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INTPODUCCION

La finalidad del presente trabajo
es la de plantear un cuestionamiento de los conflictos gue
se prescntan cuando las personas morales se ven afectadas-
en sus dercchos, en este caso, erga omnes de propiedad in-
dustrial, una vez que ecllas, como sujetos de Derecho, han-
cumplido con todos los requisitos que se les exige en la -
Secretarfa de Relaciones Exteriores paras constituirse como

sociledades mercantil

—en especial el
reserva de su denominacibn social-, y encontré&ndose poste-
riormente con el hecho de gue ésta Gltima es objeto de una
infraccidén, segln lo establece la Ley de Invenciones y Mar

cas.

En un principie, se presenta una-
breve explicacidén de la expedicién de registros de marcas,
fundamentdndose, asimismo, las facultades de la Secretaria
de Comercio y Fomento Industrial, la cual ticne a su carge

la vroteccitn de la Propiedad Industrial.

Posteriormente, se lleva a cabo -
un anilisis de las facultades de la Secretarfa de Belacio-
nes Exteriores, scbre lo gue antes era la expedicidn de -

permisos para constituir sociedades mercantiles y ahora es
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s6lo la reserva de-la denominacidn social.

Por otra parte, en forma sintéti-
ca, se conceptualiza la competencia desleal desde el punto
de vista de la Convencidn de Paris, su aspecto ageneral, ast
como su regulacidn en otros paises desarrollados, a fin de
encontrar la rasio_leyis de la infraccién que se trata.

Todo el contenido de esta investi
gacién, nos muestra que es necesario modificar la legisla-
cibdn para dar mayor proteccidn a las sociedades mercanti--
les, ya sea naciocnales o extranjeras, pues carecen de me--
dios de defensa suficientes por no haber una congruencia -
entre una ley y los requisitos exigidos para la expedicién

de la reserva del nombre de la soclodad.

S procura realizar, al mismo - ~
tiempo, una invitacién a la reflexidn, ya que la mayorfa -
de las sociedades que ven afectadas sus derechos son lac -
transnacionales v gsto, on consecusncia, daiia las relacio-
nes econémicas de los mexicanos con las de los nacionales-—
de otros pafscs, lo aque se ve reflejado en el mercado in--

ternacicnal.

Con el desec de que se perfeccio-
ne y se eleve el nivel de la legislacidn mexicana con el -

objeto de dar proteccidn y seguridad tanto al inversionis-



ta extranjero como al nacional, asf como propiciar una ma
yor inversién en nuestro pafs, se pretende invitar a la -~

lectura de esta investigacién.



CAPITULO PRIMERO

HisToRIA DE LA PROTECCION A LA PROPIEDAD [NDUSTRIAL
EN MEXICO

I. Los medics de regulacién en el siglo XIX

II. La legislacién en el siglo XX.

III. La Ley de Invenciones y Marcas y sus reformas.
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CAPITULO PRIMERO

HISTORIA DE LA PROTECCION A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN ['EXjcO.
I. ILos redios de regulacién cn ol siglo XIX.

Es un hecho innegable -o tal wvaz-
poco estudiado- que la utilizacifn de marcas se lleva a ca
bo propiamente desde la Edad Media v a protegerse en nues-
tro pais a partir del siglo XIX, primero con ¢l C6digo de-

Comercio de 1584.

Por otra parte, las invenciones -
no recuirieron de proteccién sino hasta gue comenzaron a -

afectar el comercio mundial, a principios del siglo XIX.

Las marcas comenzaron a utilizar-
se para distinguir al ganado y a algunos productos a nivel
artesanal. No se han encontrado vestigios de que en las -~
poblaciones prehispinicas hayan empleado marcas en sus pro-

ductos.

Este desarrollo llega a su climax
a través de un proceso complejo de chogues y de confusidn,
en el que se mezclan y confunden la rivalidad entre el co-
mercioc y la industria en el siglo XIX. Pero es a princi--
pio del siglo XIX cuando el mundo comercial se transforma-
por completo. Aparece la mdquina de vapor, ella permite la
construccidn de motores y maguinaria; surge ¢l ferrocarrvil

v las distancias se acortan. El aumento de poblacidn une-~
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mds a las ciudades; las vias de corunicacidn se hacen nds-
faciles; con la construccién de la macuinaria industrial,-
gracias a la invencidén de la maquinaria de vapor, aparece-
un nuevo personaje en la escena del comercio, el fabrican-
te. FEl fabricante no es Gnico, hay otros que fabrican los

mismos productos que €1, Ha nacido la competencia .

El mayorista se aprovecha de la -
situacién, y exige mds vy mejores condiciones en sus rela--
ciones con el fabricante. ELl problema exige solucién y no-
hay otra gue crear mayor demanda para sus prcductos, y asl
nace la marca, come protectora del fabricante, pues anmpara
y distingue sus productos. El consumidor exige al mayoris
ta tal o cual marca para comprar los productos que distri-
buve; si no la tiene acudird a otros; ¢l mayvorista se ve -
obligado a defenderse y lo hace de la misma manera cue eol-

fabricante, adquiriendo una marca y acreditindola.

De la gran gama de figuras e ins-
tituciones que integran la propiedad intelectual -y en es~
pecial la industrial- la que concierne a la proteccibn le~
gal de las invenciones fue la primera que s¢ reglamentd de

manera especifica en nuestro pals.

Cabe resaltar que se han expresa-

do muy variadas opiniones respecto de la Filosofia que ha-
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de sustentar la existencia y sobre el funcionamiento del-
sistema de patentes, lo que resulta decisive y se ve refle
jado en las distintas reformas que ha sufrido la legisla--
cién en la materia desde el siglo XIX. A partir de enton-
ces, la estructura vy funcionamiento del sistema de paten--
tes y marcas ha sido objeto de modificaciones substancia--
les en siete ocasiones (se espera que se expida una nueva-
Ley en el prdéximo periodo extraordinaric de scsiones del -
H. Congreso de la Unidn), y cada una de ellas es muestra -
de la Filosoffa politico-cconbmica de la Gpoca en gue han-

ocurrido los cambios.

La actividad legislativa en mate-
ria de propiedad industrial en México, propiamente comien-
za paco antes de consumarse la guerra de independencia en-
el pais, con el "Decreto expedido por las Cortes Espafiolas
el 2 de octubre de 1820, para asegurar el derecho de propie
dad a los que invente, perfeccionen ¢ introduzcan algfin ra
mo en la industria"f Este ordenamiente fue el primerc en
regir la concesién de patentes de invencidn tanto en Méxi-
co como en Bspafia. Es con este decreto, que a pesar de --

ser muy sencillo, como se comienzan a perfilar los princi-

pios qgue habrfan de regir a la materia.

(1) Mendieta R.,Sonia . Evolucidn Histdrica de las Marcas; Revista
Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica. afo i, enero--
junio de 1963, No. | México.
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Contiene solamenta las garantias-
que la Corona Esparola habria de ctorgar a los crcadores,—
inventores y perfeccionadores a través de la concesibn de-
su explotacidén exclusiva. Para maverializar ese derecho -
exclusivo se le extendia al individuo una carta cuyo texto
fue redactado y tomado como base aquél de las patentes de-
corzo de la Corona Inglesa:

"Por cesta carta se hace patente--—
(2)

que el sefior ___ tiene derecho exclusivo . . .

De ahi que el nombre de certifica
do de inscripcidn de las invenciones se denomine “Patente}
término que ha sido utilizado por las legislaciones de la-

mayor parte del mundo.

Lste decrcto fue sustituide ~no -
derogado-~ por la "Ley sobre Dercchosn ac los Inventores o -
Perfeccionadores de alglin ramo de la industria", de mayo 7
de 1232. Es el primer ordenamiento en la materia que sur-
ge del México independiente, aunque se percibe en €1 la in
fluencia colonial espanola que retonma practicamente el --
contenido del decreto de 1820, el cual "fuera de ser una -
curiosidud hastdrica, nc significa ningGn antecedentae téc-

{3
nice serio".

{2 ) Sepliveda, César. E) Sistema Mexicano de Propicdad industrial;
Ed. PorrGa, S.A., México 1981, p. 1.

{ 3} Secretaria de Patrimonio y Fumento Industrial, Direccidn Gene-
ral de Invenciones y HMarcas. Las Marcas y su evolucdn Histdri-
ca en Méxica. México 1982.
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En efecto, ese ordenamiento es sim
ple y primitivo y en realidad s6lo contiene unas cuantas -
prescripciones sobre proteccidn a cierto tipo de ideas o -

inventos.

fiubo que transcurrir més de medio
sigleo para que se expidiera una nueva Ley m&s acorde con -
la realidad y las necesidades de los inventores que les ga
rantizacen una mayor proteccidn. Mas ese silencio legisla
tivo en la materia no se dié Gnicamente e¢n México, la si--
tuacibn gue imperaba en otros paises durante la segunda mi
tad del siglo pasado, cuando la actitud generalmente posi-
tiva que existia hacia la protecciédn de los inventores co-
mo un medio de desarrollo industrial, se enfronta auna crd
sis provocada por economistas que vieron ¢in ¢l sistema de-

patentes un obstdculo del libre comercio.

Eso es resultado de un debate so-
bre las ventajas y desventajas del sistema de patentes que
se estima gue concluyd aproximadamente en 1870 cuando los-
adversarios al sistema cedieron en la batalla, con el con-
siguiente triunfo de los convencidos de las utilidades del
sistema de patentes y el desarrollo de la doctrina gque ju

(1)
tifica la existencia de dicho sistema". Se hace un estu

fta

( 4) Rangel Ortiz, Horacio. Evaluacidn del Sistema de Patentes. Re-
vista de lInvestigaciones Juridicas, No. 11, México 1986.
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dio al respecto. La controversia radicaba en gue si debia

concederse o no un derecho exclusivo de explotacibn.

La inactividad legislativa en la-
materia en Néxico, rompe bajo el gobierno de Porfirio Diaz
en que comienza a legislarse con sentido tfcnico en la pro
piedad industrial, debido, seguramente, a que esc régimen-
alenté siemvre una idea marcada de desarrollo industrial v
cémercial de nuestro pais, inspirado en las ideas euroneas
que influyeron decididamente en acufl entonces.

Es asi que se expide la Ley de -~
Marcas de Fdbrica de 28 de noviembre de 1889, primer orde-
namiento impertante en la materia, resulta ser bhastante -
‘rudimentaria". Sin embargo, muchas de las disposiciones-
actuales provienen desde entonces y es posible advertir al
gunas coincidencias de lenguaje y de teéminologia entre -~
agquella Lev y la actual, tales com¢ los anexos de la soli-
citud de la marca y el derecho que se crea con el primer -

uso de la marca.

De acuerdo con esa Ley, cualguier
propietario de una marca de f&brica, ya sea nacional o ex~
tranjero residente en el péis, podria adquirir el derecho-
exclusivo de usarla en la Repfiblica, sujet@ndose a las for

malidades de la misma Ley.
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"Los nacionales y extranjeros que

Zan registrar la prepisdald do-

la marca, teniendo en este establecimiento o agencia indus
trial o mercantil, para la venta de sus productos, salvo -

(5 )
lo que, para los extranjeros dispusieran los Tratados."

Los anexos de la solicitud cran -
los siguientes:

I. El poder otorgado al mandata--
rio, si el interesado no se presenta por si mismo;

II. Dos ejemplares de la marca o -
de su representacién por medio del dibujo o grabado.

IIT. Fn el caso de wgue la marca se ponga
en hueco o en relieve sobre los productos, o de que se pre
sente alguna otra particularidad, se remitirdn también dos
hojas separadas, en las cuales se indicardn aquellos porme
nores, sca por medio de una o varias figuras de detalle, -

sea por medio de una leyenda explicativa.

7. ¥l contrato de comisidn escri
to, a cuya virtud se haya cstablecido la agencia, debida--
mente legalizado, en el 2aso a qne ae refiare la sagunda -
parte del articulo anterior. La segunda parte del artlcu-

lo anterior establece que: La marca industrial o mercantil

(5)

ngel Ortiz, Horacic. 9p. Tit. pig. 6.
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que pertenezca a un extranjerc no residente en la Repfbli
ca, no podri ser registrada en &sta, si no lo hubiere si-~

(
do previa y regularmente en el pafis de su origen”.

Se hace wencidn del sistema sin-
previo exfmen con llanamiento a oposiciones que establece

el arcticulo diez de la Ley de Marcas de Fdbrica:

"La declaracidn hecha por la Se-~
cretaria de Fomento se hacifa sin exfimen previo, bajo la -~
exclusiva responsabilidad de los solicitantes vy sin perjui

cio de los derechos de tercero.

La Secretaria de Fomento bard pu
blica la solicitud del interesado y, en el caso de oposi-
cién, presentada dentro de los 90 dias siguientes a la pu
blicacidn, no se oreocedia al regisero de la marca hasta -
que la autoridad judicial decida en favor de guién debe -

hacerse el registro'.

La duracifn del registro de una-
marca estaba establecida en el articule 12, de la Ley de-
Marcas de Fabrica de 1889, que decfa: "La duracidn de la-
propiedad de las marcas de Pibrica es indefinida; pero se

entenderd abandonada per la clausura o falta de produccifn

{ 6) Ley de Marcas de Fabrica de 28 de noviembre de 1889,
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por m&s de un ahno, del estabklecimients, fibrica o negocia-

cién que la haya emplcadn".

En materia de invenciones, se rei
nicia la actividad legislativa con la exnedicién de la Ley
de Patentes de Privilegio, a los inventores o perfecciona~
dores el 7 de junic de 1890. En este ordenamiento se toma
el concepto de patentabilidad, estd tomado de la Ley fran-
cesa de 1844, aue influyl sobre esta rama del dercho en mu

chas partes del mundo.

Ese concepto de patentabilidad -
continub perpetufndose en los ordenamicntos mexicanos y si
gue mAs o menos intacto hasta la Ley de Propiedad Industrial

de 1943.

Volviendo a la Loy de 1890, ésta-
sufrid una reforma el 27 de rarzo de 1896, para introducir
algunas pequefias novedades técnicas y para facilitar el as

pecto reglamentario de la misma.

Podria afirmarse que la recanuda--
cién de la actividad legislativa en materia de propiedad -
industrial estuve precedida por el impacto que a nivel in-
ternacional, tuvo la firma del Convenio de Paris pava la -

proteccién de la propiedad industrial en el afo de 1483, -
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del cual México se¢ convierte parte hasta 1903, ante las pre
siones politico-econBrmicas de Francia, Italia, Espafa -pai-

ses fundadores de la Unién-, con el Acta de Bruselas.

Es necesario sefalar gue cl campo-
de aplicacifn de la Ley de 1889 y de 1890 fue mis bien ecs--
trecho, toda vez que la actividad de la propiedad industrial
por esos afos era escaso ¥y no nuy bien definido tedavia.

Ir. Za legislacion en el siglo ¥X

Con la Ley de Marcas Industriales
y de Comercio del 25 de agosto de 1903, se 416 un salte im
portante en la legislacidn en la matevia. [Isa ley fue re-
sultade de la influencia de las corrientes Internacionales
de la nropiedad industrial, todda vez ue recoge bastantes-—
de los conceptos de la Revisidn de Bruselas de 1900 a la -
Convencién de Paris de 1883, que ¢s cuando Mé&xico forma -

parte, come se schala wmds adelante.

Esa Lev resulta mucho més técnica
y mds moderna gue su predecesora, ya due introduce noveda-

des, como los nambres v avisos comerciales.

De acuerdo con la Ley, los anexos
serian los siguientes:

I. Una descripcidn de la marca,-



21
terminéndola con las reservas que de ella se hagan. Si =
fuese necesario, a juicio del interesado, se acompanard -
también una descripcién y dibujos de escs cbjetos o produc

tos.

Las descripciones de la marca cu
yo registro se solicite, deberdn estar autorizadas con la
firma del interesado o de su apoderado y en caso de que -
dicha descripci6n comprenda varias fojas, cada una ird, -
ademds rubricada en el margen (art. 6, Regl.);

1I. Dos copias del documento an-
terior.

III. Un cliché de la marca.

Cuanda la marca deba usarse a co
lores se indicard&, hasta donde sea posible en el c¢liché, -~
segin se exprecse en el modelo correspondiente que se ad--
junta (art. 8 Regl.), y

IV. Doce ejemplares de la marca-

tal y como se vaya a usar (art. 3 de la Ley).

Cuando una marca o parte de ella,
la constituyen objetos de metal u otra substancia, se remi
tird ademis doce ejemplares de su representacidn impresa -
en papel. Cuando la marca vaya a fijarse por medio de se-
llos en plomo, por medio de fuego ¢ cualquier otro procedi
miento se remitird igualmente doce ejemplares de su repre-

sentacidn impresa en papel (art. 10 Regl.).
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La Oficina de Patentes y Marcas-
har§ un examen puramente administrativo de los documentos
presentados, con el fin de cerciorarse si est&n completos
y llenan los requisitos gue en cuanto a su forma previe--
nen esta ley y su reglamento (art. 10 de la Ley) y (art.-

4 Regl.).

El registro de una marca se haréd
sin previo examen de novedad, bajo la exclusiva responsabi
lidad del solicitante y sin perjuicio de tercero (art. 10

de la Ley}).

La duracién del registro de una-
marca es indefinida, pero tendrd que renovarse el regis--
tro de una marca cada veinte afos. Para tal efecto se -~
presentard una solicitud , seglGn el modelo adjunto. El ve
tardo para hacer esa renovacidn no tracrd consigo la pér-
dida de los derechos al uso exclusivo de la marca, pero -
hard incurrir al interesado en un recargo sobre los dere-
chos fiscales que hava de pagar, ¥ miantras no se lleve a
cabc esa ronovacidn, ol mismo interesade no tendrd accidn
penal contra los que indebidamente usen o falsifiquen la-

marca (art. 6 de la Lev} y (arts. 15 v 16 Regl.).

En la misma fecha que la Ley de-

Marcas, se expidid también la Ley de Patentes de Invencibn
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que muestra asimismo, un avance respecto a la anterior de-
1890 y muestra la influencia internacional de la revisién-
en Zruselas de la Convencién de Paris. Usta Ley, wue co--
menz& a regir el lo, de octubre del mismo afo, contenpla -

(7
nor vez primera la expedicién de pactentes de disefo.

Al estallar la revolucifn mexica-
na, nuestro sistema juridico fue un cacs, pero al terminar
continuaron vigentes las Leyes de 1903 hasta que en julio 27
de 1923, se expidieron la Ley de patentes de Invencidn y -

la Ley de “Marcas y Avisos y Nombres Comerciales.

Las patentes se despachaban con -
un examen practicado sobre las sclicitudes de patente o -~
las patentes yva expedidas mexicanas gue exiztieran. Yo se
manejaba el concepte de "novedad absoluta’ al hacer el exa
nen técnico de-ellas. En el articulo 64

troduce el examen extracordinario de novedad

ciones, cuyo objeto era el averiguar si

amparaba la vatente era nueva on absoluto

ratentes expedidas a la Ley de 1903 como de las concedidas

de acuerdo con la propia Ley de 1928, lo gue nermitia cierx
(g
to control para prevenir abusos.

and Trade Nomes.-

+ of Trade

(7} Sic Keriv Ducan, Herly
London 1660, pae. 89.
8 Rangel Ortiz,

acio. Op. Cit. pag. 218
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Ello represent6 una incuestiona--
ble mejora sobre el sistema de 1903, rue establecia a peti

cibdn del interesado, un "examen sin garantfa",

En ese mismo ordenamiento, la de-
claratoria administrativa de invasidn de la vpatente podria
atacarse a través de un procedimiento interesante de revo-
cacibn, gue se¢ tramitaba a través de los Jueces de Distri-
to. Se cred un procedimiento judicial civil sumaric para-

las controversias civiles

notivo de la ope-

raci6én de la Ley.

Algunos meses mis tarde se publi-
c6 el reglamento de esa Ley, el cual era bastante minucio-

so y la complementaba, cubriendo algunas deficienciasn.

Por 1o que respec a la Ley de -~
Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, es, por una par-
te, una copia de la Ley anterior de 1903, nor la otra, con

tenfia algunas novedades,.

Se establecid, en el artficulo 39,

por ejemplo, por vez primera la posibilidad de declarar el

uso obligatorioc de marcas para cierte tipo de mercancias.

"Se imponen mis restricciones a -
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lo que pudiera constituir una marca, antecedente del ar--
tfculo 91 de la Ley actual. Se introducen los nombres y-
los avisos comerciales. Se instituye un procedimiento de
revocacidn de las resoluciones administrativas, de manera
muy similar al de patentes, y se disponfan normas para un

)

(
procedimiento judicial ante los tribunales federales".

Se adopta el sisteﬁa mixto, ya -
gque no s6lo puede adquirirse el derecho exclusivo de uso~
de una marca, mediante su registro en el Departamento de-
la Propiedad Industrial, sino que, también se reconocen -
los derechos adquiridos por un usuario extra registral -
siempre y cuando haya explotado dicha marca con mis de =~
tres afnos de anterioridad a la fecha legal del mencionado
registro. (arts. 4, 5, 6 y 39, fracciones II y III de la-

Ley) .

"Por primera vez se incluye en -
el Reglamento una clasificacifn de articulos en 50 clases
no siendo limitativa, sino que permite segin la clase 50,

incluir articulos no clasificados (art. 9 del Regl.).

Se establecid el examen de nove-

dad como requisito previo al registro de una marca, asi -

( 9) Nava Ngrete, Justo.~- Derecho de las Marcas. Ed. Porria, S.A.
Mexico 1985. pag. 74 .
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omo el procedimiento de oposicién de los terceros que se -

(10
consideren afectados, f{arts. 14, 17, 18 y 23 ).

Se dispuso que los interesados, -
de com@n acuerdo, podfan someterse a la resolucifn de una-
Junta Arbitral para decidir acerca de la semejanza entre -
la marca presentada su registro y las sefaladas como ante-
rioridades estipuldndose gue seria inapelable el fallo de-
los &rbitros, el cual servirfa de base a la Oficina de la-
Propiedad Industrial para admitir o rechazar la marca soli

citada.{art. 21)

También se introdujo la pr8ctica-
de los exd&menes extraordinarios de novedad de las marcas,-
a solicitud de personas interesadas ¢ por orden de autori-

(1
dad judicial, (arts. 36, 37 y 38).

Como ¢n la ley anterior, las di-
versas determinacilones administrativamente emitidas por -
el Departamento de la Propiedad Industrial de oficio o a-
peticifn de parte, no tenian carfcter definitive, pues la
ley concede a los inconformes el derechp de demandar judi .
cialmente su revocacidn ante los Jueces de Distrito de la

Ciudad de México. {(art. 65). De este modo las resolucic

(10) Nava Negrete, Justo. Op, Cit. pdg. 115.
(11) ibidem. pag. 210.
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nes del Departamento de la Prowiedad Industrial acerca de
negativa de registro de marcas, concesibn de dicho regis-
tro, nulidad, extincidn, imitacidn, falsificacibn y uso ~
ilegal, s6lo quedarfan firmes cuando no hubieran sido re-
curridas dentro del plazo de quince dias de la fecha en -
que fue dada a conocer la resolucibn, o por sentencia de-
finitiva gue en fltima instancia vendria a pronunciar la-
Suprema Corte en el Amparo promovido contra la sentencia-
del Tribunal de Circuito, que ¢n Apelacidn conocia de la-

dictada por el Juez de Distrito.

Se hace mencién de la duracifn -
del registro de una marca de acuerdo a la Ley que se estd
tratando: Los efectos del registro de una marca durarfn -
veinte afios, contados a vartir de la fecha y hora de pre-
sentacidén de la solicitud y demds documunlos relativos en
el Departamento de la Propiedad Industrial; pero este pla
zo serd renovable indefinidamonte por periodos de diez -

anos {art. 24 de la Ley).

nabos ordenamientos (de marcas y
patentes) recoglan en mayor © menor parte, los avances =
ocurrido hasta entonces en el mundo en materia de propie-~
dad industrial, manifiestos en la Convencidn de Paris, pe
ro ademds, incorporaban las novedades de 1z Revisidn de -

Viashington ade 1911, v las de la Revisidn e la Haya, de --
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1925, aGn no ratificada por México entonces.

Podria afirmarse que la Ley de la
Propiedad Industrial de 1943 es un dispositivo legal muy -
moderno, el cual concede una proteccidn muy amplia a los -

titulares de esos derechos.

Es el primer ordenamiento en nues
tro pafis que regula en conjuntoc las invenciones y las mar-
cas, toda vez que, como se pudo obscrvar, se habfan cxpedi

do leyes tanto de unas como de otras individualmente.

"En esta Ley se puecde apreciar --
cierta influencia de la Revisidn de Londres de 1934 a la -
Convencidn de Paris, pero afin contiene deficiencias, nocic
nes impropias y defectos notorios de técnica legislativa, -

concediendo, ademds, una proteccidn tal ves demasiads
(12)
tensa."

Se incluyen reglas gque permiten a
los propietarios hacer nuevos regisiros en que introduzcan
modificaciones a los que hubiesen heche anteriormente (art
140), estableciendo nermas aue impiden que se desvirtie el

gsistema de exclusividad del uso de las marcas, por razones

(12 ) Rangel Mudina, David. La explotacidon de Patentes en la actual
Jurisprudencia mexicana; renta 'Juridica", Anuario del Departa
mento de Derecho de la Universidad tberoamericana, No. 15, M&T
xico 1983,
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de orden piblico, para evitar oue pierdan su cardcter dis--
tintivo de los nroductos gue amparen, denotativo también -
de su procedencia, ya que el pfiblico tiene interés en aue,
una vez conocida la calidad de los articulos o productos =~
que se fabrican o venden al amparo de una marca determina-
da, pueda adcuirirlos posteriormente, sin necesidad de de-
tenido examen y sin riesqgos de confusidn (arts. 151 a 154)
Por el mismo motivo, se reglamenta el empleo de las marcas

por usuarios registrados (arts. 158 a 167)

Se suprimid el nrocedimiento para
obtener las revocaciones de las resoluciones administrati-
vas, (nulidad, extincidn por falta de uso, de falsificacidn,
imitacibn, uso ilegal de marcas, de oficio sea declarado -
un registro de marca), que la Ley de 192% cstablecia en et
sentido de que los interesados inconformes con dichas de~-
terminaciones administrativas podrian ocurrir ante los Jue
ces de Distrité de la ciudad de México, en un juicio espe-
cial de oposicibn o federal revocatorio. Consiguientemen=
te, al no consignar la nueva Lev medio alauno de impugna--
cién de sus resoluciones, dictadas &stas, la revisién de ~
su legalidad quedd en manos de los mismos Jueces de Distri
to, pero a través del Juicio de Amparo. Alin cuando en la-
exposicién de motivos se explica que el procedimiento rela
tivo al Juicio Especial de Revocacién se suprime, a fin de

lograr que se resuelvan en forma mds expedita las controver
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(13}
sias entre los particulares y la administracibn.”

La Ley de 1943, se encuentra aso-
ciada al considerable progreso industrial de México que se
observa en la misma época. A travds de su constante apli-
cacidén se logrd formar un considerable acuerdo de jurispru
dencia y de préctica administrativa cuce sigue siendo Gtil-

a cada paso.

ITI. La ley de Tnvenciones y Marcas y sus reformas

La expedicidn de la Ley de Inven-
ciones y Marcas de 1975 vuelve a reflejar la atmésfera im-
perante en torno a las instituciones en ella reguladas, --
pues en dicho ordenamiento se apreocia claramente el irpac-
to de la filosofia politico-econdmica c¢n materia de propic
dad industrial sustentada por clortos grupos en log anos -
sesenta y setenta. La filosofia pelitico-econémica de quo
aqui se habla, se¢ caracterizd, entre otras cosas, por los-—

ataques encaminados a desvirtuar las tc

auer han justifi
cado la existencia del sistema de patentes vy el derecho ex
clusivo de explotacidn tamporal de un invento. La vigen--
cia de dichas tesis fue severamente desafiada en estudios-

realizados nor economistas nacionales y extranjorcs y por-

(13) Rangel Medina, David. Op. Cit. pdg. 7.
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organismos internacionales como la UNCTAD., De estos desa
fios deja constancia la Ley de Invenciones y Marcas de ~-
1975, redactada en una época en gue tanmbién estaban siendo-
revisadas las leyes sobre la propiedad industrial y tras-
paso tecneoldgico en otros palses de 2América Latina y que
iqual que en el caso de México, sufriercon el impacto de -

estudios ; opiniones que cuestionaban las pondades de la=-

oo

requlacién tradicional sobre la propiedad industrial cn -
América Latina y otros pafses cn vias de desarrollo. lLa -
integracién de la Conferencia de las Naciones Unidas so--
bre Comercio y Desarrollo en 1964 y los estudios patroci-
nados por este organismo en torno a lLa funcidn de las pa-
tentes en el traspaso tecnoldgico hacia los paises en --
vias de desarrollo, también constituyen antecedentes de -

(14 )
importancia de la tendencia que so menciona.

Poco antes 2a& la aprobacién del-
proyecto de la Ley de 1975, el entonces Secretario de In-
dustria y Comercio -a quien se atribuye en gran parte la-
paternidad de este ordenamiento~ expresd las siguientes -~
palabras en una comparccencia ante el Senado de la Repl--
blica: " No son aceptables ni pueden ser valedcros los -
lineamientos ideoldgicos del liberalismo burgués del si--
glo pasado, que considerd a las patentes come un derecho-

natural de propiedad vy como un privilegic monopolistico -

{14) Mendieta R., Sonia. Op. Cit. pag. 15.
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cue pudiera ecjercerse sin tumar en cuenta el interés pibly

tes

co . Hoy, sin dejar de dar estimulo a los inventores, se-
reconoce universalmente aque e! ejercicio de sus derechos -
debe tener como limite el inteoréds de la colectividad y el-
derecho de los paises al desarrollo y a la independencia -

(15}
econdmica."”

Peformas;

Despuds de diez afos de aptiicacidn
de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, la actual admi-
nistracidén ha vuelto a considerar cambios a la legislacifn
en materia de patentes, mismos gue han sido propuestos en-
el proyecto de reformas y adiciones cnviado al Conareso de
la Unibén y finalmente aprobade por la Cimara de Senadores-
el 27 de diciembre de 1986. El becrcto por el qua se refor
ma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas, fue expedido
por el Poder Ejecutivo el 29 de diciembre de 1986, para --
ser publicado en el Diario Oficial de 16 de enero de 1987-
(en vigor a partair del dia siguiente de su publicacibn). -
En términos muy gencrales, puede aprecilarse que las refor-
mas de 1986 constituyen un ligero alejamiento de la filosg
fia politico-ccondmica imperante en la €época en que fue re

dactado originalmente este ordenamicnto y el primer paso -

(15) Mendieta R., Sonia. Op. Cit. pag. 17.
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de lo que alguncs consideran nodria ser el inicio de una

etapa de modernizacién de las leves mexicanas sobre la pro
piedad industrial. No obstante esto Gltimo, deéde ahora -
debe destacarsc que, entre las opiniones que se han expre-
sado sobre las reformas de 1986, destacan acuellas que se-
han ocurado de comentar no tanto las materias rcformadas, -
sino 1o que dejd de reformarse. Esto significa gue, al po
co tiemno de haber entrado en vigor las reformas de 1946, -~
en esta ocasidn ha side el silencio del legislador lo que-
ha provocado las reaccicnes mis significativas por parte =
de los sectores afectados. Las coriticas van encaminadas a
censurar la pasividad del legislador, no obstante la época
que sc vive actualmente, que trae consigo la necesidad de-
introducir cambios tendientes a armonizar nuestras leyes -

con las de los paises que han encontrado gue un sistema de

patentes serio y eficaz es uno de los medios mi

para promover la investigacién cientifica y tecnolégica, -

para recompensar a los inventores, para tener
y expedito a tecnologias desarrolladas en el extranjero y-
para documentar en un archivo piblico, el tesoro de conoci

mientos obtenidos a través de las patentes.

“Na es un secreto que cuando se -
tuvo conocimiento de la existencia de un proyecto de refor
mas a la Ley de Invencilones y Marcas, surgieron ambiciosas

expectativas en quienes consideraron gue tales reformas Lo
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dian ser aprovechadas para modernizar en toda forma nues-—
tras leyes de patentes v no Gnicamente para hacer cambios

(16)
superficiales. La frustracibdn fue evidente."

A pesar de lo anterior, y por mo
destas oue se¢ consideren las reformas cde 1986 -al ser con
trastadas con algunas de las propuestas formales e infor-
males hechas por diversos grupos, incluvendo las de estu-~
diosos y expertos- es evidente que tales reformas han te
nido un impacto en las reglas que rigen la obtencidn y la
conservacidn del derecho a la explotacidn y la conserva--—
cién del derecho a la explotacidn exclusiva de los inven-

tos.

En el Decreto de ¢Y de dicicmbre
de 1986, se introdujo el TITULO TERCERO BIS-CAPITULO UNI-
CO, que bajo el rubro de Fomento a las Invenciones de Apli
cacidn Industrial, confiere a la Secretaria de Comercio y
romento Industrial una serie de atribuciones tendientes a
reglamentar disvosiciones de tipo general contenidas en -
el Articulo 11 de la Ley para Coordinar y Promover ¢l De-
sarrollo Cientifico y Tecnolégico v en el Programa Nacio-
nal de Desarrcllo Tecneldgico y Cientifico. Las nuevas -

disposiciones contenidas en los articulos 86-A y 86-D se-~

(16 ) Rangel Oriiz, Horacio. Op. Cit. pag. lh.



35
rdn objeto de estudio y comentario en otro lugar. Por aho
ra baste mencionar lo contradictorio que ha parecido la in
troduccién de disposiciones tendientes a promover el desa-
rrollo tecnolégico vy cientifico de este pais, cuando se -~
contrasta con la abstenci®n de los redactores del proyecto
y de los legisladores, a introducir medidas serias y radi-
cales para reprimir de manera efectiva -esto es, oportuna-
y expedita~ las distintas formas de invasién de los dere--
chos del patentado, que por lo demds permanccen deficiente
mente reguladas en la Ley. Es bien sabido que todo intento
serio por promover el desarrollo tecnnlSgico y cientifico-
de un pais, paralelamente al fortalecimicnto-de disposicio
nes del tipo de las contenidas en los nuevos articulos 86A
86D, deberd estar provisto de disposiciones idealmente re-
dactadas para reprimir las ilimitadas argucias de que se -
valen los protagonistas de la competencia parasitaria, in-

cluyendo un conjunto de acciones civiles y penales que per

mitan al patentado hacer frente a invasiones nor rarte de-
terceros. Tampoco existe duda de uno da los wmedios mds -—
efectivos para inhibir el desarrollo tecnoldgico vy cienti-
;ico es precisamente la implicita tolerancia hacia la com-
petencia parasitaria, que resulta de la ausencia de dispo-

siciones v actitudes secrias en esta materia.

En resumen, Se pudo observar gue

la proteccién a la propiedad industrial en nuestro pais,-
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es relativamente nueva en comparacidon con la legislacifin -
civil o mercantil. Es cicrto que la ha ligado con esta Gl
tima rama, pero ha adguirido tal fuerza gque su autonomfa -

como disciplina juridica cra de esperarse.

En un principic los ordenamientos
en la materia expedian por separado, tal vez porgue prime-
ro fue necesario proteger a las marcas y despuls, ante el-
desarrollo de la industria y de la técnica, se requirif --

otorgar amparo a las invenciones.

Las primeras legislaciones en rea
lidad sélo reconocian el derecho de uso, mas su proteccién
vino dando con la Ley ¢n 1943, cuando ya se contemplan re-
cursos para evitar la invasién de los derechos de propie-~-
dad industrial y al llevarse a cabo un examen de novedad, -
u

va no “sin garantia nara que efectivamente se protegiera

al inventor y disminuir la pirateria.

Es cierto que existieron lagunas-

cxda fpmca tas ha llevado y la doctri-
na ha contribuido & allo, sin embargo, la legislacidn debe
activalizarse y aprender de les errores y aciertos de sus-

precedentes para formular una Ley mucho mds moderna y que-

responda a las necesida ceondmico-puliticas de cada ge-

neracién.
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CAPLITULO SEGUNDOD
La ExpepicION DE REGISTRO DE MARCAS,
Fundamentos legales de las facultades de la Secreta-

ria de Comercio y Fomento Industrial en materia de -

Propiedad Industrial.

Breve explicacifn del proceso de expedicién de regis

tro de marcas.
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CAPITULO SEGUNDO

LA ExPEDICION DE "EGISTRO DE MARCAS.

I. Fundamentos legales de las facultades de la Secreta-
rfa de Comercio y Fomento Industrial en materia de -

Propiedad Industrial.

La Propiedad Industrial, ha sido-
considerada como una de las ramas del Derecho que se vincu
la tanto con el Derecho Administrativo como con el Derecho
Econ6mico y el Derecho Internacional, con objeto de buscar
la proteccién de los comerciantes en lo que corresponde a-
las marcas, avisos y nombres comerciales, y denominaciones
de orfgen, asi como a los creadores de invenciones, mejo--

ras y dibujos industriales.

Por su parte, el Licenciado César
Sepfilveda define al régimen internacioral de la Propiedad-
Industrial como "un conjunto de instrumentos internaciona-
les que establecen obligaciones a los Estados que los han-
aceptado, para respetar en su territorio determinados dere
chos de los titulares extranjeros de privilegios de propie

(17)

dad industrial”.

Cabe sefalar que los Tratados re-

feridos a este tema se fundamentan en el principio de reci

{17) Sepilveda, C8sar. "El Sistema Mexicano de Propiedad -
Industrial”, Ld. Porréia, S.A., México 1981, p. 4.



39
procidad, "no son obligatorios de un Estado frente a otro,
sing ¢n referencia a nacicnales de otros paises” y aln cuan
do su incumplimiento no se sanciona, al existir diferencias
entre los Estados por violaciones del pacto, o causadas por
interpretacién de su texto, pueden acudir, de comn acuer-
do, los paises interesados ante la Corte Internacional de-

(18 )
Justicia®.

En términos generales dichos Tra-
tados tienen caracteristicas esenciales como es el hecho -
del procurar uniformidad de disposiciones nacionales; indu
cir a }los Estados miembros a legislar de conformidad con -
las Convenciones y lograr elevar ¢l nivel de proteccifin de
su pais; a través del intercambio de los diferentes palses;
para reformar periddicamente las Convencilones que integran
el régimen internacional, se procura el progreso y al mismo
tiempo apoya los estudios sobre la propiedad industrial; -
asi también, proscribe la competencia desleal y engahosa y
determina algunos lineamientos para garantizar la proceden

¢ia de ciertos productos, en beneficio del consumidor.

Un rasgo distintivo de este régi-
men internacional es el sistema de Revisiones, es decir, -

que en un determinado periodo ya establecido, se llevan a

(18)  Sepillveda, César. Op. Cit. pdg. §
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cabo estas Revisiones cn las gue se proponen cambios de --
acuerdo a los adelantos, exigencias y progresos té&cnicos -~
que existan en ese momento, provocando una dinémica en los
textos legales de cada Estado. Todo esto se hace constar-
en un Acta, la cual se sujeta a la aceptaci6bn y firma de -

los Estados.

Partiendo de lo anterior, encon--
tramos que debido a la importancia que tiene la propiedad-
industrial en la vida econbémica de los paises para su desa
rrollo, en el entendido de que es la base para que se pro-
tejan productores, comerciantes ¢ inventores do la compe--
tencia desleal, el gobierno mexicano ha puesto mucho inte-
rés en su fomento y regulacién con base en una politica de

apertura.

El artfculo 25 de la Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, contiene las ba-
ses de la rectorfa del desarrollo nacional por el Estado,-
es decir, la conduccibn, planeacibn, coordinacifn y orien-
tacibn que realizard éste en la actividad econ®mica nacic-
nal, para lo cual, llevar8 a cabo la requlacibn y fomento-
de las actividades que demande el interds general en el -
marco dec libertades que otérga esa carta magna. En dicha-
actividad econfmica participarén sectores pGblico, social-

y privado como antes del intercambio econdmico.

(19) Anderfelt, Ulf. International patent-legislation and developing
countries, Martinus Nijhoff; The Haae, 1971. p. 3.
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Finaliza ¢l citadc pro lo--

gal, senalando que "La Ley alentard y protegerd la activi~
dad econbmica que realicen los particulares y proveeri las
condiciones para que el desenvolvimiento del sector priva-
do contribuya al desarrollo nacional, en les términos aue-

(20)
establece esta Constitucién®.

Hasta aqui se encuentran determi
nadas las garantfas individuales en lo gue se rofiere a --
las marcas, nombres y avisos comerciales, asi como a las -
denominaciones de orfgen; en lo tocante a las patentes y -
certificados de invencidn y mejoras, asi como dibujos y mo

delos industriales, la Constitucidén es mds especifica.

E

asi que, en ¢l artfcule 28 ~-

constitucional se establece que no se consideran menopolios

los privilegios cue por determinado tiempo se conceden a -
los inventores y perfeccionadores de alguna mejors para el
uso exclusivo de sus inventos. Cabe sefalar que en ese =~
precepto legal también estd contenida la garantfa de pro--
teccitn a los derechos de autor, cuando establece gue tam—
poco es contemplado como monopolio las prerrogativas otor-
cadas a los autores y artistas para la produccibdn de sus -
obras, cuyo amparo estd a cargo de la Secretaria de Educa—.

cidén Piblica.

(20 Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Art, 25,
Editorial Porrda, $.A. México 1989.
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Ahora bien, dentro de las facul-
tades del Poder Ejecutivo se encuentra, en la fraccién I
del artfculo 89 constitucional, la de proveer en la esfe-
ra administrativa la exacta observancia de las leyes que
expida el Congrese de la Unién. Con base en elle, la Ley
Orgénica de la Administracidn PGblica Federal, en la frac
cifn XII del artficulo 34 contempla como una de las obliga
ciones de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial,
el normar y registrar la propiledad industrial v mercantil
actividad que realiza de acuerdo con el Reglamento Inte~-
rior de la Secretaria dec Comercio y Pomento Industrial -

(publicado en ¢l Diaric Oficial el 16 de marzo do 1590} a

través de la Direccién General de Desarrollo TecnolSgico,
la cual expide los registros de las marcas, patentes y de

més figuras de propiedad industrial.

25 con apoye eh el articulo BY -

fraccién I, del ya citado precepto legal v con objeto de-
normar vy registrar la propiedad industrial y mercantil, -
que se expide la Ley de Invenciones y Marcas publicada en
el Diario Oficial el 10 de fchreru de 1976, misma que sua-
frié modificaciones an 1987. Dicho ordenamiento legal es
objeto de revisidn con base en la politica de apertura -
econémica del Presidente mexicano Carlos Salinas de Gorta
rf{ y de confermidad con el Programa Nacional de Moderniza
cidén Industrial y del Comercio Exterior 19%0-1994, de la-

Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial.
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II. Breve explicacién del proceso de expedicibn de regis

tro de Marcas.

A pesar de que la Ley de Invencio
nes y Marcas en sus artfculos 100 y 101 sefala los elemen-
tos que deben contener las solicitudes para el registro de
marcas, asf como sus anexos, el Reglamento de la Ley en =
sus articulos 75 y 76 los complementa en forma mis clara y

detallada.

La solicitud, que debe presentar-
se en hojas blancas de 36 Kgrs. de tamafo oficio, conticne
las siguientes secciones:

- Una seccibn reservada para la Direccidn General de De-
sarrollo Tecnoldgico, en la que se anotard la fecha de
presentacién o legal, la hora, el nfimero de folio y =~
del expediente;

- Otra seccibn en la gue se indicara:

. La denominacién de la marca, precisar si es innomi-
nada, si consta de un disefio, o bien, si es mixta;

. La clase a la que pertenece, gue a partir de noviem
bre 27 de 1983 se adoptd la llamada "clasificacion-—
internacional”;

. Los productos o servicios a los gue se aplica.

. La fecha en que se empled por vez primera la marca-

o la anotacién de que no se ha usado; dicha fecha -
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debe ser comprobable. Este dato es importante para es
te estudio, como se verd mds adelante.

. La ubicacién del establecimiento e indicar si es co
mercial, industrial y/o de servicios.

. El nombre, domicilic y nacionalidad del solicitante
y de su apoderado.

. Deber& hacerse la anotacibén correspondiente en caso
de reclamarse prioridad, es decir, para aquellos so
licitantes gue hayan hecho su peticifn de registro-
en alguno de los paises miembros de la Convencifn -
de Paris y la realicen en M8&xico dentro de los seis
meses posteriores a su presentacidn.

. La descripcién de la marca, que ha sido prédcticamen
te omitida por los nuevos formatos de solicitud pu-
blicados en el nfimerc extraordinario XII de la Gace
ta de Invenciones y Marcas.

. Las reservas y la exclusi6n de las palabras, frases
y figuras no reservables, es decir, aquello que no-
puede ser objeto de registro, ya sea porque es con-
trario a la moral o a las buenas costumbres, o bien,
porque sean genéricas o de uso comfin, o bien, iden-
tifiquen al producto o servicio a proteger.

. Una etiqueta pegada a la solicitud.
Dentro de los anexos encontramos due se requiere:

. Ocho impresiones de la marca en blanco y negre nc -~

mayores de 10 cms. ni menos de 4 cms. e igual nfime-
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ro si contienen colores.
El documento fehaciente que acredite las facultades
del apoderado vy la existencia de la persona mora, -

(21

én su caso.

Cabe sefialar que si la solicitud-
contienc todos los elementos correctos y bien presentados,
y en el supuesto de que sea concedido su registro, podrd -
utilizarse como tftulo definitivo anotdndoscle el nlmero -
de registro y la firma del funcionario competente de la ci
tada Direccibn General, que habitualmente es el Director de

Invenciones y Marcas o ¢l Subdirector de Marcas.

Una vez presentada la solicitud,-
se le realiza el llamado "examen administrativo", es decir,
se analiza si contiene completos los anexos, si ha sido co
rrectamente llenada la peticién de inscripcién, y si los -
productos que se pretenden amparar pertenecen todos al mis
mo grupo y si se encuentran debidamente ¢lasificados. En-
caso de existir alguna omisién o error, la autoridad reque
rird al solicitante o a su apoderado para que cumpla en un

periodo de treinta dias para subsanar deficiencias.

Posteriormente se lleva a cabho lo
gque en la doctrina se denomina el "examen té&cnico", al -

cual sblo hace mencibn el articulc 80 del Reglamento de la

(21) Gaceta de Invenciones y Marcas, VolGmen Extracrdinario 11, M&
xico, D.F., 1988.
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Ley de Invenciones v Marcas gue consiste en determinar si-
la marca vnronuecsta no incurre en alguna de las prohibicio-
nes del artfculeo 91 de la propia Ley. En caso de que se -~
cumnla una de esas hip6tesis se le comunicari al solicitan

te para que manifieste lo que a su derecho convenga en un-

término de 45 dias.

Finalmente se realiza el "examen
de novedad" de conformidad con lo dispuesto por el artfcu-
lo 106 de la Ley de Invenciones y Marcas con relacidén a -
las fracciones X¥I; XXII y XXIII del articulo 91 del mismo or
dénamiento legal, es decir, se cstudia si una marca es - -
idéntica a otra registrada y vigente para amparar los mis-
mos productos o servicios, obre, a un nombre comercial con
las mismas condicionantes. Para poder desvirtuar las ante
rioridades citadas, se contard también con un plazo de 45-

dias.

Los plazos aqui sefialados pueden-
ser prorrogables a peticién de parte y discrecibn de la au
toridad, previo pago de derechos que contempla la ley en -
la materia. Si no se presenta contestacién alguna se ten-

dr& por abandonada la solicitud.

Una vez satisfechos los requisi--
tos, se requiere al solicitante o su apoderado para gue cu-

bra los derechos que marca la Ley en la materia, con obje



to de que sea expedido el Certificado de Registro y se le-

designe su nGmero, Las marcas registradas se publican en~

en la Gaceta de Invenciones y Marcas, y actualmente tienen

una vigencia de cinco afos renovables.
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11T

cAaPlITULO TERCERD

La Expepicion DE Los Permisos para CONSTITUIR
SOCIEDADES .,

La Cliusula Calvo y la Legislacidn Mexicana.

El orfigen anticonstitucional de las facultades de la
Secretaria de Relaciones Exterjiores ¢n materia de ex

pedicibn de permisos,
A) Los Decretos de 1942, 1344 y 1945,

B) La Ley Orgdnica de la Fraccién I del Articulo 27

Constitucional y su Reglamento.

Fundamento Legal actual de ilas facultades doe la Secre
tarfia de Relaciones Exteriores en materia de Expedi--

cién de Permisos.
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CAPITULC TLRCERND
LA ExPEDICION DE LOS PERI1S0S PARA CONSTITUIR
SOCIEDADES .

I. La Cldusula Calvo y la Legislaci6én Mexicana.

Independientemente del valor que
tiene la Doctrina del destacado jurista Carlos Calvo para
el Derecho Internacicnal y para la Dipleomacia mexicana, -
€ésta ha sido el fundamento original para requerir pPermiso
de la Secretarfa de Relaciones Exteriores en caso de que-

se desee constituir una persona moral.

La llamada "Doctrina Calvo" -
senala que el principio de la Igualdad de los Estados im-
pide que se realicen intervenciones, utilizdndose como -
pretexto aparentes dafos a los intereses privados, recla-
maciones y demandas por indemnizaciones pecunarias on be-
neficio de los sGbditos del Estado que realiza la inter--
vencién. También contempla que los extranjeros no tienen

por qué reclamar mayores derechos ni beneficios que aque-

llos que la legislacifn interna del pais dendce
concede a los propios nacionales, y deben de conformarse-

con los remedios que proporciona la jurisdiccién lecal.

La Doctrina Calvo dio origen en-
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México a la llamada "Clausula Calvo”, gue establece para -
los extranijcros la obligacién de considerarse como mexica-
nos y de no recurrir a la protecci6n de sus gobierncs en -
las operaciones que realicen en la adgquisicibdn de bienes -
rafces. La Constitucién Politica de los Estados Unidos Me
xicanos, incluyd dicha doctrina en la fraccifn I de su ar-
ticulo 27, y que sefala lo siguiente: "S8lc los mexicanos-
por nacimiento o por naturalizacién y la sociedades mexica
nas tienen derccho para adquirir el dominio de las tierras,
aguas y sus accesorios o para obtener concesiones de explo
tacién de minas o aguas. ll Estado podra conceder ¢l mismo
derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la-
Secretarfa de Relaciones en considerarse como nacicnales -
respecto de dichos bienes y en no invocar, por lo micmo, -

la proteccidn de sus gobiernos por lo qgue se refiere a ag

llos; bajo la pena, e¢n caso de faltar al Convenic, de per-
der en beneficio de la Nacibén, los bienes gue hubicren ad-
quirido en virtud del mismo, En una faja de cien kildSmetros
a lo largo de las fronteras y de cincuenta on las playas,-
por ningln motivo poudrdn lous extranjeros adguirin el domi-
nio directe sobre tierras y aguas.Fl Estado, de acuerdo -
con los intereses plblicos internos y los principios de re
ciprocidad, podrd, a juicio de la Secretaria de Relaciones
conceder autorizacidn a los Estados extranjeros para que -
adguieran, en el lugar permanente de la residencia de los-
Poderes Federales, la propiedad privada de bienes inmuebles
necesarios para el servicio directo de sus embajadas o le-

gaciones:".
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Similar redaccibn existe en diver
"sos ordenamientos legales que en una forma u otra permiten
0 regulan la participacién de capital extranjero en diver-
sas actividades a condicién de convenir cn los términos se

fnalados.

Para que los cextranjeros se consi
deren como mexicanos y que renuncien a-la proteccibn de -
sus gobiernos de acuerdo con leos lineamientos de la Cléusu
la Calvo se establecid la obligacidn, Lanto para los extran
jeros como para las sociedades mexicanas, de solicitar y -
obtener de la Secretaria de Relaciones kxteriores, un por-

miso previo para cada de las siguientes operacicnes:

a) La constitucidn de socicdades mexicanas.

b} Las adquisiciones de propiedades aue realicen por si o
a traviés de seciedades moxicanas.

c¢) Los derechos adguiridos en los contratos de fideicomi-
so en los gue fueren designados extranjeros como los -~
fideicomisarios.

d)  Los arrendamientos auwe celebren por si o a través de -
sociedades wexicanas cuande fstos tenaan una duraciédn-
que exceda de diez anos.

c¢) Los derechos que se adquiaran & través de concesiones,

o por los contratos quo celebrean con las

gubernamentales, o por las adgquisiciones de acciones o

participaciones en gociedades mexicanas, o de activoes-

fijos de empresas.



tener el permiso previo de la Secretaria de Relacioncs Ex-
teriores, la cual, como se sehfalard mis adelante, comenzé-~
come una facultad un tanto inconstitucional, se encuentra-

consignada en los siguientes ordenamientos:

. La Ley Orgédnica de la Fraccién [ del Articulo 27 -~

Constitucional, y su Reglamento,
. El Decreto de junio 29 de 1944.

. La Ley para Promover la Inversifn Mexicana y Regu-

lar la Inversidn Extranijera.

. La Ley de Nacionalidad y Naturalizacibn,

En lo que se reficre a la renun--

cia que hace el extranjero a la prcteceidn diplomitica de-

su Estado, respecto de dichos bienes, es

procedente porgue

cuando una persona celebra un Contrat

debe conocer per--
fectamente los riesgos a que se expone v si se sujeta es -

(22)
para obtener una ventaja .

Luego entonces, "el extranjero no
renuncia a un derecho p@blico, ya dgue no renuncia al dere-
cho del Estado a ¢jercer la proteccifn diplomdtica sino al

suyo propio de pedirla, lo cual os licito y entra en el am

(22) Seara Vazguez, Modesto. Dereche Internacionail Piblico, Edit.-
Porria., S.A. México 1981, pag. 316
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bito de la libertad de contratacidn cue' Lleva siempre a -
(23)
una limitacién de las facultades de los contratantes .

Los extranjeros gozan de la pro--
teccibn de todos los recursos legales del pais, pero al na
cional le qgueda el recurso de los medios de accién politi-
ca tendiente a modificar o influir en la tarea legislativa

que al extranjero estdn vedados por su condicién.

Si el Estado nacional no cumplie-
ra con las disposiciones del contrato y actuara de modo im
propio, la sancién natural a tal proceder se manifestaria-
en un retraimiento espontineo de otras personas extranje--
ras al no intentar el mismo riesgo, disminuyendo con esto,
el crédito del Estade en falta. Esta sancién es la nis -~
adecuada a un proceder incorrecto, en una €poca ¢n gue la-
cooperacifn internacional es cada dia mis necesaria para -

(24)
el desarrollo econbmico de los Estados.

Por lo¢ tanto, o5 importante que -
los Estados no procedan de modo incorrecto, ni deben permi
tir que existan dudas respecto a la rectitud y eficacia de

los sistemas juridicos.

(23) Seara Vazquez, Modesto. Op. Cit. padg. 317.

(24) Ibidem,



IT. El orfgen anticonstitucional de las facultades de la
Secretarfa de Rolaciones Exteriores en materia de ex

pedicidén de permisos.

A) Los Décrctos de 1942, 1844 y 1945.

Al encontrarse Méxice en estade ~
de guerra con Alemania, Italia y Japdn, se publicd el lo.-
de junio de 1242, en ol Diario Oficial de la Federaciéin un
decreto que aprobd la suspensidn de Jas garantfas indivi--
duales consagradas on nuestra Carta Magna, autorizando al-

Ejecutivo de la Unidn para legislar on los distintos rd

WS

de la Administracién Pablica. »Asi, con ¢l objeto de con--
trolar la inversidn extranjera en México, cl Poder Ejecutl
vo expidid un Decreto el 29 de junio de 1944, publicodo el
7 de julio de 1244,

En dicho decreto so establecié -

principalmente gque mientras permanecicra en vigor la suspen
s16n de las garantfas incividuzles, los extranjercs y las -

sociedades mexicanas que tuvieran o Heran tener socics -~

extranjeros, £6lo, wediante permiso que previamente y en ca
da casc otorgara la Secretaria de Relaciones Exteriores, po

drfan adauirir:

al Negociaciones o embresas, © ¢l control de ellas, de las

va existentes en el pals, gue se dediguen a cualquier-
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actividad industrial, agricola, ganadera, forestal,-
de compraventa o de explotacidn, con cualquier fin, -

de bienes inmueb

les, rGsticos o urbanos, o de frac--

cionamiento y urbanizacidn de dichos inmuebles.

b) Bienes inmuebles destinades a alguna de las activida

des sefaladas en el inciso anterior;

c) Bienes rafces, ya scan urbanos o rGsticos, cualquie-

ra que sea la finalidad a gue se dediguen;

d) El dominio de tierras, aguas y sus accesorios a que-
se refiere la fraccién I del articulo 27 Constitucio
nal, y

e) Concesiones de minas, aguas o combustibles minerales
A . . . . {25}
permitidos por la legislacibn ordinaria.

Las disposiciones contenidas en-
el inciso a), b), c¢) y d) fueron asimiladas en lo relativo
al arrendamiento vor mis de diez afos y los contratos de -
fideicomiso en los que el fideicomisario fucra extranjero-
o sociedad mexicana que tuviera o pudiera tener socios ex-

tranjeros.

En ese orden ae Ldeas se scenald -

que seria necesario el permiso de la Secretarfia de Relacio

(25) Ramos Garza, Oscar. México ante la Inversidn Extranjera, Docal
tditores, S.A., Mexico 1971 p. 339.



nes Exteriores paras

1.  La constitucidn de sociedades mexicanas que tuvieran o

pudieran tener socios extranjeros:

2. La modificacién o transformacifn de las sociedades me-
xicanas ya existentes o que en lo futuro se constituye
ran, especialmente cuando por ©llas se sustituyeran so
cios mexicanos por socios extranjeros o se hiciera al-
guna variacidén en el objeto sociai; v

3. Para concertar operacivnes de compraventa de aceciones-

o de partes de interés por virtud de las cuales pasara

a socios extranjeros el control de alguna empresa.

El Decreto en s otorgd a la Se--
cretarfia de Relaciones Exteriores la facultad de negar, -
conceder o condicionar los permisos a que se¢ refieren los-
casos precitados segfin estimara que con su otorgamiento se
contrariaran o no las finalidades perseguidas por el mis--

mo.

Es el 28 de sentiembre de 124353, -
cuando se expidid otro decreto publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federacién tres meses despufs, es decir, el 28~
de diciembre de 1945 en el que fundamentalmente se estable
cibé que:

A partir del lo. de octubre de 1945 quedaba levantada

la suspensibn de garantfas decretada el lo. de junio-
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de 1942, y se restablecfa, por lo tanto, el orden --

constitucional en toda su plenitud;

Quedaban sin efecto todas las disposiciones expedidas
por el Ejecutivo en el ejercicic de la facultad emana

da del Decreto de lo. de junio de 1942;

Se ratificaban y declaraban vigentes las disposicio--
nes dictadas por el Ejecutivo, para legislar en todos
los ramos de la administracién p@iblica, salvo las dis
posiciones expedidas con vigencia limitada a la emer-
gencia, o a aquellas de cuyo texto aparezca declarade
que se basaron en la suspensifn de alguna o algunas -~

garant{as individuales (artfculo 50.), y

Se ratificaban con carfcter de leyes las disposiciones
emanadas del Ejecutivo durante la’emergencia y relacio
nadas con la intervencifn del Estado en la vida econ6-
mica, quedando encomendado su cumplimiento a la depen-
dencia federal competente, en los términos de la lLey -
de Secretarfas de Estado y la Ley Org8nica del Gobier-

no del Distrito Federal (articulo 6o.).

Con base en lo anterior, cabria ha

cer algunas reflexiones sobre el alcance de lo dispuesto -

por los articulos 50. y 60o. del Decreto de septiembre 28 de

1945, ya que podrfa afirmarse que el articulo So. derogb el

Decreto de junio 29 de 1944, aunque por otra parte, el ar-

ticulo 6o. lo ratificarfa con carlcter de Ley por referirse
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a una intervencién del Estado en materia econbmica.

El Gobierno mexicano considerf -~
que el Decreto de junioc 29 de 1944 se encontraba en vigor,
por lo menos hasta que se reformaron y emitieron leyes pre
vias que subsanaron la inconstitucionalidad de las faculta

des de la Secretarfa de Relaciones Exteriores.

La naturaleza transitoria del De-
creto, que s6lo tuvo validez durante el tiempo en que per-
manecié en vigor la suspensién de garantfas individuales -
decretada el primero de junio de 1942, dej6 de tener vigen
cia al levantarse la suspensifn de garantfas el lo. de oc-
tubre de 1945, fecha en que entrd en vigor el Decreto de -
septiembre 28 de 1945, publicado en el biario Oficial de -
la Federacidn de diciembre 28 de 1945, restableciendo en -

toda su'plenitud el orden constitucional.

Por otra parte la Ley de Secreta-
rfas y Departamentos, antecesora de la Ley Orgénica de la-
Administracién Piblica Federal, en sus artfculos 6, 8 y 16
nos daba a entender que las Secretarfas de Haclenda y Cré-
dito PGblico, de Industria y.Comercio, as{ como de la Pre-
sidencia, eran las encargaéas de planear y reqular la in--
tervencidn del Estado en la vida econfmica del pais, sin -

gue la Secretarfa de Relaciones Exteriores, dada su natura
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leza y atribuciones, tenga que ver en el desarrollo econb-
mico de México, y por lo mismo, el artficulo 6o. del Decre=-

to de 1945, tamnoco debiera continuar vigente.

Al respecto encontramos anteceden
tes en el amparo 1149/61 iniciado ante el C. Juez Segundo-
de Distrito del Primer Circuito en materia Administrativa-
promovido por Quimica Industrial de Monterrey, S.A. confiyx
mado por ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de sep
tiembre 20 de 1962 en el toca 507/62, También est§ el am-—
paro 3596/64 promovido ante el mismo Juzgado por Playtex -
de México, S.A. confirmado por ejecutoria de la Suprema -
Corte de Justicia de septiembre 9 de 1964 en el toca NGm.-

(26)
1612/64.

En ambos casos, las resoluciones-
fueron dictadas en el sentido de que el Decreto de junio -
29 de 1944 fue meramente transitorio y constrefiido al tiem
po en que permanecif en vigor la suspensibn de garantias -
decretada ¢l lo. de junio de 1942, por lo que resulta indu
dable que su aplicacién, por parte de la Secretarfa de Re-
laciones Exteriores desconoce la garantia de legalidad con
sagrada por los artfculos 14 y 16 constitucionales, al im-

poner limitaciones notoriamente improcedentes con hase en-

un decreto derogado.

(26) Ramos Garza, Oscar. Op. Cit. pdg. 342.
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ahora bien, de conformidad con la
legislacibn mexicana, bastarian cinco resoluciones consecy
tivas de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que
el Decreto de junio 29 de 1Y44 es inaplicable para que se-
considere pricticamente derogado. Sin embargo, por consi-
deraciones de orden politico, dicho alto Tribunal no resol

(@7
vi6é algGn otro amparo sobre el particular.

Finalmente, es interesante saber-
la manera en que la autoridad resolvib la cuestifn sobre -
la vigencia del decreto de junio 29 de 1944, para lo cual-
se transcribe la contestacifn del entonces Secretario Eje-

cutivo de la Comisién Nacional de Inversiones Extranjeras.

"Comisifn Nacional de Inversiones Extranjeras.
"Secretaric Ejecutivo. Av. Cuauhtémoc. No. 80
"EXP. 34/443

"EXP. 34/443 00000066

"México, D.F., a 6 de febrero de 1974.
'Aio de la Repfiblica Federal y del Senado !

"SR. OSCAR RAMOS GARZA
"Paseo de la Reforma No. 76, 20. piso.
"México, D.F.

“Solicita usted, en su escrito de 24 de enero de 1974, que
se le 'indique si el Decreto de 29 de junio de 1944 ha si-

do derogado por la Ley para Promover la Inversi&n Mexicana

(27)  Sepfilveda, CBsar. Op. Cit. pig. 44
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y regular la Inversi6n Extranjera'.
"S1i se trata del Decreto de 29 de junio, publicado en el -
Diario Oficial de 7 de julio de 1944, debemos recordar que
mucho se ha discutido si estaba o no vigente al promulgar-
se la Ley citada. En el supuesto afirmativo, podemos con-
cluir que quedbd abolido, a partir del 8 de mayo de 1973, -
en todas acuellas disposiciones que fueron substituidas -
por las de dicha Ley, en forha tal que su aplicacién simul
tinea resulte incompatible.
"En consecuencia, para determinar si el Decreto de 29 de -~
junio de 1944 se encuentra derogado, debe examinarse cada-
caso concreto de aplicacifn de la norma juridica correspon
diente;
Atentamente.
"Lic. Roberto L. Mantilla Molina".

(28)
FFN/gpl. "

( 28) - Ramos Garza, Oscar. Op. Cit, pag. 18
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B) La ley Orginica de la Fracci6n I del Articulo 27

Constitucional y su reglamento.

El Gobierno Federal a partir del-~
Decreto de 1944, fundamenté la facultad de la expediecibn -~
de permisos para constituir sociedades mexicanas en los de
cretos ya citados y en la Ley Orgénica de la Fraccifn I~
del articulo 27 constitucional publicada en enero 21 de -~
1826 principalmente en el articulo 20. y ¢n los artficulos-

20. y 3o. de su Reglamento, publicado en agosto Z1 de 1939.

El artfculo 20. de la ley encie~-
rra el espiritu de la doctrina Calve. Este precepto legal
sefiala que para gue un extranjero pueda formar parte de -~
una sociedad mexicana que tenga o adguiera el dominio de ~
las tierras, aguas y sus accesiones, © concesiones de explo_
tacién de winas, aguas y combustibles minerales en el te--
rritorio de la Repliblica Mexicana, tendr§ que satisfacer -
el requisito que sefiala la fraccién I del articulo 27 cons
titucional, es decir, cl de hacer convenic ante la Secreta
rfa de Relaciones Exteriores en considerarse como hacional
respecto a la parte de bienes que le toca en la sociedad, -
y de no invocar, por lo mismo, la proteccién de su Gobier-
no, por lo gue se refiere é aquéllos, bajo la pena, en ca-
so de faltar al Convenio, de perder en beneficio de la Na-

cifn los bienes qgue hubiere adquirido o adquiriere como S0
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cio de la socicdad de gue se trate.

Cabe sefialar aue el precepto le--
gal presentado no sefiala nada respecto a la obligaci®n de-
solicitar permiso alguno de la Secretaria de Relaciones Ex
teriores para constituir sociedades, sino de un Convenio -
que deben celebrar los extranjeros ante la Secretaria de -
Relaciones para considerarse come nacionales cuando parti-
cipen en alguna sociedad mexicana, poro esto es debido a -
que una socledad, para poder cumplir con su obijetso scocial,
requiere del dominio de tiervas y por lo mismo, se necesi-

ta la celebracidn de dicho convenio,

El articulc 20. del Reglamento, -
originalmente senalaba Gnicamente que se reauiere insertar
en el acta constitutiva de sociedades o asociaciones la -
mencidn que los extranjeros hacian la renuncia expresa ya-
citada. Posteriormente, con ¢l Decreto publicado en agos-—
to 21 de 1939, se le adiciond un pirrafo por ¢l cual se re
quiere solicitar permiso a la Secretarfa de Relaciones Ex-~
teriores para llevar a cabo la constitncifn de las perso--
nas morales y para la adquisicién de bicnes inmuebles. ElL
artfculo Jo. del Reglamente reformado y publicado on agos-
to 21 de 1§39, por el cual se senala la obligacidn de in--
sertar cl texto de tal permiso en la escritura due se ing

criba en el Registro Pdblico de Comercio.



o
g

2] Regiamentcs d= la lay fus

sadn por la Fracoe 1 del Segunde articuleo transitorio -

del Reglamentc de la

nara Promover la Inversibn Mexica
na y Regular la Inversidn Extranijera, de mayo 15 de 1389 -

(29)

publicade en ¢l Diario Oficial al dfa sigulente.

Como se cbserva, el Reglamento se
falaba la obligacién de la obtencifn del permiso tanto pa-—
ra las personas morales civiles como para las personas mo-
rales mercantiles, pero con posterioridad sf8lo se limitsd a

estas Qltimas.

(29) Diario Oficial de ta federacién., Secretaria de Gobernacidn,
México, 0.F., i989.
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III. Fundamento legal actual de las facultades de la Se-
cretarfa de Relaciones Exteriores en materia de ex-

pedicibn de permisos.

Debido a todos los problemas de -
inconstitucionalidad cue nrovocaba la Legislacibén gue se -
manejaba para la obtencibén de los permisos para constituir
a las sociedades, la lLey Orc8nica de la Administracidn PG-
blica Federal modificé los ordenamientos en la materia na-

ra corregir esos errores.

En efecto, la Ley Orgénica de la-
Adminiétracién P@iblica Federal -que sustituyd a la Ley de-
Secretarfas y Departamentos- en su artfculo 28, fraccibn V,
sefiala come una de las obligaciones de la Secretarfa de Re
laciones Exteriores, la expedicidn a los extranjeros de las
licencias y autorizaciones que reouieran conforme a las lec
yes para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus -
accesiones y celebrar contratos. intervenir en la explota-
cibén de recursos naturales o para Pnvertiyr o varticipar on
sociedades mexicanas civiles o mercantiles, asi como conce
der permisos para la constitucidn de éstas o reformar sus-
estatutos o adquirir bienes inmuebles o derechos sobre --
ellos, es decir, que ya se faculta a dicha Dependencia a -
expedir los permisos nara constituir una persona moral -
mercantil, apegindose mis que al articulo 27, fraccifn I -

constitucional. y a las facultades del Ejecutivo Federal con
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tenidas en el artfculo 89 constitucional, en especial la -

fraccidn ‘1.

Si bien es cierto que la Ley Orgd
nica de la Fraccidén I del Artfculo 27 constitucional conti
nGta siendo fundamento legal, también es cierto gue se reto
ma el espiritu de la doctrina Calvo, ya que la Ley para -
Promover la Inversidn Mexicana y Reaular la Inversidn Ex--
tranjera, mis reciente, reaula con precisidén la materia,
asf como su nucve Realamento, publicado en mayo 16 de 1983,
Este Gltimo abrogd el Reglamentn de la Ley Oragdnica de la-
Fraccibén T del Artfculo 27 censtitucional con el artfculo-

Segundo Transitorio.

Por su parte el artfculo 17 de la
Ley para Promover la Inversidn Mexicana v Regular la Inveyr
si6n Extranjera, sefiala que es necesario el permiso de la-
Secretarfa de Relaciones Exteriores parva la adgquisicidn de
bienes inmuebles por extranjeros, asi como la constitucidn
v modificacidn de socicdades. Ademds contempla que la Co-
misién Nacional de Tnversiones Extranjeras, de la cual la-
Secrefarfa de Relaciones Fxteriores os miembro, deba sefa-

lar los lineamientos para la expedicidn de permisos.

Esta (iltima prdctica ws con abjc-
to de gue el gobicrno federal fiscallce con mayor precisidn
la inversidn extranjera directa en nuestro pais y llevar -

un mejor control de las sociedades en las que participen -



capitales extranieros.

El artfculo 30 del Reglamento de-
la Ley para Promover la Inversiln Mexicana y Regular la In
versibn Extranjera, reitera que se requiere permiso de la-
Secretarfa de Relaciones Exteriores para constituir una so
ciedad y la obligacién de insertar en toda escritura cons
titutiva la "Clfusula de exclusifn de extranjeros”, o bien
el Convenio que sefiala el artficulo 20. de la lLey Orgénica-
de la fracci6én I del articulo 27 constitucional. Sin em--
bargo, de los articulos 30 al 34, se desnrende que se re--

quiere s8lo para tres casos:

En el primero de ellos, para auto
rizar la denominacibén o razén social, ya no para constituir

la, es decir, se solicita la reserva del nombre y debe de-

o

14 v : l
mostrarse que se esta usando dentre de los 90 dlas siguien

tes a su concesibdn, de lo contrario se pierde la reserva.

¥n el segundo caso, cuando se mo-

difica la dencminacién ¢ razbén social, realizdndose la re-

serva bajo iguales condiciongs que las a anotadas: vy

Pinalmente, cusnde se modifica la
Cl8usula de Exclusién de Extranjeros o el Convenio referen

(300
te a la doctrina Calvo.

(30) Reglamento de la Ley para Promover la inversidn Mexicana y Regy
lar la Inversidn Extranjera. Editorial Porria, S.A. México 1989.
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De lo anterior se concluye que -
la fundamentacidn legal referente a los permisos para oons
tituir sociedades ha sido totalmente cambiada y como conse
cuencia el contenido de los mismos, en el sentido de que -~
se refiere a la reserva de un nombre, y no asf a la autori

zacifn para su constitucidn.
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CAPITULO CUARTO

LA ProTECCiON cONTRA LA CoMPETENCIA DESLEAL

I. Concepto de Competencia Desleal.

Es de interés general tanto en -
los pafses desarrollados como en los palses subdesarrolla-
dos el precisar las bases fundamentales de la competencia-
desleal, con objeto de ampliar la proteccifbn de sus nacio-
nales como la prevencidn a los extranjeros y asi proporcio

nar la seqguridad a los inversionistas.

Cabe seflalar que la publicidad en
gafiosa ha sido considerada como un acto, entre otros, gue-
dan orfigen a la Competencia Desleal, y apoydndose para tal
efecto en los principios bdsicos de la Convencitn de la -
Unién de Paris en su articulo 10 bis, 3, No. 2 del Texto -
de la Revisifn de Estocolmo, en el que se establece que se
cbliga a los paises miembros a asegurar la proteccién efec
tiva contra la competencia desleal y prohibe particularmen
te, las falsas alegaciones en el ejexrcicio del comercio -
susceptibles de desacreditar el establecimiento, los pro~--
ductos o la actividad industrial o comercial de un competi

(31)
dor.

{31)Tinoco Soares, José Carlos. La Competencia Desleal en América La

tina y en otros paises, Trabajo presentado en el X Congreso de -
ASIP1, Buenos Aires, 7 - 11 de noviembre de 1948.
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Estas prohibiciones précticamente
se ven apoyadas en los principios generales del Derecho, -
es decir, a través de normas den#ricas y leyes especiales-
en la materia que de forma clara y precisa se establecie--

ron.
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A) En la Convencibn de Paris,

Es importante considerar que di--
cho concepto contemplado en el ya citado Convenio de Parfis
para la Proteccifn de la Propiedad Industrial, revisado en
Estocolmo en'julio 14 de 1967, sobre la competencia desleal,
se retoma de uno de los Tratados "tipo" o "cuadro", del -~
cual las legislaciones objeto de este trabajo, han reforma
do varios principios y la idea esencial, para el tratamien
to de la competencia deslecal, por ser los paises que bési-

camente firman dicho documento.

El artfculo 10 bis de la Conven~-
cibén contempla lo que es la competencia desleal, y comien-
za sefialando la obligaci®n que tienen los paises miembros-
de la Uni6n de Parfis para aseqgurar a los nacionales de los
paises de la Unifn, una proteccibn eficaz contra la compe-
tencia desleal, toda ello como la obligacién de reciproci-

dad que tienen los firmantes de Convenios multilaterales.

En el mismo orden de ideas, <l --
mismo documento define a la competencia desleal, como "to
do acto de competencia coptraéég a los usos honestos en ma
teria industrial o comercial®. Sin embargo, & pesar de no-
ser un concepto del todo preciso en el sentido de que no -

indica claramente qué ha de entenderse por “competencia”,-

(32) Convenio de Paris para la proteccién de 'a Propiedad !ndustrial
julio 14, 1967, Art. 10 bis,
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puede interpretarse €sta como la préctica o accidn de ofire
cer o.colocar productos en el mercado con base en la libre

concurrencia.

Por otro lado, el valor aue encie
rra este concepto radica en que la prictica debe ser hones
ta, en la inteligencia de que la honestidad y la moral son
principios que en teorfa son universales y que hay una ple

na aspiraci6n para su realizacibén y respeto en todos los -

paises.

La importancia del principio genec
ral de competencia desleal se contampla en el seqgundo pé--

rrafo del artfculo 10 bis, de la Convencién de parfs, al -

analizar un asunto en especial y considerar la d ~
(33)
del Tribunal de Comercio de Parfs en el caso "Paludrine®

En aquella ocasidn, la Compaifa ~
Brit&nica Imperial Chemical Industries, Ltd., habia inven=-
tado el proceso y el producte "Paludrine”, para cmplearlo~-

contra la malariz y chtuve un patente

tal palabra como marca en Francia, solicitl entonces la au
torizacibn de las autoridades de salud {rancesas para ex--
plotar la patente, misma que le fue negada. La firma fran
cesa Laboratories D, por su parte, solicitd la autorizacién

para el mismo producto con diferente marca sin senalar que

(33) Marcel Plaisant, Mélanges, Ertudes sur ls proprieté Industriel}
Sirey, Paris, 1870, p. 79.
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se trataba del producto desarrollado por la Compafifa Britd
nica o que se proponfa adcuirir el producto a través de --
ella, y en este sentido de ideas, la autorizacién fue con-
cedida, lo que motivé que la companfa britfnica mostrara -
su inconformidad al ser suplida por la francesa, la cual -
vendfa su producto con diferente marca. Fl tribunal sostu
vo que la conducta de la firma francesa fuc en contra de -
los usos honestos en el mercado y en contra del principio-
general del artfculo 10 bis de la Convencidn de Parfs.Aafir
mando para cllo gque "la intencidn evidente fue la de apro-
plarse de las ventajas comcrcialos 2o la iniciativa vy es--
fuerzo los cuales no fueron propios de ellos; se avalaron-
a 81 mismos de una situacLOn que wllos sabfan a fin de cb-
tener su visa y pregentaron su peticidn para esto con una-

{34)
exposicién de hechos gue fue tendenciosa"

Lo anterior vermite considerar, -
gue la intencién evidente de la firma francesa fue la de -
apropiarse de las ventajas comerciazles de la iniciativa y-
esfuerzos que no fueron de ellos, adends de gue s¢ aprove-
charon de una situacién gue ya conocian para obtener la au

torizacidn v fipnalmente, que presenta

cn su solicitud con-
base en hechos que la hicieron tendenciosa. En esa ocasibn

el Tribunal aplicd directamente el artfcule 10 bis gque tie-

(3%) fmperial Chemical Industries LTd, contra Laboratories
D. decisién del Tribunal de Comercio de Paris, julie
29, 1949.
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ne fuerza de Ley en Francia.

El mismo artficulo 10 bis sefala -
tres circunstancias muy generales en que se incurre en com
petencia desleal. As{ tenemos cualquier acto que pueda cau
sar confusibn con respecto: del establecimiento; un nombre
comercial; los productos o la actividad industrial o comer

cial de un competidor.

En el primer caso, por ejemplo, -
al usar un nombre comercial semejante en grade de confu- -
sién o- igual a otro. En el segundo, el ofrecer productos-
haciendo creer al pGblico que son de una warca registrada-

prestigiada pero siendo imitaciocnes.

También el precepto legal citado-~
sefiala como competencia deslecal, las aseveraciones falsas-
en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el -
establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competider. BAguf podria incluirse lo que-

en comunicaciones se conoce come antipropaganda.

Finalmente, las indicaciones o -
aseveraciones cuyo empleo en el eijercicio del comercio, pu
dieren inducir al pfblico a error sobre la naturaleza, el-

modo de fabricacibn, las caracteristicas, la aptitud en el
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empleo- 0 la cantidad de los productos.

Si bien es cierto que el artfculo
.10 bis concierne principalmente a la conducta entre compe-
tidores, tambifn es gue los actos contenidos en los dos -
primeros casos de este (ltimo pirrafo se refieren a la ac-
tividad de los competidores, pero debido a gue el concepto
de competencia desleal de la Convencidn de Paris es muy am
plio e indica que son actos contrarios a las précticas ho-
nestas en materia de propiedad industrial o comercial, no-
s6lo entre competidores, ¢s por lo que se incluy® al final

35
de ese pérrafo prdcticas para proteger al consumidorf )

Cabe senalar gue el efecto del ar
tfculo 10 bis es més significativo en ¢l comercio interna-
cional, y que la penetracidén a los mercados nacionales ron
productos extranjeros y propaganda con respacto a los pro-
ductos de la misma clase a través de las fronteras por cor
poraciones internacionales requiere de la existencia de ~
usos honestos. Recordemos que el comercio internacional -

no puede pasar por alto la legislacidn local de cada pafs.

(35} Convenio de Parfs. Op. Cit.
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B) En-.la Legislacidn Mexicana.

La Ley de Invenciones y Marcas en
el Tftulo Décimo del Capftulo I establece lineamientos bi-
sicos respecto de la proteccibn contra la competencia des-
leal, refiriéndose a ésta como los actos relacionados con-
la propiedad industrial contrarios a los buenos usos y <os
tumbres en la industria, comercio y servicios. De una for
ma casufstica enumera los actos por los cuales se incurre-
en esa préctica, pero ademds, los divide en infracciones -
administrativas vy delitos, scaGn sea la gravedad del acto-
y sus efectos, ya que no sSlamente se protege a los comer

ciantes, sino también a los consumidores.

Dentro de las infracciones admi-~-
nistrativas que protegen al comerciante, encontramos la --
fracei6n IT del artfculeo 210, e¢stoc es, el usar una marca--
parecida en grado de confusifn a otra registrada para ampa
rar los mismos o similares productos o sorvicics que los -
protegidos por la registrada. Con csta fraccibn, al prote
gerse al comerciante también se protege al consumidor, pa-~

on Aa an econnmia.

T3 que ne incuria &n

En este mismo corden de ideas, el-
legislador pretende brindar mayor proteccién al consumidor
respecto de los vroductos extranjeros y es la fracclon VI-

del artfculo 210 de la Ley que se ocupa, que senala "hacer



79 55}5_/33 v ’;luuji,
e

aparecar como de procedencia extranjera productes

cacibn nacional”™. De csa forma se previene la pirateria
a pesar de que muchos autores y empresarios extranjeros -
opinen que en “éxico no se procura su regulacibn., Sin cm-~
bargo, eso ¢s més bien un problema de aplicacién de la Ley
y de destinar mayor apoyo y recurscs a la Dirveccifin Ceneral
de Desarrollo Tecnolbgico gue es la corpetente para regis-

trar los dercechos de la propiedad industrial.

Los delitos a que se refiere el -~
artfculo 211 de la Ley de Invenciones y Marcas procuran --~
proteger a los empresarios y titulares de derechos de pro-~
piedad industrial de las prdcticas no honestas que les per

judicarn tanto a su industria como a la economfa nacional.

Posiblemente por cuestiones préc-~
ticas se incluyeron delitos de propiedad industrial en una
ley administrativa formalmente, siendc gue deberfan ser ~-

parte del C6digo Penal, de origen legislativo.

Sin embargo, nara el ejercicio de
la accién penal, se regurere la decliaracifn de la Secreta-~
rfa de Comecrcio y Fomento Industrial scbre la existencia ~
de los hechos que pudieren ;esultar constitutivos del deli
to de gue se trate. El resultado del dictamen s¢ formulard

desde un punto de vista técnico, es decir, se verificaré ~
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que efectivamente se curnlan los supuestos que se recla--

man,

Respecto de las sanciones a las-
infracciones administrativas, el articulo 124 del Regla--
mento de la Ley de Invenciones y Marcas, establece que és
tas serdn de cuatro a diez mil veces el salario minimo =--
diario general para el Distrito Pederal, v en su caso, -~
cuando proceda se impondr& clausura y arresto administra-
tivos, seglin lo establece el articule 125 dal precepto le

gal citado.

Por lo que se rcfiere a los deli
tes, el articulo 212 de la Ley de Invenciones y Marcas eg
tablece que se impondrén de dos a secis anos de prisidén y-

multa de diez mil veces el salario minimo diario gencral-

para el Distrito Federal.

Ahora bienr, en cuanto a la Compe
tencia Desleal, la legislacifOn mexicana no sefala concep-

to alguno, pero dentro de la docirina encontramos gue al-

gunos autores definen la competencia considerande el pun
to de vista de los economistas ya gue 8stos coinciden en-

que la compécencia s un mrocedimiento de libre cambin de

"

bienes y servicios en una zona determi . es decir, "co
mo el proceso de intercambio de artfculos y servicios en-

un mercado, donde hay eleceibn entre posturas y ofertas -
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46
r.ivales."(J )En cunstTuencia el mercado viene a ser la zo-
na geogrifica sobre la cual acttan los diversos competido-
res y asi en todo sistema de competencia la utilizacidn de
los recursos se deja a la accibn reciproca y esponténea de

las ofertas y reacciones voluntarias.

pDasde el punto de vista juridico-
los Tratadistas definen la competencia de la siguiente ma-
nera: Franceschelli, citadeo por Broseta Pont, considera --
que es “"una situacidn en la gque se encuentran actual o po-
tencialmente dos o mds empresarios, ngue operan en el mismo
&mbito del mercado, ofrecen bicnes y servicios suscepti- -
bles de satisfacer incluso con medics diferentes la misma-
necesidad y, que se encuentran en una situacidn de conflic

(37)
to de interés frente a la clientela™,

La empresa, ¢n cuanto constituye-
una actividad encanminada a la produccidn de bienes y servi
cios para el mercado competitivo, como lo scfiala Frances--
chelli en su definicibn, implica ademfs un conflicto de in

tereses ante los consumidores potenciales, por 1o que los-

competidores deberan esforzavse an ofrecer mejovas

(36) Kaplan, A.D.H. La empresa en un Sistems de Competencia, Ed. Li=
musa, Primera vdicinn, México 1967, pig. 62.

{37)  Broseta Pont, Manuel. Manual de Derecho Mercantil, Editorial ~
Tecnos, 2a. edicién, Hadrid 1974, pag. 105.
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sarrollarse en for

de que todos los concurventes al

N

dad de oportunidades frente a los

Ascarelli, citado por Broseta -—
Pont, nos indica que "la competencia pbresupone que dos o-

més empresarios producen o median en un mismo mercado los
1’38 )
8g }

mismos productos y servicios”.

Yy consumo d2 log bienes v

El autor hace una definiciébn pre

=]

suntiva, es decir, que dos o mis empresarics producen o -
median en un mismo mercado los mismos productos o servi--

cios.

(38) Broseta Pont, Manuel. Op.Cit. pag. 118.



ego entonces,

deberin encontrarse en el mercado competitivo o¢n un marcao
de libpertad e igualdad, para que realmente se de el prin-
cipio de la libre competencia y €sta a su vez se manifies
te en las diversas fases de produccién y consume de los -

bienes y servicios.

Por su parte, Garriguez, sehala-

que "la competencia en general significa coincidencia o ~

copncurrencia &n ol

eo de conseguir una

LN aspl o mismo gun olrg,

po el otro gue

En los conceptos expuestos, en--
contramos identidad por conseguir un mismo propbsito por-

parte de todos los concurrentes al mercado.

(39 Brosets Pent, Manuvel. Up. Cit. pag. 1hi,

(40) Garriguez, Joaquin. CLurso de Durecho Mercantil. Ed. Porria,-
S.A., %éxico 1980, pag. 223.
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Todo concepto de competencia gi-
ra en torno a la empresa capitalista, es decir, aguella -
institucibén juridica-econdmica que existe en el sistema -
capitalista que nos rige, nace y se desarrolla en un régi
men de libre comercio, esto es, en un sistema de libre enm
presa y libre competencia, el cual presupone por un lado-
el reconocimiento y proteccifn de la actividad individual
en el ejercicio de comercio y nor otro lado la concesifn-~
por parte del Estado a un trato de equidad y d2 justicia-
a todos los individuos, para atraerse a la clientela y --
oponerse a los competidores.

Asf, a pesar de ser Tratadistas-~

extranjeros han llegade a influir en la doctrini mexicana

Por lo que se refiere a la regu-~
lacién y proteccién de la competencia, el articulo 5o0. --
complementario del Tratado de Roma establece: MLa comuni

dad se asegurar8 de que oxistan, se mantengan v se obser-

ven condiciones competitivas normales y ejercerd una in--
fluencia directa en la produccidn o en el mercado Gnica--

(41)
mente cuande las circunstaencias asf lo exijan”.

Esto es, dentro de la misma es--

tructura juridica de la Comunidad Econ®6mica Europea, se -

(41) Banco Nacional de Comercio Exterior. ‘Comercio Exterior’ Vol.
35, Nam. 7. México, julio de 1985, pags. 666 y 667,
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encuentran los instrumentos jurfdicos idbncos para la re--
presién de la competencia desleal. Toda vey gue su politi
ca comercial, estd basada en la competencia interna vy en -
la creacifn de un mercado competitivo en armonfa con las -
leyes de los Estados miembros. Se probiben los acuerdos -
entre empresas o pricticas de concertacidn, ¢l abusc de --
pricticas dominantes; la ayuda pGblica a las empresas (ar-
ticulos 85, 86 y 92), acciones todas gue pueden en un mo--
mento dado afectar el libre comercio entre los Estados -
C

miembros.

joi) resumen,.]a estructura juridi-
ca de la Comunidad Iconbmica Furopea en su definicién de -
competencia desleal, es un antecedente que sirvi6 de base-
al legislador mexicano, es decir, preovenir y reprimiv las-
pricticas desleales de comercio internacicnal mediante - -

cilertas cuotas compensatorias.

Hoy me permito considerar Com
petencia Desleal aquella accidn de ofrecer mercancia apar

tdndose de los buenos usos y honestos del comercio.

(42 ) Banco Nacional de Comercio Exterior. Op. Uit. pdg. 669.
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B.1 Antecedentes lLegislatives

En México la competencia desleal
aln no se encuentra regulada sistemiticamente porque las -~
leyes de propiedad industrial solo recogen algunas £iguras
aplicables a signos de propiedad industrial. Tampoco la -

encontramos regulada en las leyes mercantiles.

Sin embarge, ciertos actos que ~
constituyen competencia desleal comou son: producir confu--
si6n en la empresa, productos o servicios de otrc comercian
te; 21 sobornc a los empleados de otro comercio; desacre-

ditar al competidor; la comparacibn directa vor ne

io ds -
la publicidad, nominativamente, o que baga notoria la iden
tidad del producto competidor; agquella actividad que haga-
diffcil o evite el acceso a la clientela del establecimien
to de otro comerciante; la infraceidn con {ines de compe--
tencia del artfculo 28 constitucional y sus leyes reglamen
tarias; o cualquier acto anfloge a los ya mencionados; se-~
integraron en el Proyvecto de C6dige de Comercio de 1943; -

pero las leyes en la materiaz no la integran.

pesde el inicio de la Propiedad -
Industrial las reglas de la competencia desleal han sido -
inclufdas, por afinidad, en la Ley de Invenciones y Marcas,

en consecuencia es ésta Ley la que debe contener las reglas



87

de represibn de la competencia desleal.

De esta manera la auteridad roag--
pectiva tiene a su alcance tanto la experiencia de tratar-
problemas similares como todo un aparato de inspeccién y -
de sancién, logrando una mayor efectividad en la tutela de

la leal y honesta competencia.

be lo anterior so concluye que pa
ra lograr una adecuada siztematizacibn en la regulacidn de
la competencia desleal, es preferible que sea una ley admi
nistrativa la que contemple la figura de la represidn de -~
la competencia desleal, y no asi un COdigo de Comercio pro

cediendo, en consecuencia, por la via civil.

El articulo lo. de la lev de Inven
ciones y Marcas, afin cuando admite gue sea lo austoridsd ad
ministrativa la que Se ocupe de la represiln de lz competen
cia desleal, también la limita a los derechos gue dicha -
Ley otorga, razén por la cual el legislador deberd inclulr
y ampliar en la mencilonada Ley otras figuras de competon--

cia deslieal.

La leal conmpetencia sse ubics fen-
tro de las diferentes actividades aue realizan los comer--

ciantes pata atracr clientela hacia su establecimiento o ~
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hacia su producto, como son las campanas de los clientes,-
las promociones de ventas, el anuncio, la publicidad sin -
afectar los derechos de otro comerciante, etc. Todos es--
tos son actos licitos y permitidos que van de acuerdo con-

las pr8cticas comerciales.

Pero cuando esas actividades im--
plican ventajas indebidas, provechos no legales, lesionan-
do los intereses de los otros comerciantes, asi comnc los -
de los consunmidores, se consideran actividades ilicitas o-

competencia desleal, es la simulacién del acto desleal.

Las leyes s6lo proporcionan direc
trices muy generales para su sancidn, sin definir satisfac
toriamente estos actos. Solamente algunas actividades son pe
nadas por la ley de manera directa, como por ejemplo, el es
pilonaje irdustrial; irduccifn a la ruptura de contratos; revelacifn-
de secretos; anuncios de falsas liquidaciones; precios engaho

S0s.

La finalidad de perscguir la com-
petencia desleal es amparar la igualdad y la moralidad tan
to en la competencia de los comerciantes como en las tran-

(43)
sacciones mercantiles respectivamente.

La base de las reglas de la compe

tencia desleal es la norma derivada de los usos honrados -~

43 ) Tinoco Soares, José Carlos. Op. Cit. p. 77
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del comercio.

La reoresifn de la competencia --
ilfcita debe atenderse desde dos dngulos:
1. el de la proteccibn de los derechos de los comer--
ciantes frente a establecimientos competidores.
2. el estatal, garantizando a los particulares gue no

serdn victimas de engafo ¢ fraude,

Las leyes de propicedad industrial
tienen por objeto la proteccifn de la clientela, por lo --
gue es necesario hacer la distincidn entre violacibn de las
normas de propiedad industrial (emplec indebido de los sig
nos de otro, etc.), es decir, cuando nos cncontramos fren
te a una usurpacidn de signes distintivos; y la violacién-~
de normas de la competencia mercantil honesta, aquf se Lra

(44)
ta de una usurpacidén de clientela.

Los regimenes legales de éstas dos

instituciones son diversos.

Desde otro punto de vista, las -
apropiaciones indebidas de elementos de propiedad industrial
-marcas, nombre, avisos- configuran wviolacidn del derecho-
exclusivo de uso que la ley otorga. La comisibn de actos-

de concurrencia desleal, constituye la violacién de un de-

(44) Sepilveda, César. op. cit. pig. 117.
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ber, el de ohservar una determinadz condusta nor la sucls

dad en un tiempo y en un espacio.

Esta distincidn no se advierte -
en los ordenamientos relatives, considerando las reglas -
de persecusién de la competencia desleal, s6lo como una -
proteccidn complementaria de las acciones comunes de pro-
piedad industrial y no como un cuerpo deé normas que perini
te percibir la real naturaleza de la ilfcita competencia-
mercantil y sus diferencias vy correlaciones con las otras

instituciones de propiedad industrial.

Lo anterior se debe a que la com
petencia desleal es “"en el fondo el emplco indebido o ex-

(45)
caesivo de la libertad de comercio .

En la RepGblica Mexicana, se po-
drfa decir que es reciente la intervencién estatal limi~-
tando esa libertad pero afin no ha sido plena va que se ha
encontrado con vestigios de liberalismo econfmico de los~
comerciantes, y esto ha trafdo como consecucncia wn entor
pecimiento en el desarrollo de las normas represivas de -

la competencia desleal.

45 )

>
w
I~

Op. €it., Sepdlveda, César. p.
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gaciones de la competencia leal y nonesta, podrdn regirse-
las relaciones entre los competidores en beneficio de la -
convivencia mercantil, no dando lugar a confusiones en los
conceptos generales de propiedad industrial, as{ como en -
los de la competencia desleal y sin presunciédn de que al -
ampliarse las normas de la ilficita competencia sc¢ pierda -
la efectividad original de las reglas fundamentales de las

46)
marcas, avisos y nombres comerciales.

Luego entonces, es necesario que-
el tratamiento de las reglas de la competencia desleal v -
el de las de Propiedad Industrial se lleven a cabo de mane
ra natural, afn cuando sean instituciones distintas con un

mismo orden de idcas.

Hay ciertas implicaciones sin que
sea posible instituir una separacién entre la competencia-
desleal in genere y la desleal concurrencia por la ilegal-
utilizacidén de los elementos protegidos por la Ley de In--

venciones y Marcas.

Actualmente la ley no tutela la -
competencia desleal de manéra independiente salvo algunas-
de las reglas destinadas a perseguir la usurpacién de sig-

nos; la apropiacidén indebida de leyendas; el fraude al pG-

(46}  Sepdlveda, César. op. cit. pag. 235.
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blico a través de rdtulos enganosos, {inicamente se estable-
ce una disposicidn; el articulo 210 fracciones IX y ¥ y =~
de manera indirecta se sefiala este tipo de competencia en-

. . (47)
algunas otras disposiciones.

El artfculo 210 de la Ley vigente
deriva de la Ley de Patentes y Marcas de 1928, que estable
ci6 por primera vez la competencia desleal instituyendo -
que se sancionarfa al que con falsas pretensiones en el -
ejercicio del comercio nropenda a desacreditar los produc-—
tos de un competidor, o que por cualquier medio trate de -
producir confusi6n de sus productos con los de éste Gltimo.
A su vez esta disposicién procede del articulo 10 bis, de~
la Convencibn de Unidn de Par{s, revisi6n de la Haya de ~

1925, con sus correspondientes modificaciones.

{47  Ley de Invenciones y Marcas. Editoria. Porrda, 5.A. México, D.F.
1989.
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€Y ' En otros paises desarrollados.

Estados Unidos de América.

La proteccibn de la competencia -
desleal en los Estados Unidos de América es relativamente-
reciente. Existieron en un principio entre las Cortes de-
distintos circuitos, controversias sobre si era materia lp
cal o federal, hasta que en 1971, se presentd una iniciati
va al XCIT Congreso, eén su primera sesibn para modificar -
el Acta de Marcas Lanham de 1946, y asi suprimir el articu

lo 643 y substituirlo por el articulo 4.

Seflala ese precepto legal que se-
r& obieto de accibn civil por compeotencia desleal, aquella
persona gque realice todo acto de comercio que cause confu-
sibn, error o decepcibn con relaci6n a la filiacidn, cone-
xi6n o asociacién del producto, o bien, sobre el origen de
sus productos o servicios, o que los ofrezca como de otras
personas. Estas précticas son para proteger al comercian-

te honesto.

También se considera como competen
cia desleal la falsa representacién u omisifn de material-
de informacién, ya sea para presentar sus productos, servi

clos, para proteccibn del consumidor.
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Perc, a diferencia de la legisla-

cidén mexicana, se di también proteccifn al secreto indus--

trial.

A pesar de que no es muy cxtenso-
en su redaccibn este precepto legal, la flexibilidad de sus
conceptos permite una gran proteccién al pfiblico y al co--

merciante contra actos de competencia desleal.

Es necesario recordar que a pesar
de que existe una Ley de Marcas y de Competencia desleal -~
en los Estados Unidos de América, siquiendo la tradicidn -
del Derecho consuetudinario, se basa principalmente en los

precedentes.

"Una denominacién social técnica--
mente no es una marca, pero tiene en ocasiones las funcio-
nes de una de ellas y estd protegida de competencia desleal
y su uso puede ser prohibido si infringe el nombre de una-
corporacifn o una marca. De esa forma, el uso de una mar-
ca en ia denominacidén social de un competidor puede ser ~-

tan perjudicial como su uso como marca.

Tenemos el caso de American Insu-

lation Co. contra Eternity Roofing Corp., en el cual la -~

actora importaba tejas de asbesto que vendfa con su marca

*48) D. Nims, Harry, Unfair Competition and Trademarks; Baker,
Voorhis & Co. Inc. New York, USA 1970. p. 231



"Eternit". La demandada se constituy6 bajo el nombre de -
Eternity Roofing Corp. En el mercado de la construccibn-
se usan las tejas de la actora y vor lo tanto, fue sancio-
nada la demandada por usar la palabra "Eternity"” en su de-

(a9 )
nominacidn social y obligada a omitirla.

Existe el caso también, de que --
una firma produzca una variedad de artficulos y ser infrac-
tora en algquno de ellos, pero la sancién serd respecto a -
esos mas no a todo lo que produce. En el asunto Parsons -
Trading Co. VS, Hoffman, la Corte de Nueva York sancions-
a la firma infractora que utilizaba su nombre en publici--
dad referehte a los productos en los cuales la actora ya -
tenia derechos de propiedad industrial, mas no respecto a-

sus otros productos.

Asimismo la infraccidén puede en-
contrarse al usarse ¢l nombre de la firma como marca o co
mo denominacibén social. Las dos infracciones son igualmen
te objetables y no hay razén para prohibir una y permitir
la otra como en el caso Rubben y Celluloid Harness Trimming

Co. VS. Rubber-Bound-Brusk Co.

En el caso Fiskell and Sons, Inc.
VS. Distinctive Jewelary Co., la actora adoptd las pala--

bras "Jewelry of Distinction” (Joyeria de Distincidn) para

(49) Stephen P. Ladas.~- Patents, lrademarks and Related rights;
Harvard University Press, USA 1975, Tomo til. p. 789.
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su producte 'y la malabra "Siveritce” como una marca para el
metal con el que se elaboraban sus productes.  La demanda-
da se constituyf bajo el nombre de "Distinctive Jewelry =-
Co. Inc." ¥ usé "Gilverine” como su marca. La Corte encon
tré que el término "Jewelry of Distinction" se habfa con--
vertido en valioso para la actora poraue indicaba e identi

ficaba sus productos y prohibié el uso de la denominacifn-

soclal y la marca de la demandada.

Francia.

En su Ley del 27 de diciembre de-
1973, artficulo 44, reglamenta la forma de reprimir la pu--

blicidad engafiosa, mas "no se exige que la publicidad haya

(50)
sido hecha de mala fe". Por otra parte no se puede ne-

gar que "el delito de la publicidad falsa es consumado en-
todos los sentidos donde estos hechos de publicidad tuvie-
(51)S

ran lugar?, in olvidar que se condena "la publisidad -

afirmando que los productos vendidos son los Gnicos que --
tienen determinadas calidades" cuando en realidad esa "ca-

(52)
lidad es inherente a la materia usada".

(50) Fraude, Publicit& Mensong@re. Cour de Cassation (Ch. Crim.), =--
4/12/78, en "Annales de la Prop. Industrielle", 1980, Vol, I
p. 52.

(51) Fraude, Publicité Mensongfre. Sanctions, en "Annales de la Prop.
Industrielle™, 1980 Vol. T p. 153,

(52) Concurrence Délovale. Fairt Constitutif. Cour de Cassation (Ch.-
Comm.), 9/6/80, en "Annales de la Prop. Industrielle", 1980, --
p. 396.



tomar on considera-

cifn que para la determinacién del delito previsto por wl-
citado articulo 44, "no se exige que la publicidad haya -
efectivamente inducido al error; es suficiente que ella -
(53
tenga la naturaleza de producir tal cfecto", v al crear
tal efecto es condenable la "publicidad describiendo los -
defectos de un aparato competidor" y, esto se realizd en -
la accidn contra una "sociedad que difundif una circular -
que describfa los defectos de un aparato de la competencia,
enalteciendo las calidades del otro aparato, que era el su

(54)
yo'.

Dinamarca.

La publicidad engafiosa en Dinamar
ca estd contemplada en su Ley que reglamenta la prfctica -
de estos actos comerciales dejando claro que ella "serd -
aplicada contra las actividades de negocio privadas y con-

(s5)
tra las similares que afecten el orden pGblico."

(53) Publicit@ Mensongére, Elément Constitutif de l‘'Infraction. Cour
de Cassation (Ch. Comm.,), 8/5/79, en "Annales de la Prop. In--
dustrielle", 1980, Vol. III. p. 400.

54) Concurrence D&loyale Circulaire Décrivante les Defauts, d'un -
Appareil Concurrent. Cour de Cassation (Ch. Comm.), 5/10/82, en

Annales de la Prop. Industrielle™, 1982, vol. TIL. p. 266.

(55) The Danish Marketing Fractices Act. No. 297, l4/6/74.



En su artficulo 2 vy de manera am-
plia manifiesta que la violacién de este dispositivo podrd
encararse también como acto de competerncia desleal, por ~-
vfa indirecta, puestc qgue, a pesar de que la Ley en cues--
tién no tenga esta denominacidn especifica, equivale en to

do a aquellas otras que se denominan asi.

Espaia.

Este pafs tiene actualmente una -
lLey sobre marcas que contiene un dispositivo expreso sobre
la competencia desleal, o sea el artfculo 89 que prescri--
be: "cualgquier acto de competencia que sea contrario a la-
§ropiedad y préctica comercial honesta, serd considerado -

desleal”.

Italia.

No existe, en Italia, una ley es-
pecifica con respecto a la publicidad engafiosa, pero es en
el C6digo Civil donde se sefialan los principios gue son -
aplicados normalmente. Asf{ el articulc 2598 establece que
"las indicaciones falsas de la fuente o lugar de origen de
los productos®, o cuando a través de apropiacién indebida-

de la calidad de los productos de la competencia se hace -
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mencifn a los siaqnos y marcas, como, por ejemplo, "este -

producto es semejante a X".

La Jurisprudencia en este pais es
abundante, asi que de manera sintética y objetiva sefalare
mos las siguientes decisiones, es decir:

-"Atribuir al propio producto valores v calidades inexis
tentes, entre otros con la falsa afirmacién de la existen-
cia de una patente, constituye el hecho especffico de que-

se habla en actividad capaz de perjudicar a la competencia,

segfin lo previsto en el artfculo 2598, No, 3, Codice Civi-

-"Se considera acto de competencia desleal el envio a ~
la clientela de una circular conteniendo cloglos exagera--
dos que no se limitan simplemente a exaltar la calidad del
propio producto, sino que hacen explicita referencia al -
producto de un competidor, f8cilmente identificable, deni-

(57}
grandolo"”.
-" Se constituye en acto de competencia desleal la afix

macién, no correspondiente a la verdad, de que un determi-

nado producto es patentado, visto que la falsedad de tal -

(56) Corte di Cassaziones, Sez. I Civile, 8/11/74, Ho.-
3427, en "Giurisprudenza Annotata di Diritto Indus--
triale", No. 480, p. 145.

(57) Trib di Perugia, 14/10/72, en "Giurisprudenza Annota
ta di Diritto Industriale", No. 494, p. 231.
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afirmacién no es eliminada pcr el sucesivo depdsito de una
(58)
patente relativa 2 aquel producto®.

~ "La colocacién de carteles en los cuales se declara -
falsamente que es la Gnica fébrica de un determinado pro--
ducto en una cierta localidad, se considera competencia -
desleal por denigrar a otro empresario, gue, a su vez, fa-

53 )

brica en aguella misma localidad, el mismo producto”.

Austria.

Reglamenta ciertos actos en con--
tra de la competencia desleal, en su Ley Federal de marzo-
de 1980, con disposiciones de naturaleza civil y criminal.
Asf en su artficulo lo., bajo el Titulo de "Actos contra- -
rios a pricticas honestas" establece ‘'"cualguier persona -
que, en el curso de sus actividades de negocio, bajo el --
prop6sito de competencia, cometa actos contrarios a las ==
pricticas honestas, podrd ser sujeta a que se le prohiba -

practicar estos actos y ser responsable por los perjuicios

En lo que se reficre a la "publi-

(58) Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale', 494
p. 232.

(59) Trib di Milano, 17/5/74, en "Giurisprudenza Annotata
di Diritto Industriale', No. 689.

n
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cidad engafosa" el artfculo 2 sehala que: "A cualquier per
sona gue, en el curso de las actividades de los negocios, -
siguiendo el propdsito de competencia, hace declaraciones-
engafiosas concernientes a las cuestiones comerciales, e¢n -
particular a las relativas a la naturaleza, orfgen, manera
de fabricar o el precio de mercaderias o servicios o, en--
tre otros, hace ofertas como un todo, ofrece listas de pre
cios, alega la atribucidn de premios, etc., se le puede -
prohibir hacer estas declaraciones y, si tuvo conocimiento
o podrfa haber tenido conocimiento que las mismas eran nro
bablemente hechas con la intencién de engahar, podri ser -

responsable por los perjuicios causados”.

s evidente que se trata de una -
ley amplia en relacidn con los diversos actos que se consi
deran como de competencia desleal, configurando en la mis-
ma la publicidad engafiosa tanto en materia civil como en -
materia penal y sus respectivas consecuencias en el Supues

to caso de que se materializaran estas hipbtesis.

Canadé.

Canadd tiene un Capitulo especial

sobre los "actos relativos a las marcas y competencia des

leal”, en su Trade Marks Act 1952/53.
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En efecto, el articulo 7o0. seha-
la que: "ninguna persona podréa;

a2) hacer una falsa o engafiosa declaracibn pretendien
do desacreditar los negocios, los productos o los servicios
de un competidor;...

d) hacer uso, en asociacibn con los productos o los=-
servicios, de alguna descripcibfn que sea falsa con respec-
to al material y apta para engafar al piblico en lo que se
refiere a; las caracteristicas, calidad, cantidad o compo-
sicidn; el origen geogrdfico o el modo de fabricacibn, pro
duccién o ejecucibn de productos o servicios;

e} précticar alg@in otro acto o adomtar alguna otra -
préictica comercial contraria a los usos industriales y co-

merciales en Canad§.

Aln cuando la competencia desleal
esta contenida en un solo artfculo, en lo que se refiere a

la publicidad engafiosa es lo suficientemente amplio.

Hungria.

En su Ley No. iV de octubre de -—-
1984, Hungrifa, prohibe las actividades econfBmicas deslea--
les, al mismo tiempo consagra preceptos especiales en los-
siguientes términos: El engano de los consumidores en re-

lacibn a los productos ser& prohibido. La prohibicibn se-
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referird a:

a) alegaciones de hechos no verfdices o de he--
chos verdaderos expuestos con el fin onrobable de engaiar,-
relativos a las caracteristicas esenciales de los produc--
tos, su uso y sa manipulacibén o alguna otra informacidn re
lativa a las caracteristicas esenciales de los productos,-

que posiblemente sea cngafosa o incomnpleta:

b) Comparaciones de productos que tengan la con
dicién de engafar y que sean publicadas mediante la publi-

cidad u otras fuentes de informacidn.

También contienc una reserva en -
cuanto a: "la comparacidn de los productos puede no ser -
considerada como tendiente a engafiar, cuando fuera basada
en un examen llevado a cabo por una organizacidn auntoriza-

da por la Ley".

Lueoo entonces permite la compara
cibn de los productos de alguna manera, ne asi la publici-
dad engafiosa, que se prohibe determinantemente, veprimién-

dola ya sea con sanclones o penas.
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Ir. La Infraccién del Articulec 210, Fraccidn TI1I, de

la Ley de Invenciones y Marcas.

a) Andlisis del supuesto v substanciacibn del pro-

cedimiento administrativo.

El uso de una marca como elemento
de una denoninacién social, se encuentra regulado en la -
Ley de Invenciones v tarcas, en la fraccidn 1II, del aApar-

tado b}, del articulo 210.

En efecto la fraccién III, del ar
tfculo 210, de la Ley de Invenciones y Marcas, contempla -

como una infraccidn administrativa "cl usar, sin consenti-

miento de su Titular, una marca come elementn -

de un nombre comercial o deo zifn social, sien-
pre que dichos nombres estén relacionades con estableci- -
mientos gue operen con los productos o servicios protegi--

dos nor la marca".

Pare que se incurra cn esta infra

cibn se requieren los siguientes supuestos:

- Que se trate de un nombre comercial o una denomi-
nacidén social.
- Que una marca sea usada corno uno de los elementos

que conforman una denominacidn social.
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- Que dicha marca se encuentre registrada y vigen-
te.

- Que el qgiro del establecimiento o la empresa se-
relacionen con los productos protegidos por la -

marca.

Por lo que respecta al primer -
clemento, es decir, la existencia de un nombre comercial-~
y una denominacién social Gnicamente sefialarcmos su con--

cepto.

De acuerdo con el licenciade C6-
sar Seplilveda GutiCrrez "El nombre de comercio o el nom~-
bre comercial sirve para identificar a un comerciante, a-
su negociacidn, para distinguir la actividad comercial de

} { 60) o
una persona de la ctra". FEn realidad se trata de una £i-
gura qguc llega a confundirse con las marcas de servicios,
pero ello serfa motive de otra investigacién que nos des

viarfa del tema gue estamos tratando.

Ton 1o gue respecta a la denomi~
nacidén social, la Ley General de Sociedades Mercantiles -
en su articule 88, la define como "el nombre de la socic-
dad que se formard libremehte, pero serd distinto de cual

(61)
quier otra sociedad”.

60 op. cit. pag. 171.

(61} Ley General de Sociedades Mercantiles, Art. 88
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En cuanty

semundo elemento, -
seé requliere que una marca sea usada cowo uno 4w 1os ele--
mentos que conforman una denominacidn social, tenemos el-
caso, por ejemplo, de aue la marca registrada "Parafso",~
que ampara "servicios prestados para el hospedaije" v la -
Compafifa Hotclera Parafso Gami, S.A. de C.V. la cual, de-
bide a gque emplea como une de sus clementos la marca cita

da, incurre en la infraccibén comentada.

Sin embargo, ©§ necesario recor-
dar que el primer uso cemprobable del nombre comercial, -
la marca o la denominacifin, es determinante para gue se -~

incurra en la infracciodn.

As{ encontramos que la fraccibn-
II del artfculo 147, de la ley de Invenciones - Marcas, -
sefala came una causalidad de nulidad del raqgistro de una
marca, cuando dsta sea idéntica o semejant2, en grado de-
confusidén, a otra aque haya sido usada en el pais, con an-
terioridad a la fecha legal de la marca registrada, apli-
cada a los mismos o similares productos o servicios, siem
pre que guien haga valer el mejor derecho por uso anterior
compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el-

pals, antes de la fecha de uso declarado por ¢l que la re

gistrd.

51 bilen es cierts que este pre-
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cepto legal se refiere (nicamente a marcas, también pudie
ra aplicarse por analogfa al problema que estamos tratan-
do, aunque debiera de contemplarse tal posibilidad en la-

Ley de Invenciones y Marcas.

Es necesario, asimismo, que la -
marca se encuentre registrada y vigente seqln se sefald oo
mo tercer elemento, no sdlamente que haya side utilizada-
en la denominacidn social. EIl registro de la marca es ne
cesario para poder acreditar el interés legal que se ten-
ga a fin de ejercitar la accibn administrativa independien

temente.

Finalmente, on lo tocante al gi-
ro del comercio ¢ empresa y los productos de las marcas, -
es necesario considerar la clasificacidn internacional de

marcas -vigente desde noviembre 27 de 18%9-, para deterr

nar si se incurre en la infraccidn en caso de que conou--
rran en el mismo grupo de la clasificacidn, perc si son -
semejantes productos mas no pertenccientes a la misma cla
se, entonces no habréd infraccién, de acuerdo con la Ley -

de Invenclones y Marcas.

En realidad resulta muy tajante-

ega afirmacién y diffcil de determinar en algunos casos,—
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que la denominacidn se relacione con escab lecimientos gue
operen con los productos o servicios protegidos por la -
marca registrada, pero existen antecedentes en que debe -

respetarse la clasificacibn de productos.

Tal es el caso del asunto de - -
Seiko en el cual Kabushiki Kaisha Hattori Seiko fue deman-
dada por Christian Dior, S.A., poraue tiene registrado un-
disefio que supuestamente imita a la marca de prestigio in-
ternacional "C D.". Sin embargo, la marca de la actora per
tenecia a la clase 26 de la clasificacién anterior "apara-
tos cientificos, nduticos y de medicién®, mientras que la-
demandada se referfa a mercancfas del grupo 27 "relojes de

todas clases y sus partes".

La autoridad, en consecuencia, de
cidié a favor de la demandada ya que ambos registros se re

ferfan a clases diferentes.
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Referente a su substanciaci6n, §€s
ta se realiza a través de un proceso administrativo, el =
cual puede iniciarse de oficio, a peticién de parte o del~
Ministerio Pblico Federal cuando tenga algfin interés la-

Federacién.

Se promover& por escrito, a miqui
na, con el cual habrd de acreditar la personalidad del de-
mandante, acompafiindolo de las pruebas documentales o en -
su caso, presentar copias simples sefialando en déade se en
cuentran los originales. Si la prowmocidn estd incompleta-
o no clara, sc requerird al promovente para que en un pla-
zo de ocho a guince dias hébiles subsane la deficicncia, -
apercibiéndose que de no hacerlo sc¢ tendrd por abandonada-
la gestién, lo que se notificari una vez actualizada esta-

causa.

En este procedimiento no existen-
los principios de conexidad en la causa, ni litispendencia,
por lo que cada accidn habr& de promoverse. Ademds, no se
substanciardn incidentes de previo y especial pronuncia- -
miento, sino que se resolverin al emitirse la resolucidn -~

del asunto.

Se correrd traslado a la contra--

parte en un plazo de quince a treinta dias h&biles para -
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que manifieste lo gque a su derscho convenga y se¢ entere de

las constancias en que se funde la accién.

La autoridad resolverd, pero si -
el solicitante deja de promover en un lapso mayor a un afio
contado a partir de la Gltima promocién, se tendr& por aban

donado el trémite.

Las sanciones de la infractora po
drdn ser de diez mil veces del salario minimo diaric gene-
ral para el Distrito Federal, pero ademis, podrd exigir ~-
por la via civil el pago de dafos v perjuicios. En este -
Gltimo caso, ambos procesos pueden seguirse paralelamente,
pero la resolucién de infraccidn administrativa que expida
la Direccién General de Desarrollo Tecnoldgico, se confor-
ma en prueba de gran valfa para obtoner sentencia favora--

ble.

En caso de que la promovente no -
esté conforme con la resclucién dictada, podrd acudir a g
licitar el amparc de la justicia federal ante los Juzgados
de Distrito en materia administrativa. Si es la infracto-~
ra la inconforme, podréd interponer el vccurso administrati
vo que contempla la Ley, el cual consiste en "una defensa-
legal gue tiene el particular ante la propla autoridad que

lo dict6, el superior jerdrquico u otro 8rgano administra-
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tivo para que lo revoque, anule o lo reforme una vez com~
62)
probada la ilegalidad o inoportunidad del acto”

La Ley lo contempla come sancién
administrativa simplemente para proteger a los fabricantes
de la competencia desleal sin tratar de una manera gue se
perjudique severamente al infractor, toda vez que pudo ha
ber incurrido por ignorancia o por desconocimiento de la-

existencla de la marca reqgistrada.

Es necesario sehalar que a pesar
de que son considerados como delitos del artfculo 210 del
citado ordenamiento, la que es tema de este trabajo no es
contemplado como tal, ya que la sancidn principal y consg
cuente es la modificacidn de la denominacidn social. En-
caso de no llevarla a cabo se ejecutarén las infracciones

arriba seflaladas.

(62) Serra Rojas, Andrés. “Derecho Administrative” Ed.

forcria, S.A., MExico 1985. Tomo 1I, p. 583,
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B) Motivos de la Responsabilidad de la Secre
tarfa de Relaciones Exteriores y la caren

cia de medios de defensa.

De lo hasta aquf expuesto se pue-
de observar que en realidad la Secretarfa de Relaciones Ex
teriores es la responsable de que una persona moral incu--

rra en la infraccidn en comento.

En primer lugar porque es la en--
cargada de expedir las reservas de las denominaciones so--

ciales, motivo de la infraccibn.

Esto resulta mas bien un problema
préctico ya que dicha Secretarfa de Relaciones Exteriores-
no tiene acceso a los archivos de la Secretarfa de Comercic
y Fomento Industrial, lo que ha motivade nroyectos de cnla
zamiento entre ambos archivos a través de un sistema ciber

nético, pero a pesar de ello la responsabilidad de la Se--

cretarfa de Relaciones Exteriores sigue latento.

En segundo término y como conse--
cuencia de lo anterior es responsable porque esta expidien
do reservas que contravienen una ley federal. Es necesa--
rio recalcar en este punto que las caracteristicas de un -

registro de marca es la de ser un derecho real, intangible,
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pero al fin y al cabo erga omnes (salvo las causales de nu

lidad que contempla la Ley de Invenciones y Marcas).

Este registro de marca, desde el-
punto de vista legal, resulta de mayor peso ante una sim--
ple reserva de una denominacibn social que carece de las -
caracterf{sticas sefaladas en el pdrrafo anterior toda vez-
que se trata Gnicamente de la "guarda o custodia que se ha

(63)
ce de alguna cosa”

Por otro lado cabrfa reflexionar-
sobre la importancia en la economfa que tienen las marcas-
y las denominaciones sociales. Cu&l de las dos institucio
nes es mis importante. Ambas son significativas dependien
do del caso. Por ejemplo, en la industria automovilistica,
el consumidor adguiere el producto considerando la firma -
que los fabrica, v.gr.: General Motors de México, Ford Mo-

tor, Co..

Por otra parte, en la industria-
farmacCutica, se busca mds bien la marca desconociendo en
la mayor de las veces quien elabora el producto, por lo -
tanto se recomienda que el lggislador coloque en una ba-

lanza estas dos aseveraciones para determinar en qué casos y

bajo qué circunstancias debiera de protegerse tanto a unas como a otras,

(63) stephen P. ladas. op. cit. pag. 107
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La autoridad judicial ante la --
disposicidn actual no tiene que llevar a cabo ningin jui-
cio de valor porque la disposicién es clara, tal vez por-
ello se substancia como un proceso administrativo y solo-

en caso de amparo ante la autoridad judicial.

La infractora tiene como Gnica -
defensa legal verdadera, sin &nimo de prolongar innecesa-
riamente el proceso, el recurso administrativo que contem
pla la ley pero Ginicamente en cuanto a la determinacidn -

{64)
de las sanciones se refiere.

Eventualmente podré acudir al -
Juicio de Amparo para impugnar la resolucidn de la autori
dad, mas s5lo en lo que se refiere a la utilizacidn de la
marca como elemento de la dencominacidn social, que sea -
susceptible de crear confusidn al piblico consunidor y =
que se trate en realidad de servicios o productos ampara-
dos por la marca.

En ese mismo orden de ideas re--
cordemos que el primer uso es importante en materia de ~~

propiedad industrial.

Retomemos el articulc 147, frac-

cién II, de la ley de Invenciones y Marcas, que sefala -

{64) Serra Rojas, Andrés. Op. Cit. pag. 96.
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"El registro de una marca es nulo cuando sea idéntica o -
semejante, en grado de confusidn, a otra que haya sido --
usada en ¢l pafs, con anterioridad a la fecha legal de la
marca registrada, aplicada a los mismos o similares pro--
ductos o secrvicios, siempre yue guien haga valer ¢l wmejor
derecho por uso anterior comprucbe haber usado su marca -
ininterrumpidamente en el pafs, antes de la fecha de uso-

(65)
declarado por el que la registr6."

Tenemos asimismo que la Ley en -
la materia, regula el supuesto de quec la marca invada los
derechos de un nombre comercial al sefialar en la fraccibn
XXIII del articule 91, de la Ley dc Invenciones y Marcas,

que no podrd ser registrada como marca y on tado

registro serd nulo, =-articualo 147, f{raceidn T- aguella -
que sea ldéntica o scuejante, eon arado de confusidn, a un
nombre corercial aplicado a los miswes o similares servi-

cios, que se presten en el establecimiento cuyo nombre <o

mercial se haya usado con anterioridad.

Sin cmbargn, este ordenamiento -~
legal no contempla precepto alguno respecto de la Denomi-
nacidn Social que sea ;sadaAcon anterioridad a la marca -
registrada, pero podria aplicarse por analogfa los artfcg

los arriba citados; tal serfia el caso de las sociedades -

(65) Ley de Invenciones y Marcas. Prt. 147, fraccibn II.
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irregulares que se encuentran ccnstituldas pero de las cua
les no tiene conocimiento la Secretarfa de Relaciones Exte

riores,

Es asf que se propone el aumentar

o afadir al precepto en estudio el siguiente pdrrafo:

"Quadan exclufdas del pirrafo anterior aguellas
denoninaciones sociales o nombres comerciales-—
que a pesar de no estar inscritas conforme a -
la ley que les corresponda hayan sido utiliza-
dos como tales con anterioridad a la fecha le
gal de la marca, o bien, a la de primer uso de

clarado en la solicitud".

Otra defensa existente seria que-
aprovechando ese uso anterior solicite su marca en el pro-
ceso o durante el proceso de conformidad con el articulo -
133 de la ley de Invenciones y Marcas, 2l cual permite que
"A ninguna persona fisica o moral podrd negarse el derecho
de aplicar su nombre propio a los productos ue elabore o-
distribuya o a los servicios que preste, con tal rue lo --
apligue en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y -
que tenga caracteres gque lo distingan claramente de un ho-
ménimo ya registrado como marca; ni el de un nombre comner-

cial, siempre que est& publicado en los términos de esta ~
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Ley, con antericoridad a la fecha legal de una marce cn que
aparezca ese nombre. Tales supuestos no obligan a la Se--
cretarfa de Comercio y Fomento Industrial a conceder el re
gistro como marca'. vy declarando en la solicitud una mejor
fecha de orimer usc. S$i se tienen todos es0s elementos y-
pruebas que demucstren el uso continuo a partir de esa fe-
cha puede acreditar su interés legal y obtener fécilmente-

la nulidad del registro de la marca de la actora.

Como quiera que sea, $6lo ¢l titu
lar de la denominacién social con uso anterior a la marca-
puede tener alguna defensa, sin embargo, el solicitante de
buena fe de la reserva de su denominacidn social carece de
excepcidn alguna porguc incurre claramente en la infraccifin
que se comenta Yy resulta que no pucde gjercitar accidn o -
iniciar un procedimiento administrativo, ni1 interponer Am-
paro en contra de la Secretaria de Relaciones Extceriores -

porque no esté contemplado en ninguna ley.

Ho puede presentar ningin tipo de
reclamacidn en contra de la Secretarfa de Relaciones Exte-
riores que aceptd la reserva de una denominacién social -
que en potencia puede ser demandada vor el Titular de una-
marca, que siente invadidos sus derechos, s6lo ante la Se-
cretaria de Comercio y Fomento Industrial y en los casos -

ya sefnalados, mas la Secretaria de Relaciones Exteriores -
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estd a salvo de demanda alguna, dejande en estado de inde

fensidn a la persona moral.

Ahora bien, constituye perjuicio
el s6lo hecho del uso indebido de una marca idéntica ten-
diente a confusién si consideramos que la lesién juridica
consiste en el ecjercicio indebido del derecho exclusivo -
de otro -en este caso, el del titularde la marca-. Asi--
mismo Kerly sciala que la mera prueba de una infraccibn -
da derecho a obtener danos nominales, es decir, no se ale
ga danos especiales y en consecuencia procede el pago de-~

(66}
indemnizacién .

En este mismo orden de ideas, el
autor francés Mathély, enfatiza que ¢l ataque a la pro--
piedad de la marca es perjudicial en si mismo, indapen---
dientemente de cualquier otra consecuencia, ya que la usur
pacién de la marca, objeto de un derecho de propiedad, im

(67)
plica dano.

La Jurisprudencia francesa reco=

nocié la existencia del daho aln cuande el titular de la-

(66 ) Sir kerly , Ducan. Op. Cit. pdg. 219.

(67 Mathély, Paul, Le droit francais des signhes distinctifs, Paris,
« 1984, pag. 28.
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marca no hubiera acreditado perjuicio comercial, por lo tan
to, no importa aue el titular de la marca la explote o no,
ya que el infractor obtiene un enriquecimiento ilegitimo, -

{¢8)
reteniendo el beneficio del titular.

Por otra parte, la imposicibn de -
la obligacién del pago de dafios y perjuicios, no evita que-

los infractores practicguen nuevamente la pirateria.

Desde otro punto de vista, autores
como Penrose, afirma que la explotacidén obligatoria es tan-
s6lo un método indirecto para obtener acceso a téenicas ex-

( 69)
tranjeras.

{ 68) Etcheverry, Oscar. La reparacidn de dafos en las infracciones
de marcas y nombres, en 'Derechos Intelctuales 3" Ed. Astrea
Buenos Aires, Argentina. 1989. pdg. 107.

(69) Penrose, The Economics of the International Patent System, ~
Gran Bretana, 1961, P3g. 158.
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C) _El problema de filiales y transnacionales

en México.

Existe el proklema también de las
empresas transnacionales y de las filiales de sociedades -
extranjeras quc necesariamente deben solicitar la reserva-
de su denominacidn social en México ante la Secrctaria de-
Relacicnes Exteriores, independientemente de su insaripeidn

en el Registro de Inversibn Extranjera.

Puede darse el caso de¢ que empleen
como elemento de su denominacifn social una marca registra
da en México, sin importar la nacionalidad de su titular,-
y éste inicie el procedimiento administrativo con sus con-
secuencias va cementadas. Tenemcs ¢l caso concreto de la-

n

empresa alemana "Merz s Co.

que podria ser de--

mandada por Laboratories Arvmot

Soh0 de OOV ravular -

de la marca “Viv

La Ltrangnaeio

nal tiene la facultad d= cclicltar o1 sugisiamo o

ninacidn social gue corresponde a su matrisz como marca, de
conformidad con el artfculo 133 de la Ley de Invenciones v
Marcas ya comentado, pero a ello debe afadirse los artfcu-
los 6 bis y 10 bis del Tratado de la Convencidn de Parfs,-

y en estas hipbtesis el primer uso a nivel pundial es pri-

mordial para determinar el mejor derccho.
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Pero el primer uso en MExico es -
determinante, salvo que se demuestre que Se trata de unz2 -
marca de las llamadas "notoriamente conocidas" y que el ti
tular del Registro haya tenido acceso por algGn medio de la

notoriedad de la misma.

Resulta discutible esto Gltime -
porque puede tratarse de una marca antigua en México que -
haya coincidido por azar con un elemento de la denominacifn
social, caso en que el titular del registro puede e¢jercer-

su accibn con €xito.

Por otra parte, los derechos de -
los extranjeros se ven seriamente afectados ante un Regis-
tro de Marca obtenido de mala fe, "pirata”, ya gue muchas-
veces se inscribe para a su vez vendersela a su real pro--

pletarie.

sea, |

no descuidar este aspecto al emitir juicios de valor ante-~
las autoridades correspondientes y apegarse a los Tratados
internacionales existentes, como la Convencidn de Unién de
Paris, a fin de proteger también los intereses de los ex--
tranjeros que inviertan en México para ofrecer una mejor -
imagen de nuestro pafs, a fin de atraer cada vez mds inver

sidn directa extranjera pero por supuesto sin descuidar --
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los derechos de nuestros nacionales, va que no necesaria-~-

mente son me

icanos quienes cometen actos dz enriquecimien
to ilegitimo sino que muchas veces, por azar ¢ premedita--

cibn, companias extranjeras compiten deslealmente entre si.

Por otra parte la competencila co-
mercial e industrial dentro del mercado comfin europeo se -
rige por el principio de la libre competencia internacio--~

nal y esto se da tanto en lo interno, como en lo externo,

Uno de los principales instrumen-

tos es la politica ref

q

entoe petoncia, ouvo propb-
sito es crear y mantener condiciones objetivas que asegu--
ren el desenvelvimiento adecuado a todo proceso competiti-
vo, es decir, la politica comercial de la Comunidad Econb-
mica Europea estaré& encaminada a promover la ceompetencia y

a suprimir todos los obstdculos internos y externos a todo

proceso competitivo incompleto.

Las pnréicticas censurables en un -
pafs gue se rija por una economfa de libre mercado, podria
causarle perjuicios graves a su economfa, su nlanta indus-
trial y laboral, porque las empresas se verian afectadas -
por précticas de dumping sufriendo pérdidas econémicas pa-
ra finalizar en una quiebra de esa rama productiva como es

la fuente de empleo.
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La apertura comercial mejera la -

calidad de los productos mexicanos, pero se enfrenta a una

competencia desleal que puede ocasionar un descouilibrio -

econSmico y la consecuente pérdida de fuentes de empleo.

Por lo anterior se invita al le--
gislador a reflexionar acerca de la confianza cue el inver
sionista tanto nacional come extranjero deposita en nues-~

tro pais, otorgdndole la seguridad debida a través de una-

legislacidn clara, precisa .



CONCLUSTONES

1. El sistema d¢ propiedad industrial tienc gran importan

cia en el desarrello de la vida econdmica de los palses, por

que es la base para gue los productores, comerciantes o in-

ventores se encuentren preotegidos de la competencia desleal

v deshoncesta.

2. En un principio, el fundamento de las facultades de la
Secretarfa de Relaciones Exteriores en materia de expedicibn

de permisos para constituir sociedades era inconstitucional,

ya que a pesar de haber terminado las causas gue las motiva

ron {el estado de guerra), continud aplicidndose y reguléndo
se con circulares, Ello termina con la publicacién de la -

Ley Orgénica de la Administracidn Pablica Federal en su ar-

tfculo 28, fraccién V, que faculta a esa Secretarfia a expe-
dir los permisos para constituir una persona moral, mercan-—

til.

3. El Reglamento de la Ley para Promever la Inversidn Me~
xicana y Regular la loversidn Extranjera en sus articulos -

30 al 34, senala agque os necesavio el permiso

rfia de Relaciones Exteriores wpara tres casos: a) autorizar
la denominacibn social, va no para constituirla. b) para mo
dificar la denominacidn social. «¢) para modificar la cléu-

sula de exclusién de extranjeros.
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Luego entonces la fundamentacidn-
legal referente a los permisos para constitulr sociedades
cambia en su contenido al no referirse ya a la autoriza---
cibén para su constitucidn sino en realidad, a la reserva -

de una denominacién social.

4. La competencia desleal consiste en los actos relacio-
nados con la propiedad industrial, comercio y sorvicios. -
La Ley de Invenciones y Marcas contiene mecanismos para la
proteccibn contra la competencia desleal, los cuales con--
sisten en procedimientos en los que se pueden hacer valer-
los derechos de propiedad industrial que les confiere la -

Ley.

Es asi que nuestra legislacién di
vide los actos de la competencia desleal on infracciones -~
administrativas y delitos dependiendo de la gravedad del -
acto y sus efectos, con el objeto no s6lo de proteger al -
comerciante sinc también al consumidor, ya que de este QGl-

dml broducto en el mercado, y es

te beneficio ¢s en redundancia del misma comerciante.

5. La substanciacibn del proceso en un caso de competen-
cia desleal, e5 interesante, ya gue puede tratarse de un -
proceso administrativo segln el acto de competencia desleal

que sea, o tratarse de un proceso penal, en el cual deberd
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de iniciarse con un dictamén técnice de la Direccién Gene-
ral de Desarrollo Tecnolégico. La autoridad administrati-

va determina la existencia de la infraccién.

Lo anterior se debe a gue en =
la Ley de Invenciones y Marcas contempla tanto infraccio--
P Y ¢

nes como delitos administrativos.

Para exigir el pago de dafios y -
perjuicios causados por la actividad de competencia desleal,
puede llevarse también un proceso civil. Se sanciona ade~-
mis a la infractora tanto en la via administrativa como pe-
nal, seygfin el caso e inclusive se¢ obliga a la infractora a-

modificar su denominacidn social.

6. BEn materia de competencia desleal, en la actualidad, -
nuestra legislacidn aGn no contempla varias précticas gue -
se han desarrollado en el comercio, tal como la publicidad-
engafiosa; también han yuedado desprotegidas institucicnes -
valiosas, ya que & diferencia de los Estados Unidos de Amé-
rica, en donde a pesar de que la proteccidn de competencia-
desleal es relativamente reciente, no contempla figuras co-
mo la proteccidn al secrety indusboial.

Adem&s, ese pais considera que la-

denominacifn social técnicamente no €S una marca, pero que-
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en ocasiones funciona cemo tal, y pbr cllo se encuentra pro
tegida de competencia desleal, ya cque el uso de una marca -
como elemento de la denominacidn social de un competidor es
tan perjudicial como el uso de una denominacidn social como

marca.

7. La substanciacién del proceso en el caso de competen~-
cia desleal, en la mayoria de los pafses se lleva a cabo a-
través de un proceso civil para sancionar al infractor. FEn
México se sigue un procedimiento administrativo para sancio
narlo y otro civil, para demandar el pago de danos y perjui

cios.

8. Nuestra legislacidn en lo gue soox »re al tratamfen-
to de la competencia desleal, aun cuando contiene los linea
mientos marcados en la Convencidn de Paris, sélo senala -

principios.

Se condena a la infractora al pago
de dafios y perjuicios y a omitir el uso de la denominacidn-
social respecto a los productos en los gue invade derechos-

de propiedad industrial.

9. La infraccién de la fr&ccién I1I del artfculo 210 de -
la Ley de Invenciones y Marcas se 2ncuentra apoyada por la-
fraccién II, articulo 32 del Reglamento de la Ley para Pro-
mover la Inversidén Mexicana y Regular la Inversibn Extranje

ra de 1989, pues se establece que la Sccretarfa de Relacio-
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nes Exteriores expide el permiso para constituir socieda-
des cuando se obhserven debidamente las disposiciones para
la formacién de la dencminacién social establecidas en --
otras leyes, en este caso, la propla Ley de Invenciones y

Marcas en su precepto citado.

Lueqgo entonces, ©s necesaria la-
adicién al texto de la fracecibn 111 del articulo 210, de
la ley de Invenciones y Marcas, c¢stableciendo el primer -
uso de la denominacién social para que la Secretaria de -~
Relaciones Exteriores, al expedir la reserva y de acuerdo

con la fraccidén 11 del Reglamento de la I de Tnversio--

nes Extranjeras, lo considere v no contravenga una Ley.

Sin embargo, es necesario recor-
dar que el primer uso comprobable del nombre comercial, -
la marca o la denominacifn, s determinante para que se -

incurra en la infraccidn.

10. Se recomienda al legislador que determine en qudé ca

sps y bajo qué circunstancias debe protegerse tantc a las

denominacioncs sociales como a las marcas, ya que el va--
lor ¢ importancia de ellas en el mercado es diferente de-

pendiendo de la situacidn.
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11. Una denominacibén social técnicamente no es una marca,

pero tiene en ocasiones las funciones de una de ellas y -

consecuentemente s¢ cncuentra protegida de competencia
desleal pudiendo con esto lograr aque su uso sea prohibido
si infringe el nombre de una corporacién o una marca, de-
tal forma gque el uso de una marca en la denominacién so--
cial de un competidor puede ser tan perjudicial como su -

UsSo y marca.

12. La Ley de Invenciones y Marcas en el Titulo Décimo-
del Capitule 1 establece lincamientes bésicos respecto de
la proteccién contra la cempetencia desleal, refirifindose

a ésta como los actos relacionados con la propiedad indus

s

trial contrarics a loz burnns u tumbres on

dustria, comercic y servicics., De una forma casufstica -

enumera los actos por los cuales se ingurre 2n

ca, pero ademds, ide en infracciones admini

vas y delitos,

gravedad del acto y sus efec

tos, ya gque no solamente se protege a los comerciantes --

sino también a los consumidores.
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