCho,. l.a ·6ire~cilin_ General de lnvenciones:y Ha:rcas, ha i111ple111e!!. 
tádo la pol!tic·a· dii' luchar'.en contl:a de la ·piraterla de l!IBrcaa en México 

que est&n relacionadas con.marcas eXtranjeraa, ya·eea que éstas sean muy 

conocidÍl.s ~qu! ~ en su pala _de o.rigen. 

De acuerdo a éséa politice se.han negado solicitudes a registro de­

ll!Drcaa iguales a 111arcaa·notoria111ente conocidas. 

A partir de las ya referidas reformas de enero de 1987 a la Ley de­

Invanciones y M.Qrcaa, loa legisladores nacionales, de 111Bnera acertada, -

incluyeron en lo concerniente .a la proteccilin de las marcas notoriamente 

conocidas, la fracci6n XIX del articulo 91, que en nuestra opinión, cum­

ple con la obligacilin de México cdmo miembro de la Convencilin de Paria ~ 
en el sentido de toaiar las medidas necesaria!para su aplicacilin en el -­

pa!a. 

Independientemente del somero an&llsis que ya se ha hecho de esta -

fracción XIX, expondr~mos algunos conceptos más relacionadOs coTI la mis­
,,., 

En pri111er lugar, debe notarse'-que los legisladores lo incluyeron C.!? 

1110 unn causal de no registrabilidad de las lfll:lrcaa, de' fonna _que la Dire.=_ 

cilin General de Invenciones y Marcas tenga fundamen~os expresos y lega~­

les para negar el registro de marcas iguales o semejantes a lllBrcas noto­

riamente conocidas en nuestro pala a jui~io de la misma Dirección, y que 

se pretenda regiotrar para proteger prodÜCtoa•igualea o ai=ilares a aqu~ 
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' ' ' 

11011 a· que se refiere la 111arca notoria~~nte ~onocid~. ~ebe .ace~tuars~· e.l 

hecho de que esta fracción no requiere que.la marca notoria111ente conoci­

da se encuentre registrada-o haya sido utilizada' en. Hii~iCO -·por, su_ leS!t! 
. ,. . - . 

mo propietario. Consecuentemente, este_ precepto· 'coni:cdO. ·al_, priricipio · d-e-

notoriedad de la marca una fuente de derec~oa Y• __ al ª'?-·_requerir el. regi.!!. 
. tro o el uso previo de la marca notoria-en-nuestro pa!s, establece una -

excepción al principio de territorialidad contenido. ei\ 18 Ley'. 

HSa aún, esta fracción faculta a la Dirección Q negar el registro de­

este tipo de 111&rcas no sólo cuando los artfculos·o servicios-que se in~ 
' ' 

tenca proteger sean iguales o semejantes a aquellos identificados con la 

marcó notoriamente conocida, sino tambiEn cuand~ estos sean susceptibles 

de crear confusión en forma tal, que puedan inducir al p'üblico a error. 

Por lo tanto, el texto de Ssta fracción no sólo reconoce una excep­

ción mis a los principioa·contenidos en la Ley (el de 8specialidad), si­

no que tambiEn d( a esta prohibición un alcance mayor que la contenida-­

en el art!culo 6 bis de la Convención de Paria, y nos llega a creer que­

la Dirección puede negar el registro de una marca notoriamente conocida-. 

aún cuando el solicitante pretenda proteger artículos o servicios_dife-­

rentes a aquellos protegidos por la marca notoria cu~ndo latos puedan -:­

crear confusión entre el público consumidor, hasta tal_ grad_o que lo ~le­

ven a equivocarse. 

Por otro lado, la fracción que se comenta concede un fuRdámánt'o ·i~----·· 
gal para solicitar la nulidad de un registro ya concedido-por la DircC-­
ción, que sea igual o semejante a una marca noi.:~riáiii~ii'l:e·.-~~~oc':i.dá"--que .,~ 
fuera otorgada para protege~ productos o servic.io·s--:~·gÜ~l~·íi/ ~é~ej.Ontes '.y_ 

hasta diferentes 8 los identificados.con la notoria;' s1"14 misma se rel!!_ 

ciona con.la fracción 1 del artículo 147.de la-Ley.-; 
. ---

Esta última fracción 
' ;. . ,' "•',• 

ha sidÓ una fue.née ·de 'rr~ocuP·~~:i.OncS', ya que -
concede la posibilidad de solicitar la ·-~u11d~d d8. ·un ~e·gist'ro -'~n cual~-
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.. ·. '• . ·.· .. ,_: .:·:·:.·: ·:.· 
·quier momento, .esto redunda e~ :U:n: c~erto __ grad1;1 ·do inseguridad jurídica, 

ya'. qu·e ·aigunoa~'pie'ñaan_ que un' regis·t~o c:aai',aiempre. puede sor atacado -

, por algGn lado·. 

Sin embargo, eete 'artíci:ito feV~~ecei& a loa titulares de D!4rcas n.2_ 

toriamente conocidas. Coma a~· rl!!c~~da.r&, Es.te precept.o establece que el 

registro do una lllllrca serl n~lo ·.'~cuando se· .hliya otorgado en contraven-­

ci6n a las disposic"ionea de fata ley o de la vigente en la Epoca de su­

registro11. Por consiguiente, .ai la Direcci6n ha otorgado un registro en 

contravenci6n a lo que establece la fracci6n XIX del artículo 91, el t! 

tular. de una marca notoriamente conocida est& facultado para solicitar 

la anulaci6n del registra "fraudulento", con la ventaja, además, de que 

Esta acción podrl ser intentada en cualquier tiempo, de acuerdo al mis­

mo artículo 147. 

Finalmente el uso no autorizado de marcas notoriamente conocidas 

ea considerado merecedor de una infracción administrativa, de acuerdo a 

lo que establece la fracci6n V.III del artículo 210 de la ley da Inven­

ciones y Marcas, y ser§ sancionado de conformidad a lo dispuesto por el 

articulo 225 de dicha ley. 

e) Ofrecer en venta o poner en circulación loa productos a que ae­

refieren las fracciones IV del artículo 211 y II del 210 de la ley en -

cita, en el caso de la Gltima, no obstante la declaraci6n de confusión­

que la misma prevé, o bi.en producto• o servicios protegidos por una 1114.!. 

ca registrada, habiéndolos.alterado¡ as! como ofrecer en venta o poner­

en circulación prod~ctos protegid.os por una. marca registrada despuEa de 

haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta . 

.!.!.!.!. Ofrecer en venta o poner.8Ti circulación los productos o los -

aarvic:ios a·quo so refiere la fracci6n IV del artículo 211. 

La fracción a que se hace referencia dice a la letral 
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"Son delitos.,.tV. Uas.r Sin ~onse~timtento'de su· tii:uiiir, una.ma~ca 
registrada para distinguir 108_mi81110s"o similares productos o servicios~ 

que aquella p~oteja. 11 • 

. - . . ·-
Por lo tanto, ee_una pr4ciica_'compet.ic.iva ~esléal el ofrece't' en ve!!.· 

ta o poner en circulnci6n productos o· serviciÓB iS.ual8s ·o 8t~ilsr~s n · --
los protegidos por una 1tillrCa 't'~giat't'ada. Á'.~i~i~mo'_ es_ta 

ye un delito .de acu"erdo· a'· 1~ que preceptGa la fracci6n 

culo 211, 

- ' .. 
conduCta conet.it.!! 
V_ del ·mi&mo -are.!-· 

Resulc.a interesante observar que la ley no a6lo califica como deli­

to el uso Je una mnrca registrada para protegei p't'oductos o servicios i­

guales o similares a los que protege ésta, sino también el ofrecer en 

venta. o poner en circulaci6n loa mismos: sin emb_argo, nosotros creemos -

que harta falta una mente muy sagaz para descubrir la diferencia entre ~ 

aoo' ofrecimiento en venta y _puesta en circulac~6n de un producto o aerv! 

cio, ya que los tres conceptos se engloban en uno, que es la come't'ciali­

znci6n • 

.!..:.!:. Ofrecer en venta o poner en ci't'culación los productos o los -­

servicios a los-que se refiere la fracci6n 11 del artículo 210, no obs-­

tante la declaratoria de confusi6n que la misma prev€. 

Recordemos que el artículo 210, en su fracción 11 establece que : -

"Son infracciones adminiat't'ativae ••• 11. Usar una marca parecida en grado 

de confusión a otra registrada, si dicha confusión ha sido declarnda por 

la Secretarta de Comercio y Fomento lndustrial, para amparar loa mismos­

º aim.ilares productos o servicios que loe protegidos por la registrada," 

Creemos, consecuentemente, que el ofrecer en venta o poner en circ~ 

loción loe articulos a que se contrae la [racci6n antes transcrita cons­

tituye unn pr6ctic:t competitiva desleal, 
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De.la misma manera lo consideraron nuestros_ legisladores en l~ mate­

ria al indicar¡- en el.8rt{culo:2-li-e~ su.f~atc.ión·-v, qua ser( un delito -

esta conducta siamprli y cu~ndó _&ata. conti~Ge a"Gn despu(a .de que se haya -

decl.arado- la co~f~Ílió~ -~xia-tO-~~e .entra laa aU;rcas - en. cUastión. 

Ea importante señalar-_q~e~- como en el é::aao anterior. el delito lo C.2. 

mete no sólo aquellA p~f&'oh8.:tit~iit~ de' la mlircs_ que ha sido encontrada -

semejante en &rado ·de CorifU~Í-ó~~-~ '.:ia. reSiSti-.ada; sino toda aqualln perso­

na que ree~ice _alguno dlJ ·los _actos ·previa.toa en esta nonna. 

~ Ofrecer en venta o poner en circulación los productos o servi-­

cios protegidos po~ una marca registrada, habi6ndolos alterado. 

Nuestra ley, en su artlculo 211, fracción V, califica este comporta­

miento como.un delito, y creemos que con justa razón, ya que al alterar -

un producto o un servicio protegido por una marca registrada y ofrecerlo­

en venta o ponerlo en circulación, se est4 engañando dolosamente al públ! 

co consumidor, quien cree estar adquiriendo un producto de determinada c~ 

lidad o características simplemente porque el mismo est& amparado por una 
'. . 

marca registrada; y sin embargo, es~( adquiriendo otra cosa distinta, ye-

que el producto ha sido alterado. 

~ Ofrecer en venta o poner en circualción productos o servicios -

protegidos por una 111.:i.rca registrada después do haber alterado, sustituidO 

o suprimido parcial o totalmente Cst~. 

Esta conducta también es considerada por la Ley de Invenciones y Me:; 
cas como delito y as! lo establece en au articulo 211 fracci6n-_ v1.'~_ Eii e_Vi 

dente que en este caso, tambiGn se busca proteger al 'pGblico·-_:c~ri~~~ido-~': .. .;.... '' ' 
contra el engaño del cual aer{a objeto si a alguien se _la _ocurri9s•(real! 

za_r la alteración, sustitución o aupresi6n parcial, o __ total -d~· t't~·~- ~?-ca·. 
riigistrada. sobre productos que se est&n ofreciendo_ en Venta· o~ P1:>niC'ri.~o:"'.' 
en circulación. 
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La competencia desleal en materia de marcas en nUefltro país es una 

prictica muy frecuente, y creemoa qua esto ·se debe principalmente a 

tr~a factores: 

lo.- Lo fficil. que ea imitar en vez.de crear. 

2o,- El gran beneficio econ6mico que ésta prlctica produce.~ y 

Jo.- La impunidad de estos actos. 

Loa primeros dos conceptos no requieren de gran ·explicaci6n; :sin -

embargo. el tercero ea un problema que pensamos no.debería su.~ci,ta~sii~ 

Hemos ya explicado que la acci6n de la Direcci6n General de Inve~ 

cienes y Marcas as por lo regular muy lenta en contra de loa infr4cto­

res, y requiere para su procedencia de un trámite largo y complicado.­

que puede llevnrse años en su resoluci6n, amin de que en contra de lás_ 

resoluciones de ésta Direcc16n procede el Amparo Indirecto -Ante"los -­

Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en al Distrito Federal. 

y a su vez, las sentencias que dictJ éste 6rgano jurisdiccional son r~ 

curribles ante los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Admi-­

nistrativa. 

Por otro lado. loa órganos encargadoa de la peraacuci6n de loa d~ 

litas. es decir, los Ministerios Públicos del orden Federal, requiere~ 

para que proceda la acción penal del "visto bueno", por' llamarlo de •! 
guna forma, de 14;!,Utoridad administrativa, lo que s6lo 'retarda m6s al­

proceso, y concede más posibilidades de escape al "pirata". 

Es frecuente encontrar casos oe comerciantes honrados que han vi~ 

to usurpada su marca, y sólo después de batallar varios años, obtienen 

una soluci6n medianamente favorable, que nunca logra resarcirles de -­

los graves perjuicios que han sufrido en el tiempo transcurrido desde­

que comenz6 el acto competitivo desleal. 

Creemos que no hay una solución mágica a este problema. sino que-
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la mis1114 consiste .. en aplicar· de 1114nera ºexpedita y. ~18ra la Ley. -Ea nues-. · 

tra opini.ón que en nuestra· lé8.islaci6n existen °sUf-iCÍen~-~~-.-inat'r~~~~-t~s­
efectivos para: coiabatii- la' cÓÍn¡ietencia desleal en materia de marcas, pe-

. . 
ro que éstos no soi-1 utilizados de una manera ade_cuad4. 

No pugnamos por la implantaci6n de medidas- -qu~"-in~J.~-y~~ una penal!-· " ' ' . --·- -· .- ' -
zaci6n mayor, pues consideramos que las que existen _son. adec_uadas .. Lo -

que si pedimos es uha actusc16n limpia y sin titubeos~ y-un Criterio fi­

jo de la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial, a travfs'de la Di­

rección ya tantas veces mencionada, ya que sólo as! podrlfn reprimirse -

c~tas perjudiciales conductas para el comercio honrado de nuestro pata. 
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e o Ne L u s I o N E·S, 

.PRIMERA.- Para que pueda darse iD- lib~·rt~~ d~--~~111p~tencia, debe exis­

tir previamente un conjunto de normas que ·regulen lii'act.ividad mercantil. 

SEGUNDA.- No puede hablarse de 18 existencia de '.lina competencia en a-, ... , .·:, ·,·. •, -

quellas situaciones en las que. por. interv.e.nciones, ya .sea de tipo jurídi-

co o econ6111ico, no pueda darse la. libra··:concurrenc:ia de los comerciantes,­

personas físicas o morales en la economía", 

TERCEP"',- La esencia de la competencia consiste en el acceso a.compr~ 

dores y vendedores a un número sustancial .de alternativas y en au capaci-­

dad de aceptarlas o rechazarlas, atendiendo al carácter de notoriedad y s~ 

tlsfactoriedad de las misU1As, es decir, qua los consumidores deben de en--· 

centrarse en igualdad de circunstancias ante varias ofertas alternativas -

sobre cuya elecc16n deciden con entera libertad, 

CUARTA.- La libre competencia tiene como objetivo el que los actos de 

los empresarios particulares puedan efectuarse con fin~s competitivos, sin 

que se vea impedida por el Estado o los mismos particulares, 

La libertad de la actividad empresarial es el derecho que.poseen los 

particulares de iniciar y desarrollar ocupaciones econ6micas independient~ 

mente de su contenido, con el prop6sito de lograr un lucro. 

QUINTA.- Ta.nto el término cot11petencia como el término concurrencia 

sugieren jurídicamente el mismo sentido cuando son sujetOs a los califica­

tivos de "desleal" o "ilícita", es decir, la reuni6n de varios cot11ercian-­

tes en ~n lugar, entre los ·cuales se desarrolla una contienda sobre alguna 

cosa (clientela). sin observar las reglas que hacen a dicha contienda ho-­

nesta y leg{tit11a. 

SEXTA.- Ea el et11presario, el sujeto prote~ido por las acciones para -
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' reprimir la competencia desleal. puesto qu~ el-fin últitao de·'tales aéciones 

es asegurar la libre y leal concurr-:ncia · 8:1 mercado de qui.enes persiguen _...; 

una ganancia lícito y s6lamerit0 quienes. realiz-~n:.uná ·act~Vidad mercantil '1!. 

g!tima llenan este presupuesto. 

-, -: 
SEPTIMA.- En el Derecho Internacional es el art!culo~lO_ Bis del Conve- _ 

nio de Paris el que regul~ ·lo rela~ivo ~ l~ · reJ,~esÍón: de --~ll; competen~ia de!. 

leal. 

OCTAVA.- La marca puede definirse en té~lnos ge~-erale~._-~d~~-· l-a\1pti.:. ,' 

tud de un signo distintivo para proteger, indicar--la Procede.nCia,: ~~r~~ti­
zar la calidad y promover el consumo de un pro_ducto_ o e_l usO ... d.e un· s~fvi---

cio. 

NOVENA.- La finalidad o funci6n d• la morca radica an au ca~~~;dad tan . 

to para fo~r una clientela a través de la f&ci.l.-id's"~t~-f~:~A~_:i6~··:de_-;p!º~~c- ·. 

tos en el mercado, como en su aptitud para constituir Un.111ediD:dit 'ai:aparo-.:. 

miento de dicho mercado, al polarizar la atención del ~o~S~~Ídor. hftc'i~ un 

producto que satisface una necesidad. 

DECIKA.- La Ley de Invencione~s y Marcas (L.I.H,)', r~g~la ari· f~TIU· ~SP!. 
c!fica la represión de la competencia desleal en relación-.i::on loá' derechos­

que la misma otorga. Por tanto, consideramos que cualqUier·"otra·acCÚSn qu8-

se intente para reprimir la competencia deslea~ en esta materia, baa&ndoae­

en leyes de materias diversas, no podr( ser calificada técnicamente como -­

una acción encaminada "per se" a repri111ir la competencia desleal en materia 

de marcas, sino que deberá definirse de acuerdo al &rea jurfdica en la que­

se interponga tal acción. 

DECIHO PRIMERA,- Pensamos que el error de ya no considerar el uso de -

las denominaciones, signos o figuras a que se refiere la fracción XVI del -

articulo 91 de la L.I.H. como merecedoras de una infracción administrativa, 

se debe más a una falta de técnica legislativ~ y olvido del legislador, que 
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a la intenci6n d~ no castigar estas conducta& 'fraudulentas, . ·' . . 
··.- - . ,. ·, .. ' 

DEClHO SECUNDA.- En Héxicio se_ ha n"dopt~dÓ ·el· sis tenia. _basadO en -18 'pri.2, 

ridacÍ del registro impugnab_le· dUrU.nte · úR plazo deter:ininndo-~ -- En-:es~~---si&te~ 
se combina el derecho nacido· con:. el uéo ·con 01'· del-~·c·h·O ··nílci:Ído· con el. regia~ 

·':"-:'.--(-'.:- '·.-.e-_ .. -·, .. -;. - . .,,,"·: 

DECIHD TERCERA.- Dpiriamo• qua L frac~ion·; ~.r~~irculo 14~ Jf la,--

tro, 

~~ 1 ~:; ::•;::;:,~~:. ~::•::::~::,::; ·.i:•:1:;:Aiutt~1~f :1!~ii1;~:t~:~v:.~:~=·· .• 
t!a ·::::::u:::::. :·::·::~::,::u::· :;:ri1'1~l1:~;i~?~t~f ~f 1t~~~j~:','ª .. , 
enunciativa", ·alguna~_- c~nduc.tas {¡ue se .consideran· como·,infracciones: adminis ·: 

trntivns, y es importante porque no .ªª,-::l~m~~-~'~;;·· .. ~~~.~~~.Rt~~~~~;~~~-~~:~.~-~~~~~>-f~.~~;.:·· 
fracci6n a. las enunciadas, sino ·que cualqui_er conduc:ta:·,que:se"1.adecGe:a-es--_.;, ;, 

tos principios generales de contraVenci6~-:; ·b~-~~~~··r~,;~;~;';~i~,~~~~1J'~b;i~<-~--~ .. ¡~. ~-'..:, ·-

:::~:::~:.:~:.'.mpliquon ••••"•••i• •••l•ai, ~.,,~'.i\}~~·.·.~.l.~.J.·.:~~.:.:.\.~ ..•. ::.r,r.)r,:.1;.;;~~f6~/~ 
:~·.'": ··-."--é' ·-.-, -·>·· )~-:·,:-~~-:. 

DECIHO QUINTA,- Consideramos que de la· fracciófa .-ili-:déÍ:--."~-~~tÍ~~J.~ _:i'tO<:;:':'ó:: 
da la L.I.H. debe deducirse que la titularidad de un ~~mb~'e -~~m,~r~'ia-1 O"de-.:. 
una denoadnaci6n social, no autorizan su uso como ~rc·a; ~i exi-~t~:u~· ~~Si!,'· 
tro uiarcario previamente registrado y vigente, 

DEClHO SEXTA.- De un análisis de las fracciones del artículo 210 de la 

L.I.H •• puede concluirse que las infracciones aplicables a 108 actos de co~ 

petencia desleal identificados en tales disposiciones, no requieren de una­

previa d~claraci6n de la autciridad que aplicará la sanción, en el sentido -

de que existe el hecho digno de infracción, toda vez que automáticamente el 

reconocimiento de tal hecho se encontrart implfcito en la aplicación de la­

infracción. si Esta se considera procedente. Caso que no se suscita cuando­

se trata de la confusión entre una marca registrada y otra semejante, en --
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uso, en cuyo caso "deber4. declararse pre.viamente la confusi6n en cuBs
0

ti6n -

por parte de la ~ecretar{a de Comercio y Fomento Industrial. 

" 
DECIHO SEPTIHA.-;El ejercicio. de la acci6n -penal estli supeditado a la 

declaraci6n previa de :1a Se.cretar{a de Comercio y Fomento Industrial en 

cuanto a la existencia del hecho constitutivo del delito de que se trate. 

DECIHO OCTAVA,• Creemos que loe delitos que se tipifican en la Ley de 

Invenciones y Marcas, no deberlan contenerse en la misma, sino en el C6di­

go Penal. 

DEClHO NOVENA.- Aparentemente, la única vla que el legislador ha dej!. 

do abierta para que la represi6n de los actos de competencia desleal.pueda 

hacerse de una for11111 más expedita, es la señalada por el articulo 214 de. -

la L.1.H., q~e establece que. independientemente de la aanci6n administra­

tiva y del ejercicio de la acción' penal, el perjudicado por cua,lquiera de­

las infracciones y delitos a que esta Ley se refiere podr' de11111ndar :d~l o­

de los autores de los miamos, .la reparación y el pago'de ·loa ~añÓ·a y p_er­

juicios sufridos, con mot~vo de la infracción o del delito. 

VIGESIHA.- Creemos que la condición que se señala en el artlcUlo 228-

de la L.l.H, para que sea procedente la clausura definitiva ea excesiva, -

ya que consideramos que deberla de bastar con que existiera una clftUSura 

temporal previa y se tratase del mismo establecimiento para que· se aplic!, 

se la clausura definitiva. 

VIGESIHO PRIMERA,- Opinamos que del articulo 229 de la L.I,H. pued~ 

derivarse una verdadera acción inhibitoria que facilite la r~pre816n cl"et -

acto de competencia desleal desde su nacimiento, es decir, antes de que -­

éste haya causado un perjuicio grave, 

VIGESIHO SEGUNDA.- En nuestro concepto existen cinco.formas b&aicas 

de competencia desleal en materia de marcas, desde el punto d~ vista del -
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competidor deshonesto: 

a).- El usar ·o regist~or .·de :11bueno_ fe 11 _üna rnai-ca 'que, resulte asi-. se­

m~jante en grado de confusión con otra marca .previamente .usada o registra­

da por un tercero, pa.r_a _amparar··los --mismo~ o similares Product~S o servi--

cios. · · . . .- . . · · 

b) ,- El usar O regist;ar de 11~la {~ 11 Una marca q'ue .resulte 'ser seme­

jante en grado de confusión con otra marca previam~nte usada o regist_rada­

por _un tercero, -pará amparar o proteger los.-mismos 'o similares productos o 

sarvicios. · 

e).- Utilizar una marca semejante en grado da con[uaión o idéntica a­

otra previamente registrada o usada para proteger art!culos o servicios 

distintos .de los protegidos por ésta últimn. 

d).- Usar o regiotror una marca idéntica a otra previamente registra­

d~, usada o notoriamente conocido, para aplicarse a loa miamos o similares 

productos o servicios. 

e).- Ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se -

refieren las fracciones IV del artículo 211 y II del 210 de la L.I.H., en­

el coso de la última, no obstante la declaratoria de confusión que la mis­

ma prevé, o bien productos o servicios protegidos. por una marca registra-­

da, habiéndolos alterado; as! como ofrecer en venta o poner en circulación 

productos protegidos por una marco registrada después de haber alterado, -

sustituido o suprimido parcial o totalmente Esta. 

VlGESIHO TERCERA.- La competencia desleal en materia de marcas en ~­

nuestro pa!s ea una práctica frecuente, y creemos que esto se debe princi­

palmente a tres factores: 

1.- Lo fácil que ea imitar en vez de crear. 

2.- El gran beneficio económico que produce, y 

3.-.La impunidad de estOs actos. 

VIGESIHO CUARTA.- Creemos que no hay una solución.rotunda al problema 

de la competencia desleal en materia de marcas en nuestro pa!a. sino que -

la misma consiste en aplicar de manera eficaz y clara la ley. No pugnamos-
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por la implantación de medidas que incluyan.una penaliiación mayor, pues~ 

consideramos que lns que existen.son adecuadas. 
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