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INTRODUCGCTION

SR determinar si existe 6 nod semejanza &n o
grado de confusién entre signos distintivos, constituye uno.de.los mayores:”
problemas que cotidianamente enfrenta tanto la autoridad administrativa co

mo el Poder Judicial en sus respectivas &reas de competencia.

En efecto, resolver si existe riesgo de con
fusién de una marca con otra no es una tarea fécil, sino que reviste un -~
grado de dificultad considerable, aunadc a ésto, la determinacién respecti
va que en su momento adopte la autoridad competente, traerd como resultado
diversas consecuencias legales que pueden reparar grandes perjuicios para—
el directamente involucrado. Asf, por ejemplo, una de las prohibiciones —
fundamentales que origina la negativa de registro de una marca, es precisa
mente el riesgo de que ésta se confunda con otra anteriormente registrada;
asimismo, el uso de una marca similar n otra registrada en grado de confu-~
si6n dard como resultade la imposicidén de una sancidn. Sin embarge, si el
infractor respectivo continda usando la marca correspondiente, no obstante
que haya quedado legalmente firme la sancidén de antecedentes,cesa actuaclén
engendraré una conducta delictiva, haciéndose acreedor el responsable a la
sancidén penal que en dereche proceda.

Por lo tanto, quien deba resolver sobre la-
posible existencia de semejanza entre marcas, necesariamente se encuentra-
obligado a llevar a cabo una prudente valoracién del caso concreto, en don
de ha de tomarse en consideracién miltiples factores, como son, entre =ee=
otros, 1~ aspectos graficos, fonéticos e ideolégicos de las marcas en pug
na, asf como la clase de productos o servicios que amparan los signos dis-
tintivos en conflicto, todo lo cual conlleva una problemdtica peculiar en-

marcada a cada caso en lo particular.

En tol virtud, debemos advertir que para de
terminar si existe o no similitud entre marcas, no existen reglas infali--
bles, pues la resolucién respectiva gqueda al prudente arbitric de la auto-
ridad competente, miema que a su vez no se rige autdnomamente, dade que la
Doctrina y la Jurisprudencia que actualmente existe en torno a nueatra ma-

teria, han establecido una considerable gama de criterios que sin duda al-
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guna son de gran utilidad para esclarecer la problemdtica en comento.

Asf{, la presente tesis profesional tiene -
como finalidad primordial, el de reunir los criterios doctrinales y judi-
ciales mayormente significativos y que estamos seguros, son los fundamen-
tales para resolver el problema que reviste el determinar la semejanza en
tre marcas, lo cual se pone a consideracién del lector.




CAPITULO 1

ASPECTOS FUNDAMENTALES

1.~ CONCEPTG DOCTRINAL DE.MARC

Por su parte. la Enciclopedia Juridica Ome

ba (2) ¥y el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola (3). de
finen o la marca ccmo: *Accidn de marcar. gefial en una persona, animal o-
cosa para distinguirla de otra o denotar calidad".

Esta breve referencia respecto de la conng
tacién gramaticel del vocable en estudio, nos permite ya dilucidar algu-—-
nos aspectos que,estimamos, han sido considerados por los estudiosos del
derecho para definir a la marca, tema éste que ha sido materia de anflji--
sis por gran namero de tratadistas, a grado tal, gque Rangel Medina (4) —-
formuld una clasificacién de las diversas definiciones que se han elabora

do en torno a la marca.

En efecto, el nombrado autor haciendo refe
rencia en su obra respectiva a diversas definiciones en relacién con la -
marca, las ha agrupado en cuatro corrientes doctrinarias, que son las si-
guientes:

(1) Diccionaric Jurfdico Mexicano, Edit, Porrta, S.A., México, 1989, P.
2079.

(2

Enciclopedia Juridica Omeba, Tomo XIX, Edit. DRISKILL, S.A., Buenos )
Alres Argentina,P.91. N

{3) Diccionaric de la Real Academia Espafiola, Edit. Eapasa-calpe, s A
19° Edicidn, Madrid 1970, P.845.

(4) Rangel Medina David, Tratado de Derecho Marcario, 1° Edicién, Propjs :
dad del Autor, México, P. 154 y 155, . E g




a) La primera corriente considera que la
marca tiene un papel de-signo indicador del lugar de procedencie de las=-
mercancias. Dentro de &ste grupo de definiciones se encuentra la de Ar-
mengaud Ainé, qu&en nos dice que marca es: "Un signo cualquiera aplicado
a‘un productq y que: permite reconocer la fébrica de que proviene o la ca
sa qﬁé lo. veride" {5).

i b) La segunda corriente se conforma por-
. taquellas definiciones que consideran a la marca como un agente individua
: llzadcr de]. producto. a éste grupo corresponde la definicién de Stephen-
P. Ladas, quien noe dice que marca es: "Fundamentalmente un s{mbolo, un-
-'signo-o emblema que sefiala o que distingue las mercencias de un produc--
tor.de las de otro" (6).

c) El tercer grupo lo integran las defi-
niciones que refdnen los rasgos distintivos de las dos mencionadas, como-
es el caso de César Sepﬂlveéa. para quien le marca es: "Un signo para --
distinguir. Se emplea para sefialar y caracterizar mercancias o produc--
tos de la industria, o bien servicios, diferencifndolos de los otros. —-
Tiene por objeto la marca proteger las mercancias y los servicios ponién
dolos al abrigo de la compctencia desleal mediante la identificacién. Es
tén destinadas a especializar los productos en que se usan o los servi—
clos que se valen de ellas y a indicar y garantizar su procedencia a las =
empresas que los prestan' (7).

d) La Gltima corriente considera a la ——
marce tanto un agente individualizador del producto como un medio indica
dor de procedencia, enfocando la esencis de la marca en funcién de la =~
clientela. Este cuarto grupo lo integra entre otros, Mario Ghiron, gquien
manifiesta que la marca es '"El medio principal para atraer clientela ha-
cia una o mas mercancias de la hacienda, individualizando las mercancias
iguales o similares™ (B).

(5) Citado por Rangel Medina David, ob. cit. P. 154.
(6) Idem.

{7} Sepfilveda César, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, segun-
da Edicién, Edit. PORRUA, S.A., México, 1981, P.113.

(8) Citade por Rangel Medina, ob. cit. P.158.
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Todas egtas definiciones que ejemplifica-
tivamente hemos transcrito, como es de observarse, coinciden en su esen--
cin, advirtiéndose Unicamente variaciones en cuanto a la forma de redac--
c©idén, particularmente al especificar los autores ya nombrados, cuales son
los signos que pueden constituir una marce y cuales son los objetos sus--
ceptibles de ser protegidos por la misma, asi, por ejemplo, para Armen—--
gaud Ainé, puede constituir una marca "un signo cualquiera”, en cambio, -
para Stephen P. Ladas, pueden constituir una marca ''los emblemas, signos—
o simbolos", los objetos protegibles como marca, pera el primer autor an-
tes citado son: "los productos" y para el segundo tratadista ''las mercan:
ciag",

Estas diferencias meramente de redaccidn,
como hemos dicho, no son substanciales y la razén de ellas se debe a que-
naturalmente cada autor siempre tendrd un particular punto de vista para-~

abordar el tema que en cada caso se le presente.

En tal virtud, después de analizar las de
finiciones Doctrinarias antes transcritas y dado que en ellas no Be advier-
ten diferencias radicales, nos atrevemos a suponer que cada uno de di——
chos autores tiene en mente al momente de definir la marca, la funcidén -
esencial de la misma, esto es, la de individualizar productos o serviclos
de otros iguales o similares, lo cual al ser tomado en consideracidén por=-
todas estas definiciones, da lugar a que cada una de ellas sea vidlida pa-
ra dilucidar el concepto primordial que debe darse a la marca, que es, co
mo hemos visto.la de ser un signo o medio material que distingue produc--

tos o servicios de otros de su misma especie o clase.
2.~ CONCEPTO LEGAL DE MARCA

El Articulo 88 de la Ley de Fomento y Pro
tecclén de la Propiedad Industrial, (9) seflala textualmente: Se entiende~
por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de --—-

otros de su misma especie o clase en el mercado.

{9) Publicada en el Diario Oficial de la Federacidn de 27 de Junio de we=
1981, :
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Ahora bien, si tomamos en conaideracidn -
la anterior connotacién legal y la comparamos con las diversas definicio-
nes doctrinarias que sobre el tema en estudio han elaborado los distintos
autores ya nombrados, sin duda alguna llegaremos a la conclusién de gue -
?nire la Ley Nacional y la Doctrina mencicnada, atendiendo a la defini---
cidén de la marca, existe enorme concordancia y la misma identidad también
existe en el &mbito Legislativo Internacicnal, como observaremos ejempli-
ficativamente al dar lectura a las diversas leyes que & continuacién indi
camos:

En Cuba, la Ley Nimero 68, denominada de-—
INVENCIONES, DESCUBRIMIENTOS CIENTIFICQS, MODELOS INDUSTRIALES, MARCAS Y-
DENOMINACIONES DE ORIGEN", en vigor a partir del 14 de mayo de 1983, en -
su Artfculo 134 .define a la marca como: 'Cualquier signo, palabra, nombre
o medios materiales, sin considerar su clase, forma o color, que identifi

ca y distingue productos o servicios de otros de la misma clase",

En la Repiblica Dominicana, la Ley Marca-
ria NOomero 1450, expedida en Abril de 1990, sefiala en su Articulo Segundo
que la marca es: "Toda palabra distintiva que esta Ley o cualquiera otra-
Ley no prohiba y sin detriménto de todos los medics comerciales o publi
citarios, y que puedan ser usadas en artfculos, envases ¢ envolturas de -

los mismos'.

En Corea, la Ley Nimeroc 71 de 28 de No==-
viembre de 1949, reformada por la Ley Nimero 3326 de 31 de Diciembre de -
1980, seflala que: "Marca son aquellos caracteres, figuras, signos o cunl
quier combinacién de los mismos, los cuales son usados en los productos-
por una persona que fabrica, produce, certifica o vende tales productos-
en el curso del comercio para distinguir sus productos de aquellos pro-~
ductos de otros'.

En la Reptiblica de Chile, la Ley 139039, ==
que establece las normas aplicables a los Privilegios Industriales y Pro-
teccién de los Derechos de Propiedad Industrial, publicada en el Diario -
Oficial de 25 de enero de 1991,sefiala que: "bajo la denominaclén de marca
se comprende todo signo visible, novedoso y caracterfstico que sirva para
distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comera-
eciales™.
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: En Espafla, la Ley 32/1988, publicada en =-
el Boletin Oficial del Estado el 12 de Noviembre de 1988,menciona que: ~=
“Se. entiende por marce todo signo o medio que distinga o sirva para dig=--
tlng}lir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos-
o servicios idénticos o similares de otra persona“.

En Francia, la Ley Nimero 91-7 de 4 de --
Junio de 1991,relativa a las marcas de fibrica, de comercic o de servicio,
sefiala que: *La marca de f4brica, de comerclo o de servicio es un signo -
susceptible de representaclén grifica que sirve para distinguir los pro--

ductos o servicios de una persona fisica o moral”.

Como apreciamos, tampoco las leyes antes-
sefinladas definen de forma substancialmente diferente a la marca, sino —-—
que solo ge observan variaciones en cuante a la forma © redaccién, otra -
posible diferencia que podria advertirse en textos legales, seria en cuan
to 8 los objetos protegibles como marca y sobre este punto Yves Saint-Gal
{10}, menclona que existen palses en donde Unicamente se protegen marcas-—
de productos, otros en los que se protegen tanto las marcas de productos-
como las marcas de servicios y raros pafses gue admiten ademds de las mar
cas anterlores, las marcas auditivas.

En tal virtud, Saint-Gal propone las si--
guientes definiciones legales:

Para los Paises que protegen solamente -
las marcas de productos: ''La marca es un signo o un medio gue permite a -
una persona f{sica o moral distinguir sus mercancias de las de sus compe-
tidores".

Respecto & aquellas Naciones que en su Le
gislacidén correspondiente protegen las marcas de productos y las de servi
cios: "La marca es un signo o un medio que permite a una persona fisica o
moral distinguir sus productos, los objetos de su comercio o sus servi---

cios,de los de sus competidores".

.(10) Citado por Nava Negrete Justo, Derecho de las Marcas, Primera Edi---
cibn, Edit. Porria, S.A., México 1985, P,147.
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A Por Gltimo, para los pafses que permiten=
el registro de marcas auqltivas, el nombrado autor propone una definicién
de la sigulente forma: "La marca es un término material o inmaterial que~
permite a una‘persona figica o moral distinguir sus productes, los obje--—

tos de su comercio o sus servicios de los de sus competidores".

En conclusidn, la similitud de los taxtos
legales en comento respecto a la marca, se debe a que la miama en cualew-
quier-lugar del mundo solo puede ser entendida y definida esehcialmente,-
comc un signo o medio, visible o material que distingue productos o mervi
cibs de otros de su misma especie o género, siendo pues ésta la naturale=
za primordial de la marca y el punto de partida ineludible para emitir --
una definicién legal en cuanto al tema que nos ocupa, de ahf que no exis-
ta en -la Legislacidn Internacional definiclones legales radicalmente dis-
tintas.

’

3.~ FUNCIONES DE LA MARCA.

Laa marcas fueron instituidas necesaria--—
mente para cumplir un determinado papel, pues de lo contrario el emplec =
de las mismas por industriales, comerciantes o prestadores de servicios,—
no tendrfa objeto alguno, en este sentido, la Doctrina ha atribuido a la-
marca cingce funciones, que son: la de distincién, la de proteccién, la de
garantia de calidad, la de publicidad y la de indicacién de procedencia.

En este entendido, pasaremos a exponer —-—
conforme al orden con que fueron sefizladas, en qué consiste cada una de -

dichas funciones,

A) FUNCION DE DISTINCION.

51 atendemos a las diversas definiciones-
Doctrinarias y Legales que han quedado transcritas a lo largo de la pre--
sente tesis profesional respecto de la marca, sin duda aiguna observare--
mos que la funcién por excelencia de la misma es la de distinguir o dife-

renciar productes o servicios de otros de su misma especie o clase.

A este respecto,Alvarez Soberanis,nos di-
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ce ! La funcidén de distincién deriva de la esencia misma de la marca, =
obedeciende a su propia definicidn, por cuanto a que la marca es el obje-~
to destinado a distinguir un producto de otro del mismo género. De acuer-
do con tal funcién, afiade el citado autor, es el producto considerado en-
s{ mismo & lo que el consumidor dirige normalmente su atencidn, por lo -«
que al utilizar una marca se busca con ello identificar un producte o ser

vicio, con la finalidad de poderlo comercislizar en el mercado (11}.

As{ pues, la marca constituye para el co-
merciante y consumidor, un simbolo que particulariza un producto o serv}—
cio de otros iguales o similares, siendo -&sta la caracteristica o funcién

primordial que desempeRa la marca en el dmbite comercial.

) FUNCION DE PROTECCION.

Desde el punto de vista del titular de u-
na marca, la misma tiende a protegerlo de sus competidores por posibles -
actos de competencia desleal o usurpacién de sus derechos marcarios que -

le son propios.

En efecto, el titular de una marca goza =
del derecho a su uso en forma exclusiva y por ello, tiene expedita la fa-
cultad para intentar las acclones legales que la Ley de la Materia contem
pla en centra de terceros que de mlguna manera lesionen sus derechos mar-
carios, por 1o que, la marca, definitivamente protege a su titular.

Por otra parte, el destinatario directo o
inmediato de la marca, es el piblico consumidor y éste también es protegi
do por la marca, de aquellas otras que, por experiencia propia o por refe
rencias respectivas, no contengan las caracteristicas que de cllas se es-—
pera, en éste orden de ideas, una marca que no satisfagan las necesidades-
del consumidor seguramente no volverad a ser adquirida, protegiendo as{, -
1a marca, al piblico consumidor, facilitindole de esta forma la eleccidn-

de otra que colme sus necesidades correspondientes (12).
{11) Alvarez Soberanis Jaime, La Regulacidén de las Invenciones, Marcas y-
de la Transferencia de Tecnologia, Edit. Porrta, México, 1979, P.57.

(12) Sobre este punto, ver Rangel Medina David, ob. ¢it. P. 172 y Nava Ne
grete Justo, ob, cit, P. 157 y 158.



C) FUNCION DE  GARANTIA DE CALIDAD.

Eugdne Pouillet, al hablar scbre ésta fun
cién de la;maréa, la considera como una garantia de calidad tanto para el
éonsumidoélcomo para el productor; para el primero, porque est& asegurado
dé que se le da el producto con las caracteristicas que efectivamente de-
ééa adquirir, para el segundo, porque encuentra asi un medio (en la mar--
-ca) de distinguirse de sus competidores y de confirmar el valor o calidad

“.de sus productos {13).

Martin Achard, por su parte nos menciona-
que el piblico consumidor estd habituado a comprar ciertos productos, a -
recibir mercancfas de una naturaleza especial, por lo que la marca sirve-—

para garantizar calidad (14).

En efecto, la preferencia por el piblico-
consumidor respecto: de una,mafca_daterminada. se debe, si bien no en to--
des los cesos, a que la marca correspondiente es asociada a un determina-
do nivel de calidad, stendo pues esta otre de las funciones que desempefia
la marca.

Sin embargo, parece ser que en la actunli
dad el factor calidad ha dejado de ser un punto importante para la adqui-
sicidén de productos o servicios, pues ahora el piblico consumidor adquie-
re tales productos o servicios no por la calidad que representa una marca
sino por la publicidad que de ella se hace en graon escala, lo que provocs

el llamado consuymismo.
D) FUNCION DE PUBLICIDAD

La Doctrina ha reconocido comoc otra fun--
cién de la marca la publicidad o propaganda de la misma, por conastituir -
ésta un medio eficiente para el efecto dec que la marca sea .econocida en-
breve tiempo por gran niumero de consumidores en potencia.

?;;;-E;;;;c por Rangel Medina David, ob. eit. P, 177.
(14) Idem.



A sste respecto, Steward W. Richards, nos
dice que la marca debe ser "un simbolo desde su origen con el suficiente-
poder llamatlvo para persuadir al cliente de la deseabllidad del producto
que la‘oétantu, es decir, un buen agente de ventas."(15)

Efectivamente, actualmente existen en el-
comercio gran nimero de marcas para proteger los mismos productos o servi
cios, por lo tanto, la publicidad respectiva se hace necesaria para que -
la marca correspondiente se¢ éncuentre presente en la mente del consumidor

a fin de que la adquiera, lo que determinarAd la subsistencia de esa marca.

Sin embargo, la publicidad de que hablg--
mos tiene su aspecto negativo, y éste se da cuando se hace un uso exagera’
do de la misma, pues como afirma acertadamente M. Gabay (16) 'no es dif{-
cil encontrar ejemplos clésicos de preferencias irracionales del consumi-

dor, creados por medic de una promocién masiva de ILa marca".
E)} FUNCION DE INDICACION DE PROCEDENCIA.

Anteriormente, nos dice Nava Negrete, el-
empleo de las marcas se constreitiaa identificar al fabricante o artista,-
mas que al producto o mercancia misma, asi pues, la marca tuve en princi-
pio la funcidn de indicar la procedencia del producto respectivo. (17)

Sin embargo, el dinamismo comercial que -
en ésta época vivimos, ha hecho que esta funcién de indicacién de proce--
dencia pase a un segundo término, pues en la actualidad les marcas mag ==

que indicadores de pr d ia, son empleadas para identificar productos-

o servicios de otros del mismo género.

En efecto, el piblico consumidor no estfi-
interesado cn saber quién fabricé el producto, insgistir en dar a conocer-
el origen del producto es inatil desde el punto de vista comercial, excep
to cuando se trata de una empresa con gran prestigio y que es identifica-
Ee_glggggsnte por el consumidor, por otra parte, existen miles de produc-
{15) Citado por Alvarez Soberanis Jaime, ob. cit. P.64 y 65,

{16} Citado por Nava Negrete Justo, ob. cit. P.160,
{17} Nava Negrete Justo, ob. cit. P.151.
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tos diferenciados & través de marcas y resultaria poco préctlco tratar de'

- En’ esr.e aentido. tal como"lo menéionan ==

e la marcay

los citados autores, la funcién de . inqtcacién de’procedunci

ha perdido actualmente la i.mportancia radical que en un' principio se le -
otorgb.

4.- CARACTERES DE LA MARCA

Para que una marca sea considerada como -
apta a registro por la autoridad competente, necesariamente debe cumplir-
determinados requisites, los cuales han sido clasificados en dos grupos,-—
que son: requisitos esenciales, de validez o de fondo y requisitos secun-

darios, accidentales,también llamados de forma.

Los requisitos esenclales, nos dice Ran--
gel Medina, son: Distintividad; Especialidad; Novedad; Licitud y Veraci—-—
dad; los requisitos secundarios son: El carficter facultativo de la marca;
Lo innecesario de la adherencia de la marca; La aparlencia y la Individua
lidad de la marca.(19)

Los requisitos nombrados en primer térmi-
no son indispensables o como su nombre lo indica,esenciales para consti-
tuir una marca, mientras que los segundos pueden o no cumplirse, lo que =
no alterard la validez de la marca correspondiente.

A continuacién pasaremos a exponer, por =
su orden, en qué consiste cada uno de estos requisitos.

(18) Alvarez Scberanis Jaime, ob cit. P, 62,
(19) Rengel Medina David, ob. cit. Pags. 184 y 3S.
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1) - CARACTERES. ESBNCIALES »
A) ursnunvrnnn

La,mgrﬁa : 11y con la: finaiidsd"- .
que ests llamada a desempeRar en’la indus : r i neggéaﬁ&x{\'enté- N

debe ser distintiva, esto es, reves:i‘ un naturale;

p‘e“cu.l‘iar;",:pvrﬁbiu 0=
particular que Dﬂrmita dinnnguirla don facili nd. RO S ; "

comentar ésta caracter{stica de la mar

ca, César Sepllveda nos dice ‘La arca ha -de ser distinclva. es decir, -
que no se confunda con las marcns existentea o con las denominaciones o =

signog de dominio piblico". (20)

En efecto, una denominacién o signo de do
minio pﬁb].':l.c'a}‘ éa'éﬁ«és'.' que es usado por toda persona para designar un de
terminado prdducto o servicio, carece de cuilo propio o distintividad para
identificar o pﬁrticulnrizar los productos ¢ servicios correspondientes, -
asf,*poé éjemplo.kel vocablo cigarros, no es distintivo para proteger ci-
gafgos; ﬁuaé el término de dominio publico “cigarros” se confundirfa con-

' la _supuesta marca cigarros.

En este sentido, los signos o denominacig
nes que pertenecen al lenguaje comiin, no pueden constituir una marca, por

carecer de peculiaridades propias, ¢ lo que es lo mismo, de distintividad

En consecuencia, no pueden constituir una
marca, entre otros, los nombres propios, téecnicos o de uso comin de log -
productos o servicios que se pretendan proteger. tampoco serén aptos a re
gistro las denominaciones ususles, genéricas o descriptivas de los servi

cios o productos a amparar como marca, por ausencia total de distintivie-
dad.

Por lo tonto,el requisito esencial de dis
tintividad en una marca, implica imprimir en ella caracteristicas peculia
res que le den un cuflo propio y diferente de toda aquella denominacién o-

(20) Sepilveda César, ob. cit. P.115
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signo ya empleados por comerciantes o piublico consumidor, para designar =

determinados productos ¢ servicios de la misma naturaleza,

No obstante lo anterior, Rangel Medina --
(21) y Nava Negrete (22), con toda precisién nos aclaran acertadamente -~-
que las denominaciones usuales, genéricas, descriptivas, los nombres pro-
pios, técnicos o de uso comin, por citar algunos ejemplos, pueden consti-
tuir véalidamente una marca, en la medida de que se combinen con otros ele
mentos que los revistan de caracteristicas particulares, o bien, cuando -
esas denominaciones se apliquen a productos o servicios distintos a los -

que normalmente se refleren o designan.

B) ESPECIALIDAD

Rangel Medina, al analizar la caracterfs-
tica de la marca cuyo estudio ahora nos ocupa, seifiala que la marca debe -
ser lo suficientemente original para llamar la atencién del comprader, lo
cual es de importancia trascendental, pues sélo cuando la marca ea espew-
cial cumple su misidn de determinar productos o mercancias para que no se
confundan, individuslizéndolas, particularizéndolas y atestiguando su ori

gen y procedencia. (23)

En é&ste mismo sentido, Ramella ncs indica
que la marca ha de ser especial, es decir, debe individualizar los produc
tos de un establecimiento, de una industria o comercioc, no puede cubrir -
uniformemente los productos (o servicios) de diversos fabricantes (o pres
tadores de servicios), sin faltar a su finalidad, que es la de determinar
la procedencia de las mercanc{as o productos de un establecimiento deter
minado.{24)

(21) Rangel Medina David, ob. cit. P. 186 y 187,
{22) Nava Negrete Justo, ub. cit. P.171.
(23) Rangel Medina David, ob. eit. P.191.

(24) Ramella Agustfn, Tratado de la Propiedad Industrial, Tomo II, Edit.
Hijos de Reus, Madrid,1913, P.36.
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En tal virtud, la merca, solo protege y -
por ello identifica los productos o servicios para los cuales fue sclici-
tada y registrada, sin embargo, esta caracteristica esencial de la marca,
tiene un excepcidn, como claramente lo indica Rangel Medina, al menclonar
que las marcas notoriamente conocidas gozan de un tratamiento privtlegia—r
do que les permite romper la rigidez establecida por la clasificacién de-
mercancias, de tal manera que aun tratindose de articulos agrupados-en ca
tegoriss distintas a la que originalmente comprenden los productos ampara
dos expresamente por la marca registrada, la proteccidén de la marca noto-

ria se extiende a quellos articulos. (25)

Es decir, si blen es cierto que conforme-
al carficter especial de la marca, la misma solo protege los productos o -
servicios para los cuales fue registrada, en traténdose de marcas noto---—
rias, éstas no pueden ser registradas en favor de terceros aﬁh y cuando -
las soliciten para amparar productos y servicios distintos a los que se =
aplica la marca notoria.

€} NOVEDAD

La marca debe ser novedosa, es decir, gue
la mismao no haya sido usada con enterioridad por un tercero, ya que de lo
contrario su uso occasionarfa confusién en el piblice consumidor, sin em--
hargo, respecto de lo anterior, resulta conveniente realizar las siguien-

tes aclaraciones:

En materia marcarin, la novedad, tiene --
una connotacidén totalmente distinta al significedo gramatical que suele -
darse a dicha palabra, pues con arreglo a esta caracteristica esencial de
los signos distintivos, si bien es cierto que para cbtener el registro de
una marca es requigito necesorioc que la miasma no haya sido usada anterior
mente por un tercero, también es cierto que con base en este mismo requi-
sito de validez,no es ipdispensable quc la marca sea nueva en s5{, pues pa
ra su {inalidad,que es la de identificar determinados productos o servi--

cios, es vAlido tanto un signo ya usado para distintos productos o servi-

(25) Rangel Medina David, ob. cit. P.191,
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cios (salvo la marca notoria), como el que se hubiere empleado para igua—
les mercancias o servicios, siempre y cuando esa marca anterior, haya si-
do abandonada por el titular respectivo.

En efecto, pretendiendo interpretar a Eugé
ne Pouillet (26}, podemos decir que no es necesario que el signo que cons
tituya la marca haya 6ido creado o imaginado para ser apto a registro, da
do que, la marca, puede ser la dencminacién m&s vulgar del mundo y eln ==
as{ ser vdlida, si la misma no se empleaba como tal en la industria o co-

mercio respectivos y para los productos a los cuales ahora se aplica.

En tal virtud, la novedad debe entenderse—
en sentido relativo y no absolute comoc en las invenciones, sin embargo, -
pueds concurrir la novedad absoluta en las marcas, como es el caso da las
denominaciones de fantasfa, pero ello no es indispensable para obtener el

registro de una marca.

Asf, una marca ya usada en una industria -
determinada, afirma con toda precisién Ramella, pero después abandonada,-
puede volver a usarse por otro industrial, para aplicarse a los mismos, -
similares o distintos productoas o servicios que protegié anteriormente la
marca ahora abandonada. (27)

D) LICITUD

El signo distintivo adeptado por el indus-
trial, comerciante o prestador de servicios respectivo, debe ser licito,-
lo que implica necesariamente que no debe contravenir la Ley. Esta carac-
teristica esencial de la marca Be encuentra prevista en el Articulo 90 de
la Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad Industrial (28) al sefialar

en sus distintas fracciones lo que no puede constituir una marca.

Ahora bien, del estudio efectuado a las --
distintas prohibiciones legales contenidas en el art{culc antes invocado-

(26) Poulllet Eugéne, citado por Nava Negrete Justo, ob. cit. P.171.
(27) Ramella Agustfn, ob. cit. P.32.

(28) Publicada en el Diario Oficial de la Federacién de 27 de Junio de --
1991.
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advertimos que 1a licitud de la, mnrca debe ser anslizada atendiendo a dos
hip6tesis, que son:’ :

CA).= Cnnaiderando»a la marca en sf. misma.

B)o—" Confrnncando 18 marca ‘con laa demaa‘

mos considerados signes ilicitos.

Por lo gue re_specth a.la sbgunda“ hip6tesig,
la Ley de la materia prohibe el registro de denominaciones iguales o seme
Jantes a otras enteriormente registradas, lo que implica valerar 1la lici-
tud de la marca frente a otras. .

A este respecto, Ramella afirma que con ——
Justa razén diversas leyes prohiben el registro de marcas ilfcitas, pues-
to que ni el estado ni sus organismos pueden prestar su cooperacién para-
la divulgacién de formas o denominaciones que atacan a las buenas costum=
bres o constituyan una permanente injuria a personas particulares o pua--
dan perjudicar de cualquier modo el orden piblico. (29)

Igualmente, el autor en cita, al referirse
a las marcas ilicitas analizadas en relacién con las demfis, aclara que la
prohibicién legal para su registro, ohedece a que en materia de marcas —-
prevalece el principio general de que el derecho al uso ha de ser compati
ble con el derecho de los demis, puesto que es imposible la coexistencia-
de dos derechos Bobre el mismo objeto en virtud de que ambos titulos se -
excluyen mutuamente. (30)

En efecto, si una marca ya es usads por =-
una persona, es totalmente {licito que un tercero emplee otra marca jgual
© semejante en grado de confusidén a aquélla, para proteger los mismos o -
similares productos que ambas amparan, por lo que, con justa razdn, éste-
tipo de marcas no son registrables dada su evidente jlicitud, al lesionar
derechos de terceros.

(29) Ramella Agustin, ob, cit. P.29,
{30) 1dem.P. 38.
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E) "VERACIDAD

."La marca debe ser veraz, esto es, no debe-

con:ener in icaclnnes falsas que puedan de alguna forma engafar al pibli-—

-1-] conaumidor o !nducirln a.error sobre el origen, naturaleza, componen--—
tes - N cunlidadea de los productos o servicios que pretendan protegerse.

A este respecto, Rangel Medina, sefiala que
cualquiera que aea el signo elegido, serd marca si no contiene indicacio-
Vnag‘ponprar;us a la verdad o que de cualquier modo constituyan actos gue-—
Vhagan iﬁcuirir en engafio en la eleccidén de los productos o servicios.(31)

2). CARACTERES SECUNDARIOS DE LA MARCA
a) - CARACTER FACULTATIVO

El uso de marcas por los industriales, co-
merciantes o prestadores de servicios no es obligaterio, sinc potestativo
En efecto, el Articulo 87 de 1la Ley de Fomento y Proteccién de la Prople-
dad Industrial, sefiala con toda precisién que los industriales, comercian
tes o prestadores de gervicios PODRAN usar una marca en la industria, en-—
el comercio o en los servicios que presten.

En este sentido, el vocablo PODRAN, confor
me a su propla connotacién debe ser entendido como una potestad, posibili
dad o facultad para usar una marca, mas no Como una obligacidn, pues de -
ger nsf,el legislador hubiera utilizado en lugar de la palabra podrén, --
el término ‘'deberén', para gue entonces si{ el uso de marcas fuera obliga-
torio.

En tal virtud, es potestativo el uso de -~
marcas para distinguir productos o servicios, sin embargo, el Articulo =--
129 de la Ley en cita, rompe copn esta caracteristica de la marca al esta-
blecer que: '"La Secretarfa podrd declarar el registro y use cobligatorio -
de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de
marcas, registradas o no, de oficio o a peticidn de los organismos repre-
sentativos ...".

(31) Rangel Medina David, ob. cit. P.197.
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b) LO INNECESARIO DE LA ADHERENCIA

Al comentar esta caracteristica secundaria
de la marca, Nava Negrete con toda precisién aclara que no es necesario -
que 1la marca se encuentre adherida a los productes respectivos y ello se~
explica dado que es impoaible fijar la marca sobre un gran nimeroc de pro-
ductos, tales como: los lfquides, ciertos alimentos, alfileres, agujas, -
etc., por lo consiguiente, debe dejarse a los fabricantes y comercilantes-
la facultad de fijar sus propias marcas (no en los productos mismos, 8i~-=
no) en los embalajes o envolturas en general, (32)

Ciertamente, ante la imposibilidad ffsica-
de fijar la marca respectiva sobre algunos productos y s'o'ﬁr'e }';(-ado ® lus;
servicios, se debe concluir en el sentido de que la édhef’eﬁcﬂi'de la mar=
ca no es indispensable.

") LA APARIENCIA .

Rangel Medina al comentar el tema que nos-—
ocupa manifiesta que la apariencia del signo marcario debe considerarse -
comprendida en la funcién misma de la marca. $Si los compradores no pue——
den notar a primera vista la marca, mal puede decirse que ésta en reali--
dad cumple sus fines. Le ley nada dice al respecto, pero el silencio le--
gal acerca de una exigencia especifica del uso aparente de la marca, se —
guple con la interpretacién extensiva de sus disposiciones concernientes-
al uso de leyendas obligatorias en las marcas. En efecto, segin el Artfcu
lo 131 de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, los-
productos protegidos por marcas registradas en México, deberén llevar en-
forma osteneible la leyenda '"Marca Registrada", debiendo ser dicha leyen-
da clara y ostensible. Debe concluirse, por lo tanto, que si la mencién -
obligatoria aludida debe aparccer en forma clara y ostensible, la exigen-
cia de claridad y ostentacién también es aplicable a 1la marca misma, De -
ah{ que se considere comc un requisito de la marca su carécter asparente,-
en oposicién a su aplicacién oculta, gue no mediard la funcién diferencia
dora. {33)

(32) Nava Negrete Justo, ob, cit. P.194.
{33) Rangel ledina David, ob. cit. P4gs. 207 y 208.
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d) INDIVIDUALIDAD DE LA MARCA

La marca debe ser. individual, en tanto que
se trata de un signo distintivo que se forma para la defensa de un produc
tor, comerciante o prestador de servicioce contra sus competidores, del ——
cual se valdré para hacer que sus productos o servicios sean buscados por
la clientela. (34)

En el mismo sentido, César Sepllveda, afir
ma que la marca debe ser usada por una sola persona o sociedad. Debe ser-—
individual, No puede amparar a la vez los productos de diversas personas,
porque fracasarfa en su finalidad ya expresada, o sea, la de determinar -
1la pracedencia de los articulos. Este principio, ein embargo, admite con=-

tadas excepciones como en el caso de las llamadas marcas colectivas.(35)

En efecto, aln y cuando la marca en prineci
plo es individual, porque protege los productos o servicios de su titular
frente o los de sus competidores, nuestra Ley de Fomento y Proteccién de-
la Propledad Industrial contempla las marcas colectivas en su Artfcule 96,
sefialando expresamente dque las asociaciones de productores, fabricantes,
comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrén-
solicitar el registro de una marca colectiva para distinguir, en el merca
do los productos o servicioa de sus miembros respecto de los productos o-

servicioa de quienes no forman parte de dichas asociaciones.

5.CLASIFICACION DE LAS MARCAS (36)

Debido a que el capitulo primero de la pre
sente tesis profesional se refiere a los aspectos fundamentales de las --
marcas, serfia inexcusable no sefialar y definir los diversos tipos que pue
de revestir una marca, méxime que la propia Ley de Fomento y Proteccidn -
de la Propiedad Industrial en varios de sus preceptos, sefiala distintos -
tipos de marcas, por lo que, el estudio de las mismas de manera sistemati
zada es nececaric y para ello tomarenos en consideracién algunes de las -

{34) Rangel Medina David, ob. cit. P.209.
{35) Sepilveda César, ob. cit. P.115.

(36) Las diversas clasificaciones en torno a la marca se basan primordial
mente en la obra de Rangel Medina David, ob, cit. P&gs. 215 y SS.
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distintas Clasificaciones Doctrinales que se han elaborado al efecto.

1) ATENDIENDO A LA ESTRUCTURA DE LA
MARCA O ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.-

. a) NOMINATIVA.- Se conforma por':varﬁs _le;
tras que donatltuyen un conjunto pronunciable, también son lllélimdas;m‘ar—'f '
-cas -denominativas o verbales. : i .

R B P SRR ) ] INNOMINADAS.- Son aquellas “formadas” por'
figuras o. dihujou, tamblén llamadas marcas grificas o visuales.

c) MIXTAS O COMPUESTAS.- Se forman por lu-
comhinactén d"marcas nominativnu € innominadas.

2) 'ATENDIENDO A SU RELACION CON OTRAS
MARCAS.,

5 Conforme a esta clasificacién les marcas -
se dividen en:
a) DEFENSIVAS.- Sen aquellas que el inr.erg_
sado registra, no para utilizarlas efectivamente, sino con el objeto de ~
proteger una marca principal, también se les llama marcas satélite.

b) DE RESERVA.- Es aguella que sg registra
no para ser usada inmediatamente, sino en el futuro, se les nombra tam—--
bién "marcas en cartera™, La marca de reserva y la defengiva tienen como-
caracteristica comin el no uso inmaediato, pero a diferencia de la marca -

de defensa, en la marca de reserva el no uso es transitorio.
¢) LIGADAS.- Son marcas semejantes en gra-
do de confusién pertenecientes a un mismo titular que se ligan para el 80

lo efecto de su transmisién.

d) INDIVIDUALES.- Son marces pertenecien-—
tes a un solo titular,

e) COMUNES.-Aquellas marcas que son coopro
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piedad de dos o mas personas.. -

7T} COLECTIVAS.- Son marcas utilizadas por
los agremiados de-una asociacién b’a‘ra" dit‘erericiar:‘sus_pruduccop»o sgrvi;f
cios de quienes no pertenezcen a'la esociacién cgrreapondiente.» N

3) SEGUN EL"ORIGEN -DEL PRODUCTO Q.
SERVICIO A QUE SE APLICAN.

De acuerdo a esta clasificacién las marcas
pueden mer: :

a) INDUSTRIALES.- Son aquellos signos dis—
tintivos adoptados por los productores o fabricantes. También son llama——
das marcas de fAbrica.

b) COMERCIALES.- Son mquellas marcas que —
identifican al comercio que expende determinados productos o al estableci

miento que presta determinados servicios.

c) AGRICOLAS.- Son marcas utilizadas por -
los agricultores respectivos para identificar el origen de sus productos—

o el destino del servicio correspondiente,

4) SEGUN LA LEGISLACION QUE LES
OTORGA PROTECCION.

De conformidad con esta clasificacién las-
marcas pueden ser:

a) NACIONALES.- Son aquellas registradas =
en México conforme a la ley marcaria vigente en la época de su registro.

b) EXTRANJERAS.- Son aquellas registradas-
en otros paises, sin embargo, se les otorga proteccidén en México conforme
al Convenio de la Unién de Par{s para la Proteccidn de la Propiedad Indug
trial.

c) INTERNACIONALES.- Son aquellas marcas -

depoeitadas para su registro en la Oficina Internacional de Marcas de la-
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OMPI- (Organizaciédn Mundial de la Propiedad Intelectual) , mismas que una-
vez registradas serdén protegidas en los paises que el solicitante selec--
cione, miembros del Arreglo de Madrid, que son: Alemania, Argelia, Austri
a, Bélgica, Bulgariam, Checoslovaquia, China, Cuba, Egipto, Espafa, Fran--
cia, Hungrfa, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Marruecos, Ménaco, Mongo
lia, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Corea, Rumania, San Marino, Sudén,-
Suiza, Unidn Soviética, Vietnam y Yugoslavia ~{Hoy desaparecida).

5) CONFORME A SU REGIMEN DE PROTECCION..:

Segin esta clasificacién,

8, marcas pug--..
den ser de dos tipos, que son: g

nombre lo 1nd1ca. han sldo regia\:radas ante la Direccién Genera
rrollo Tecnolégico, mismas que
mientras permanezcan vigentes.

b} NO REGISTRADAS.- Son marcas que adn
cuando no han sido registradas reciden proteccién por su uao. 3

6) SEGUN SU OBJETO

De conformidad con esta clasifi’cacién’ las<:
mArcas pueden ser: : ;

. o a) DE PRDDUCTOS.— Es el signo o medio au
distingue un producto determinado frente a los de su migma especle o cla-’
sa,

) : b) DE SERVICIOS.- Es el signo o medio que-
identiﬂcg un sérvicio frente a los de su miema elase o especie.
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CAPITULO IT, &

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS NACIONALES. DE
LAS MARCAS.

1.~ ETAPA PRECORTESIANA

Rangel Medina (37) al abordar el tema que-
nos acupa, seflala que en el México precortesiano no existid ninguna dispo
sicibn directa o indirecta respecto de la materia en estudio. La misma —-
opinién sostiene Nava Negrete (38) al destacar que a lo largo de la hiato
ria de México no Be tiene noticia alguna de la existencia de marcas en —-—
los puebloa del Andhuac o de alguna disposicién que se haya dictado al —-
efecto.

Aclara este autor, gue la no existencia de
marcas en los pueblos del AndShuac, encuentra explicacién en el hecho de =~
que las transacclones mercantiles se efectuaban por medio de géneros, por
lo que no se especificaba, individualizaba ni indicabe el origen de lag -
mercaderias para distinguirlas; por otra parte, la carencia de moneda (en
su acepcién actual), y el empleo de ciertos artficuloes como sustitutives -
de aquélla, hacen pensar que no eran afectos al empleo de signos o medios
materiales distintivos de las mercancias entre Bi.

2.~ EL MEXICO COLONIAL.

Durante la etapa colonial, naturalmente —-
nuestra Nacién se rigié en esta materia por el Derecho Espaflol, por lo -~
que no existid en ese tiempo ninguna disposicién legislativa Mexicana en-

relacién con las marcas.

Sin embargo, resulta conveniente, hacer re
ferencia por lo menos a slgunos primeros ordenamientos legales hispanos =
que cobraron vigencia en México en aquella época. As{, por ejemplo, Sonia
Mendieta R., (39) hace referencia a la ordenanza 26, dictada por Herné&n -
{37) Rangel Medina David, ob. cit. P. 5 y SS.

{38) Nava Negrete Justo, ob, cit, P. 4 y SS,
{39) Citada por Nava Negrete Justo,ob. cit. P.8 y SS.
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Cortés en 1525, quien dispuso que todos los traedores de ganado de cual--
quier género, debian tener un hierro o sefial para marcar su ganado, de-~-—

biéndolo de registrar ante el escribano del Cabildo, hierro &ste que no -

podia ser modificado sin la autorizacién corr diente, agregénd que
el que no tuviere hierro o el qus lo tuviere pero no lo registrase y el -
que habiéndolo registrado pero lo modificara sin autorizacidén, deberian -

pagar como pancién S0 pesos de oro, para aplicarlos a las cobras piblicas.

Rangel Medina (40), por su parte hace men-—
cidn al Reglamento y Aranceles Reales para el comercio libre de Espaila e-
Indias del 12 de octubre de 1778, que se refiere al uso de marcas obliga~
torias, desprendiéndose de la cbra "El Arte de la Platerfa en México", --
que las piezas de plata debfan llevar 3 marcas, la marca del quinto real,
que comprueba el pago de impuestos, la marca del ensayador, que indica la
ley del metal o kilataje y la marca del artista junto con su nombre.

3.~ ETAPA DEL MEXICO INDEPENDIENTE.

Consumada la Independencia de México de la
Corona Espaficla el 24 de Agosto de 1821 con la firma de los tratados de -
Cérdoba, siguid para México una natural desorganizacidén social, polfitica~
y econbémica, y no fue, sino hasta el 16 de mayo de 1854, durante el régi-
men Santa Amista, cuando se promulgd el Primer Ordenamlento legal Nacio-—
nal (Cédigo de Comercio de 1854), que regulé la materia marcaria, aunque-
s8i bien no de manera especi{fica, no por ello deja de constituir el antece

dente legislativo mexicanoc mas préximo que se ocupd de nuestra materia.
a) CODIGO DE COMERCIO DE 18%4.

El Cédigo antes sefialado, nos dice Manti--
lla Molina (41), su elaboracidn fue encomendada por Ignacic L&pez de San-
ta Anna & una comigidén presidida por Don Teodosio Lares y debide a las vi-
cisitudes de la politica tmperante en esa época, tuvo una vida efimera, =
cuya vigencia terminé el 9 de Agosto de 1855, al triunfar la Revoluciéne
de Ayutla, esto es, al caer el régimen Santa Annista, a lo que presidié -

(40) Rengel Medina David, ob. cit. P, 8 y SS.

{41) Mantilla Molinn Roberto L., Derecho Mercantil, Edit. Porria, S.A., -
19 Edicién, México, 1979, Pégs. 14 y SS.
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un espiritu de destruccién de dicho régimen y entre ello el desconocimien
to a aquéllos ordenamientos legales expedidos por Santa Anna, verbigracia;
el cédigo en comento, sin embargo, la abrogacién de dicho cddigoe fue mera
mente de heche, pues sus disposiciones siguieron aplicéndose hasta el 19-
de julio de 1884, dado que al dia siguiente entrd en vigor un nuevo orde—
namiento légﬂl. de cuyo estudioc nos ocuparemos posteriormente.

El Cédigo de Comercio de 1854, nos aclara-

'P‘i.a'vi 'egrété “{42), no contiene digposiciones que regulen de manera especi
fica‘a-las ‘marcas,-sino que solo en algunos artfeulos del mismo se hace —

‘referencia a ellas.

R : Ahora bien, de conformidad con los precep-
‘tos 125, 137, 138, 189-6, 276-1, 318-2, 500, 525, 609 y 638 del Ordenami-
‘ento legal en cita, las marcas significaban un medio de prueba de propie-
dad para los dueflos de mercancfas, as{ como también, su empleo constitufa
un medio de contrel y garantia en la circulacién de las mercancfas corres
pondientes.

Por otra parte, la proteccién legal del de
recho al uso exclusivo de una marca, no era lo suficientemente efectivo -
en aquella época, pues aclara el autor cuya obra seguimos, que, aunque -—
se molfa presentar n depdsito el registro de una marca ante la Secretarfa
de Fomento, Colonizacién e Industria, la misma no las protegia, dado que el-
poder judicial de ese tiempo, asumié el criterio consistente en que no ——
existiendo en la Repiiblica Mexicana Legislacién especigl sobre marces, és
tas debian mientras tanto, regirse por los preceptos de la Propiedad Litg
rarfa y Artistica, con la cual guardaban una gran analogifa. En tal virtud,
los titulares de marcas, no obstante depositarlas ante una determinada Se
cretarie de Estade, tenian que acudir ante la jurisdiccidén de la Propie--

dad Literaria y Artistica para asegurarse el uso exclusivo de sus marcas.
b} CODIGO DE COMERCIO DE 1884

Como consecuencia de la reforma realizada-
mediante la ley de 14 de diciembre de 1883, a la fraccidn X del Articulo-

72 de la Constitucidn Mexicana de 1857, se elabord con caricter Federal -

(42) Nava Negrete Justo, ob. cit. PAgs. 43 a 45,
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nuestro segundo Cédigo de Comercio, el cual entrd en vigor el 20 de Juiio
de 1884. (43)

La caracter!sticn primordinl del Orderamien-
to. legal en cita, en relacién con.la materia marcaria, radica en que en
dicho cédigo se incluye un capftulo especial v‘:itulado "De la Propledad -~
Mercantil" en el cual se regula por prlméra vez en nuestro pais de manera
especifica a las marcas, lo cual no h.{'éu ‘el‘.‘C6digo ‘de Comercio de 1854 an-
tes comentado. i ‘

Ahora blen, ‘el capftulo especifico ya alu=-
dido del Cédigo de Comercic de 1884, reconocia el derecho de los interesa
dos respectivos de utilizar una marca para distinguir sus productos co-—-
rrespondientes de otros de su misma especie o clase.

El aludido Cédigo, a diferencia de su ante
cesor, pracisé con claridad que para adquirir el derccho al uso exclusive
de una marca, debfa depositarse previamente ante la entonces Secretarfa -~
de Fomento, la cual concederfa la titularidad respectiva, siempre y cuan-
do la marca correspondiente no hubiera sido usada o adoptada por otra per
dgona, siendo otro requisito indispensable el que la marca solicitada no -

resultara semejante a otra con el fin de no defraudar intereses ajenos.

Por otra parte, conforme al ordenamiento -

legal en estudio, podfan constituir una marca, el nombre del fabricante

o

el de su razém social, el nombre de su establecimiento, el de la ciudad

o

localidad en que haga la fabricacidén de los productos respectivos, tam-—

bién podfan registrarse como marca, las iniclales, cifras, letras, divi--
sas, dibujos, cubiertas, contrasefias o envases, todo ello dotado de un ca
récter especial, es decir, particular que lograra individualizar los pro-

ductos reepectivos de los competidores.

Asimismo, para garantizar el derecho al -~
usc exclusive de una marca, €l Articulo 1441 del Cédigo en estudio seflald
las hipd&tesis respectivas en las cuales existia usurpacién de marca, lo -
cual ocurrfa en los siguientes casos: Cuando se usara una marca igual a -
otra; cuando resultara gran analogia, porque las palabras mas importantes

{43)Mantilla Molina Roberto L., ob. cit. P&gs. 15y 16.
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de una marca se repitiesen en otra; cuando la nueva marca y dada su redac
cién pudiera confundirse con la otra; cuando las diferencias entre dos ——
marcas fueran meramente gramaticales y cuendo la marca consistiera en di-

bujos o pinturas, &stos fueran tan parecidos que produjeran una confusidn

Las perscnas que incurrieran en las ante——
riores hipétesis, ademés de estar obligadas al pago de dafios y perjuicios
se hacian acreedorea a las sanciones establecidas en el Cédigo Penal: vi--—
gente en esa época, del cual nos ocuparemos a continuacidn. -

¢} CODIGO PENAL DE 1871

Desde el aflo de 1862, nos dice Castellanos
Tena (44), habia sido designada una comisidn en la capital del pai{s para-
la redaccién de un proyecto de C8digo Penal, cuyos trabajos fueron inte—-
rrumpidos por la intervencidén Francesa durante el imperio de Maximiliano;
8in embergo, para 1868 se form6é una nueva comisién, integrada por los See
fiores Licenciados Antonic Martinez de Castro, José Ma. Lafragua, Manuel -
Ort{z de Montellano y Manuel M. de Zamacona, cuyc trabajo fructificé hag
ta el 7 de diciembre de 1871, fecha en la cual fue aprobado el proyecto -
de CSdigo Penal respectivo,que comenzd a regir para el Distrito Federal y
Territorio de la Baja California en materia comin y para toda la Repuabli-
ca en Materia Federal, el 1° de Abril de 1872,

Este ordenamiento es conocide en la doctri
na como C&digo Penal del 71 o Martinez de Castro, mismo que en los articu
los que enseguida seflalaremos,sancionaba el uso indebido y falsificacién-
de sellea, punzones y marcas oficiales y de particulares, imponiéndose ra

ra ello las siguientea penas.

ARTICULO 700.~ Se castigaré con un afic de prisién y multa de 50 a 300 pe=
sos, para el que falsifique el sello, marca,contrasefa, --
que alguna autoridad use para identificar cualquier objeto

o para asegurar el pago de algin impuesto.

ARTICULO 701.~ Se castigard con arrestc mayor y multa de segunda clage --
{ad) Castellanos Tena Fernando, Lineamientos Elcmentales de Derecho Penal,
Edit. Porrda, S.A., 11 Edicidn México,1977, P. 46,
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(45)713 falsificacidn del selle de un particular, o de un-
sellé. marca, estampilla o contrasefia de una casa de comer
cio o de un establecimiento privado de banco o de indug—--
tria.

La misma pena se impodrd al que haga uso de dichos sellos,
marcas, contraseiias o estampillas falsos y al que emplee -
los verdaderos en objetos falsificados para hacerlos pasar
como leg{timos.

ARTICULO .702.~ Se castigaré con la mitad de las penas que seflalan los ar-
o ; tfculos que preceden de este capftulso, al que procuréndose
los verdaderos sellos, punzones, marcas, hacen un uso inde

bido en prejuicio del Estado, de una autoridad o de un par

ticular.

ARTICULO 708,- Se castigarf con tres meses de arresto al que ponga en un-
. efecto de industria el nombre o la razén comercial de un -
fabricante diversc del que lo fabried,
Esa misma pena, se impodrd a todo comisionista o expende--
dor de los efectos suscdichos, que o sablendas las ponga -
en venta.

Ahora bien, el Cédigo Penal en comento, 8i
bien estuvo vigente hasta el 14 de diciembre de 1929, las dibposiciones 15
gales antes transcritas fueron expresamente derogadas por 15 Ley de Mar--
cas Industriales y de Comerclo de 1903, {46) como se desprende claramente
de su Artfculo 82 transitorio.

d) CODIGO DE COMERCIO DE 1890.

Del 7 al 13 de octubre de 1883, se publicéd
en el Diario Oficial de 1la Federacifn el Cédigo de Comercio cuyo estudio~

(45) El arresto mayor conforme al artfculo 124 de dicho C4digo consistia
en prisién d2 uno a once meses y de acuerdo al Articulo 112 del mis-
mo ordenamiento 1la multa de segunda clase consistia en pena pecunia=-
ria de dieciseis pesos a mil.

(46) Publicada en el Diario Oficial de la Federacién de 2 de septiembre -
de 1903,
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nes ocupa, mismo que con sus respectivas reformas nos rige actualmente.
Egte‘cédigo. entrd en vigor a partir del 1° de enero de 1890, como clara-
mente se desprende de la lectura de su artfculo PRIMERO TRANSITORIC.

Ahora bien, ‘el aludido ordenamiento legal-
no contiene regulacidn eepecifica en materia marcaria, debido a que para-
lelamente a dicho Cédigo, entrd en vigor la Ley de Marcas de Fébrica, so-
bre el cual abundaremos en el punto que precede.

No obstante lo anterior, la referencia ex-
presa al Cédigo de Comercio de 1890, se debe a que el mismo es de capital
importancia, pues, su articulo CUARTO TRANSITORIO, dercga de manera preci-
sa a las leyes mercantiles preexistentes y con ello la regulacién marca--
ria de esa época, preparando de esta forma el sendero para la entrada en-—
vigor de una nueva legislacién especifica que regiria especialmente a las
marcas, como lo es la ley que enaeguida seflalaremos.

e) LEY DE MARCAS DE FABRICA DE
28 DE NOVIEMBRE DE 1889.

La presente ley, se conforma por 19 artic_l.l
los y dos transitorios, y entré en vigoer a partir del 1° de enero de 1889.

Sobre el particular, Nava Negrete (47} nos
dice que Bi bien dicha ley pudiera parecer incipiente, su importancia ra-
dica en que constituye el primer ordenamiento legal que reguld a las mar-
cas de manera especifica, ea decir, sin Incluir en sus disposiciones nin-
guna otra materia, rescatandc de ésta forma a la legislacién marcearia del
dmbito mercantil que anteriormente venfa rigiendoc a nuestra materia.

El ordenamiento legal en comento define a-
la marca en su articulo Primero de la siguiente manera: 'Se considera co
mo marca de fébrica, cualquier signo determinante de la especialidad para
el comercio de un producto industrial®. En su articulo tercero, prohibe=
el registro como marca de colores, locuciones, designaciones y formas que

no constituyan signos determinantes de la especialidad del producto, agre

{47) Nava Negrete Justo, ob. cit. P. SO.
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gando que’en ningdn casio. el signn;eiegido como marca:podré ser contrario-
a la morel. By - .

. Por lo que se féflere a la 1mitac16n de --
marcés, el Articulo 16 fraccién II de la ley en cita, nos dice: Existe -
falsificacién de merca de fdbrica, cuando la imitacidn sea de tal natura-
leza que, presentando una identidad casi absoluta en el conjunto, aunque=-
no en clertos detalles, sea susceptible, la marea, de confundirse con. ——-
otra legalmente registrada".

Por su parte, el Artfculo 17 del ordenami-
ento legal en comento, considera como culpables del delito de falnifipé--’

eién, cualquiera que sea ¢l lugar en que se haya cometido, a los que hu-=-..:

bieren falsificado una marca y a los que hubleren hecho uso de ella, siem
pre que se aplique a objetos de la misma naturaleza industrial o mercan--—
til.

La sancibén para estos mspectos Be contem--
pld en el Articulo 18 de la propia ley, remitiéndose a las penas estable-
cidas en el Cédigo Penal de 1871 ya comentadas.

La Ley de Marcas de Fibrica estuvo en vi--
gor hasta el 30 de¢ scptiembre de 1903, pues el 1° de octubre del mismo --
afio, entrd en vigor un nuevo ordenamiento legal que ademés de abrogar a -
la ley en estudio, también dejé sin efectos las sanciones penales que con
templd el CSdigo punitivo respectivo ya mencionado.

f) LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE
COMERCIO DE 1903.

Mediante Decreto Presidencial de 25 de A--
gosto de 1903, fue expedida la ley cuyo estudic nos ocupa, misma que en--

trd en vigor a partir del 1° de octubre de 1903,

El Articulo Primero de esta ley define a -
la marca como el signo o denominacidn caracterfstica y peculiar usado por
el industrial, agricultor o comerciante en los articulos que produce o ex
pende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia.
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Esta ley considera como materia de regis—-—
tro de manera enunciativa y no limitativa a los nombres bajo una forma —-—
distintiva, las denominaciones,etiquetas o marbetes, cubiertas, envases o
recipientes, timbres, sellos, vifietas, orilloa, recamados (bordados), fi-
ligranaa, (dibujos o seflales en el papel que se ven por transparencia), -
grabados, escudos, emblemas, relieves, cifras (signos o monogramas}, divi
sas (seflales visibles para distinguir alguna cosa),

Asimismo, el Artfculo %° de dicha ley, pro
hibié el registro como marca de nombres o denominaciones genéricas y de -
los signos contrarioe a la moral y buenas costumbres., Tampoco considerd -
sptos a registro como marca las armas, escudos o emblemas nacionales, de—
lo8 Estadog de la Federacidén, Ciudades Nacionales o Extranjerss, sin el -
consentimiento respectivo. De igual forma, se prohibid el registro de nom

bres, firmas, sellos y retratos de particulares sin su consentimiento.

El Articulo 15 del Ordenamiento Legal en ~
cita, estableci6 que el registro de una marca serfia nulo cuando se hubie-
ra hecho en contravencidn a las disposiciones de dicha ley o de #u regla-
mento o cuando la marca haya sido registrada con anterioridad por otra ——
persona, 8i ese registro (el anterior) tiene mas de dos aiios o sl tenien-
do menos de dos aflos, se ha hecho con mejor derecho.

Por su parte, el Articulo 18 de la Ley de-
1903, contempld la sancién de uno o dos aflos de prisién y multa de cien a
dos mil pesos o una u otra pena a juicio del juez, al que ponga en log§ ==
efectos que fabrica o expende,una marca ya registrada para amparar articu
los similares, en la misma pena incurrirfan aquéllos que emplearen en sus
productos una marca que por sus ceracter{sticas se confundiera a primera-
vista con otra legalmente reglstrada, ademds de estas penas, conforme al-
Artfculo 29 de dicha ley, el duefio de la marca legalmente registrada te--
nia el derecho de exigir el pago de dafios y perjuicios en contra ds quie-

nes usurparan su marca.

La presente ley estuvo vigente hasta el 3i
de diciembre de 1928, pues al dfa siguiente entré en viger la ley que en-
seguide seflalamos.
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g) LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES
COMERCIALES DE 1928.

Por Decreto publicado en el Diario Oficial
de la Federacién de 27 de julic de 1928, el Presidente Pluterco Elias Ca-
lles, expidlé la ley antes mencionada, misma que entrd en vigor a partir-—
del 1° de Emero de 1929, derogande asi a la Ley de Marcas Industriales y-
de Comercio de 25 de Agosto de 1903.

Conforme al articulo segundo de la presen-—
te ley, podian constituir una marca los nombres bajo una forma distintiva,
las denominaciones y en general, cualquier medio material que Bea suscep-—
tible, por sus ceracteres especlales, de hacer distinguir a los cbjetos a

que trata de aplicarse, de las de su misma especie o clase.

El Articulo 7° de ésta ley, prohibié el re-
gistro como marca, ademis de las restricciones contempladas en el Articu-—
lo 5° de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio dc 1903, de los enva
ses del dominio plblico o de uso comin, de las marcas que puedan inducir-
& error al piblico consumidor sobre la procedencia o que indiquen la pro-
cedencia de los productos, excepto que se trate de lugares de procedencia
de propledad privada, siempre y cuando se tenga el consentimiento del due
flo respectivo.

Por lo que se refiere a marcas sBemejantes,
el Articulo 39 fraccidén IV de la ley en estudio,contemplé la posibilidad-
de nulificar una marce cuando por error o diferencia de apreclacién se --
lleve a cabo un reglstro existiendo en vigor otro que se considere inva-
dido por tratarse de una marca que se confunda con la anterior. En tal ca
s0, el Departamento de la Propiedad Industrial, de oficio o a peticién de
parte, declarara nulo el segundo registro; siempre y cuando la accién co-
rrespondiente se haga valer dentro de los 5 afles siguientes a la publica-

cién del segundo registro en la gaceta oficial.

En cuanto a las sanciones por el uso de --
una marca semejante a otra en gradoe de confusidn, el Articulo 73, Sepundo
parrafo establecié: Se castigard con 1 a 2 afios de prisién y multa de 100
a dos mil pesos o una u otra pena, a juicic del juez, al que ponga a sus-—
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efectos una marca q\ie sea imitacién de la legalmente registrada, de tal -
modo que consideradas ambas en conjunto o atendiendo a los elementos que=

de ésta Ultima hayan sido reservados, puedan confundirse tna con otra.

Ahora bien, la presente ley estuvo vigente

hasta el 31 de diciembre de 1942, ‘aiendo as!{ abrogada por. la ley aque ense §

guida comentamos. T ST T e

“"h) LEY DE’LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942.

El Ordenamiento legal cuyc estudio nos ocu
~pa_fue publicado en. el Diario Oficial de la Federacién de 31 de diciembre
; de 1942 v entré en vigor el 1° de Enero del aflo siguiente.

La presente ley establecis de manera espe.
cifica, como Bus antecesoras, cuales mon los signos o denominaciones que=-
eerfan susceptibles de mer registradas como marca, mencionando al respec-
to en el Artficulo 97 que pueden constituir una marca, los nombres bajo --
una forma distintiva, las denominaciones y, en general, cualquier medio -
material que sea susceptible, por sus caracteres eapeclales, de hacer di_s_
tinguir los objetos a que se aplique o trate de aplicarse, de los de Bu -
misgma especie o clase, asimismo, conforme a dicha ley serian también ap--
tas a registro las razones sociales de los comerciantes, cuando no sean =
descriptivas de los producteos que vendan o de los giros que exploten, y -
los emblemas distintivos de sus establecimicntos aplicados a las mercan—-—

ci{as que vendan.

Por otra parte, el Artficulo 105 de dicha -
ley, prohibié el registro como marca de nombres propios, técnicos o vulga
res de los productos, las denominaciones genéricas y de uso comin en el -
pafs {fraccionegs I y II); los envases del dominio piblico o se hayan he--
cho de uso comin en México y en general aquellos que carezcan de origina-
lidad (fraccién 111); las figuras, dencominaciones o frases descriptivas -
de 10s productos que traten de ampararse como marca, incluyendo los adje-
tivos calificativos y gentilicios (fraccién IV); los colores aislados ---
(fraccidn VY; todo lo que sea contraric a la moral,a las buenas costum-—-
bres, a las leyes pronibitivas y todo aqueilo que utienda a ridiculizar —--

personas, ideas u objetos dignos de consideracién (fraccidn VI); las ar--
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mas, escudos y emblemas naciocnales y extranjeros sin el consentimiento =-
respectivo y el emblema de la cruz roja (fracciones VII, VIII y X}; nom==
bres, firmas, sellos y retratos sin autorizacién de los interesados (frac
cién IX); palabras de lenguas vivas extranjeras, denominaciones geogr&fi-
cas proplas o vulgares, las denominaciones o signos que sean susceptibles
de inducir a error al piblico consumidor sobre la naturaleza, cualidades-
u origen de las mercancias (fracciones XI, XII y XIII); una marca que sea
iguael o tan parecida a otraz anteriormente registrada en forma tal que pue
dan confundir al publico consumidor {(fraccién XIV).

A las fracciones antes mencionadas se sumd
una mas, creada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa--
cién de 16 de diciembre de 1966, consistente en que no seria apto a regis
tro el emblema del Comité Oli{mpico Internacional y los elementos que lo -
integran, as{ como las denominaciones olimpico, olimpiadas y juegos olim=-
picos.

Por lo que respecta a marcas semejantes, -
la Ley de la Propiedad Industrial contempld en su Articulo 200 fraccién V
la posibilidad de nulificar una marce cuando por error, inadvertencia o -
diferencia de apreciacién se lleve a cabo un registro, existiendo en vi-
gor otro que se considere invadido por tratarse de una marca que se con--

funda con la anterior.

Sin embargo, la accién de nulidad en comen
to debfa hacerse valer dentro del término de 3 afios contados a partir de-~
la fecha de publicacién de la segunda marca en la Gaceta de la Propiedad-
Industrial, pues de lo contrario quedaria firme la marca respectiva.

Asimismo, el Articulo 255 de la Ley en es—
tudio, sancioné con prisién de tres dins a dos aflos y multa de diez a dos
mil pesos, o una sola de éstas penaé a juicio del juez, al que ponga en -
sus efectos una marca que sea imitacién de la legalmente repistrada para-
amparer productos similares, de tal modo que consideradas ambas en conjun
to o atendiendo a los elementos que de ésta Gltima hayan sido reservados,
puedan confundirse una con otra.

La Ley de la Propiedad Industrial, estuvo-
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vigente hamta el 10 de febrero de 1976, pues al dia siguiente entrs en vi

gor 1a Ley'de Invenciones y Marcas.
i) LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

Por Decreto publicado en el Diario Oficial
de 1a Federacién de 1Q de febrero de 1976, se expidié la ley cuyo estudio
noé ocupa, misma que fue reformada por Decretos Presidenciales publicados
en la citada fuente informativa los diaes 29 de diciembre de 1978, 31 de -
diclembre de 1981 y 16 de enero de 1987.

El Articuloc 87 del ordenamiento legal en -
comento reconcce a las marcag de productos y de Bervicios, definjendo a =
las primeras como aquellos signes que distinguen a los articulos o produc
tos de otros de su misma eBpecle o clase, las segundas, son definidas co-

mo signos que distinguen un servicio de otro de su misma clase o especie.

Por su parte, el precepto 90 de dicha ley,
seflalaba que podfan constituir una marea: las denominaciones o signos vi-~
sibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible =
de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de --
aplicarse, frente a los de su misma especie © clase, igualmente, podfan -
constitulr una marca: loa nombres comerciales y las razones sociales o de
nominaciones sociales, siempre que no quedaran comprendidas en alguna de-

las prohibiciones previstas en la ley en estudio.

En este sentido, el artfculo 81 del mencig
nado cuerpo normativo, prohibié el registro como marca de;

I.- Las denominaciones o signos no distin-

tivos.

11.-Los nombres propios, técnicos o de uso
comin de los productos o servicios que pretendan ampararse con la marca,-
as{ como aquellas palabras que se hayan convertido en la designacién usual

o genérica de los productos o servicios a amparar.

I1I.- La figura de los envases que sean --
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del dominio’ publico n que se hayan hechn de uso comun Yy en general ague--

lles que carezcan;da

a ol 151 lidad que los™ diatingan técilmente.

ductos' o la'impugsta
o por éq’fuhc16n indu r.

A”deacriptivaa de los pmductos o servicioa que tx‘acen de’ protegerse como =
marca. | " -

V1i.- Las letras, nimeros y colorés aiéla-—
dos.,

VII.- Las que reproduzcan o imiten sin au-
torizacién escudos, banderas y emblemas de cualquier Pafis, Estado, Munici
pio o cdivisiones politicas, ae{ como las denominaciones y siglas de orga-
nizaciones internacionalea, gubernamentales, intergubernamentales noc gu--—
bernamentales o de cualquier otra organizacidn reconocida oficialmente, -

asl como la designacién verbal de los mismos.

VIII.~ Las que reproduzcan o imiten signos
o punzones oficlales de control y garantia adoptados por un Estado, sin =
autorizacidén de la autoridad competente.

1X.- Las gue reproduzcan o imiten monedas,
billetes de banco y otros medios oficiales de pago nacionales o extranje-

ros o lam monedas conmemorativas.

X.= Las que reproduzcan o imiten condecora
ciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, congresos, --—

eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente.

XI.- Los nombres, seudénimos, firmas, se--—
llo8 y retratos de personas, sin su congentimients o, si han fallecido, -
de sus ascendlientes o descendientes,

XII.- Los titules de obras literarias, ar-
tisticas o clenti{ficas y los personajes ficticios o simbdlicos, salvo --
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con el consentimiento de su autor,asi como los personajes humancs de ca--—

racterizacién, si no se cuenta con su consentimiento.

XIII.- Las palabras silmples © compuestas -
de lenguas vivas extranjeras y las construidas artificiosamente de modo =
que por su grafismo o fonética parezcan voces extranjeras, cuando la mar-
ca se solicite pera aplicarse a artfculos o servicios que el solicitante-
p}-odh'zca o preste exclusivamente en el pais o en cualquier otro de habla-
espafidla.

Esta fracci6n fue derogada por el articulo
Primerc del Decreto de Reformas a la Ley de Invenciones y Marcas, publica
do en el Diaric Oficial de la Federacién de 16 de enero de 1987.

XIV.~- Las denominaciones geogrAficas, pro-
pias o comunes, as{ como los gentilicos, nombres y adjetivos, cuando indi
quen la procedencia de los productos o servicies y puedan originar confu=-
Bién en cuanto a su procedencla, as{ como las denominaciones de poblacio-
nes o lugares que se caractericen por la fabricacién de ciertos productos

para amparar éstos.

XV.- Los mapas, excepto si corresponden al
pafs de origen o lugar de procedencia de los productos o servicios que --

aquellas distingan, slempre que en este pais estuviesen registrados.

XVI.- Las denominaciones, Bignos o figuras
ausceptibles de engafiar al piblico o inducirlo a error, por contener fal-
sas indicaciones sobre la naturaleza, origen, componentes o cualidades de

los productos o servicios que pretendan amparsr.

XV1I.- Lag denominaciones o signos que con
forme a otras disposiciones legales, no sea posible utilizar para fines -
comerciales, o por razones de interés piblico la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial considere inconveniente registrar.

XVII1l.- Todo lo que sea contrario a la mo-
ral, a las buenas costumbres, al orden piblico y aquello que tienda a ri-

diculizar ideas o personas.



a7

B XIX.- Las dehominacioﬁeg ighos iguales-
o Bemejantes a una marca, que la Secretaria-de ’Cqmer'cix.o y Foménto Indus--
trial estime notordiamente conocida en México,"'paray 'protegei' los mismos-
o similares productes o servicios, o bien :q\;le sean susceptibles de crear-

confusién en forma tal, que puedan induci'rfpl plblico a error,

XX.- La traduccién a otros idiomas de las-
palabras no registrables. :

. XXI.- Una marca que sea idéntica a otra, -
anteriormente registrada y vigente, para amparar los mismos productos o -
servicios, ain cuando sea solicitada por el titular de la registrada o -
con el consentimiento de éste.

XXII.- Una marca que sea semajante a otra-
ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos 0 -’

servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior.

XXIII.- Una marca que sea idéntica o seme-
Jjante, en grade de confusién, a un nombre comercial aplicado a los mismos
o similares serviclos, que se presten en el establecimiento cuyo nombre -

comercial se haya usaedo con anterioridad.

Por lo que se refiere a las marcas semejag'
tes, el Articulo 147 {raccién VI, de la ley en estudio,seflalé que serfa -
nulo el registro de una marca cuando por error, inadvertencia o diferen——
cia de apreciacitn, se haya otorgado el registro existiendo en vigor otro
que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o seme
Jante en grado de confusién y que Be refiera a servicios o productos igua
les o aimilares.

Asimismo, el Art{culo 210 incieo b) frac--
cidén 1I de la ley en cita,.seflalé que constitufa infraccién administrati-
va el ugar una marca parecida en grado de confusién a otra registrada, si
dicha confusién ha sido declarada por la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial, para amparar los mismos © similares productos o servicios que
los protegidos por la registrada.
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La sancién para aquellos que incurrieran -
en alguna infraccidén administrativa, como es, entre otros casos, el usar=-
una marca semejante en grado de confusién a otra registrada, segin el Ar-
tfculo 225 de la ley en estudio, podfa consistir en multa hasta por el im
porte de diez mil veces el salario minimo general vigente en el Distrito-

Federal, clausura definitiva o arresto administrativo hasta por 36 horas.

Por otra parte, el ordenamiento legal en -
esizudlo estuvo vigente hasta el 27 de junio de 1991, siendo abrogada por-
la fraccién I del Artfculo SEGUNDO TRANSITORIO de la Ley de Fomento y Pro
teccién de la Propledad Industrial, que nos rige actualmente.

J) LEY DE FOMENTO Y PROTECCION
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Con fecha 27 de junio de 1991, se publicé-
en ¢l Diario Oficial de la Federacién la Ley de Fomento y Proteccidn de =
la Propiedad Industrial, la cual entrd en vigor a partir del dfa siguien
te de su publicacién.

La ley en comento se conforma por 227 m-c_s_
culos y catorce transitorios, divididos en siete titulos. El primer titu-
lo, de un solo capitulo, hace referencia a las disposiciones generales .-
objetivos, directrices y acciones que efectuard y promoverd la Secretar{a
de Comercio y Fomento Industrial en materia de Invenciones y Marcas (Ar
tfculos 1 a 8). El1 tftulo segundo regula en siete capitulos a las Paten-
tes, Modelos de Utilidad y Diseflos Industriales {Artficulos 9 a 81). El -
t{tulo tercero en un solo capitulo hace referencia a los secretos indus--
triales {Artfculos 82 a 86). £l titulc cuarto, conformado por siete capi-
tules, reguln a las Marcas, Avisos y Nombres Comerciales (Artficulos 87 a-
155). El titule quints, regula en dos copfitulos a la Denominacién de Ori-
gen (Artfculos 156 a 178). El tftulo sexto se refiere a los procedimien«
tos administrativos contemplados por la Ley de la Materia (Articulos 179-
a 202}, Por dltimo, el titulo séptimo regula en tres capitulos a las ins-
pecciones, infraccicnes y sanciones administrativas y a los delitos rela-

cionado todo ello con los derechos que otorga la presente ley.

Ahora bien, el Articulo 8% de la ley en es
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tudio, seflala que pueden constituir una marca, édemés de las dos hipﬁte--
8ia contempladas por la Ley de Invenciones y Marcas;:las formas tridimen=—
gionales y el nombre proplo de una persona fisica, siempre que no exista-
un homdnimo ya registrado coma marca, no obstante 1o anterior, cabe acla-
rar que ésta Gltima disposicién que corresponde a la ‘fraccién IV del Arti
culo 89 de la vigente ley, retoma parcialmente el contenido del precepto
133 de la ebrogada Ley de Invenciones y Marcas.

Por otra parte, el Articulo 90 de la Ley -
-de Fomente y Proteccién de la Propiedad Industrisl, previene aquellos sig
nos que no son registrables como marca, de los cuales hablaremos con pre-

ciBlén en el capitulo terceroc de la presente tesis profesional.

Por lo que se reflere a las marcas semejan
tes, el articulo 90 del Ordenamiento Legal en estudio, sefiala en su frac-
cién XVI que no seré registrable una marca que sea idéntica o semejante -
en grado de confusién a otra marca ya registrada y vigente, aplicada a --
los mismos o similares productos o servicios, sin embargo, si podré regis
trarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud -
@8 planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios
aimileres.

Asimismo, la ley de la materia al referir-
se al uso de marcas semejanteg, tipifica como infraccién administrativa -
en la fracci6én IV del Articulo 213, el usar una marca parecida en grado -
de confusién a otra registrada, para amparar los mismos o similares prao-—-

ductos o servicios que los protegidos por la registrada.

La sancidn para aquellos que incurran en -
la infraccién edministrativa en comento, consistird en términos del Artj_
culo 214 de la Ley de la materia en: a) Multa hasta por ¢l importe de =-~-
diez mil veces de salario minimo general vigente en el Distrito Federal;-
b) Multa adicional hapta por el importe de quinientos dfas de salario mi-
nimo general vigente en el Distrito Federal, por cada dia que persista la
infraceién; ¢) Clausura temporal hasta por noventa dias; d) Clausura de!‘_&_

nitiva y e) Arresto administrativo hasta por 36 horas.

En este sentido, podemos decir que la Ley-
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de Fomento y ?roteccidn de 1a: Propiadad Industrial constituye el ultimo-

cuerpo” normativo de carécter 1egislativo que se ha expedido en nuestra ma

teria, mismo qua nos rige actualmente a parcir del 28 ‘de Junio‘de 1991. v
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CAPITULO III

FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA

1.- ACLARACION PREVIA

El derecho exclusiyo
de conformidad con la Legislacién Mexicana en”_ésv N
quirido primordialmente mediante dos. medios, que 8¢
mediante el REGISTRO de una marca,: pudiendo i:cncuxfr@

combinacién de ambos supuestos.
2.~ EL USO DE LA MARCA COMO FUENTE DE DERECHOS.

Conforme al Articulo 87 de la Ley de Fomen
to y Proteccién de la Propiedad Industrial, el derecho al uso exclusivo -
de una marca se obtiene mediante su registro en la Secretarfa de Comercio
y Fomento Industrial, sin embargo, esta regla general sufre una excepcién
al sefialar el Artfculo 92 del citado cuerpo normative que: El registro de
una marca no produciréd efecto alguno en contra de un tercero que de buena
fe explotaba en territerio nacional la misma marca u otra semejante en ——
grado de confusidn, para los mismos o similares productos o servicioa, —--
siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca, de manera -
ininterrumpida, antes de la fecha de presentacién de 1a solicitud de re—-

gistro o del primer uso declarado en ésta.

Como observamos, ¢l uso de una marca sin -
registro alguno, otorga ya al usuario respectivo por ese mero hecho,dos -
tipos de derechos, consistentes en:

a).- Una marca registrada no producirf —w-
efecto alguno en contra de quien demuestre haberla usado con los requisi-
tos y condiciones que establece el Articulo 92 ya comentado.

b).- El usuario de una marca no registrada
tiene a su vez el derecho de solicitar la nulidad de la marca registrada,
cumpliendo con las hipétesis legales previstas en los Articulos 92 y 151~
fracciones I1 y III de la ley en estudio.

En este sentido, resulta claro que el uso-
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de una marca sin registro alguno, constituye una fuente de derecho para -

obtener la titularidad exclusiva sobre la misma.

Sin embargo , Nava Negrete, al comentar el
tema que nos ocupa, sefilala que el derecho exclusivo a una marca basado en
la prioridad del uso, tlende a desaparecer, por los graves inconvenientes
que se presentan en la préctica, pues, afiade el nombrado autor, que:'es -
posible que el uso de una marca sea limitado o poco difundido dando lugar
con ello a que la marca respectiva sea conocida por unos cuantos consumi-—
dores, pudiendo ocurrir posteriormente que un terceroc use esa misma marca
para distinguir los mismos o similares productos o servicios, pero emple-
ando medios de comunicacién masivos para dar a conocer dicha marca al pi-
blico consumidor en general, invirtiendo para ese efecto fuertes cantida-
des de dinero y que por una decisién Jjudicial tuviere gque abandonar el —--—

uso de esa marca, simplemente por no haberla usado primero'. (ag)

3.~ EL REGISTRO DE LA MARCA
COMO FUENTE DE DERECHO.

Una vez registrada una marca, su titular -
adquiere el derecho al uso exclusivo de la misma, legitiméndolo asi legal
mente para impedir que terceros utilicen la misma marca u otra semejante-
en grado de confueidn, para distinguir los mismos o similares productos o
aservicios que aquella proteja.

Sin embargo, sl bien es cierto que el re--
gistro de una marca constituye la primordial fuente de derechos a su uso-
exclusivo, también cs cierto que el registro concedido per se, no garanti
za 8 Bu titular la consolidacién definitiva a ese derecho, puesto que, el
registro marcario correspondiente ain y cuando haya sido otorgado, puede-
ser nulificado por la autoridad competente en los sigulentes casos:

a).- Como ya vimos anteriormente, el usua
rio de una marca no registrada, en términos del Artfculo 151 fracciones-
I1 y III de la Ley de Fomento y Proteccidén de la Propiedad Industrial, =
puede ejercitar la accién de nulidad de una marcu registrada, en tal vir
tud, si la autoridad competente decreta la nulidad correspondiente por -

{48) Nava Negrete Justo, ob, cit, P,412.
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cumpl_!rse'los supuestos legales xﬁespecti\}us, ag.canéeléré lailp.ar.cn; regie-

trada y el usuario cuya accidn pi‘ospgré‘ . podbé‘rsolicipéh el registro de-
la-marca en pugna. ’ : A .

Ahora bien, la accién delnulidad de 1la map
ca‘regiatrada, deberd ser entablada en el plazo de cinco aflos en el caso-
de: la fracecién II del Articulo 151 de la Ley en cita o en el ‘término de -
un aflo en ‘1a hipdtesis contenida en la fraccién I1l de dicho articulo, --
plazos éstos contades a partir de la fecha de publicacién del registro im
pugnado, en la Gaceta de Invenciones y Marcas. Transcurridos estos térmi
nos sin que se haya promovido demanda alguna, la marca registrada es inim

pugnable y, por lo mismo, prevaleceréd sobre la marca anteriormente usada.

b}.~ En la préctica marcaria Nacional, se-
ha suscitado el problema del otorgamiento del registro de dos marcas idén
ticas o semejantes cn grado de confusidén, concedidas para amparar los mig
mos o similares productos o servicios, surgiendo as{ la colisién entre --

dos derechos.

En esta hip6tesis, el titular de la marca-
con mejor dereche de prioridad, puede solicitar la nulidad de la marca re
gistrada posteriormente, de conformidad con el Articule 151 fraccidén V de
la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial. En este caso,
la accién de nulidad respectiva debe hacerse valer dentro del término de-
5 aflos, contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicacién
del registro impugnado en la Gaceta de Invenciones y Marcas, tal como lo-
establece el Gltimo pérrafo del propio precepto legal en comento. Transcu
rrido éste término la marca registrada posteriormente queda firme si incu

rre en dicha hipdtesis.

¢).~ Pudiera ocurrir que la Direccién Geng
ral de Desarrollo Tecnoldgico de la Secretaria de Comercio y Fomento In--
dustrial, concedlera el registro como marca de una denominacidén genérica-
(49), en ésta hipdtesis, entre otras, el registro de una marcas podria ser
declarado nulo a peticidén de parte interesnda o de oficilo, tal como lo es
tablece el Articulo 188 de la Ley de Fomento y Proteccidén de la Propiedad
Industrial.

(49 Marca genérica; es el tnico término conocido y empleado por el pdbli-
co para designar las mercancias, Rangel Medina David, ob. eit.P.299.
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La accién de nuudad fundada en dichas hi—
pétesis,: puede hacerse valer en cualquier tiempo. cunforme al ultimo pé-- B
jrral‘u del Articulo 151 de la Ley de la Materie.

Como cbservamos, si bien as cierto que: el—
regiatro de una marca otorga @ su titular el derecho & su uso ext:Iusi\Io,
Vtambién es cierto que ese registro no consolida @eﬂnitivamente en todos-‘r
lo; VII:EBQB el derecho al uso de la marca correspondientﬁ. sino qu‘e. la mar
ca, ain y cuando haye sido registrada, puede ser nulificada en su mémen—
to por la autoridad competente para ello.

4.- MARCAS REGISTRABLES
Y NG REGISTRABLES.

Al abordar el tema que nos ocupa, Nava Ne-
grete (s50), nos indica con precisién que en las legislaciones marcarias
de diversos palses, no existe un criterio uniforme para calificar los aig
nos o medios materiales que pueden constituir una marca. De esta manera.-‘
exigten legislaciones que consideran como apto a registro cualquier signo
distintivo, d&ndose una conceptualizacidén general de los signos que pue——
den ger registrados como marca. Otro grupo de legislaciones enumeran limi
tativamente los signos que no pueden ser registrados como marca, a lo an-
terior se le nombra en la doctrina, sistema de eleccidn libre o restringi
do respectivamente.

Ahora bien, la ley Mexicana adopta un sis-—
tema de eleccién mixto, al establecer el Artfculo B3 de la Ley de Fomento
y Proteccién de la Propiedad Industrial que pueden constituir una marca -
lae denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, sus——
ceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen © ——

traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

En cuanto al sistema de eleccién restringi
da, la propia ley en cita en su Articulo 90, enumera los signos que no ——
son registrables como marca, de cuyo estudio nos ocuparemos oportunamente
previa la aclaracién que precede,

(50) Nava Negrete Justo, ob. cit. P. 419,
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Rangel Medina {51) al abordar el tema de -
las marcas no registrables, seflala con toda precisidn que exlsten tres —~-
causas que determinan la no regiatrabilidad de una marca, siendo éstas ==
las siguientes: V

a).~ Signos no registrables por carecer de‘
los requisitos esenciales o de vallidez.

. b).« Signos no registrables por ger ilici-
tos.
: ¢).= Signos ‘no registrables por ser engaiio
a08. :

. Atento a lo anterior, procederemos a sefia-
lar qué tiﬁo de marcas no son registrables conforme a la Ley de la Mate--—

“ria, p'or:iri’crui'rlr en’ las causss de no registrabilidad antes expuestas.

MARCAS NO REGISTRABLES POR CARECER DE
LOS REQUISITOS ESENCIALES O DE VALIDEZ.

Este tipo de signos distintives, nos dice
Rangel Medina, no son registrables por pertenecer al dominio pidblico, y -
por ello, no retnen las condiciones de existencia legal propin de las mar
cas, consistentes en que deben ser signos novedosos, distintivos y espe——
ciales (52).

De conformidad con el Articulo 90 de la ==
Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, no son registra—-—

bles como marca por incurrir en la causa de irregistrabilidad en comento:

1.- Las denominaciones, figuras o formas -
tridimengionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinémi-
ca, aun cuando sean visibles.

2.~ Los nombres técnicos o de usc comGn de
los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, asi como-
quellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las précticas comer--

{51) Rangel Medina David, ob. cit. Pégs. 296, 367 y 409.
(52) Idem P. 296.



»cialgs.;aé}hajan Eanv ido/’en iéldeQXgnaé;édxusual o genérica de los mis
mos, ; K

ib‘ S ; 3 3.- Las formss tridimensionales que sean =
del domlnio publico o que se hayan hecho de uso comin y aquellas que ca--—
:rezcan de originalidnd que 1as distinga fAcilmente, asf{ como la forma ===
:usual Yy corriente “de -los productoa ©.la impuesta por su naturaleza o fun-—
ci6n’ industrial.

B 4,- Las denominaciones, figuras o formas -
-tridimenslonales que, considerando el conjunto de sus caracteristicas, -~
sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse =-
como marca. Quedanrinclu(daa'en el supuesto anterior las palebras descrip
tivas o indicativas de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lu-

gar de origen de loa productos o la época de produccién.

5.~ Las letras, los nimeros o colores als-—
lados.

6.« La traduccién a otros idiomas, la va--
riacién ortografica caprichosa o la construccién artificial de palabras -

no registrables.

MARCAS NO REGISTRABLES POR SER
SIGNOS ILICITOS.

En relacidén a éate tipo de marcas, Rangel=
Medina indica que las mismas no son registrables por atacar el derecho --
ajeno o al orden plblico, quedando prohibido en consecuencla, cualquier -~
usc del signo respectivo asi sea en calidad de marca no registrada o como
elemento de ésta. (53)

Dentro de este tipo de marcas no reglstra-

bles se encuentran las siguientes:

A.- Las que reproduzcan o imiten, sin auto
rizacién, escudos, banderas o emblemas de cualguier pais, estado, munici--
plio o divisiones politicas similares, as{ como las denominaciones y si---
glas de organizacicnes internacionales, gubernamentales, no gubernamenta-
les o de cualquier otra organizacién reconocida oficialmente, as{ como la

designacidn verbal de log mismos,

(53) Rangel Medina David, ob. cit. P.368.
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B.= Lae que reproduzcan o imiten signos o-
sellos oficiales de control y garant{a adoptados por un estado, sin auto—
rizacién de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, mone--
das conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nhacional o extranje-
ro.

C.~ Las gque reproduzcan ¢ imiten los nof-=
bres o la representacidn grifica de condecoraciones, medallas u otros pre
mlos obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o -
deportivos, reconocidos oficialmente.

D.- Los nombres, seudénimos, firmas y re--
tratos de personas sin el consentimiento de los interesados o, si han fa-
llecido, de su cdényuge, parientes consanguineos en grado mas préximo o pa
rientas por adopcién.

E.- Los titulos de obras literarias, artis
ticas o cientificas y los personajes ficticios o simbélicos, salvo con el
consentimiento de su autor, cuando, conforme a la Ley de la Materia, éste
mantenga vigentes sus derechos; as{ como los personajes humanos de carac-

terizacién, si no se cuenta con su conformidad.

MARCAS NO REGISTRABLES POR SER
SIGNOS ENGANOSOS.

Al snalizar este tipo de marcas, Rangel Mg
dina, menciona que: "es inadmisible el registro de estas marcas, ya que -~
van en contra de la verdad, que siempre debe imperar en los signos distin
tivos, a fin de no provocar en el comprador ningin engafioc en cuanto al ~-
origen de las mercancf{as o de las propiedades y condiciones especiales de
las mismas", (54)

Dentro de éste tipo de marcas no registra-

bles, encontramos a las sigulentes:

A.~ Lag denominaciones geogridficas, pro-~--
pias o comunes, y los mapas, asi como los gentilicios, nombres y adjeti--
vos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan
originar confusidén o error en cuanto a su procedencia.

(54) Rangel Medina David, ob, cit. P,409.
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B,- Las denominaciones de poblaciones o lu
gares que se caractericen por la fabricacién de ciertos productos, para -

amparar estos.

C.- Las denominaciones, figuras o formas -
tridimengionales, susceptibles de engafiar al piblico o inducir a error, -
entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la-
naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pre
tenda amparar.

D.~ Las denominaciones, figuras o formas -
tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que la Secretarfa esti
me notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier produc
to o servicio.

E.- Una marca que sea idéntica o semejante
en grado de confusién a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mis-
mos o similares productos o servicios,

F.- Una marca que sea idéntica o semejante
en grado de confusién, a un nombre comercial aplicado a una empresa o esta
blecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante
sea la elaboracidn o venta de los productos o la prestacidén de los servi-
cios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comer
cial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentacién de la 80
licitud de registro de la marca o la de uso declarado en la misma,

5.~ PERSONAS FACULTADAS PARA SOLICITAR
EL REGISTRO DE UNA MARCA.

Independientemente de que una marca resul—
te o no registrable, 1o cual determinaréd en su oportunidad la autoridad -
competente, es conveniente conocer qué personas se encuentran facultadass

para solicitar el registro de una marca.

A este respecto, debemos decir que cual--~-
quier persona, sea ffsica o moral, de derecho pliblice o privado, nacional
o extranjera, se encuentra facultada para solicitar ¢l registro de una —-

marca.

8in embargo, debemos recordar que los sig-
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nos distintivos fueron institufdos exclusivamente para los industriales,-
comerclantes o prestadores de servicios, a efecto de que distingan sua ——
productoa o servicios de los de sus competidores, por lo tanto, 81 bien —
es cierto que cualquier persona puede Eolicitar el registro de una marca,
también lo es, que una vez concedida la misma, se tiene la obligacién le-
gal de usarla, so pena de que la marca respectiva caduque, en términos —-
del Articulo 130 de la Ley de Fomento y ProtecciSn de la Propiedad Indus-
trial.

En este sentido, una persona no industrial
ni comerciante, ni prestador de servicios, podrd solicitar el registro de
una marca, pero deberd asumir cualquiera de estas actividades en su opor-
tunidad, para mantener la vigencia de la marca que le fue concedida.

Aclarado lo anterior, debemos indicar ade-
més que el registro de una marca puede solicitarilo el propio interesado o
su representante legal, en este (iltimo caso, el apoderado debe acreditar-—
su personalidad en los términos del Articulo 181 de la ley antes invocada,
de lo contrario, la colicitud de registro de marca serd desechada, como -
lo previene el Articulo 180, in fine, de la Ley de Fomento y Proteccién -
de la Propiedad Industrial.

6.~ ANTE QUIEN SE SOLICITA EL REGISTRO
DE UNA MARCA.

Sobre el particular, el Articulo 113 de la
Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, nos dice que para
obtener el registro de una marca, deberd presentarse una solicitud por es
crito ante la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial.

Ahora bien, el 4rea especifica de la Secrg
tarfa antes mencionada ante la cuanl debe presentarse la solicitud de mar-
ca respectiva, es la Direccién General de Desarrollo Tecnoldgico, de con-
formidad con el Artfculo 17 fraccién III del Reglamento Interior de dicha
Dependencia, publicado en el Diaric Oficial de la Federacién de 16 de mar
%o de 1989.

En consecuencia, es ante la nombrada Direc
cién General donde debe presentarse la solicitud de marca correspondiente,
pudiendo presentarse también por medio del servicio postal, en cuye caso,
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la“fecha legal de 1a marca, sera aquella:en lél~qu ;

respectiva en las oficinas de la Sedretar!a d’eh Eﬁtedo en,c:on'{ento.( ‘

eciba;la solicitud’

7.= REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA.

La solicitud de registro de una marca debe
contener el nombre, domicilio y le nacionalidad del titular del registro,
as{ como el signo distintivo, es decir, si se trata de una marca neminati
va, innominada, mixta o tridimensional, especificéndose los productos o -
servicios que protegerfi, asi como la clase a la que pertenecen de acuerdo
con la clasificacidn internacional de marcas y servicios publicada en el-
volimen extraordinario No. XIV de la Gaceta de Invenciones y Marcas, pues
taen circulacién el 29 de septiembre de 1989.

Adem&s ,deberd indicarse en la solicitud si
la marca se ha usado o no, en caso afirmativo, se mencionard la fecha en-~ "
que empezé a usarse. ’

£n la solicitud de marca, deberd seflalerse
el lugar de ubicacién o domicilic del establecimiento en donde se usa o - -
usaré la marca respectiva, indicando si éste es industrial, comercialo de
servicios.

Igualmente, en la solicitud de marca res—-—
pectiva deberd indicarse s{ se reclama o no derecho de prioridad,

En casoc de que la soliclitud de marca se ——
tramite por conducto de mandatario, deberd indicarse el nombre y domici~—
1io de éste, asi como también debersdn anexarse los documentos respectives

que acrediten la personalidad del apoderado.

Por otra parte, en el recuadro respectivo-
de la soliclitud de marca, deben indicarse las reservas o caracteristicas-
que se deseen proteger, describiéndolas con precisidn, asimismo, se hara-
mencidén de las leyendas y figuras que no Sean reservables, ya sea por no-

querer rescervarlas o bien por no ser registrables.

Por altimo, a la solicitud de registro de-

una marca deberd acompaflarse el comprobante de pago de derechos que pre—-
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viene 'la Ley Federal de Derechos, por el estudio y tramite de la solici--~
tud de marca correspondiente, anexdndose ademés B ejemplares en blanco y-
negro o' a colores, en su caso, de la marca, tal y como se solicita a re--
g_iétfo;

Cubiertos estos requisitos, la solicitud -
de marca deberd presentarse ante la Direccién General de Desarrollo Tecnga
légico, quien la sellard de recibido indicendo la fecha y hora.de presen-
tecién, misma que serf, 51 se otorga el registro, la fecha legal de la --—
marca. Asimismo, se asentaré el nimero de folio de entrada y se le asigna
ré el nlmero de expediente de marca en tramite que le corresponda.

B.~ EXAMEN DE FORMA. (S5)

Presentada la solicitud de marca ante la -
autoridad competente, se turnard al Departamento de Examen Administrativo
de Marcas, en donde se procederd a realizar una revisidn de la solicltud-
y de los documentos anexados a la misma, para comprobar si los datos y dg
cumentos exhibidos se encuentran completos conforme a la ley y su regla——
mento, S§ los documentos y datos respectivos no estubieren en regla, se -
notificard al interesado o a su representante para que se haga la correc-—
cidn correspondiente, concediéndose para tal efecto un plazo de does meses,
de no cumplirse con lo solicitado dentro del término concedido, se consi-
derard abandonada la solicitud.

Sin embargo, si la solicitud cumple con -—
los requisitos consistentes en seflalar el nombre, nacionalidad y domici--
1io del solicitante, la denominacidén, figura o forma tridimensional que =
se pretende amparar, as{ como los productos o servicios a proteger y se -
anexa el pago de derechos correspondiente, en este Gnico caso, aunque no-
se cumpla con los restantes requisitos seflalados en el punto que antegede,
la fecha legal de la marca, sSerf la fechn de presentacién de la golicitud
de la misma, de lo contrario, si no se cumple con los 4 requisitos antes-
referidos, en tal hipétesis, la fecha legal de la marca sera el dia en —-
que se cumpla con los requisitos solicitados por la autoridad.

(55) Articulos 119 y 121 de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propie-
dad Industrial,.
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citud de marca respectlva. se turnaré la: misma ul aegundo examen. llama

do. de rondo. del: cual nos ocuparemos ‘a ccnt!nuacién.‘
9.~ EXAMEN D FONDO. (s6)

Satisfechos los requisitos legales del exa
men de forma, se turnard la solicitud de registro al Departamento de Dic-
tamén de Marcas, el cual procederd a realizar un examen de fondo, en el =
4que se verificard si la marca pretendida incurre en alguna de las diver--
sas hipStesis de prohibicidén de registro previstas por las distintas frac
clones del Artfculo 90 de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad=
Industrial. En caso afirmativo, se suspenderd el trémite de registro, no-
tificéndole al interesado cualquier impedimento que exista al respecto, -
concedifndole un plazo de dos meses para que manifieste lo que estime per
tinente. Si no se contestare la vista dentro del término otorgado, se ten
drd por abandonada la solicitud de registro.

Por otra parte, al darse contestacién a ~--
las objeciones planteadas por la autoridad competente, el interesado po--
dré modificar su solicitud de registro ¢ alegar lag diferencias que esti-
me pertinentes entre la marca pretendida y las anterioridades que le fue-
ron seflaladas, pudiendo esgrimir en genernl todo aquello que tienda a des
virtuar las objeciones emitidas por le autoridad., 5{ a juicio d¢ la Secre
tarfa, las modificaciones realizadas o los argumentos planteados al res--
pecto son suficientes para dejar sin efecto las objeciones correspondien—
tes, se continuard con el tramite, de lo contrario, se negari el registro

-de la marca propuesta.

Concluidos los trémites anteriores, se re-
querird al interesado el pago de los derechos por el registro de su marca
y expedicién del titulo, otorgéndose para ello un plazo de dos meses, de-
no cubrirse los derechos antes aludidos dentro del término conferido, se-

tendr& por abandonada la solicitud de marca en comento.

10.- PRINCIPIOS DE TERRITORIALIDAD
Y ESPECIALIDAD DE LA MARCA.
El requisito de necvedad de la marca y por-

{56) Articulos 122 & 125 de la Ley de Fomentc y Proteccidn de la Propie-~-
Industrial.
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ello el examen de fondo de la mlsma, se encuentran 8 etos al principiu -
de territorialidad de la marca, cnnforme‘ al:

olamente podrén consti

tuir anterioridades oponibles:al reﬁistrp de: una‘in rs:a_, ﬂqueuos signos 7-‘
distintivos registrados en México, no as{ las ‘mnrca’qxtranjeras.

En"efecta, 'a'lrbra'}:ticarée el examen de 'fo_rl;
do, 8e verificard si existe alguna otra marca‘o ‘nbmhre comercial regietra
do o en tramite, en México, que resulte igual o semsjante en grada. de’ con
fusién con relacién a la marca que ge golicita a regiatro pues las: mar-—

cas extranjeras si no han sido registradas también en nuestro pals, no.--:

pueden constituir un impedimento legal para objetar una soligich de-re--'
gistro marcario nacional, excepcién hecha por supueste de las marcas notg‘
riamente conocides, como lo establece el Articulo 90 fraccidn XV de la —-~
Ley de la Materia.

Por otra parte, conforme al principio de =
especialidad de la marea, contenido en el Artfculo 93 de la Ley de Fomen-
to y Proteccién de la Propledad Industrial, las marcas se registraran on=-
relacién con productos o servicios determinados, clases de productos o ——
servicios segiin la clasificacidn oficial de marcas y servicios ya comenta
da.

En tal virtud, el examen de fondo de una -
marca se efectuard confrontando el signo distintivo solicitado con todase
aguellas otras marcas o nombres conerciales registrados o en trémite que-
amparen los mismos o similares productos ¢ servicios que pretenda prote——
ger la marca solicitada.

En este sentido, puede ocurrir que al prac
ticarse el examen de fondo de una marca, se localice otra marca ya regis—
trada que resulte idéntica o similar a la que se pretende obtener, sin ——
embargo, si estas marcas protegen productos o serviclos distintos, la mar
ca ya registrada alin ¥y cuando sea idéntica a la solicitada, no sera cita-
da como anterloridad oponible para el registro pretendido, teniendo as{ -
aplicacién el principio de especialidad en comento.

11.~ NEGATIVA DE REGISTRO DE LA
MARCA SOLICITADA.

Ya hemos visto que al practicarse el exa--
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men de fondo, la autoridad competente puede resolver en el sentido de que
ne procede otorgar el registro solicitado, en cuyoc caso, explicaréd las -——
causas y razones que justifican su proceder,mediante la emisién del ofi--
éto correspondiente.

En tal hipétesis. 81 el interesado no se -
encuentra conforme con la determinacién respectiva, puede impugnar la re-
solucién administrativa en mencién, mediante la interposiciédn de Juicio -
de Amparo.ante Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, pues la --
Ley de Fomento y Proteccidén de la Propiedad Industrial, no contempla re-—
curso administrativo alguno que pueda interponerse en contra de la negati
va de registro de una marca.

12.~ OTORGAMIENTO DE LA MARCA
SOLICITADA.

Efectuados los ex8menes de forma y de fon-
do con resultados satisfactorios, ya hemos dicho que, en términos del Ar-
ticulo 125 de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propledad Industrial,-
se requerird al interesado el pago de derechos por ¢l registro de la mar-
ca y expedicién del tftulo respectivo. De no cubrirse los derechos corres
pondientes dentro del plazo de dos meses, se tendrd por abandonada la so-

licitud de marca propuesta.

Ahora bien, si se cubren los derechos en -
comento dentro del plazo aludido, la fecha en que se efectie el pago, se-
ré la fecha de concesidn de la marca, es decir, la fecha de registro.

Por otra parte, anteriormente hemos hecho-
mencién de la expedicién de un TITULO, luego entonces, nos corresponde rg
ferirnos brevemente a 61.

El titulo de la marca es el documento por-
el cual se acredita el derecho al uso exclusivo de la marca correspondien
te y, conforme al Artfculo 126 de la Ley de la Uateria, contiene los si--
guientes datos.

A).- Nimero de registro de la marca.

B).- Signo distintivo de la marca, mencio-
nando si es nominativa, innominada, mixta o tridimensional.

C}.- los productos o servicios a los gue -
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se aplicara la marca. .

D).- Nombre y domicllio del tltular.

establecimtento en su-

caso.
e - vchas}de preaantacién de 1a snllcl—-‘
tud; ds priorid d,chohpcipn rlmer uao. an su caso y: de expedicién., o
- La y;ggncinrde la marca.

13.-7VIGENCTIA DE:LAS MARCAS. -

. De acuerdo con el contenido del Articulo -
95 de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, el regis
tro de una marca tlene una vigencia de 10 afios, contados a partir de la -
fecha de presentacién de la solicitud y podra renovarse por periodos de -
la misma duracién. 7

14,~ CONSERVACION DE LOS DERECHOS QUE
OTORGA EL REGISTRO DE UNA MARCA.

Concedida una marca, surgen para su titu--
lar determinadas obligaciones legales a efecto de mantener la vigencia y=-

perdurabilidad de su registro, de las cuales nos ocuparemos ensegulda.
I.- EL USO DE LA MARCA.

. La primordial obligacién para el titular -
de una marca registrada, es precisamente en el sentido de que el signo --
distintivo concedido debe ser usado necesariamente, pues, de lo contrario
sl la marca ne es usada durante tres aflos consecutivos en los productes o
servicios para los que fue registrada, procederd la caducidad de su regis
tro, salve que existan causas justificadas a juicio de la Secretaria de -~
Comercio y Fomento Industrial. (57)

Como se observa, la dltima parte del parra
fo antes transcrito, que coincide con el precepto legal correspondiente,-

no aclara en absoluto cuales son las cousas que justifican el no uso de -

(57) Artfculo 130 de la Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad Indus
trial.



vigencia de una marca, es necesarlo userla, 80 pena de que ‘el regiatro ca

rrespondiente caduque.
II.~ RENGVACION DEL ﬁEGISTRO.

Hemos indicado que el registro de una mar-
ca tiene una vigencia de diez afles, centados a partir de la fecha de pre-
sentacidén de la solicitud de marca respectiva, sin embargo, transcurrido-
éate término, los efectos del registro de una marca no se plerden necesae
riamente, si la misma es renovada, En este caso, los derechos derivados-
del registro original perdurarfin por un lapso igual (diez afios), si se —-
cumple con el contenido del Articulo 134 de la Ley de Fomento y Protec-—--
cién de la Propiedad Industrial, que a la letra dice: "La renovacién del-
registra de una marca sélo procederéa si el interesado cubre los derechos=
correspondientes y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir ver--
dad, su uso en los productos o servicios a que se aplique y no haber inte
rrumpido dicho uso por un lapso igual o mayor al contemplado en el Artlcg

10 130 de esta Ley" (3 afios).

Ahora bien, la renovacidn de todo registro
marcario debe solicitarse seis meses antes del vencimiento de su vigencia
o bien, sels meses después de dicho término, de lo contrario la marca ce-

ducarf, tal y como lec contempla el Articulo 133 de la Ley en cita.

Por otra parte, puede ocurrir que una mar-
ca se.encuentre regliatrada para proteger dos o mas clases de productos o-
serviclos, en este caso, serd suficiente que proceda la renovacidén de la-
marca en una de dichas clases para que proceda en los restantes registros
marcarios la renovacién de los mismos, esta hipbtesis, se encuentra con--—
templada claramente por el Articulo 135 de la Ley de Fomento y Proteccién

de la Propiedad Industrial, actualmente e:. vigor.
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18,- CAUSAS QUE DETERMINAN LA CONCLUSION
DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL RE-
GISTRO DE UNA MARCA.

Los efectos derivados deliregfﬁtr‘ de una-

marca no son imperecederos, sino que pueden terminar en_caso deiqua, é;gg L

tualicen las siguientes hipStesis:

A).- Por caducidad

Comer¢io y Fomento. Industria

! La‘cadﬁciaad'dajéna m;rca'opera en los si-
gulsntes‘casob: ‘ i . ;
h o 1.~ Cuando no aé renueve en términos de la
Ley de la  Materia.
2.~ Cuando la marca haya dejado de usarse-—
por mas de tres afios consecutivos, salvo que existan causas justificadas-

a juicio de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.

3.~ Cuando la marca se use en forma distin
ta a como fue registrada o con modificaclones que alteren sus caracter{s-

ticas esenciales.
B)  CANCELACION.

Los registros marcarios pueden ser cancela
dos cuando:

1.- El tituler de una marca haya provocadc
o tolerade que se transforme en una denominacién genérica que corresponda
8 uno o varios de los productos o servicios para los cualea se reglstrd,-
de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por -

el piblico, la marca haya perdido su carédcter distintivo, como medio de -




distinguir elﬁbro gcgo'; servic

tarihmént‘ la; cancelacién

a Articulo 15L de la Ley de Po-—
'menco y Protecci6n de IB Propiedad Induacrial. el registro de. una marca -

,es nulo ‘en 1os aiguientcs caaos

3 1.— Cuando se haya otorgade en contraven—-
"Cién al Articulo 90 fracciones I a XV de la Ley de la Materia.

2.~ Cuando la marca sea idéntica o semejan
te en grado de cenfusién, a otra que haya sido usada en el pafs con ante-
rioridad a la fecha de presentacién de la solicitud de marca reglstrada y
se aplique a los mismos o similares productos o servicios,siempre que, --
quien haga valer el mejor derecho per uso anterior, compruebe haber usado
la marca inlnterrumpidgments en el pais, antes de la fecha de presentg——-
cidn o, en su caso, de la fecha de primer uso declarada por el que la re-
gintré.

3.- Cuando la marca se haya venido usando-
con anterioridad en el extranjero, en la misma hipétesis del punto ante--
rior, si ademds del uso existe el registro extranjero, y que el pafs de =

origen tenga reciprocidad con México.

4.~ Cuando el registro se hubiere otorgado
con base en datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud, y que ——

sean esenciales.

5.=- Cuando la marca se haya otorgado por =
error, ihadvertencia o diferencia de apreciacién, existiendo en vigor ---
otra que se considere invadida, por traterse de una marca que sea igual o
semajante en grado de confusién y que se Bplique a servicios o productos-

iguales o similares.

6.~ Cuando el agente, el representante, el
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usuario o el distribuidor del titular de ‘una marca registrada en el’ exX===
tranjerc, solicite y obtenga el registro a su nombre, de ésta u otra simi

lar en grado de confusién, sin el consentimiento expreso del titular de -

la marca extranjera.

Las causas de nulidad antes referidas pue-
den hacerse valer de oficlo o a peticidén de parte en los plazos previstos
por el Gltimo parrafo del Articulo 151 de la Ley en estudio.

D} POR DISPOSICION DE LA SECRETARIA DE COMERCIO Y
FOMENTO INDUSTRIAL.

Ahora bien, el uso de una marca en forma —
exclusiva, es la finalidad primordial que se persigue con su registro.
Sin embargo, conforme al Articulo 129 de la Ley Marcaria en vigor, la --
autoridad competente puede prohibir el uso de marcas, registrada o no, en

los casos y con las condiciones previstas en dicho precepto legal.

En este sentido, la prohibicién de usar ==
una marca, constituye otra de las causas que determinan la conclusién de-

los derechos derivados del registro respectivo.
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CAPITULO IV. .
LAS MARCAS SEME&ANTES

1.- ACLARACION PRELIMINAR.

. En el capitulo primero de la presente te--
sis profesional hicimos referencia a la clasificacion de marcas desde el—
punto de vista de su estructura o elementos que las constituyen, conforme
& la cual, las marcas se dividen en Nominativas, Innominadas y Mixtas, en
tel virtud, serd con base en ésta clasificacién como abordaremos el andlj
8ip de la semejanza de marcas, sin embargo, previamente a esta cuestidn,—

resulta necesario seflalar lo que debemos entender por marca semejante.
2,- CONCEPTO DE MARCA SEMEJANTE.

La acepcién gramatical de la palabra seme-
Jjanza es: combinar dos o mas cosas, de modo que las partes de una se in--
corporen 8 las de la otra, es decir, dar a una cosa un aspecto similar -—
respecto de otra, en grado tan evidente que lleguen a confundirse.{58)

Estas connotacicnes del vocablo en estudio
aplicéndolas a la materia que nos ocupa, nos dan la clara y precisa ldea-
de un problema entre dos marcas principalmente, una de las cuales combina
dentro de su conjunto elementos caracteristicos y primordiales de otra, -
lo cuaml da como resultado que ambas marcas guarden paerecido, induciendo =

asi a quien las aprecia, a que confunda una con otra.

Por otra parte, ha sidouninimerente acepta-
do que las marcas han sido institufdas a efecto de que los industrialea,-
comerciantes o prestadores de servicios, distingan sus productos o servi-

clos correspondientes respecto de los de sus competidores.

En tal virtud, para determinar si una mar-
ca es semejante a otra, debe tomarse en consideracién no solo los aspec-—-—

(58) Sobre este punto ver Diccionario de la Real Academia de la Lengua Es
pafiola, respecto de las palabras, confusién, confundir, parecido y -
semejante. )
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tos gré&ficos, ortogréficos, fonéticos e ideoldgicos que las conforman, —-
sino también los productos o servicios que cada una de ellas protege, ---
pues, si una marca ampara productos o servicios diferentes a los de otra,
ninguno de sus titulares respectivos sufririd daflo en su prestiglo, ni en-
su economia, ni el plblico consumidor adquirird por confusidén un producto
o servicio por otro, si estos son diferentes,

En censecuencia, por marca semejante debe-
mos entender a toda marca que por sus caracteristicas gréficas, fonéticas
o ideolégicas, no se distingue a la primera.impresién de los sentidos, ==
sin poner atencién muy culdadosa, respecto de otra marca que ampare loa -

mismos o similares productos o servicios que aquella proteja.

3.~ CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SEMEJANZA
DE MARCAS NOMINATIVAS.

A).- Las marcas deben ser comparadas
en su conjunto.

Una de las reglas gue con mayor frecuen——
cia es invocada para dilucidar s8i una marca resulta o no semejante a

otra en grade de confusién, consiste en que dichas marcas deben ser com—-—
paradas en su conjunto, es decir, no deben seccionarse para determinar --
si alguna de sus partes es o no parecida a la otra marca. Lo anterior se-
Jjustifica en virtud de que lo que constituye a la marca, es su conjunto,-
es decir, la marca se constituye por una unidad indivisible y es as{ como
debe anallzarse, por lo tanto, no estd permitido a nadie dividir o seccig

nar una marca para buscarle parecido con otra.

En relacién con lo anterior, Alfonso Giam-
brocono {59) afirma con toda precisién que la marca debe examinarse en su
totalidad ¥y no elemento por elemento, ya que la misma se imprime en la --

mente del consumidor, como un todo anico,

El criterio anterior se encuentra contem--
plado en la tesis jurisprudencial No. 19, sustentada por el Tercer Tribu-—
nal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a =

(59) Citado por Nava Negrete Justo, ob. cit, P.172.
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fojas 97 y 98, de la Tercera Parte del Informe de Labores rendido a la H.

Supremd Corte de Justicia de 1a Nacién, en el ailo de 1982, gque en su par-

te medular dice:
""MARCAS, PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SI
DOS MARCAS SON SEMEJANTES EN GRADO DE CON
FUSION. INTERPRETACION DE LA FRACCION —--
XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVEN-
CIONES Y MARCAS.- Cuando se trate de de--~
terminar si dos marcas son semajantes en-
grado de confusién, conforme a la frac---
cién XVIII del Artfculc 91 de la Ley de -
Invenciones y Marcas, debe atenderse ———-
primordialmente a su conjunto, es decir,-
al efecto que produzcan tomadas globalmen
te, y de manera importante, debe atender-
se a la primera impresidn, esto es, al --
efecto que pueden producir en el piblico-
consumidor al primer golpe de vista, o al
ser ofidas cuando son pronunciadas réapida-
mente pues es de supohneérse que el publice
consumidor no siempre hace un anélisis —-
minucioso y detallado de las marcas de --
los productos que adquiere...".

Ahora bien, de la propia tesis jurispruden
cial antes transcrita, podetnos derivar una segunda regla para determinar-
ai existe o no semejanza de marcas en un momento determinado, siendo ésta

regla la siguiente:

B).~ Las marcas deben ser analizadas al
primer golpe de vista.

En efecto, el piblico consumidor por lo -1
neral no analiza meticulosamente las marcas que ostentan los productos o-
servicios que adquiere, sinoc que, se deja guiar generalmente por la prime
va impresidén que advierte en las mismas, ademfs, el an&lisis minucloso de
una marca requiere de una elaborada operacién mental subjetiva que el pi-
blico consumidor no estd en aptitud de hacer en todos los casos.

Ciertamente, debemos recordar que la mayo=-
ria de la poblacién por lo general siempre tiene prisa, y si una marca --
presenta una fisonomia similar a otra, por la disposicién andloga de sus-
letras o signos, por los caracteres tipograficos, colores, disefios, emble

mas o motivos, dispuestos en un sentido determinadoe que hagan remembranza



8 otra marca,

segiranente “el conaunido confundiré una marca con otra.(60)
N la’ semejanza de marcas de- -

be ser. estudiada atendiendu ‘a una primer' i reslén y sin poner atencién-

muy cuiJ como ‘claram lo £nvoca la: tesis Jurisprudencial antes --

* transeritas”

C).= La aema.ﬁanza debe ser estudiada an 1!zando
las marcas alternntlvamente. :

~ Sobre. el’ par‘t‘iculnr.“ Eugéne 'Poui‘liur.',»' men=
‘ciona que no debemos olvidar gue el Conauvn;idq_r' no .tiene frente a- sus ojos;:
las dos marcas cuesndc un producto reapectivo le és ofrecido, ademds, aquél
que quiere sprovecharse de una marca (imiténdola), se cuida de no presen—

tar al lado de su marca, aquélls que se esfuerza de imitar. (61}

En efecto, el consumidor al elegir un pro-
ducto o servicic c¢on una marca determinada, lo hace en funcién de gque en-
8u mente por lo comiin tiene vagamente fijada la imagen de dicha marca, -==
por lo que 81 no tiene frente a sus ojos a las dos marcas semejantes, no-
podré establecer valoraciones comparativas entre la imagen de lo marca —-
que sutilmente tiene en su mente y la gue le ofrecen, ignorando asi, sl éa~
ta Gltima marce es una simple imitacién de aquélla, por no tener ambas —-—
marcas ante su presencia y poder compararias. (62)

En virtud de lo anterior, quien deba juzgar
8{ en un caso determinade existe o no semejanza entre dos marcas, las mis
mas deben ser analizadas alternativamente y no estudiéndolaa una junto a-
la otra, pues si es nsf, se aprecliaran posibles difercncias emanadas de =
una mprecliacidn atenta, lo que el publico consumidor no estd en aptitud -
de hacer en todos los casos. Por lo tanto, las marcas deben ser estudia--
das de forma slterna, pues ésta es ls manera en como se presentan al pi--

blico consumidor.

(60) Chenevard Charles, citade por Nava Negrete Justo, ob. cit. P.173,
(61) Eugéne Pouillet, citado por Nava Negrete Justo, ob. cit. P.174,
{62) Nava Negrete Justo, ob. cit. P. 174,
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D). La irrelevancia‘de 1os elementos

genéricos o descriptivos.

3 . - Hemos indicado anteriormente que una de -
las reglgs‘parg determinar la existencia de marcas semejantes, es aquella
relaclﬁa a que los signos distintivos deben ser analizados en su conjunto,

. éihbambabgo, lo anterior tiene una excepcidén, consistente en que cuando -

ia ‘marca contenga en la terminacién o principio de su denominacién respec
tiya‘, vocablos que sean de uso comin, genéricos, descriptivos o sean usa-
dos por otraarmnrcas. no son susceptibles los mismos de apropiacidn exclu
) siva, ni. pueden servir para establecer una posible semejanza entre marcas.

En este sentido, la rafz, principios o ter
minaciones genéricas o descriptivas entre otras, en una marca, no deben-
ser tomades en consideracidén para determinar si la misma resulta sqmejan—
te en grado de confusidn con otra, pues en estos casos la comparacifn debe
establecerse en relacidn con los restantes elementos de cada marca a fin-
de esclarecer sl los aludidos elementos restantes logran diferenciar a ==

sendas marcas.

El criterio anterior, se encuentra susten-
tado en la tesis jurisprudencial No, 17, visible a fojas 44 del Informe -~
de Labores rendido a la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, al cul

minar el aflo 1979, Tercera Parte, cuyo texto expresa:

YMARCAS, CONFUSION DE.- Cuando las dos marcas
cuya posible confusidén se examina contengan -
un elemento ¢omiin, que resulte en alguna for-
ma descriptivo del origen de los productos, =
de sus caracterf{sticas o propiedades, o de ——
sus efectos o aplicaciones, como es el caso -
del elemento "vita" , tratdndose de medicinas
¥ preparaciones farmacéuticas de la Clase 6 -
de la Clasificacién Oficial, dicho elemento
debe ser considerado con poco énfasis al ha_.-
cer la comparacién, la gue debe centrarse con
atencidén acentuada en el otro elemente que ——
contengan las marcas en disputa, para ver si-
ese elemento adicional de diferenciacién eli-
mina la pesible ceonfusién entre las marcas, -
pucs este es el sentido que debe darse a las-
fracciones I, I1 y IV del Articulo 105 de la-
Ley de la Propiedad Industrial, en relacién -
con la fraceién XIV del propio articulo y en-
relacidn también con el Articulo 106".
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E).- La regla relativa a que en las maréas
compuestae prevalece el elemento dominante.

Otra de las excepciones al primer princi-.
plo sobre la comparacién de marcas ya invocado en el presente cepf{tulo, -

lo constituye el principio cuyo estudio ahora nos ocupa.

En efecto, existen infinidad de marcas ———
constitufdas por dos o mas vocablos denominativos en donde destaca uno de
ellos de manera preponderante, relegande a un segundo término a los res--
tantes elementos de una marca. En estos casos, es 16gico que el piblico =
consumidor fijara su atencién precisamente en el elemento relevante o ma=

yormente significativo y si este término es imitado o reproducido por --

otra marca, ain y cuando la misma contenga otros elementos constitutivos-
existird confusién por la semejanza o identidad del vocablo relevante en-

comento.

Las consideraciones anteriores se encuen--
tran contenidas en la tesis jurisprudencial No. 4, visible en la pagina -
13, de la Sexta parte del Apéndice al semanario Judicial de la Federacidn
de 1917 a 1985, que a la letra dice:

“MARCAS COMPUESTAS. ELEMENTOS RELEVANTES.-
Cuando una marca conocida, aunque sea de =
dos palabras, tiene todo el énfasis de su-
diferenciacién en una de esas palabras, y-
la otra es mucho més incospicua en el con-
texto de las marcas, y mis aun cuando hay-
varias marcas de la misma negoctacidn de -
dos palabras, que tienen como elemento co-
min la palabra relevante, se debe conside-
rar que una nueva marca de otra persona --
puede inducir a confusién al pidblico cohsy
midor si emplea dos palabras de las cuales
una, la menos caracteri{stica, difiere de -
las anterioridades, y la otra, la enféatica
o mas importante, se confunde con la pala-
bra bAsica de la o las anterioridades, o -
claramente parece uno derivacidn de dicha-
palabra (Art{cule 105, fraccién 14 inciso-
b), de la Ley de la Propiedad Industrial -
aplicable), Asf, en las anterioridudes de-
la quejosa, "Christian Dior'", "MisDior", -
“Diorette”, y "Dior Boutfque", es claro ~-
que el comin denominador es la palabra ---
"Dior", que es la més substancial y enfiti
camente caracteriza las marcas de la quejo
sa. Luego, cuando la tercera registra la -
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marca "faul Diorvett" , no puede menos que.
pensarse que se induce a confusién al pl--
blico usuario, pues el elemento "Paul" re-
sulta gris e irrelevante, mientras que el-
elemento “"Diorvett' parece ser una clara -
derivacién de "Dior".

El mismo criterio lo sustenta la tesis ju-
risprudencial No. ll, consultable a fojas 31 y 32 del informe de labores
rendido a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nacién en el aflo de 1977,

Tercera Parte, que textualmente expresa:;

""MARCAS. CONFUSION. DIFERENCIAS SECUNDA---
RIAS.- Si dos marcas tienen una misma par-
te inicial o radical, que por sus caracte-
risticas resulta la parte mis importante o
significativa, y la parte final por sus -
caracteristicas tiene alguna diferencia —
del orden meramente secundario o de signie
flcacién de menpor importancia, o de uso -~
muy comin, es claro que tal diferencia ---
(que carece en énfasis) no basta para evi-
tar la confusién entre ambas marcas (artf{-—
culo 105, fraccidén XIV, de la Ley de la ——
Propiedad Industrial), o para evitar que -
se sugiera que ambas provienen del mismo -
productor, lo que impide el registro de la
segunda, ya gue se podria inducir a confu-
s16n al pliblico consumidor o & que una de-
las marces se beneficiara con el prestigio
o aceptacidén del producto amparado con la-
otra'.

Atento a lo anterior, para que exista seme
Jjenza entre dos marcas, no es necesario que todos los elementos conatitu-
tivos de las mismas sean similares, sino, solo es suficiente pera ello, -
que exista similitud entre los elementos primordinles o de mayor signifi-

cacidn que cada marca ostenta.

F)«.— La compracién de las marces
desde el punto de vista
fonético.

Otra de las pautas que deben tomarse en -
consideracién para determinar la existencia de similitud entre marcas,es-
el aspecte fonético de las mismas. Clertamente, la primera tesis Jurispru
dencial antes transcrita, enuncia ya el principio en comento, al sefialar-
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con precisién que cuando se trate de determinar si dos marcas son semejan
tes en grado de confusidn, debe atenderse 8 la primera impresidén, esto es,
al efecto que puaden producir al primer golpe de vista (aspecto griafico)-

o al ser oidas cuando son pronunciadas rédpidamente (aspecto fonético).

En efecto, puede ocurrir que dos marcas ——
tengen en comin la mayor parte de sus letres, sin embargo, no por ello deg
ben juzgarse semejantes sl su aspecto fonético es radicalmente distinto.

R As{, por ejemplo, PEPSICO, INC., titular -
de la marca PEPSI, solicité la nulidad de la diversa marca denominada PE-
PIS, sin embargo, la Direccién General de Desarrollo Tecnolégico atendien
do al estudio fonético de dichas marcaes determiné que las mismas no se =
confunden, pues al ser pronunciadas y escuchadas estas marcas una des<--
pués de la otra, no se aprecis similitud alguna. En tal virtud, si bien -
el aspecto gr&fico de estas marcas podrfa juzgarse similar, basta pronun-
ciar y escuchar a cada una de ellas para desestimar alguna similitud en--

tre las mismas.

Similar criterio al antes expuesto fue sos
tenido por la Direccién General de Desarrollo Tecnolégico, al resolver -
sobre la nulidad de la marca FAMOXAL, la cual se estimaba {por el intere-
gado) eimilar en grade de confusién con le marca AMOXIL, haciéndose notar
que las Gnicas diferencias graficas entre estas marces eren las letras --
“F® e "I", sin embargo, basta pronunciar y escuchar a sendas marcas para-
establecer que las mismas no sBon semejantes en grado de confusidn como —-
acertadamente lo resclvié la Dependencia ya aludida,

En esta virtud, el aspecto fonético de las
marcas respectivas, es una cuestién trascendental para juzgar en un momen
to determinado sobre una posible semejanza entre marcas.

G)}.- La comparacién de las marcas
desde el punto de vista ideolégico,

Primeramente debemos aclarar que é€ste prin
cipio no es aplicable en todos los casos. En efecto, la denominacién de -~
una marca puede tener un determinado significado en nuestro lenguaje, o -

bien, puede carecer de &1, en este caso, estaremos ante una marca de fan=-
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tagfa, es dec}r. aqgellg creada o acufiada por la imaginacién, la cual en-
si misma. ;ongiderada (la marea) no despierta en la mente ningln significa

" do concreto.:”

o o En tal virtud, el principio cuyoc estudio -
nds,ocupn olo tendré aplicacién en la hipdtesis de que existan marcas -

en éonflic vcons"f.ituldus por denominaciones con algin significado en mes

Y g’u'ajc,‘r.'qn estos casos, si las denominaciones marcarias en pugna-
"la mente del consumidor ideas diferentes, no habri confusién.

‘-,. : Acorde con lo anterior, se encuentra el —-
crlterio eostenldo en la tesis jurisprudencial que enseguida se transcri-
be:!

"MARCAS, CONFUSION DE. SUGESTIONES Y ASO-
CIACIONES.- El artfculo 105, fraccién XIV
incigo b), de la Ley de la Propiedad In-——
dustrial aplicable, prohibe el registro -
de una marca cuando hay una probabilidad-
razonable de que el pablico consumidor, -
en general, pueda incurrir en confusién -
al respecto. Es decir, una marca puede ==
ger sBugestiva de la otra o puede estable-
cer alguna conexidn mental con la otra, =~
pero para que esto llegue a la prohibicién
legal, es necesario que la relacién entre
ambas sea tal, que haya probabilidad razg
nable de confusién en el pablico en gene-
ral respecto del producte o de su fabri-—
cante, Por otra parte, dos palabras qQue -
por las solas letras que las componen po-
drian parecer que inducen a confusién, --
pueden no hacerlo, cuando ideolégicamente
el significado de ambas o de una de ellas
hace que hays en ambos casos asociaciones
mentales lo bastante diferentes para que-
no _Bea probable la confusién'.

AMPARO EN REVISION 344/76 BACARDI COMPANY
LIMITED PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRI
MER CIRCUITO EN MATEREA ADMINISTRATIVA.

Aplicando el criterio en comento, la Direg
cién General de Desarrollo Teenolégico, resolvid gue entre las marcags —-—-
ELEKTRA y ELECTRON, no existe semejanza en grado de confusién, habida cuen
ta de que el vocablo ELEKTRA, denota un personaje de la mitologia Grie-

ga, en cambio, ELECTRON, constituye el nombre de una parte del Gtowo car-
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un Bspecta fonécico e ideolégico diferente, las mismas no' se ccnfunden.‘~

Sobre este particular, resulta 1gualmente—
plicable ln siguiente tesis Jurisprudencial.

"MARCAS, CRITERIOS QUE DEBEN CONSIDERARSE
PARA 5U DIFERENCIACION.~ Para la diferen=—
ciacién de dos mercas, la autoridad no so
lo debe hacer un anflisis gr&fico nitido-
Yy comprensible, eBinc que también debe to-
mar eh cuenta otros puntos de vista, como
son el fonético y el ideolégico, a fin —
de determinar en forma categérica, con ra
zonamientos precisos y convincentes, lase-
diferencias considerables que impidan que,
al ser examinadas en su conjunto las deng
minaciones, produzcan alguna confusién —-
en el piblico consumidor™.

AMPARO EN REVISION 742/77, KNOLL AG. NO--
VIEMBRE 30 DE 1977, SEGUNDO TRIBUNAL COLE
GIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRI-=
MER CIRCUITO.

H}.- La semejanza entre marcas —
debe apreciarse tomando en-
consideracién primordialmen
te las similitudes y subsi-
diamente las diferencias.

Ahora bien, para determinar, si dos marcas
son semejantes,dcben estudiarse las caracteristicas graficas, fonéticas -
e ldeolégicas respectivas, atendiendo preferentemente a las similitudes -
que entre ellas oxista y que fécilmente puedan aepreciarse, pues son las =
similitudes precisamente las que causan confusién e inducen al consumidor

a adquirir un producto o servicio por atro.

Sin embargo, quien deba juzgar sobre la se
mejanza de marcas, tamblén debe analizar las posibles diferencias que en-
tre ellas exista, con el objeto de aclarar si esas discrepancias logran -

diferenciar a las marcas en pugna.

En apoyo a los razonamientos anteriores re
sulta aplicable la tesis jurisprudencial que enseguida se transcribe:
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parte medular a
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**MARCAS INDUSTRIALES. DISTINCION DE LAS.-
Para hacer la discriminacién de dos mar--
cas en disputa por la confusién que las -
mismas pudieran ocasionar, no solo debe -
atenderse a las diferencias que entre =—--
ellas existan, sino también, y en forma -
destacada, a las semejanzas que concurran
entre las mismas."

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE, VOL. XIIT, —-
PAG. 42 A.R. 4044/1953. THE SEVEN UP COM-
PANY .

En el mismo sentido se pronuncia la tesis-
sostenida por el H. Tercer Tribunal Colegiado en Materia-
Administrativa del Primer Circuito, pronunciada el 19 de abril de 1980 en
el amparo en revisién 276/80, promovide por AVON PRODUCTS INC. que en su-

la letra dice:

Y"MARCAS.PARA DETERMINAR SI UNA MARCA ES -
0 NO SEMEJANTE EN GRADO DE CONFUSION A -~
OTRA YA REGISTRADA Y VIGENTE, DEBE TOMAR-
SELE PARA COMPARARLA CON OTRA EN SU CON-—-—
JUNTO; O BIEN, ATENDIENDO A LOS ELEMENTOS
QUE HAYAN SIDO RESERVADOS. ARTICULO 91 —
FRACCION XVIII DE LA LEY DE INVENCIONES -
Y MARCAS.- ..., La imitacién se produce -
cuando dos marcas tienen en comin casi to
dos sus elementos caracteristicos, aunque
existan diferencias entre los elementos —
aisladamente considerados. Por lo tanto,-
es o las Bemejanzas y no a las diferen-=.
cias a lo que se debe atender para deter-
minar si hay imitacién. La similitud en--
tre dos marcas no depende fundamentalmen-
te de los elementos distintos que aparez-
can en ellas, sino de los elementos seme=
Jjantes, de manera que el juzgador debe --
guiarse primordialmente por las semejan--—
zas_que resultan del conjuntc de elemen-—
tos gque constituyen las marcas, porque de
ello es de donde puede apreciarse la seme
janza en grado de confusién de las marcas
en cuentidén; y, de manera secundaria por-
las discrepancias que sus diversos deta--—
lles pudieran ofrecer separadamente'.

4.~ CRITERIOS PARA DETERMINAR LA
SEMEJANZA EN CASO DE MARCAS

INNOMINADAS.
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Ya hemos. 1nd;cudé que la marcafihnominada-
es aquella constitulda generalmente porhdlbrh_jos‘,o diséﬂoa. cuya caracte=-
ristica primordial consiste en ser un signo visual que evoca una figura -
determinada.

Este tipo de marcas no son sumamente fre--
cuentes, pues en la mayoria de los casos los industriales, comerciantes o
prestadores de servicios, utilizan marcas nominativas o mixtas, ello ex—-—
plica de alguna manera la escasez de tesis jurisprudenciales en torno a —
la problemdtica en estudio. Sin embargo, no podemos desconocer la existen
cia de marcas figurativas ni la posible imitacién de las mismas, por . le -
que a continuacién expondremos algunas pautas a seguir para dilucidar en-
qué casos existiria semejanza de marcas figurativas.

Ahora bien, la eficacia distintiva de la =
marca figurativa estriba en los efectos visuales que ese signo desplerta-
en la mente de los consumidores,en este entendido, la marca figurativa =
puede hacer referencia en la mente del consumidor a un significado cancre
to, asf,por ejemplo,la figura de un perro para distinguir calzado, de una
vaca para leche, etc., por otra parte, la marca figurativa puede estar ~-
constituida por lineas o colores meramente caprichosos que no evocan nin-
guna idea en concreto, en éste Gltimo caso, bastard la comparacién de lan
figuras respectivas para apreciar si existe o no confusién entre las mis-
mas, es decir, existird similitud cuando las marcas en conflicto despier-
ten en la mente del consumidor una impresién visual semejante,

Por otra parte, en lo tocante a las marcas
figurativas de las que se desprende un significado concreto, las mismas -
deben ser analizadas, para establecer una posible semejanza, atendiendo -
a un estudio tanto de la figura propla constitutiva del signo, como ha~——
ciendo la comparacién del significado especf{fico a que hace referencia la

figura registrada como marca.

En efecto, puede ocurrir que un disefio re-
gistrado como marca, evoque la figura de un cocodrilo, en tal virtud, si.
otra marca cambia de posicién a la propia figura y le aflade, por ejemplo,
un paisaje, en este caso, ain y cuando los disefios en pugna en si migmos-
considerados guarden clertas diferencias, existird similitud entre dichas



ra de un cocadrilo", pudiéndosele gxhef\dérre'l product

bos productos contienen el digefio :de‘ un ¢ jic’. el consumidor puede ==":

caer en el error de adquirir un productd por:otro.

ta ,:A‘I:en/to :aric anterior, la propia figura re--
gistrada como marca y la idea o concepto, en su caso, que se desprenda de
ella, dehen ser tomadas en consideracidn para establecer en un conflicto-
determinado, si existe o no semejanza entre marcas. )

Sobre este particular, Rangel Medina, con-—
sobrada razén, afirma: La marca emblemética protege no solamente la forma
que se haya adoptado en la solicitud de registro, sino cualquiera otra —-
(forma o figura) que suscite la misma idea. Entre el piblico consumidor =
ge llamars siempre Aguila a la figura que represente dicha ave si esté re
servada como marca, independientemente de la forma, disposicién, actitud,-
dimensiones © colores con que se presente otra éguila por un competidor.
La usurpacién no desaparece por el hecho de emplear un dguila con forma -
modificada, con disposiciones y ornamentos diversos, porque el que conoce
el producto por Bu representacidén y la denominacién del objeto que &sta -
indica, confia ciegamente en la mercancia que se le presenta bajo la mar-
ca de un dguila, cualquiera que ésta sea, y fdcilmente es inducido 8 —-=-
creer que la mercancia del imitador proviene del titular de la marca legf
tima. (63)

Otra problemitica que se suscita con el es
tudio de las marcas figurativas, es la existencla de una posible confusidn
entre éste tipo de marcas con las denominativas.

En efecto, un disefio marcario determinado-
puede ser imitado por una marca denominativa, si ésta hace remembranza o-
especifica mediante la escritura, la idea © concepto que se desprende de-
la marca grafica.

Asi, por ejemplo, si existe registrado co-
mo marca el diseflo de una corona, no podrd registrarse vdlidamente otra =~

(63) Rangel Medina David, ob. cit. Pags. 224 y 225
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marca cuya denominacifn sea precisamente el vocable CORONA, pues atin y -—
cuando estas marcas sean heterogéneas , es decir, una figurativa y la --——
otra denominativa, las mismas hacen referencia expresa al propio concepto
en comento, por lo que, en caso de que se actualice una hipStesis simi--
lar a la anterior, deberi negarse el registro solicitado o declararse la-
seme janza correspondiente.

Ahora hien, Eugéne Pouillet, al abordar el
tema que nos ocupa, seflala que: Cuandc la marca consiste en un emblema O~
figura, el derecho exclusivo sobre la misma debe comprender también la de
nominacién correspondiente a dicha marea figurativa. Por ejemplo la figu-
ra de un cisne y la palabra cisne. Lo mismo ocurre a la inversa: Cuando ~
la marca es nominativa, debe entenderse como reservada también la figura-
o emblema gue con dicha denominacién puede representarse graficamente, ——
Ello se debe a que la palabra es traduccidn de la figura y ésta es traduc
cién de la palabra. (64)

5.~ CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CONFUSION
EN CASO DE MARCAS MIXTAS.

Este tipo de marcas se caracterizan por --
estar constituidas por un elemento denominative y otro griafico o disefio.
Ahora bien, dicha clase de marcas pueden entrar en conflicto con otra mar
ca mixta, o bien con una marca meramente denominativa, sin descartarse la

hipétesis de conflicto entre una marca mixta y otra netamente figurativa.

En este entendido, sl se suscitara el pro-
blema entre dos marcas mixtas, e ha establecido, en principio, que en es
tos casos el elemento denominativo prevalece sobre el elemento figurativo,
por lo tanto, si las denominaciones de las marcas en pugna son semejantes,
existird confusidn, aln y cuando los dibujos o disefios que cada marca os—
tenten sean diferentes.

El criterio aquf expuesto se encuentra con
templade en la tesis jurisprudencial No. 3%, visible a fojas 123 de la —-
Tercera Parte del Informe de Labores rendido a la H. Suprema Carte de Jus
ticia de la Nacidn en el aflo de 1979, que a la letra dice:

{64) Citado por Rangel Medina David, ob. cit. P. 227,
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"MARCAS, DEBE ATENDERSE A SUS ELEMENTOS-
NOMINALES Y SUBSIDIARIAMENTE A LAS FIGU-
RAS QUE INTEGRAN LA ETIQUETA.- Lo esen-
cial en una marca es su denominacién y-
ésta es la que debe ponerse frente a --
las que esté&n en disputa, para determi-
nar su confusién o individualidad, sin-
que los demds elementos sean conducen—-—
tes para desvirtuar su diferencia grafi
ca o fonética, puesto que los productos
que amparan las marcas normalmente se -
distinguen por el nombre de las firmas-—
Y nc por sus elementos accesorios”,

No obstante lo anterior, no debemos desc"a_l; :
tar 1la hipStesis de que traténdose de marcas mixtas, en ocasiones el dise
fio respectivo es mas representativo o al menos tan importante como la de--
nominacidn marcaria correspondiente, tal es el caso, por ejemplo del dise
fio caracteristico de las letras "V W" encerradas en un circulo, represen=.
tativas de la marca de automéviles Volkswagen, o bien, el disefio de un -
cocodrilo para distinguir prendas de vestir, diseflos estos que son tan im

pertantes como la denominacién marcariea que a cada uno de ellos acompaifia.

Atento a lo anterior, para establecer la -
semejanza entre marcas mixtas, entre éstas y denominativas o figurativas,
debe determinarse antes que nada,cull es el elemento mas caracteristico o
de mayor importancia de las marcas en pugna, precisado ésto, podrd ya es-
pecificarse sl en el caso concreto existe o no semejanza en grado de con-
fusidn.

En torne a la problemética en estudic re--.
sulta aplicable la siguiente tesis jurisprudencial.

YMARCAS CONFUSION. DIBUJOS Y PALABRAS.- -
El Art{culo 105, fraccién XIV, inciso b},
de la abrogada Ley de la Propiedad Indus-
trial, concerdante con el Articulo 91, -~
fraccidén XVIII, de la vigente Ley de In--
venciones y Marcas, prohibe el registro -
de una marca cuando sea semejante a otra-
anterior al grade de producir confusidn.-
El objeto de tal disposicién es evitar --
una competencia desleal, y que un comer--
ciante se aproveche del prestigio del prg
ducto de otro, €n detrimento de los inte-
reses de éste o que le cause desprestigio
con un producte de inferior calidad, tam-
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bién en perjuicio de sus intereses legal-
mente protegidos. Ahora bien, si una mar
ca registrada anterior consta de una pala
bra y un dibujo, no podria registrarse --
otra marca posterior consistente dnicamen
te de un dibujo, si al primer golpe de ~-
vista, sin un andlisis minucioso, este di
bujo es semejante al dibujo anterior al -
grado de producir confusién en el piblico
consumidor, pues &ste, habituado a aso-—-
clar a una marca ese dibujo, podrfa con--
fundirse con el nuevo dibujo, pensando —-
que se trata del mismo producto, o de un-
nuevo producto del mismo fsbricante, que-
es precisamente lo que se trata de evitar.
Luego en estos casos neo procede el regis-
tro del nuevo dibujo, como marca, indepen
dientemente de que carezca o no, de una -
leyenda asociada, si se trata de amparar-
productos iguales o similares'.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA-
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revieién 467/78.- USM. Mexi
cana, S.A. de C.V..= 2 de Agosto de =
1878.- Unanimidad de votos.- Ponente:
Guillermo Guzman Orozco.

6.,=- LA SIMILITUD O IGUALDAD DE LOS
PRODUCTOS O SERVICIOS PARA DE-
TERMINAR LA SEMEJANZA DE MAR--
CAS.

Conforme a los Articulos 90 fracclén XVI y
151 fracecidn II de la Ley de Fomento y Proteccifn de la Propiedad Indus—--
trial, entre otros, para establecer en un momento determinado la existen-
cia de similitud entre dos marcas, no solamente es requisito indispensa--
ble para ello, el que los signos distintivos respectivos sean semejantes,
sino que, independientemente de esto, también se requiere que las marcas—
en pugna amparen los mismos o similares productos o servicios.

En efecto, ya la tesis jurisprudencial ===
No. 12, visible en la Tercera parte del Informe de labores de 1977, cuyo-
texto transcribiremos oportunamente en forma {ntegra, seflale con toda clg
ridad que no habr& confusién de marcas: *'Si se trata de art{culos que no-
tienen mayor relacidn entre sf, por su naturaleza y su uso, o por las ———
tiendas en que se venden, {por lo que) no hay inconveniente en usar mar--

cas que podrian confundirse, cuando no hay la menor posibilidad de confu-
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sién en los productos ..., {en efecto), cuando leos productos a que se -—
aplican las dos marcas son de naturaleza substancialmente diferente, o se
aplican a uscs substancialmente diferentes y se expenden a ccmerclosisubg

tancialmente diferentes, no se ve que haya razén en negar el registro de- .
una marca por Bu posible semejanza o confusién con la otra ...".

En este sentido, si dos marcas protegen --—
productos o serviclos distintos, aln y cuando los signos distintivos res-
pectivos sean similares, no existiré confusién entre ellas,. excepcibn he-
cha en caso de marcas notoriamente conocidas, de las cuales hablaremos —-
posteriormente.

Ahora blen, para determinar si una marca -
ampara productos o servicios iguales o similares a otra, debe tomarse en-—

consideracién,en principlo, la clasificacién oficial de Marcas y Servi-

cios publicada en el Volimen extraordinario No.XIV de la Gaceta de Inven—
ciones y marcas, puesta en circulacién el 29 de Septiembre de 1989, la ==
cual agrupa por cleses & la diversa gama de servicios y productos que con

curren al comercio.

Sin embargo, el nomenclator oficial en co-
mento no es la unica pauta que debe considerarse para esclarecer el pro--
blema aqul expuesto, pues ain y cuando los productos o servicios que ampa
ren las marcas en pugna, se encuentren agrupados en niveles distintos de=
la Clasificacidn Oficial, ain as{ existirid el riesgo de confusién entre -
las mismas, como claramente se desprende de la tesls jurisprudencial que

enseguida se transcribe.

MARCAS. LA SEMEJANZA IMPIDE SU REGISTRO,-
INDEPENDIENTEMENTE DE LA CLASIFICACION DE
LAS.

La semejanza o similitud a que alude el -
Artfculo 91 fraccién XXII de la Ley de In
venciones y Marcas no se limita a artfcu-
los clasificados en la misma ¢lase, sino-
a cualquiera otra que se refiera a produc
tos similareg, siempre que induzca a -—-—-
error por su finalidad, su composicién, -
lugar de venta o cualquier relacidn que -
entre ambos exista, por lo que, la clasi-
ficacién a que alude el Articulo 56 del -
Reglamento de la lLey mencionada no puedew
servir de base psara concluir si hay o no-
gimilitud entre productos de distintas -=-
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clages, mAxime cuando los elementos de -
confusidn de las marcas conmemorativo -~
(licores alcohélicos clase 49) y conmemg
rativa {vinos de mesa clase 47), provie-—
nen de la composicidén de la marca, ya ==
que fonética y gramaticalmente son seme-
jantes en grado de confusién.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMI
NISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. -
Ampare en revisidn 1326/88. Cerveceria -
Cuauhtémoe, S.A. de C.V. 6 de octubre de
1988. Unanimidad de votos. Ponente: José
Alejandro Luna Ramos. Secretario: Agus--
tin Tello Espindola.

Por otra parte, existe otra tesis que con

tradice a la anterior, misma que transcribimos & ¢ontinuacidnt

MARCAS., NO PUEDE EXISTIR CONFUSION EN -
MARCAS CON LA MISMA DENOMINACION CUANDO-
SE ENCUENTRAN AMPARADAS POR CLASIFICA-w-
CION DIFERENTE.,

Del texto de los Articulos 94 y 95 de la
Ley de Invenciones y Marcas y 56 del re-
glamento de dicha ley, se advierte con -
elaridad meridiana, en primer término, -
que 81 las marcas se registran con re-—
lacidén a las clases de productos o servi
clos determinados de acuerdo con la cla-
s8ificacién que se encuentra establecida-
en el reglamento de la propia ley, es ——
inconcuso que la proteccidn que la ley =
otorga por el regilstro de una marca, en-
términos de los Art{culos 88 y 89 de la-
Ley de Invenciones y Marcas, se limita -
a los productos o servicios para los cua
len se otorgd el registro atendiendo es—
trictamente a la clasificacién que de --
los mismos hace el Articulo 56 del Regla
mento de la Ley en cita, y, en segundo -
lugar, que el registro de la marca no am
para mag que los productos determinados-
contenidos en la clasificacidén en que se
otorgd, esto es, el registro no puede de
ningin modo abarcar productos © servi=---
cios similares que de manera especifica-
estén contemplados en una clasificacién~
diferente para la que sc otorgd el regis
tro de la marca, ya que ello equivaldris
a hacer extensiva la proteccién del re--
gistro a productos contenidos en una cla
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sificacidn distinta para la que fue otor-
gado el registro de la marca, porque ellp
contravendria lo dispuesto en el Articulo
95 de la Ley de Invenciones y Marcas.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMI
NTSTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisién 2445/87. Tequila Sauza,
S.A. de C.V. 28 de Octubre de 1988. Unani

midad de votos, Ponente: Julio Humberto -
Hernfindez Fonseca. Secretario: Margarito-
Medina.

Ahora bien, a ml juicio, me adhiero a la -~
pi‘imera tesis jurisprudencial antes sefialada, en virtud de que la identi-
dad o similitud de productos o servicios no debe ser apreciada exclusiva-

: mente ‘en razén de pertenecer o no & una misma clase del nomenclator ofi--
cial.
o Cliertamente, para determinar la homogenei-
_dad o heterogeneldad de productos o servicios, debemos tomar en considera
cién ademds de la clasificacién oficial:

a).~ La finalidad o aplicaciones usuales, de los produc-—-

tos o servicios,
b).- La posibilidad de substitucién
¢).~ La posibiildad de complementacidn
d) .- Los canales de comercializacién
e¢).~ Log lugares de venta.

As{ las cosas, 8| dos productos o servicios
se encuentran agrupados cada unoc de ellos en clases distintas del nomen-—
clator oficial, pero ai sendos productos o servicios tienen una misma fi-
nalidad, o bien, si uno de ellos es substituto o complemento del otro, --
luego entonces, existe entre los mismos una conexién tal que hace presu-——
mir indubitablemente que dichos productos o servicios se encuentran en un
mismo mercade, lo que constituye un indicio de la existencia de una posi-

ble competencin entre uno y otro, de lo que deriva sin ligar a dudas la -
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8imilitud éntre los productos o servicios respectivos.

Por otra parte,. si dos productos o servi--
cios se encuentran.clagificados en niveles distintos de 1a Clasificacién-
Oficial, pero si el medio o forma que se emplea para que estos sean adqui
ridos por el consumidor, es la misma, seguramente los compradores poten--
ciales pensarén que los productos o servicios respectives que se les ofre
cen por el mismo canal de comercializacidn o distribucién, provienen de -
una misma persona, dado que las marcas correspondientes, que los productos
reapectivos ostentan, son similarea. A la misma conclusién se llega, sl -

dichos productos se expenden en el mismo tipo de comercios.

No obstante lo anterior, debemos apuntar -
que la identidad de los eastablecimientos en donde se expenden los produc-
tos en pugna, no implica, en todos los casos, la similitud de los produc-

tos respectivos.

En efacto, en el casc de establecimientos=~
Eapecinlizados en la venta de determinados productos, es aconsejable, en-
principio, considerar a los mismos como semejantes, sin embargo debemos -
recordar que existen grandes tiendas de autoservicioc en donde se expenden
gran variedad de articulos de las mis distintas clases, en estos casos, -
seria absurdo considerar semejantes a los respectivos productos por ven--
derse en este tipo de almacenes, lo razonable en tal supuesto, ser{a con-
aiderar en forma unitaria a las distintas seccliones en que me divide ésate
tipo de tiendas, es decir estimando independiente cada una de dichas sece
ciones en que los grandes almacenes se dividen, para es{ determinar la si

militud o no entre los productos respectivos.

Por Gltimo, puede ocurrir que dos marcas -
con una misma o similar denominacién, amparen cada una de e¢llag productos
clasificados en una misma clase del Nomenclator Oficial, sin embargo, en=-
éata hipdtesis no existira confusién de marcas si los productos respecti~
vos amparados por una de ellas tienen una finalidad, usc o aplicaclén dig
tinta en relacién con los productos de la otra marca, tal es el caso, por
ejemplo, de cepillos para piseo, muebles y tapicerfa y cepillos dentales,~

como claramente se desprende de la siguiente tesis jurisprudencial.
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MARCAS. CONFUSION. PRODUCTOS DIFERENTES.-
Para que una marca no deba regiatrarse, -
aplicando para ello el artfculo 10S, frag
cién XIV, inciso b), de la Ley de la Pro-
piedad Industrial aplicable, se requiere-
que los articulos amparados per ambas mar
cas tengan caracterf{sticas semejantes. De
manera que si se trata de articulos gque -
no tiene mayor relacién entre s{, por su-
naturaleza y su uso, o por las tiendas en
que se venden, no hay inconveniente en --—
usar marcas que podrian confundirse, cuapn
du no hay la menor posibilidad de confu«-
s8ién en los productos, o de competencia —
comercial desleal entre los productores.

La propiedad de una marca tiende, esen-w-
cialmente, a proteger el prestigio de une
fabricante, de manera que otro no pueda -
aprovecharse de ese prestigio para obtee=
ner un provecho comercial, en detrimento~
del propietario de la marca anterior, ni=
pueda causar a éste alglin desprestigio en
relacién o la calidad de su producto. Pe
ro cuando los productos a que se aplican—
las dos marcas son de naturaleza substan-
cialmente diferente, o se aplican a usos-
substancialmente diferentes, y se expen——
den en comercios substancialmente diferen
tes (cuando se trata de establecimientos-
especializados), no se ve que haya razén-
para negar el registro de una marca por -
su posible semejanza o confusién con la =
otra. Pues en estos casos no podrd haber-
confusién para adquirir el preoducto del =
duefio de la marca anterior, con motivo ——
del registro del otro, ni el producto ==
dueflo de la anterioridad pedrad sufrir da-
flo en su prestigio ni en su economia con.-
el uso de la otra marca. Ni podri el due-~
flo de la segunda usar el prestigio de la-
primera, para vender su producto, ya gue-
ambos productos se encontraran en esferas
diferentes de uso, aplicaciones y expen—-
dios comerciales {o departamentos especia
les, en comercios generales),. Por lo de-
més sunque los productos amparades por --
una marca pertenezcian a una categorfa, y-
la marca se hayu expedido en principio pa
ra amparar todos los productos de esa ca-
tegorfa, si la realidad es que la marca -
esté destinada a amparar productos de -
cierta naturaleza y destinados a ciertos-
usos afines, el registro de esa marca no-
impide el registro de una segunda marca -
seme junte que se destine o amparar exclu-
sjvamente ciertos productos que, aunque -
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pertenezcan a la misma categoria en la --—
clasificacién del articulo 71 del Regla--
mento de la ley, sean articulos de natura
leza esencialmente distinta, y de usos y-
aplicaciones esencialmente distintos, y -
que esencialmente se venden en comercios-
de naturaleza también diferente, como es-
el casoc, por ejemplo, de cepilloes para —-
muebles, pisos y tapiceria y de cepillos-
dentales.

TESIS 12,PAGINAS 32 y 33, TERCERR PARTE,=
INFORME DE LABORES DE 1977. e

- EL CONSUMIDOR ANTE
MARCAS SIMILARES.

res potenciales respactivos, por lo. que :

_la opiniénlo criterio de éatos
Jjuega un papel preponderante al mnmem‘.o de determinar 55 exlste ° no seme"

Jjanza entre marcas.

As{i las cosas, quién debe juzger en una hi
pétensis determinada si existe o no similitud entre dos marcas, debé ala--
Jar de su mente opiniones peraonales y asumir la postura de un consumidor
(que de hecho lo es) para luego entonces sf, resolver lo que conforme a = ~
derecho proceda.

En efecto, la mayor parte de las tesis ju-
risprudenciales antes transcritas mencionan medularmente que para resole-
ver sobre semejanza de marcas, debe atenderse no solo n los aspectos gri-
ficos, fonéticos, ideoldgicos, etc., sino también al efecto que las mar--
cas en pugna pueden causar en el piblico consumidor, quien es el que pue-

de ser inducido a error,.

Ahora blien, dentro del concepto '“piblico -
consumidor', cabe distinguir primordialmente tres tipes, que son: Congumi
dor en general, consumidor profesional, técnico o especializado y congumj
dor elitista, Asi,por ejemplo, los productos de la canasta bfsica de ali-
mentos se dirigen al pdblico consumidor en general, en camblo, clertas he
rramientas, material quirdrgico y determinadas materias primas, sdlo son-

adquiridos por personal profesional, técnico o especializado, por otra =
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;parte.' algunas prend‘as’_de vestir, peft‘umes. ‘artfculos de deport_ie para el-
golf, etc.,Gnicamente son adquiridos:por un sector concreto de la.pobla=-:
eibn. ) T “ ‘ :

" En’ este contexto, el punto de vista del l-
consumidor, lejos de ser un concepto concreto, constituye una figure que-
revists variados matices, por 1o que, para resolver si en un momento dé=~-
terminado existe o no semejanza entre dos marcas, si bien es clerto que -
dicha cuestién debe analizarse desde la perspectiva del piblico consumi--
dor, cuye prototipo es diffcil de centrar, ello nos obliga a resolver es—
ta problemftica no solo desde la referida 6ptica, sino, también, en caso-
de duda, debe atenderse para dilucidar este problema a la naturaleza, ca-
racteristicas y precio de los productos o servicios protegidos por las -

marcas en pugna.

En este orden de ideas, si los productos -
amparados por dos marcas son de una naturaleza o caracteristicas especia-
les, dando lugar con elloc a que por lo mismo solo pueden ser adquiridos -
por profesionales, técnicos o especialistas, por ejemplo, material quirdir
gico, debe presumirse que en éstos casos, dichos consumidores solicitarén
8in error los productos que ostentan la marca de su preferencia, examinén
dola con cuidado, asimismo, este tipo de consumidores como conocedores de
su ramo, por las caracterfsticas del producto, peso, color, tamafio, etc.,
sabrdn si ¢l producto que se les ofrece es el que efectivamente solicita-

ron, disminuyendo as{ el riesgo de adquirir un producto por otro.

Al lado del consumidor profesicnal, técni-
co o especializado, se encuentra el consumidor elitista, que también es -
experimentado, por lo que se encuentra en aptitud de advertir las posibles
similitudes y diferencias entre las marcas gque ostentan los productos que
tienda a adquirir.

Por Gltimo, el precio de un producto o ser
vicio es otro factor que induce al consumidor, sin lugar a dudas, a pres-
tar mayor atencidn tantc a las caracteristicas propiss del producto o ser
vicio como a la marca misma, 16 que seé traduce en una minima posibilidad-

de confundir una marca con otra.
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Las anteriores consideraciones son una me-
ra pauta que puede ser (itil lnicamente en aquellas hipdtesis en que exis-—-
ta duda sobre si el plblico consumidor puede o no incurrir en confusién —
ante marcas posiblemente semejantes, pues la similutid entre marcas debe-—
ser analizada a la luz de los principios ya aludidos anteriormente.

8.~ LAS MARCAS FARMACEUTICAS
¥ SU SEMEJANZA

Capital interés desplerta el estudio de la
posible semejoanza entre marcas de medicamentos, en torno a lo cual exis-—

ten dos corrientes doctrinales diametralmente opuestas.

En efecto, una primera linea de abogados -
han planteado ante la Direccién General de Desarrollo Tecnolégico, que na
hay razén que permita suponer una confusién entre marcas de Medlcamentos—
por posibles similitudes en las denominaciones marcarias correspondientes,
habida cuenta de que los médicos que prescriben el medicamento mediante -
1a recete respectiva y los farmacéuticos o auxiliares que los despachan,-
es personal especializado, lo que permite presumir que el riesgo de confu

8ién entre medicamentos (marcas) no exista.

La segunda corriente, por el contraric, —-
sostiene que debe desestimarse tanto el hecho de que los medicamentos han
de prescribirse por un médico mediante receta, as{ como la circunstancia-
de que los mismos han de proporcionarse a2l consumidor por farmacéuticos o
personal especializado, puesto que lo anterior no diluye el posible error
en que pueden incurrir dichos profesionistas o el pablico consumidor que-—
frecuentemente se autoreceta, en este sentido, se alega, que la autoridad
competente debe negar el registro de marcas de medicamentos semejantes, -

habida cuenta de que se encuentra en juego la salud.

Ahora bien, a mi juicio, me adhiero a esta
segunda linea doctrinal, pues la autoridad competente debe adoptar un cri
terio riguroso al decidir sobre una posible confusidn entre marcas de me-—
dicamentos, dado que si bien es cierto que éste tipo de productos los pres
cribe un médico y los expende un farmacéutice mediande para ello una rece

ta, no menos cierto es que en gran nimero de casos los particulares se =e



gamos la mala celigrarin que earactsrizn a dlchos profeaicnlsca ”' el far- i

’ mecéutico en astos casos

puer]e tﬂmbién incurrir an errur al expendar al -

) medicamento carrespondiente.

En cal virtud, eatimamou, 1a autcridad com
" petente debe evitar:a-toda coata el rlesgo de-confusién entre marcas de —
m_edicamentos, asumiendo una postura mas rigurosa al resolver eate tipo de

problemAticas que lleguen a presentarse.

Sirven de apoyo a las anteriores considera

clones las siguientes tesis:

“MARCAS, CONFUSION TRATANDOSE DE PRODUCTOS
MEDICOS. LA AUTORIDAD DEBE SER ESPECIALMEN
TE RIGUROSA PARA EVITARLA.- Cabe advertir-
que traténdose de productos médicos, debe-
evitarse con mayor razén la semejanza de -
marcas, porque su confusién es peligrosa -
por la diferencia de férmulas, las cuales-—
pueden llegar a ser trascendentales para -
la salud,

Amparo en revisidn R.A. 262/1974.- Labora~
tortos Reforma, S.A." (visible a fojas 370
de: Jurisprudencia, Precedentes y Tesis So
bresalientes. Tribunales Colegiados de Cir
cuito, Tomo III. Administrativa. Mayo Edi-
ciones, S, de R, L. México, D.F. 1977)

"MARCAS, CONFUSION DE, TRATANDOSE DE PRO—-
DUCTOS MEDICINALES. No es exacta la opre—-
ciacién del a quo, referente a que "los —
productos medficinales son vendidoa a un pg
blico especial, en los que la més pequefia-
diferencin sirve para impedir la confusién
de las marcas'', en virtud de gque resulta -
obvio que los mismos pueden ser adquiridos
por el piblico en general: sélo cuando se-
trata de productos quimicos, esteos se ven-
den a un grupo especial y reducido.

Amparc en revisidn 585/1974.- Laboratorios
Reforma, S.A." (visible a fojas 370 de: -
Jurisprudencia, Precedentes y Tesis Sobre-
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salientes. Tribunales Colegiados'de Circui
to. Tomo III. Administrativa. Mayo Edicio-
nes, S. de R.L, México, D.F, 1977).

Scbre este mismo renglén, Rangel Medina, -
{65) seflale que: En el campo de la quimica, de la farmacia y de la biolo-
gla, suele presentarse la conveniencia de usar marcas constitufdas por de
nominaciones evocativas que, sin contrariar la prohibicién legal de adop~
tar como marcas los voceblos generalmente usados para nombrar los produc-
tos a que la marca estéd destinada, pueden al miemo tiempo prestar al médi
<o, al farmacéutico y en general al técnico en el ramo industrial de que-
se trate, el servicio inapreciable de sugerirles para los fines terapéuti
cos y del despacho de drogas, cuéil es la composicién de las diversas espe
clalidadesn.

Agrega el auter que seguimos, citando para
ello a Dagama Cerqueira: En la composicién de las marcas de éste género,
Bobre todo en la industria farmacéutica, es comin ¢l empleo de radicales-
sacadas de palabras de uso comin, de prefijos y sufijos, para formar con-
ellos nombre originales..., en la industria de medicamentos es comin el -
empleo de radicales, de nombres de substancias quimicas, como CALCI, CALC
I0D, BROM, LACTO, CARBO, FER, BISM, FOSF, SULF, etc., los cuales ligados-
con otros elementos forman denominaciones especiales como CALCIGENOL, IO-
DINJECTOL, FOSFATAN, etc., todas estas radicales, prefijos y sufijos, ——-
siendo de uso comin, no pueden constituir objeto de derecho exclusive. Lo
cual, sin embargo, NO SIGNIFICA QUE SE DEBA CONCEDER EL REGISTRO DE MAR--
CAS SUSCEPTIBLES DE CONFUSION CON OTRAS YA REGISTRADAS, SO PRETEXTO DE —-
QUE ESTAN COMPUESTAS DE ELEMENTOS VULGARES, PORQUE EL DERECHO DE USARLOS-
NO EXCLUYE LA NECESIDAD DE EVITAR CONFUSION ENTRE LAS MARCAS Y LOS PRODUE
TOS.

En tal virtud, para resolver sobre una po-
sible semejanza entre marcas farmacéuticas, como ya hemos dicho anterior-
mente, no deben tomarse en conslidnrucxén la rafz, prefijos, sufijos o vo=-
cablos de uso comin, entre otros, pues la comparacién respectiva debe cen
trarse en relacidn con los restantes elementos de cada marca a fin de de-
terminar si estos elementos restantes logran diferenciar a las mismas, --

{65) Rangel Medina David, ob. cit. Pags. 273 y 274,



respecto de lo cual,debe ponerse mayor cuidado por estar de: pormedio ls =
salud piblica. §

9.~ LA MARCA NOTORIA
¥ SU IMITACION.

de marcas notorias o de alta renombre.'puea eate ipo de: marcas gozan de-

una proteccién excepcional-como ohsarvaremoe concin ac16n. : r77T

A).- TERMINOLOGIA Y CONCEPTO
DE MARCA NOTORIA.

"Se ha discutideo sin llegar a una conclu--—-
sién nitida si es correcta la expresién de "marca notoriamente conocida',
o si las apropiadas son “marca de renombre universal", "marca de alto re-
nombre", ''marca de gran notoriedad", Ymarca de slta reputacién', “"marcas-
mundiples', "marcas famosas", "grandes marcas", "marcas de prestigio", --

"marcas de gran fama" o simplemente "marca notoria®.

“"Pero tal controversia no es relevante y se
trata, en rigor, de una cuestién de seméntica, ya que en Ultima instancia
todas esos locuciones y otras parecidas, son sinénimas y as{ deben mane--
Jjarse sin restringir su empleo a nada que no implique la popularidad de -
la marca."(66)

Aclarado lo anterior, nos corresponde aho-
ra referirnos al concepto de marca notoris, invocando para elle el erite-
rio que sostiene Yves Saint-Gal, quien afirma que marca notoria es ague=-—
1llp que es conocidas por una amplia proporcién del piblico y que goza de -
una reputacién importante, sin que se trate obligatoriamente de una cele-
bridad enteramente excepcional. (67)

(66) Rangel Medina David, La proteccifén de las marcas notorias en 1a Jue=
risprudencia Mexicana, en Actas de Derecho Industrial 10, 1984-85,P.
37.

(67) Yves Saint-Gal, La Proteccidén de las Marcas Notorias en el Derecho -
comparado, en revista mexicana de Propiedad Industrial y Artistica,-
nimero especial 21-22, Enero-Diciembre de 1973.
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Sin embargo, aclara el autor que geguimos,
éate tipo de marcas deben ser conocidas de manera que disfruten de un re-
nombre suficientemente acusado ante una amplia clientela (o si se prefie-
re el gran plblico) cuando me trata de productos de consumo corriente, o-
cuando menos ante la clientela de un cierto circulo ¢uando se trata de --—

productos conaiderados de lujo o de alto tecnicismo.

Antoine Pillet, sobre el particular nes di
ce: La notoriedad es el conocimiento que los consumidores tienen de una -
marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la mar
ca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, caracteristicas-
¥ uso de los productos que la llevan. lLa notoriedad es lo que permite a -

una marca pertenecer al vocabulario de los consumidores. (68)

For su parte, Albert Chavanne y Paul Rou—-
bier, indican que es por referencia al piblico consumidor come puede sa—-—
berse i una marca ea notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba ——
regplandeciente de la utilidad econémica de la marca, porgque significa -—-—
que 1la marca ha tenido un gran éxito y ha sido apreciada por la cliente~
la. (69)

Bodenhausen, al comentar el tema que nos -
ocupa menciona que: Cabalmente, una marca puede ser notorlamente conocida
en un pafis antes de su registro en &1 y, en vista de las repercuclones o
sibles de la publicidad en otros pafses, ain antes de que se use en ese -
pafs. (70}

Atento a lo anterior, podemos decir que pa
ra considerar a una marca comc notoria, es indispensable que la misma cum
pla los siguientes requisitos:

a}.- Gozar de gran difusién, es decir, ser
conocida por un conjunto considerable de consumidores de la clase de pro-
ductos a los que se aplica la marca, es decir, si se trata de artfculos -

de consumo corriente o comin, debe ser conocida por gran parte del pibli-

(68) Citado por Rangel Medina David, en la Proteccién de Marcas Notorias-
en la Jurisprudencia Mexicana..., Ob, cit. P.38

{69) Idem.
(70) Idem.
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co en general, asf{ mismo, si los productos o servicios que ampara la mar-
ca respectiva son de lujo o de alto tecnicismo, como material quirérgico,
ciertas materias primas, etc., la marca correspondiente debe ser conocida

por la generalidad de loe consumidores de ese circuloc.

b).- El segundo requisito para considerar-
a una marca como notoris, es el relativo a que la misma debe poseer una -
buena reputacién, esto es, los productos o serviclos amparades por dicha-
marca deben ser de aceptable callded que se traduce en un positivo presti
gio.

Ahora bien, precisado el concepto de marca
notoria, debemos decir que las mismas a diferencia de otro tipo de signos
distintivos ordinarios {por as{ llamarlos de alguna manera para estable--
cer una diferencia entre ambos), gozan de una proteccién mas rigurosa res
pecto de aquéllos, al romper con los principios de Territorialidad y Espe

cialidad de la marca, como observaremos a continuacibn.

B).— LA MARCA NOTORIA Y LA
EXCEPCION AL PRINCIPIO DE
TERRITGRIALIDAD.

Conforme al principio cuyo estudlo nos ocu .
pa, la proteccién de la marca se circunscribe a los limites del pafa en -~
donde se registra, esto eas, el derecho exclusivo al uso de una marca ter-
mina con las fronteras dei paf{s donde se registra, Por tanto, si se quie-
re obtener la titularidad dnica sobre el uso de una marca en distintos --

pafses, tendrd’que registrarse en cada uno de ellos. (71)

No obstante lo anterior, dicho principio -
no es aplicable en materia de marcas notoriamente conocidas pues como ——-—
acertadamente sostiene Horario Rangel Ortfz (72), de la lectura del Arti-
culo 90 fraccién XV de ]la Ley de Fomento y Proteccidn de la Propledad In-
dustrial (correlativo del Articulo 91 fraccién XIX de la Ley de Invencio-
nes y Marcas) se desprende que si se solicita el registre de una marca de

(71) Reangel Medina David, La Proteccidn de las Marcas Notorias en la Ju--
risprudencia Mexicana, ob. cit. P.33.

(72} Rangel Ortfz Horacio, Revista el Foro, Organo de la Barra Mexicana -
del Colegio de Abogados, 8° época, Tomo 1 Ho. 2, México 1988.P.8S5,
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toriamente conocida, se negarf la marca pretendida,. aGn'y cuando ‘1a marca

: notoria no se encuentre registrada en el pais, bro‘ 1&ndose asf, P:

cionalmenite, ‘a las marcas de alto renombre.

; - Por otra parte, ésta proteccidén privilégig
da que se confiere a la marca notoria, es de naturaleza casi mundial, pu-"
es de conformidad con el Artfculo 6 Bis del Convenio de la Unidn de Paris-
para la Proteccién de la Proplednd Industrial, (suscrito por 92 pafses ——
Vmiembrus) los Estados de la Unidn se comprometen a rehusar o invalidar el
registro y a prohibir ¢l uso de una marca de fAbrica o de comerclo que —-—
constituya la reproduccién, imitacién o traduccién, susceptibles de crear
confusién, de una marca que la autoridad competente del pais del registro
© del uso estimare ser alli notoriamente conocida.

C).- LA MARCA NOTORIA Y LA
EXCEPCION AL PRINCIPIO
DE ESPECIALIDAD.

El principio de especialidad de la marca,=
consiste en que el signo distintivo de que se trate, solo es protegido en
relacibn con los productos o servicios respecto de los cuales es solicita
do a registro, as{ las cosas, un tercero podrf adoptar vdlidamente la mis
ma marca u otra semejante, siempre y cuando la use para proteger produc~-—
dos o servicios distintos.

8in embargo, este principio no es aplica--
ble en materia de marcas notorias, pues el Articulo 90 fracecidn XV de la-
Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad Industrisl, con toda claridad
seflala que no serén registrables como marca las denominacliones, figuras =
o formas tridimensionales, lguales o semejantes a una marca que la Secre—
tarfa estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas A CUAL--
QUIER PRODUCTO O SERVICIO.

Atento a lo anterior, para dilucidar el po
sible problema consistente en determinar si una marca es gemejante a otra
notoriamente conocida, debe establecerse, primero, si el signo respectivo
es de alto renombre, sirviendo de gufa para ello el concepto y requisitas
ya comentados que caracterizan a la marca notoria, posteriormente, hacieﬂ

do uso de los principles fundamentales que rigen la imitacidén de marcas,-
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deberéin confrontarse los signos distintivos en pu'gnhkpa‘ra'es'i‘:ableqer 8i -

son o no semejantes en grado de conrusién.

D).~ RAZONES QUE JUSTIFICAN EL
TRATO ESPECIAL A LAS MARCAS
NOTORIAS.

Horacio Rangel Ortfz, haciendo relacién a-
la OMPI, menciona que si una marca notoria es utilizada por terceros no -
autorizedos, el consumidor puede pensar equivocadamente que los bienes y- .
servicios en los que se emplea tienen su origen en el titular de la marca
notoriamente conocida. Cabe la posibilidad que el consumidor espera una -
determinada calidad que representa la marca notoriamente conocida.

Por estas razones, se puede hablar de un -
triple interés en la proteccifn de las marcas notoriamente conocidas. In-
teresa a los duefios de marcas notoriamente conocidas que el prestigio y -
el activo intangible simbolizados por sus marcas, se hallen protegidos --
contra el uso indebido y el deteriore eventual que las mismas pueden su--
frir por su utilizacién no autorizada. Pero interesa también a los cansu=
midores, particularmente en los paises en desarrollo, hallarse protegidos
contra el engaflo y la confusidn en cuanto a la procedencia y calidad de -
los productos y servicios vendidos por terceros no autorizados utilizando
marcas notoriamente conocidas. De ahi que la proteccién contra la autori-
zacién de marcas notoriamente conocidas beneficie tanto a los titulares -
de estas marcas como @ los consumidores, ademis de promover en general --
préictices comerclales equitativas y honestas., (73)

Bodenhausen, afirma por su parte, que la -
proteccidn excepcional de una marca notoriamente comocida estad justifica-
da porque el registro o &l uso de una marca similar que se prestara a con
fusién equivaldria, en la mayorfa de los casos, a un acto de competencia-
desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses de-

los que pucden ser inducidos a error. (74)

Otras razones que girven también de funda-

mento para brindar ese trato privilegiado a las marcas notorias, se en--—

(73) Rangel Ortiz Horacio, Revista El Foro, ob. cit. Pégs. 77 y 78.
(74) Citado por Rangel Medina David, en la Proteccidén de las Marcas.,P.39,
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cuentra en la necealdad de proteger el trabajo honesto, y en el deber de-
evitar que algulen pudiera epropiarse indebidamente de los signos de pro-
piedad de otro. Pero sobre todo, el registroc o el empleo de una marca no=
debe usurpar indebidamente los derechos de un tercero. Ante la seguridad-
que conceden los registros, debe prevalecer el respeto a los derechos --
que otro haya adquirido a través de su trabajo.

Lo anterior puede resumirse diciendo que -
la marca notoria goza de una proteccién especial y privilegiada en torno-
a lo siguiente:

l.- En beneficio del duefic de la marca notorias

a) Por su invencién.
‘b

-

Por la introduccién del producto y la epertura, -’
conservacién e incremento del mercado.

c) Por la calidad de la mercancfa.

d) Por la fama y prestiglo de la marca.

e) Por.el valor econdémice de la misma.

2.~ En beneficlo de los consumidores

a) Para evitar ser engaflados en cuanto al origen del-
producto.
b) Para evitar ser defraudados por la diferente cali-

dad.

3.~ Para evitar desvio de clientela en favor del competi.
dor, impedir el enriquecimiento ilegfitimo del competidor y prevenir el -=
descrédito que su conducta origina en perjucic del propietario de la mar-

ca notoria. (75)

Por otra parte, abundando sobre los crite-
rios judiciales y administrativos en torno a la marca notoria, Rangel Me-
dina (76) nos dice lo siguiente:

“El primer signo distintivo que en México ha
recibido 1a especial proteccidn que brinda -
el Articulo € bis por haberse considerado co
(75) Rangel Medina David, la Proteccidn de las marcas Hotorias..., ob.cit.
(76) I‘;er%gsél Bﬁeai:g‘uev!d, en actas de perecho Industrisl ob.cit.Pigs.4l y
SS.
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mo marca notoriamente conocida, es la deno=
minacién BULOVA. Puede seilalarse este caso-
como la apertura de las autoridades mexica-
nas a los elementos que forman la doctrina-
del articulo & bis, especialmente en lo que
atafie a 1a irrestricta oportunidad para re-
clamar la anulacién de las marcas registra-
das de mala fe, previasta en la parte finale
de dicho precepto.”

En efecto, el titular original de la marca
BULOVA, registrada en México en 1933 por un tercero para distinguir relo-
jes, reclamé en 1984 el uso ilegal de dicha marca en contra de G. Kessel-
y Ci{a., S.A. entre otras, quien sin su consentimiento, comenzé a anunciar
y vender relojes en territorio nacional con dicha marca, importados de Eg
tados Unidos y procedentes de BULOVA WATCH CO., Esta empresa registrd la -
marca en Estadeos Unidos y en numeroscs palses antes de 1933, pero no lo -
habia hecho en Mé&xico. Por su parte, quien obtuvo el registro de la marca
en México, era ciudadano norteamericano y residente en Estados Unidos, de
oficio relojero, por lo que confesé en el juicio haber solicitado su re--
gistro en México porque estaba "abierta", entendiendo por "abierta", que-
la marca no estaba registrada en éate pafs. Con vista en la defensa y ---
pruebas aportadas por los acusados de usurpacién de la marca, la oficina-
de marcas los absolvié y determind anular la marca de oficio, consideran-

do que el registro se obtuvo de mala fe.

Las razones primordiales que tomdé en consi
deracién la Autoridad Administrativa para nulificar la marca en comento;-

nos dice el autor que seguimos, fueron las siguientes:

"Hay... pruebas en el expediente que... con
ducen a afirmar que el registro de la marca
33602, en México, fue obtenido de mala fe.=-
La existencia de la Socledad Bulova Watch -
Company, Inc., desde el aflo de 1911, las de
claraciones de varios joyeros de viejo arrai
go en México, producidas en el sentido de =
que la marca Bulova era ya conocida en el =
pais con anterioridad al afio de 1933 en que
se obtuve el registro de la marca 33602; --
las certificaciones expedidas por la Secre-
taria de la Propiedad Industrial de la Con-
federacién Helvética, la actividad profesio
nal de N..., como relojero, que legal y 16=
gicamente conduce a presumir que sabfa que=-
al solicitar el registro de la marca..., eg



93

taba. aprovechéndose indebidamente el presti
gio mundial de la misma; todas ellas... lle
van a afirmar concluyentemente que hubo ma—
la fe al cbtener el registro de la marca --—
33602,

Si la marca Bulova, como quedd comprobaodo —
en la controversia de uso ilegal iniciada -
por N.,., se explotaba desde hace més de --
treinta aflos por parte de Bulova Watch Com=
pany, Inc., ¥ sus representantes eén este --
pafs; si dicha marca ha sido motivo de in-—
tensa explotacién y publicidad desde enton-
ces; si{ dicha marca se ha acreditado e im--
pueste en mucheos palses, entre los cuales -
se encuentra México, en virtud de todo géne
ro de eafuerzos encaminos a darle un valor-
econbmico y juridico por parte de su legiti
mo titular, es evidente que dicha compaiifa-
tiene en su haber y ya contaba con él, dea-
de antes de 1933, un interés legitimo prote
gido por todas las reglas que instituyen la
propiedad industrial, no sélo en los Esta--
dos Unidos de América, lugar del primer re-
glstre, sinc en las demAs naciones donde es
conocida la marca. Ahora bien, si ese dere-
cho adquirido tan leg{timamente se lesiona=-
por la inscripcién de la marca Bulova en Mé
xlco, a nombre de persona distinta, y con -
los antecedentes quec se vienen refiriendo,-
es evidente que el registro efectuado en es
tas circunstanciss se obtuvo de mala fe."

Otra controversia en la que intervino una-
marca notoriamente conocida, es el coso SINGER, veamos los pormenores de-
esta problemAtica, (77)

La regla del artfculo 6 bis relativa a la =
prohibicién de umar marcas notoriamente co-
nocidas, ha sido aplicada en México para de
tener la maniobra consistente en vender ma-
quinas de ceser de diversas marces, monta--
das sobre muebles con la marca SINGER. En -
las resoluciones que declaran el uso ilegal
y la confusién de dicha marca que ampara mé
quinas de coser, se dijo vor la Ofjcina de-
Marces:

"Es indiscutible que la referida practica -
del demandado constituye un acto de compe—-—
tencia deslecal en perjuicio de la actora, -
que provoca la confusién con las méquinas -
de coser auténticas, sus partes y acceso-—-—
rios, producidas por The Singer Manufactu—-
ring Company bajo la marca SINGER, pues el-

(77) Rangel Medina David, Actas de Derecho Industrial... ob. cit.Pégs.45 y

6.
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mero hecho de poner a la vista del piblieco,
para fines de venta, mercader{as (méquinas-
de coser) con la marca SINGER en unién de —
otra (en la especie, Happy) que ninguna re-
laeidén tiene con la primera, revela a las —
claras que en el fondo no hay otra cosa que
una maniobra il{cita para aprovechar el ——-
prestigio y amplia aceptacién de los produg
tos SINGER (marca que esta Secretarfa esti-
ma come notoriamente conocida en la Repibli
ca), introduciendo, por lo menos, una incer
tidumbre en el animo de los compradores, --
lo8 que nunca sabran a ciencia cierta el ~=
porqué de esta mdquina de coser con dos --
marcas, una de la cual es SINGER; y lo que-
eB peor, en gran nimero de ocaslones el pi-
blico creerd que tienen una procedencia co-
min: es decir, que The Singer Monufacturing
Company utiliza indistintamente cualquiera-
de esas marcas y que los productos de ella-
provienen. Y para salir de esta duda necesi
tarian llevar a cabo investigaciones tarda-
das y costosas, que la mayoria del piblico-
no estd en condiciones de hacer, y que en -
dltima instancia nunca las hace porque care
ce del tiempo {mprescindible para ello, ade
méAs de gue resulta absurdo invertir dinero,
tiempo y esfuerzo para cerclorarse de la au
tencidad y legitima procedencia de cada mé-
quina de coser que se pretende comprar, —--
pues el comercio se estancaria y al propio-
tiempo se crearfa un clima de desconfianza,
que es precisamente 10 que tratan de evitar
y reprimir la Ley de la Propledad Industrial
y los Tratados Internacionales sobre la ma«
teria".

Por Wltimo, Horacio Rangel Ortiz, (78) al-
referirse al conflicto en el que intervino la marcn GUCCI, notoriamente -
conocida en México, lo que did origen & dos importantes tesis jurispruden

clales que mas adelante transcribiremos, nos dice lo siguiente:

El Tercer Tribunal Colegiado del Primer —-
Circuito en Materia Administrativa, emitid un fallo en materia de marcas-
notorins en el que se sostiene que el articulo 6 bis del Convenio de Pa==-
ris es aplicable en México, conforme @ lo mondade por ¢l Articulo 133 de-
la Constitucién. En este caso, GUCCI DE MEXICO, S.A., solicitd el regis-—
tro de una marca consistente en un logotipo compuesto de dos letras “G",-
para amparar calzado. El registro fue negado por la Oficina d.e Marcag, =

{78) Rangel Ort{z Horacio, Revista el foro..., ob. cit. Pégs. 81-83.
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de ‘Marcas habfa negado indebidamente el registro pues, de acuerdo con GU-
CCI DE MEXICO, cuando la Oficina de Marcas niega un registro con base en-
derechos previamente adquiridos por un tecero, es menester que tales dere
chos tomen la forma de registro marcario y que en la ausencia de tal re--
glatro, la Oficina de Marcas carece de apoyo legal para negar el registro
correspondiente, no siendo splicable el artfculo 6 bis del Convenio de Pa
ri{s. El amparo fue tramitado por el Juzgado Tercero de Distrito en Mate--
ria Administrativa quien, acogiendo los argumentos del quejoso, concedid-’’
el amparo a GUCCI DE MEXICO, S.A. T - :

Contra la sentencia del”Juez de ﬁiatrito,
la Oficina de Marcas, interpuso recurso de revisién del que conocid ‘91 g
Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en. Materia Administra't':ivn."
que revocd la sentencia del Juez de Distrito y confirmé la resolucién de-
la Oficina de Marcas.,

El Tribunal soatiene que bajo la doctrina-
de 1la marca noteria deben hacerse excepciones a los prinelplos de territo
rialidad y especialidad de la marca, mismos que tradicionalmente han regu
lado la adquisicidén de derechos bajo el sigtema de registro, y que estas-
excepciones se justifican con el fin de evitar abusos y situacicnes {njus
tag. Eg decir, que una extricta aplicacién de los principios de territo--
rialidad y especialidad puede conducir a abusos en contra de legitimos —~
propietarios de marcas notoriamente conocidas, as{ como a engaflos a los -
consumidores y a un enriquecimients ilegfitimo por parte de quien trata de
sprovecharse del prestigio que ctros han desarrollado sobre un signo dias=
tintivo; no es de aceptarse, 5ostuvo el Tribunal, que un comerciante ayu-
no de escripulos disfrute sin justa causa de los beneficios de la ceclebri
dad y reputacién de un signo distintivo simplemente porque tal signo no -
se encuentre registrado.

Agrega el .outor que seguimos que, aun cuan
do no se discutid si la marca era notoria o no, el Tribunal dejé eatable-
ecido que el conocimiento de la representacién (notoriedad) de la marcas —-
que puedan tener los consumidores respecto del Bigno, no es el tnico ele=
mento que sirve para determinar la notoriedad, sino también otras informa
ciones relativas a las cualidades, caracteristicas y usos de los produc——
tos a los que se splica la marca; y que la determinacidn schre si una mar

ca es notoria o no, debe hacerse con referencia a los consumidores. El ==




. pa!ses adn antes de haber sldc usada en’ nuestrn pa!s.

Ahora bien, las tesis Jurisprudenciales —

emﬂnadns del asum:o antes referido ¥ que invoca la generalidad de los par
ticu;ages en situiciones en las que intervienen marcas nutoriaa, son las

siguientes:

MARCA NOTORIA. EL SIGNIFICADO QUE SE DEBE TENER DE UNA —=
MARCA NOTORIA. LA PROTECCION DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA "GUCCI" NO
NECESITA EL REQUISITO DE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO EN EL PAIS.- Para pg
der delimitar el significado que sc¢ debe tener de una marca notoria, es -
necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el pili-
blico consumidor tiene de esa marca. Este conocimlento no se limita, natu
ralmente, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las
cualidades, caracteristicas y usc de los productos que la llevan. Es por-
referencia al pidblico consumidor como #se puede saber si una marca es noto
ria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilizacidén de la mar~
ca, porque significa que la marca ha tenido gran ¢éxito y ha sido aprecia-
da por los consumidoeres. De tal modo que una marca puede ger notoriamente
conocida en el pafs antes de Bsu registro en ¢l y, en vista de las reper—-—
cugsiones posibles de la publicidad de otros pafses, ain antes de que se -
utflice en la Repiblica Mexicana, Por lo que ve al carécter de notoria-
que puede atribuirse a una marca, es una cuestidn de heche gue las autori
dades admlnistrativas y judiciales del pafs deben determinar, fundando su
opinibén en apreciaciones razonables. En la especie, las autoridades res--
ponsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso, por tra
tarse de la imitacién de uno de los monogramas que Se usan en los produc:
tos de la marca "GUCCI", que a nivel internacional han dado a conocer los
seflores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichosw
productos propiedad de "GUCCI SHOPS", INC., por lo que estimaron que se -
trata de una marca notoriamente conocida, y que, de concederse ¢l regis--
tro solicitado, se podrfa crear confusién entre el pablicoe consumider, --
pues éste al adquirir los productos creerfam que se trata de articules am-
parados con la marca notoriamente conocida. Con lo anterior, las autorida
des responsables realizaron una correcta aplicacién de los articulos 91,-
fracciones XX y XXI de la Ley de Invenciones y Marcas, 6° bis y 10° bis -
del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industriasl, pues,
al tratarse de un disefic que imita uno de los monogramas de la marca nota
riamente conocida “GUCCI", evitaron que se pudiera crear confusidén entre-
el publico consumidor y ademis impidieron gque se produjeran actos de com-
petencia desleal respecto de esa marca conocida en forma notoria. No cons
tituyendo obstéaculo para lo anterfior, la circunstancia de que la marca n§
toriamente conocida "“GUCCI" no se encuentre registrada en el pais, pues.-
no es necesario que se cumpla con ese requisito para que se dé& la protec-
cién de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los articulos -
6° bis y 10° bis del Convenio mencionado anteriormente, ya que se trata .
de una proteccién de carécter excepcional que tiene como fin evitar que -
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se induzca a engafio o error al pdblico consumidor e impedir que se produz
can actos de competencia desleal,"

MARCAS NOTOR'IAS. LA PHOTECCION DE LAS. FINALIDAD DE LA --
MARCA. LAS FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA. EL PRIMER USO Y EL REGISTRO, -
EL SISTEMA MIXTO ADOPTADO POR NUESTRO PAIS. LA PROTECCION DE LAS MARCAS =~
NOTORIAMENTECONOCIDAS. AUN CUANDO NO ESTEN O TODAVIA NO HAYAN SIDO PROTE-
GIDAS EN EL PAIS. LOS ARTICULOS 6° BIS Y 10° BIS DEL CONVENIO DE PARIS PA
RA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- La marca sirve para distin-
guir los productos o servicioe que provienen de su fabricante o de un co-
merciante, de los productos o servicios de sus competidores. Las fuentes-
del derecho a la marca, reconocidas por la doctrina y adoptadas por las -
legislaciones de distintoe pafscs son el primer uso y el registro, habién
dose generalizado este (ltimo como el medio mis efeciaz para la proteccién
del signo marcario. El sistema adoptado por nuestro pais puede considerar
se como mixto, ya que sl bien es cierto que bfsicemente es el registro el
que genera la exclusividad del derecho a la marca,. también es verdad que
el uso produce efectos juridicos antes del registro, y con posterioridad-
8 su otorgamiento. Nuestra Ley de Invenciones y Marcas prevé la posibili=-
dad de conceder el registro de una marca que comenzd a ser usada antes ——
que otra fuese registrada, para lo cual existen procedimientos y plazos -
que conducen a la anulacién del registro ya otorgade para dar lugar al re
gistro de la marca usada con anticipacién (articulos B8, 89 y 93). La prg
teccién de la marca se encuentra sustentada en dos principios fundamenta-
les: el de territorialidad y el de especialidad. De acuerdo con el princi
pio de le territorialidad, la proteccidén de la marca se encuentra circuns
crita a los limites del pais en donde ha stdo registrada y por su parte,-
el principio de la especinlidad de la marca tiene que ver con la naturale
z8 de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro-
de la marca opera s6lo en el campo de los productos o de los servicios —-
idénticos o similares (respecto del principio de territorislidad, ver los
articulos 119, 121 y 123; en cuanto al principio de especialidad, los ar-
ticulos 94 y 95 de la Ley de Invenciones y Marcas). Pero la aplicacién es
tricta de loe principios de territorinlidad y de especialidad de la marca,
puede provocar abusos que se traducen en engafios para los legitimos due—-
fios de las marcas y para el pidblico consumidor, pues debido a la territo-
rialidad, alpuien poco escrupuloso se podria aprovechar de una marca ex--
tranjera que todavia no ha sido registrada en nuestro pais, para obtener-
el registro de esa marca a su nombre, y disfrutar de la celcbridad de ese
signo distintivo. Es por ello que, para evitar los ciatados inconvenien--
tes, el dfa catorce de julio de mil novecientos getenta y siete, se adop-
t6 en Estocolmo la dltima revisién del Convenio de Paris para la Protec--—
cidén de la Propiedad Industrial de fecha veinte de marzo de mil ochocien-—
tos ochenta y tres; convenio que fue aprobado por el Congreso de la Unién
segun decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacién de cinco de
marzo de mil novecientos setenta y seis. Lo dispuesto por los articules -
6° bis y 10° bis del ya mencionado Convenio, ticnen la finalidad de evi--
tar el registro y el uso de una marcis que pueda creor confusidén con otra-
marca ya notoriaomente conocida en el pais del registro o de utilizacién,=
aunque esta (ltima marca bien conocida no esté o todavia no haya sido pro
tegida en el pafs mediante un registro que normalmente impedirfa el regis
tro o el usc de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protec-—-—
cién excepcional de una marca notoriamente conocida estd justificada por-
que el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusién
equivaldria, en la mayor{a de los casos, a un acto de competencia desleal,
y también se puede considerar perjudicial para los intereses del piblico-
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consumidor que puede ser inducido a error, respecto del origen o calidad-
de los productos, amparados con esa marca similar, Al ser aprobadas por -
el Senado, las reformas que se hicieron en Egtocolmo al Convenio de Paris
para la proteccién de la Propiedad Industrial, en las que se contienen --
los erticulos 6° bis y 10° bis, dicho tratade internacional forma parte -
de la Ley Suprema del pais, en términos del articulo 133 constitucional.-
En concordancia con los articulos 6° bis y 10° bis del Convenioc de Par{s-
para la Proteccién de la Propiedad Industrial, el legislador mexicanoc es-
tablecid en las fracciones XX y XXI del articulos 91 de la Ley de Inven——
ciones y Marcas, la prohibicién de registrar como marca las denominacio-—
nes, signos o figuras susceptibles de engaflar al publico consumidor o ine
ducirlo a error, por tratarse de imitaciones de otra marca gque la autori-
dad competente del pafs (en la actualidad Secretaria de Comercio y Fomen-
to Industrial}, estime ser notoriamente conocida, como siendo ya marca de
una persona que pueda beneficiarse de ese convenio y utilizada para pro--
ductos idénticos o similares; igual prohibicién existe cuando la parte --
esencial de la marca que se trate de,registrar constituya la reproduccién
de la marca notoriamente conocida o una imitacién susceptible de crear -~
confusidén con ésta, con el objeto de asegurar una proteccidn eficaz con--
tra la competencia desleal,

Amparo en revisién 1269/84. Gucci de México, S.A. 19 de -
marzo de 1985. Unanimidad de votoe. Ponente: Genaro David Géngora Pimen--
tel. Secretario: Guillermo Antonio Muiioz Jiménez.

10) CONSECUENCIAS LEGALES DE LAS
MARCAS SEMEJANTES.

La Ley de Fomento y Proteccién de la Pro=-
piedad Industrial, atribuye cuatro consecuencias legalea en torno a las -
marcas semejantes, siendo estas las siguientes: No registrabilidad, Nuli-
dad, Infraccién y Delito, figuras éstas de las qQue nos ocuparemos 8 con-
tinuacién.

A) NO REGISTRABILIDAD

El Articulo 90 fracclones XV y XVI de la -

Ley de Fomento Y Proteccién de la Propiedad Industrial, seflalan lo sigui-
ente:

Articulo 90.- No se registrarfin como marca:

Fraccidn XV.- Las denominaciones, figuras-

o formas tridimensionales, -

iguales o semejantes a una -

marca que la Secretarfa esti

me notoriamente conocida en-

México, para ser aplicadas a
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: cualquier producto o servi--

éis;

Fraccmn xVI.-Una marcu que sea idéntica o

e semejante en grado ‘de’ confu=

- sién a otra ya registrada y-

‘vigente,- aplicadu a-los mis—

mos o 'similares productos. o~

‘serviclos ...

g . ', e Comn cbservamos. lag dos fracciones lega--

les. antes tranacrita v t&enden a obstaculizar la obtencién del registro -

de una marca, veamos ahora como tienen aplicacién en la practica cada una
de estas hipétesis. ’

Presentada una solicltud de marca y habién
dose practicado el examen de forma respectivo con resultados positivos ,—
se turnard el expediente correspondiente a ecxamen de fondo, En éate exa-—
men, (en el supuesto de la fraccidn XV) el analista que conozca del asun=-
to, examinari la marca de que se trate, a fin de determiner si la misma -
es idéntica o semejante en grado de confusidn a otra marca que se estime-
notoriamente conocida en México, sin tener trascendencia los productos o-

servicios que una u otra amparen.

Asimismo, en el proplo examen de fondo (en
el supuesto de la fraccibén XVI), el dictaminador respectivo confrontard -
la marca solicitada con otras ya registradas y vigentes o en tramite que-—
amparen los mismos o similares productos o servicios, y si se advirtiere-
entre algunas de éstas y aquélla una igualdad o semejanza en grado de con
fugién. se objetari el registro marcaric respectivo, lo mismo ocurriréd si
se estima que la marca pretendida es semejante o ldéntica a otra notoria-
mente conocida en Méxlco, en ambos casos, se comunicard lo conducente al-
interesudo para que manifieste lo que a su derecho convenga dentro del --—
término de dos meses, cn cste caso, s} los alegatos esgrimidos no fueran-
suficienteg para desestimar las objeciones plantesdas, se negari el regis

tro solicitado.

Atento a lo anterior, resulta cbvio que la



consecuencia 1ega na marca solicitada'a registro’ que 1ncurra ‘en: slgu:

na de las. !‘racciones legales ya comentadas del! articulo: 80 de la Ley de -' )
la materia, eB'la no registrabilidad. ;

B) NULIDAD MARCARIA.

Si una marca solicitada a registro contra-
- viene las disposiciones legales previstas en las fracclones XV y XVI del-
Artfculo 90 de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propledad Industrial,
entre otras, definitivamente dicha marca debe negarse, sin embargo, &sto-
no siempre ocurre en la préctica puesto que se han dado casos de otorga-=
mientc de registros marcarios en contravencién a las hipdtesis legalea en

comento.

En estos supuestos, el medio legal para co
rregir tales irregularidades es la interpopicién del procedimiento admi-—
nistrativo de nulidad previsto por el Artfculo 151 fracciones Iy V, de -
la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, que a la letra
dicen:

Artfculo 15i.- El registro de una marca es

nula cuando;

Fraccidn I.- Se haya otorgado en contraven
cién a las disposiciones so--
bre requisitos y condiciones-
para el otorgamiento del re--

_ gistro. Para efectos de lo --
dispueato en ésta fraceidn, -
se consideran requisitos y --
condiciones para el otorgami-
ento del reglstro, los esta=--
blecidos en las fracciones I-
a XV del Artfeulo 90.

Fraccidén V.- Se haya otergado por error,-
inadvertencia, o diferencia -
de apreciacibn, existiendo en

vigor otro que se considere -
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invadido, por tratarse de una
marca que sea igual o semejan
te en grado de confusién y --
que se aplique a servicios o~

productos {guales o similares.

Atento a lo anterior, resulta claro que el
titular de una marca notoriamente conocida en México, podrd intentar la -
nulidad de una diversa marca que estime idéntica o semejante en grado de-
confusién a la de su propiedad, fundéndose para elle en los Artfculos 151
fraccién I, en relacién con el 90 fraccién XV de la Ley en cita, siendo =
recomendable ademis apoyarse en el Articulo 6 bis del Convenio de Paris -
para la Proteccién de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, de conformidad con el Gltimo -
pirrafo del Articulo 151 de la Ley de Fomento y Proteccién de ia Propie=-
dad Industrial, la causal de nulidad prevista en la fraccién I de dicho -
artfculo, puede ser ejercitada en cualquier tiempo.

Por otra parte, cuando se¢ conceda un regis-
gistro existiendo en vigar otro que se considere invadido por guardar las
marcas en conflicto identidad o semejanza en grado de confusidn y se apli
quen ambas marcas a los misma o similares productos o serviclos, en esta-
hipétesis, se invocard como fundamento de la solicitud de nulidad, el ar-
ticulo 151 fraccidén V de la Ley de la materia, y el término legal para --
ejercitar dicha accién, es de 5 aflos, contados a partir de la fecha en ~-
que surta sus efectos la publicacién del registro impugnado en la Gaceta-
de Invenciones y Marcas.

Otros supuestos de nullidad de registros --
marcarios en los que se implica la figura de la semejanza de marcas, 1l08=
encontramos en las fracciones II, III y VI, del Articuls 151 del Ordena--

miento Legal en cita, mismas que a la letra dicen:

Artfculo 151.~ El registro de una marca se
rd nulo cuando:
Fraceién 11.- La marca sea idéntica o semg

Jjante en grado de confusién-



102

a otra que haya side usada —
en el pafs con anterioridad-
a la fecha de preasentacién -
de la solicitud de la marca-
registrada y se aplique a --
los mismos o similares pro--—
ductos © servicios, siempre-
que, quien haga valer el me-—
jor derecho por uso anterior
compruebe haber usado una -——
marca ininterrumpidamente en
el pais, antes de la fecha -
de presentacién o, en su ca-
so, de la fecha de primer -~
uso declarado por €l que la-
regiatré;

Fraccién IIl.-~La morca se haya venido usan

Fraccitn VI.-

do con anterioridad en el ex
tranjero, en la misma hipbte
sis de la fraccién anterlor,
ai edemds del uso existe el-
registro extranjero, y que -~
el pais de origen tenga reci

procidad con México.

El agente, el representante,
el usuario o el distribuidor
del titular de una marca re-
gistrada en el extranjero, -
soliclte y obtenga el regis-
tro a su nombre de ésta 4 -~
otra similar en grado de con
fusidn, sin el consentimien-
to expreso del titular de la
marca extranjera. En este ca
80 el registro se veputaré -
como obtenido de mala fe.
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El término legal para promover la demanda-
de nulidad respectiva, es de cinco afios en el caso de la fracclén II, de-
un alo en el supuesto de la fraccién III y en cualquier tiempo en la hip$
tesls de la fraccién VI, estos plazos corren a partir de la fecha en que—
surta gus efectos la publicacién del registro impugnado en la Gaceta de -
Invenciones y Marcas.

Antes de concluir, debemos decir que la —=
fraccién _I ya aludida, desde nuestro punto de vista amerita una reforma,
la cusl propondremos en el capftulo de conclusiones de la presente tesis-

profesional .
c) INFRACCION ADMINISTRATIVA.

En el 4mbito comercial encontramos con su-
ma frecuencia infinidad de casos en loa que industriales, comerciantes o-
prestadores de serviclos, adoptan como marca un signo distintivo que re—-
sults semejante en grado de confusidn a otro registrado y vigente, o blen
a uno notoriamente conocido, incurriendo con ello en una competencia des—
leal, si en 91 caso concreto no 8e cuenta con la autorizacién de los inte
resados o con el registre marcario respectivo para el uso de dicha marca.

La respuesta legal para reprimir éste tipo
de conductas, la encontramos en el Artfculo 213 fracclones IV y VII de la
Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad Induatrial, que a la letra ip °
dican:

Art{culo 213.- Son Infracciones administra
tivas:

Fraceién IV.~- Usar una marca parecida en-
grado de confusién a otra -
registrada, para amparar --
los mismos o similares pro-
ductos o servicios que los-
protegidos por la registra-
da
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Fraccidn VII.-

Usar como marca laa denomi—
naciones, signos o siglas a
que se refiere el Articulo-
4° y las fracciones VII, —-
VIII, IX, XIII, XIV y XV -
de} Artfculo 90 de ésta ley.

Atento a lo anterior, quien incurra en las

hipétesis legales antes transcritas, se hara acreedor a las sanciones pre

vistas por el Artfculo 214 de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propie

dad Industrial, las cuales consisten en:

Articulo 214,-

Fraceién I.-

Fraccién II.-

Fraceién III.-

Fraceidn IV.-

Fraccién V .-

Las in[ruccionea administra
tivas a eata Ley o demés —-
disposiciones derivadas de-
ella, serédn sancionadas con:

Multa hasta por el importe-
de diez mil dfas de salario
minimo general vigentes en =
el Distrito Federal;

Multa adicionsl hasta por =
el importe de quinientos «=-
dfas de salario minimo gene
ral vigente en al Distrito-
Federal, por cada dfa que =
persista la infraceién.

Clausura temporal hasta por
noventa dias;

Clausura definitiva;

Arresto administrativo has-

ta por 36 horas.

Por otra parte, en caso de reincidencia se
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duplicar& la nulta impuesta anteriormente, sin que su monto ‘exceda ‘del’ -~
triple del méximo fijado en el Articulo 214 de dicha ley, segin el caso -
(79).

Por lo que hace a las clausuras de estable
cimientos, el Artfculo 219 de la ley en estudio nos dice que las mismas =
podrén imponerse ademfs de la multa o sin que é&ata se haya impueato, sin-
embargo, se aclara, gue la clausura definitiva solo procederd cuando la ne
gociacién respectiva haya sido clausurada temporalmente por dos veces y —
dentro del lapso de dos affos, 81 dentro del mismo se reincide en la ine--

fraccidn.

Ahora bien, el procedimiento o investiga--
cién de hechos para declarar la comisién de una infraccién administrativa,
puede iniciarlo la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial de oficlo-
o a peticiSén de parte, tal y como lo eatablece el Artfculo 215 de la Ley-
Marcaria actualmente en vigor.

Efectivamente, la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial para comprobar el cumplimiento de la Ley de la Materia
y demés disposiciones derivadas de ella, podrA practicar visitas de ins—-
peccién ¥y Bi durante la diligencia respectiva comprobara la comisién de -
cualquiera de los actos o hechos previstos en el articulo 213, el inspec-
tor asegurard, en forma precautoria, los productos con los cuales presumi
blemente se cometan dichas infracciones, levantando un inventario de los-
bienes amcgurados, lo cual se haré constar en el acta de inapeccién respec
tiva, designidndose como depositaric de los bienes asegurados al encargado
o propietario del establecimiento en que se encuentren, si &ste es fijo,-
ai no lo fuere, se concentraran los productos en la Secretarf{a. (80)

Durante el desarrollo de la diligencia, el
visitado podrA formular las observaciones que estime pertinentes, ademés-

de ésto tendréd la oportunidad de manifestar por escrito 1o que & su dere~

{79) Se entiende por reincidencia, cada una de las subsiguientes infracwe-
ciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos aflos siguien
tes a la fecha en que se emitié la resolucién relativa a la infrac--
cién, Artfculo 218 (ltimo pArrafo de la Ley de la Materia.

{B80) Articulos 203 y 211 de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propie--
dad Industrial.
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cho convenga, dentro del té&rmino de cinco dias siguientes al levantamien-
to del acta respectiva.

: Por otra parte, si la haturaleza de la in-
fraccién administrativa no ameritare visita de lnspeccién, por el hecho,-
entre otros, de que en el escrito de denuncia presentado por un tercero,-
ge ofrezcan las probanzas respectivas que tiendan a acreditar la comisién
de dicha infraccién, en este caso, la autoridad competente deberd correr=
traslado al presunto infractor con los elementos {denuncia) y pruebas que
suBtenten la pretendida infraccién, concediéndole un plazo de ¢inco dias-
para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Concluido lo anterior, se emitird la reso-
lucién que conforme a derecho proceda, aclarando que independientemente -
de la sancién que llegare a imponerse, el afectado tiene derecho a recla-
mor el pago de defios y perjuicios en la via civil.

Ahora bien, Ven la préctica administrativa-
la autoridad competente ha asumido el criterio de no imponer la sancién -
correspondicnte concomitantemente con la resolucién de infraccién, sino -
que, por el contraric, primeramente declara la infraccién administrativa-
y no ¢s, sino hasta que ésta queda firme (después de dos aflos, si se pro-
mueve juiclio de amparo y recurso de revisién), cusndo se procede a emitir
la sancién respectiva, misma que también es susceptible de impugnarse an-
te el poder judicial, lo cual nos parece una medida incorrecta, pues con-
ello se obstaculiza la configuracién de una conducta delictiva que tiende
a Bancionar con mayor severidad el uso de una marca semejante. Por lo tan
to, consideramos prudente recomendar que al declararse la comisidén de una
infraccién administrativa, al mismo tiempo, o de ser posible en el propio
texto de la declaracién correspondiente, se determine la sancidén que en -
derecho proceda.

D) DELITO
E1 uso de una marca semejante a otra en —--

grado de confusién independientemente de que conatituye una infraccibn ad

ministrativa, ese uso puede llegar a configurar una conducta delictiva.
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nes X Ay XI del Arﬁi-,
culo 223 de la-Ley de Fomento:y. Prote ropiedad Tndustrial, se
fialan. textualmente :,",4° sigulente L

Conﬂnuar usando upa mar<a -
no registrada parecida en --
‘grado de confusién a otra re
gistrada, después de que la-

sancién administrativa im-——-
K puésta por esta razén haya -
4 s quedado firme.

Fraccién XI.- Ofrecer en venta o poner en-
circulacién loa productos o=
prestar los mervicios con ==
las marcas a que se refiere=
la freccidén anterior.

Debido a lo anterior y tomando en conside-
racién el contenido de la fraccidén X,antes transcrita, se estima necesa--
ric que la autoridad competente al momento de emitir resolucién sobre la-
existencia de memejanza entre marcas, inmediatamente o en el proplo texte
de su resolucién imponga la sancién correspondiente, para que la misma ~-
quede firme lo antes posible con el objeto de sancionar severamente a ——-—
quien continie usando una marca no registrada semejante a otra reglatrada,
pues la conflguracidn del delito en estudio depende precisemente no tanto
del hecho de continuar usando una marca semejante, sino de la circunstan-

cla de que la sancidén impuesta por esa razén , quede firme,

Por otra parte, de la lectura del texto de
la fraccién XI del Artfculo 223 de le Ley de la materia, advertimos clara
mente que también incurren en delito por el uso de una marca semejante a-
otra registrada, no solo el productor, sino también los que ofrezcan en -
venta o pongan en cilrculacidén los productos o servicios a que so refiere-
la fraccién X de dicho art{cule, esto es, los comerciantes € intermedia--

rios de tales productos o servicios, si es que contindan asumiendo esa —-
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conducta después de que haya quedado firme la sancién impuesta por dicha-
razbn,

Ahora bien, antes de continuar con el estu
dio del tema que nos ocupa, creemos oportuno hacer notar que ninguna de -
las fracciones que integran el Artfculo 223 de la Ley de la Materia, tipi
fica come delito el continuar usando una marca semejante a otra notoria--
mente conocida, lo cual nos parece una omisién inaceptable si tomanos en-
cuenta que la doctrina en general ha pugnado siempre por una proteccién -
excepcional en relacién con la marca notoria, por lo que nos atrevemos a-
proponer una reforma a la fraccién X del mencionado articulo, en los tér-
mincs que expresaremos en el apartado de conclusiones de la presente te——
sis profesional.

Retomando el andlisis de la problemidtica -
en estudio, el procedimientoc a segulr para tipificar como delito el uso -
de una marca semejante en grado de confusién a otra registrada, en la ---

practica es el siguiente:

En términos del Artfculo 225 de la Ley de-
Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, el afectado debers pre--
sentar una denunci{a de hechos posiblemente ilfcitos ante la Procuraduria-
General de la Repiblica {Ministerio Piblico Federal), quien hari las in--
vestigaciones que juzgue pertinentes, integrando para ello la averigua---
cién previa respectiva, dentro de la cual podré dictar las medidas caute-
lares que establece el CSdigo Federal de Procedimientos Penales (entre --
ellas aseguramiento de mercancia), sin embargo, para el ejercicio de la =
accién penal se requerirsd el dictamen técnico que debers solicitarse a la
Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial, particularmente, a la bDirec-

¢1dn General de Desarrollo Tecnolégico.

Este dictamen técnico, contiene por lo ge-
neral i{nformacidn sobre lu marca en la cual el presunto afectado basa su-
denuncia, manifestdndose en dicho dictamen el nimero de registro de la -=
misma, su fecha legal y de expedicidn del titulo, los productos o servi--
cios que ampara, el nombre de su actual titular y sobre todo si estd o no

vigente.
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A continuacién, con los medics de prueba -
aportados por la Representacién Social Federal, (etiquetas,envases) se ha
ce @l estudio de las marcas en conflicto, para determinar si las mismas -
resultaran o no semejantes en grado de confusidn, concluide lo anterior,—
ae remite dicho dictamen a la sutoridad requirente, la que determinaré en
definitiva sl existen o nc elementos de juicio para ejercitar accidn pe--
nal por el delito de que se trate, correspondiendo al juez de la causa re

solver lo gque conforme a derecho proceda.

Otro sendero para tipificar como ‘delito’ el
uso de upa marca semejante en grado de confusién a otra registrada, Qs‘el
siguiente:

De conformidad con los Artfculos 203 y 211
de 1a Ley de Fomento Y Proteccidn de la Propiedad Industrial, el presunto
afectado en sus derechos marcarios, podré presentar un escrito de denun--
¢ia de hezhos posiblemente constitutivos de delito ante la Direccién Gene
ral de Desarrollo Tecnoldgico de la Secretaria de Comercio y Fomento In--
dustrial, la cual, en ejercicio de sus facultades de inspeccidn,practica-
rd una visita al domicilio del presunte infractor, y si durante 1a dili--
gencia se comprobare fehacientemente le comisidn de cualquiera de los de-
litos previstos en la ley de la materia, el inspector asegurari, de mane-
ra precautoria, la mercancia con la que presumiblemente se cometan tales-
delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados, nombrando co-
mo depositario de los mismos al encargado o propietario del estublecimi{;g
to visitado, si éste es fijo,81 no lo fuere, se concentrarén los produc=-
tos en la Secretaria.

Ahora bien, después de los cinco dias si--
guientes al levantamiento del acta respectiva (dentro de los cuales el vi
sitado podri manifestar lo que a su derscho convenga), la Direccién Gene-
ral de Desarrollo Tecnolégico haré del conocimiento de la Procuraduria Ge
neral de la Repiblica los hechos respectivos, y pondré a su disposicidn -
la mercancia nsegurada, para que dicha representacién social federal esté

en aptitud de integrar su averiguacién previa correspondiente.

Durante la etapa de averiguacién previa, -

el Minigterio Piblico Federal que conozca del asunto, podrd ordenar la -
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prictica de cuslquier otra diligencia que estime necesaria, u ordenar las
medidas cautelares que juzgue pertinentes, pero para el ejercicio de la -
accién pepal, requeriré a la Direccién General ya mencionada el dictamen-—
técnico antes referido, mismo que una vez rendido seré un elemento deter—
minante para el ejercicio o no de la accién penal.

Por dltimo, la sancién para squellos que -
incurran en los delitos previstos en las fracciones X y XI del Articulo -
223 de la Ley ds Fomento Y Proteccidn de la Propiedad Industrial, serd de
seis meses a cuatro aflos de prigidn y multa por el importe de cincuenta a
cinco mil dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal,-
de conformidad con el Articulo 224 Oltimo pArrafo del Ordenamiento Legal-
antes cltado, independientemente de lo anterior, el afectado podrf deman-—
dar-del o los autores del delito, la reparacién y el pago de los daflos y-
perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, tal como lo previene el
Articulos 226 de la Ley de la materia.
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CONCLUSIONES.

"1,="La marcas es un signo distintivo utiliza

do por’ industriale: comerciantes o prestadores de servicios para distin=-

guir sus productos o‘se’rvlc;ba de otros de su misma especie o clase.

2.5 Marca semejante es toda aquella que por
. 8us caracter!sticas grét‘icas, fonéticas o ideolégicas, no se distingue a
la prlmsra impresién de-les sentidos, sin potier atencidn muy cuidadosa ,
respecto de otra marca que ampare los mismos o similares productos o servi
cios que aquélla proteja.

3.- El determinar si existe o no semejanza-
en grado de confusién entre marcas, constituye un problema de apreciacién-
sumamente complejo, en el que tienen cabida los criterios mAs dispares, —-
pues un eigno distintivo podria estimarse semejante a otro, por algunos, y
no gerlo para otros. En este sentido, los diversoce principios en torno a=-
1a similitud de marcas que hemos seflalado en el capftulo cuarto de la pre-~
sente tesis profesional, no deben ser considerados como reglas infalibles,
sino como aspectos fundamentales sentados por la Doctrina y Jurisprudencia,
los cuales sin duda alguna serén de gran auxilio para quien deba resolver

en un momento determinado la problematica en comento.

. 4.- Tomando en consideracidn que la marca
semejante constituye la oposicién tatal a los principios rectores en que
se fundaménta el derecho marcario, como son, entre otros, la distintividad
y la represién a la competencia desleal, nos atrevemos a proponer una re--
forma al Gltimo pérrafo del Artfculo 151 de la Ley de Fomento y Proteccién
de la Propiedad Industrial, ton el objeto de que las acciones de nulidad -
a que se refieran las fracciones I1 y V de dicho artfculo, puedan aer ejer
citadas no solo en el plazo de cinco aflos como actualmente se contempla, -
sino en cualquler tiempo.

Efectivamente, la marca semejante es una fi
gura que no debe existir, pues induce a error al piblico consumidor y obgtn
culiza el carécter distintivo de la marca propiamente dicha, por lo tanto,

se estima necesario prever la nulidad de la marca semejante en cualquier
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tiempo.:

En este entendi.do, la reforma que se: prapo-

en el: slguiente sentldn.

ne. al.parrafo. er

Qn ylaa' t‘ré

la tundada en

‘~Los ﬁlazos- menbionédne se. coniputérén a m;r..‘

ftir del,
1mpugnado en la Gaceta",

gulente en que surta sus efectos la pubucacién del regiatro

5.~ El1 Artfculo 151 fraccién II, de la Ley-
de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, entre otros, sigue reco
nociendo como fuente del derecho a la marca, el usc de la misma; sin embar
go, dicha fraccién al parecer incurre en un grave error gramatical al esta
blecer que la nulidad de una marca serd procedente: "Siempre que, quien ha
ga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado la merca
ininterrumpidamente en el pais, antes de la fecha de presentacidn o_en su-
caso, de la fecha de primer usc declarado por el que la registré®.

Ahora bien, la vocal "o" subrayada nnteriog
mente, ¢omo conjunceidn disyuntiva que es, gramaticalmente denota una alter
nativa u opeidn entre dos cosas, en tal sentido, conforme a la redaccién
actual del precepto y fraccidn en comento, quien pretenda obtener la null-
dad de una marcn basdndose en un uso anterior, deberd demostrar cualquiera

de las msigulentes hipf6tesis:

a).- Haber usado la misma marca U otra seme
Jante en gradode confusidn, aplicada a los mismos o similares productes o

servicios, antes de la fecha de presentacidn de la marca sujeta a nulidad.

b) .~ Haber usado la misma marca u otra seme
Jante en grado de confusidn, aplicada a los mismos o similares productos o

servicios, antes de la fecha de uso declarada por el que la registré.
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En este sentido, la actualizacidn de una
de dichas hipdtesis, traerd como consecuencia legal la nulidad de la mar-
ca registrada, atento al cardcter alternativo que desempefia la conjuncién
disyuntiva "o" que ya hemos comentado, lo cual nos parece inJusto,', pues -
ello equivaldria a desconocer el mejor derecho de uso, en su caso, del ti

tuler. de la marce registrada,

En efecto, puede ocurrir que una personé. -
solicite el dia 2 de diciembre de 1990, el registro de una marca, y declg
re en su solicitud respectiva el 2 de diciembre de 1985 como fecha de pr&_
mer uso de su marca, en este supuesto, si un tercero promueve la aceién
de nulidad de dicha marca {(ya registrada), serd suficiente para que pros-
pere la accidén ejercitada, que ese tercero acredite haber usado la misma-
marca u otra semejante, antes de la fecha de presentacién de la solicitud

a

marcaria en N iénd as! la fecha de uso declarada por el

que la registrd, lo cual, como hemos dicho es totalmente injusto, pues de
conformidad con los postulados & que se refiere la fuente del derecho a
la marca basada en el uso, el derecho exclusivo al empleo de la misma dee
be corresponder a la persona que primeramente la haya usado.

Por lo tanto, estimamos necesaria una refor
ma a la fracciédn II del Articulo 151 de la Ley de Fomento y Proteccién de
1a Propledad Industrial, consistente en substituir la conjuncién disyunti
va "o", por la conjuncidén copulativa "y», para quedar en la parte medular

ya comentada como sigue:

..+ Siempre que, quien haga valer el me~-
jor derecho por uso anterior, compruebe haber usado su marca ininterrumpi
damente en el pais, antes de la fecha de presentacidn y, en su caso, de -

la fecha de primer uso declarada por el que la registré".

6.~ Por las mismas razones anotadas en el -
punto que antecede, se¢ propone una reforma a la fraccién I del Articulc 92
de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, en los si--~—
guientes términos.

Articule 92.- ...

Fraccién 1.- Un tercero que de.buena fe ex.
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plotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grada"' o

de confusién, para los mismna o similares productos o serv!.c:l. 8, Bie

18381 para ejercitar la accién de nuudad previat
Artfculo 1517 de’ la Ley ‘de la mataria.

Para mayor claridad, réau!.ta conveniente =
.. transcribir . textualmente el precepto y fraccién primeramente invocados.

Artfculo 92.- El registro de una marca no
producirs efecto alguno contra:

Fraccién .- Un tercero que de buena fe ex
plotaba en territorio nacicnal la misma marca u otra semejante en grada
de confusién, para los mismos o similares productos o servicios, siempre
y cuando el tercero hublere empezado a usar la marca, de manera Inintew-=
rrumpida, antes de la fecha de presentacién de la solicitud de registro o
del primer uso declarado en ¢sta, El tercero tendrd derecho a solicitar-

el registro de la marca dentro del afio siguiente al dia en que fue publi-

cado el registro, en cuyo caso deberd tramitar y obtener previamente 1la
declaracién de nulidad de éste'.

Ahora blien, del Gltimo pérrafo antes subrg
yado, claramente sc desprende que el tercero respectivo tiene el plazo de
un aflo para solicitar el registro de la marca correspondiente, debiendo
solicitar dentro de ese mismo aflo la nulidad de la marca pretendida, pues
el vocablo ''en cuye caso", asi lo da a entender.

Por otra parte, si transcurrido el término
de un aflo en comento, el tercero ya no tiene derecho a solicitar la marca
correspondiente, ello hace suponer que tampoco tendréd interés _)uridlcameg
te tutelado para solicitar la nulidad de la marca respectiva por mejor de

recho de uso, 81 el precepto en cita le conflere un afic para tal efecto.
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En tal sentido, estimamos, debe armonizar-
se el texto del {ltimo parrafo de la fraccién I del Artfculo 92 de la Ley
de la Materia, pues éste se refiere al término de un afio dentro del cual-
debe solicitarse la marca respectiva, lo que equivale a conferir el miamo
plazo para solicitar la nulidad del registro pretendido por el tercero co
rrespondiente; en cambio, la accidn de nulidad fundada en la fraccién II-.-.
del Articulo 151 de la Ley de la materia, establece actualmente el plazo
de cinco afios en 1o tocante sl término legal dentro del cual puede hacer-
se valer la correspondlente accién de nulidad, no obstante que ‘en ambos-
casos estamos ante une misma hipétesis, a saber, el uso anterior de'una-
marca idéntica o semejante en grado de confusién a otra registrada, - cuya
nulidad se pretende.

Por lo tanto, se suglere que el Ultimo pé&-
rrafo de la fraccidn I del Art{culo 92 de la ley en cita, sea el sigulen-
te.

... El tercero tendrd derecho a obtener
el registro de la marca que ha venido usando, si la solicita dentro de
los cinco afios slgulentes al dfa en que surta sus efectos la publicacién-
del registro en la Gaceta, gin embargo, la concesidén correspondiente s6lo
procederd si se tramita y obtiene la declaracién de nulidad de la marca
registrada, aiempre y cuando no exista a juicio de la secretaria otra ra-
z6én que lo impida,...".

La redaccién anterior, se sugiere en el ca
so de que subsista el término legal de cinco afios, dentro del cual puede-~
ejercitarse la accién de nulidad prevista por la fraccidén IT del Articulo
151 de la Ley de la materia, en la hipéteais contraria, en el supuesto de
que prevalezce la reforma que proponemes en el punto ndmero 4 del capftu-
lo de conclusiones de la presente tesis profesional, la redaccidén del Gl-
timo p&rrafo de la fraccién I del Articulo 92 de la ley en comento, seria
la sigulente:

"EL tercero tendrd derecho a cbtener el re
gistro de la marca que ha venido usando, si la solicita y 8i ademis, tra-
mita y obtiene la declaracién administrativa de nulidad de la marca regig
trada, siempre y cuando no exista a juiclo de la Secretaria otra razén

que impida la concesién respectiva...'.
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: F:rarucivsr'\'{'x.'—‘Continuar usando ung mArca no
re‘gistréﬁapare‘cidé en grado de'confusién a otra registrada, después de
que “la Eranl:iﬁlrl administrativa.impuesta por esta razén haya quedado firme.
T Ahora bien, puede ocurrir que una persona

haya sido sancionada de manera firme por usar una marca semejante en gra-
do de gonfusidn a otra notoriamente conocida en México; sin embargo, si
esa personea continda usando la marca respective no obstante la sancién ya
aludida, no incurriri en el delito mencionado si la marca notoria no se
ha reglstrado en nuestro pais, pues el tipo penal de antecedentes exige
para ser procedente, sin lugar a dudas, la imitacién de una marca regis--
trada, pudiendo suceder que la marca notoria ein no se encuentra registra
da en México.

Por ello se juzga pertinente 1la siguiente
reforma a la fraccién X en comento, para quedar como sigue:

Fraceidn X.- Continuar usando una marca no
registrada parecida en grado de confusidn a otra registrada o notoriamen-
te conocida, después de que la aancién administrativa impuesta por égta
razén haya quedado firme.

9.- El Artfculo 152 fraccién 1I de la Ley
de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, seflala que el regis-
tro de una marca caducarh, si ésta o se usa por m&s de tres afios consecu
tivos, salvo que existan causas justificadas a juiclo de la Secretaria.

Sin embargo, ningin otro precepto de la Ley en cita aclara cufles son
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esas causas justificadas, por lo que creemos que ser& e} reglamento de di
cho ordenamiento legal (préximo a expedirse), el que aclare el criterio
que ha de seguirse para establecer los casos que justifiquen la falta de

uso de una marca.

En este sentido, s5i la Ley de la materia
consagra la obligacién de usar la marca que al efecto haya sido concedida,
88lo deberi eximirse de tal obligecléﬁ a-aquellos gue demuestren indubita
blemente estar impedidos para usarlas por causas no imputables a ellos,
pues ninguna otra razém_jusﬁi!‘icnria 1a falta de uso de una marca.

Atento a lo anterior, entre las causas que
Justificarfan la falta de uso de una marca podriamos sefialar el casc for-

tuito o fuerza mayor, tales como las catéstrofes naturales.

Asimismo, otras razones que eximirian a
los titulares de marcas registradas de la obligaclén del uso de las mis-
mas, serfan algunas medidas de Indole administrativa, como la prevista =
por el Articulo 129 de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad In-
dustrial, que autoriza a la Secrctaria de Comercio y Fomento Industrial ,

a prohibir el usoc de marcas.

Otra medida administrativa similar a la an
terior que se vive en la prfictica, es la previa y necesaria autorizacién
que otorga la Secretarfa de Salud para la venta de medicamentos, por lo
que si el trdmite de dicha autorizacién se retardara, dicha demorn seria

una causa mis que justificarfa la falta de uso de la marca respectiva.

De cualquier manera, quedard, al prudente
arbitrio de la autoridad el seflalamientoc de otras causas justificativasde
la falta de uso de marcas, peroc siempre enmarcadas a la imposibilidad del
titular de la misma por causes no imputables a &1, debiéndose consignar -
que desaparecida la razén que impida el uso de la marca, se continuard --
con el cSmputo del término legal de los tres aBos que sefala el Artfculo
152 fraccién II de la Ley de la materia.

10.- La fraccién XV del Artfculo 90 de 1la
Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, al establecer 1la
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prohibicién del registro de una marca igual o semejante en grado de confu
sién_ a otra notoriamente conocida er. México, para aplicarse a cualquier
producto o servicio, intreduce con su actual redaccidén una gran innova---
cién ‘en el derecho marcario nacional, pues esta disposicién otorga una ma
yor proteccién a las marcas notoriamente conocidas que la Ley de Invencio
nesa y Marcas (Articulo 91 fraccién XIX) y el Convenio de Paris (Artfculo
6 bis, pirrafo I), no consignaban, pues estos dos Ultimos ordenamientos -
legales se referfan a la negacién o invalidacién del registro y prohibi—-
cién del uso de una marca igual o semejante a otra notoriamente conocida,
cuando se aplicaran a los mismos o similares productos o servicios, 0 ==
bien, cuando esas marcas espurias, sean susceptibles de crear confusién
en forma tal, que puedan inducir a error al pidblico consumidor, como 88
ria el error en cuanto al origen o procedencia de los productos o servi-—-
cios respectivos, lo que ocasionaba un estudic mas profunde de la cueg——-
tién planteada.

Con la actual redaccién de la fraceién XV
de la ley marcaria en vigor, se elimina cualquier tipo de duda que pudie-~
ra surgir sobre el particular, pues si la marca correspondiente se estima
notoriamente conocida, su registro estarid vedado independientemente de la
clase de productos o servicios para les que se solicite a registro, lo que
nos parece una redaccién acertada con la que se cristaliza plenamente la
excepcidén al principio de especianlidad que la doctrina ha atribuildeo a la
marca notoria.
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