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IRTRODUCCION.

El comercio en nuestro pals se ha incrementado en gran-
parte por la apertura comercial, lo que ha provocado en la indus-
tria, comercio, servicios y pGblico en general un inter&s notorio

en las. marcas registradas,

El objetivo general del presente trabajo se encamina a-
analizar las causas de nulidad que aparecen en la Ley de Fomento-

y Proteccién de la Propiedad Industrial.

Frente al arribo de innumerables productos de proceden-
cia extranjera, las marcas nacionales y las extranjeras registra-
das cobran importancia; se registran muchas marcas novedosas pero

otras nacen viciadas de nulidad.

g€n nuestro concepto la Ley antes mencionada no es clara
y2 que omite algunas causas de nulidad de registros marcarios y -

que & nuestro juicio deberfan incluirse.

El presente trabajo estd encaminado al estudio y an&li-
sis de la nulidad en las marcas sugiriendo lo que a nuestro pare-

cer deberd jncluirse en la citada Ley.

El primer capituioc presenta un breve panorama historico
de las marcas y su legislaci6n cuyo objeto es ubicar las marcas -

dentro del nuevo panorama comercial,



El objeto del capftulo segundo consiste en mostrar en -
forma somera las caracterfsticas de las marcas; sus tipos y carac

teres dentro de nuestra ley y doctrina.

En el apartado tercero se caracterizan los simbolos dis
tintivos o marcas en funci6n de la nulidad; a cuyo efecto se ana-

lizan sus funciones, efectos de su propaganda e impacto soclal.

En el capftulo cuarto se analizan las causas de nulidad
y se expresan las lagunas y deficiencias a la Ley de Fomento y --
Proteccion de la Propiedad Industrial y se proponen a modo de con

clusiones las modificaciones para resolver dichos problemas,

Para la realizacién de este trabajo recurrimos a la ---
fuente de investigaci6n documental consistente en bibliograffa ng
cional y extranjera que en torno al tema se ha escrito. De igual-

forma retomamos opiniones de nuestros méximos tribunales.



CAPITYLO 1.

SUMARIO.

"Antecedentes histéricos",

1.1 Etapa Prehispénica. 1.2 Etapa Co-
lonial. 1.3 Etapa Independiente.



MARCO TEORICO.

.1, Etapa-prehispénica.

£l desarrollo comercial de México desde antes de la -~
llegada de los espafioles se caracterizé principalmente por el --
cambjo de productes o especies entre los habitantes de los pue--
blos del Andhuac llamado trueque, no existe en la historfa de Mg
xico noticia de la existencia de marca o signos que distinguie--
ran las mercancias del mismo género, o disposiciones dictadas al

respecto.

Historiadores como Cortés, Bernal Dfaz, Loépez de Gomo-
ra y Antonio de Solfs mencionan la varidad de riqueza de mercan-
cfas y mercados perono indican en sus descripciones el empleo --

de marcas.

Selfs dice por ejemplo que "Hacfan las compras y ven--
tas por via de permutacidn con que daba cada uto lo que le sobra
ba por lo que habfa menester, y el mafz o el cacao servia de mo-
neda para las c¢osas menores, no se gobernaban por el peso, ni lo -
conocieron pero tenfan diferentes medidas con que se distingufan-

las cantidades y sus nGmeros o0 caracteres con que ajustar 1os ---



prectos seQOn_sus~gasablonés.“(l),
' La anterfor transcripcién es indicativa de la inexis---

tencia; de:las marcas.

Se sabe por otra parte, que los habitantes de Andhuac -
utilizaron algunos medios materiales que individualizaron su con-
dicibn o clase social, por ejemplo la collera que servia para ---
identificar al mal esclavo, ya que los compradores de esclavos --
de collera se debfan informar con anterioridad por cuantas ventas
habfan pasade y si después de cuatro aln sin obedecer lealmente -

a su amo, podfan ya ser vendidos para el sacrificio,

Importante huella prehispdnica de las "marcas' que se ---
debe tomar en consideracion es la existencia de los sellos o pin-
taderas que servian para decorar la piel humana posiblemente con-
una idea ceremonial o religiosa no hay pruebas demasiado firmes,-
dice al respecto Alcina French "Algunos Instrumentos parecidos a-
las pintaderas que se conservan en escasa cantidad fueron utiliza
dos para estampar relieves en la cerdmica. Ademds las pintaderas-
se empleaban para identificacion de clertos tributos que los pue-

blos pagaban a los reyes y seﬁores."(z)

(1) De Solfs, Antonio. Historia de la Conquista de México, Madrid, 1973. Im--
prenta de don Antonio de Sanchez, Tomo I, P&g. .

{2) Alcina French, José, Las pintaderas Meficanas y sus Relaciones.Madrid, --
1958. Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. P&g.52.




Bernnl DIaz nos menciona en su obra que Moctezuma tuvo-

su seﬁal y sello que lo identificaban.‘3)

Los sellos o pintaderas tenfan dos formas o modelos di-
ferentes, los sellos planos, que consistfan en un mango y una ta-
bla de forma variada en una de cuyas superficies se halla grabado
un dibujo cualquiera que es el que sirve para imprimir; de este -
tipo de sellos aln nos servimos actualmente, se trata de los tan-
frecuentes sellos de oficina, con la diferencia que aquellos eran
de cerémica y éstos de caucho u otros materiales pero su funcién-

es la misma,

El otro modelo, es el sello o pintadera cilfndrica que-
consistfa en un cf{lindro hueco o s6lido a manera de rodilla en --
cuya superficie se hallaba el dibujo en relieve que habfa de ser-

vir para imprimir,

Nava Negrete a lo anterior dice:"Es indudable que no po
demos asignarle a tos sellos o pintaderas el cardcter de marcas -
de productos, pero sf atribuirles o reconocerles algunas de las -

acepciones del término “marca", pues de acuerdo a sus finalidades

4
es seguro que constituyen el antecedente de las actuales marcas-“ )

{3) Dlaz del Castillo, Bernal. Historia Verdadera de la Conquxsta de la Nueva
Espaila. México.1968 Editorial Porrla, Tomo 1, pag.J32l
(4) ava Gegrete. Justo. Derecho de las Marcas. México 1985, Editorial Porrta

Pég. 6.




1.2 gtapa Colonial.

La conquista espaiiola imprimié al Pafs conquistado una
inmensa transformacién no sdlo en el orden polftico y moral, si-
no también en las dreas de agricultura la industria y el comer--
clo impulsé especialmente la ganaderfa y cultivo de algunas plan
tas principalmente impulsé la explotacion de minerales del pafs-
abriendo con todo ello fuentes de trabajo hasta entonces descong

cidas por los indfgenas.

Sin embargo como lo menciona Justo Nava “La organiza--
cibn que se di6 a la propiedad bajo el gobierno colonial, los mg
nopolios, la esclavitud, primero y la abyecci6n después a la que
fue reducida la clase indfgena, el sistema de Impuestos, la incg
municacién a que fue condenada la Nueva Espafa, asi como las pro
hibiciones expresas de Espafia para que sus colonfas comerciaran-
entre sf, inclusive en ocasiones entre los mismos espafoles, pe
ro en perjuicio de la propia Espafia, pues aunada la inobservan--
cia de sus disposiciones y la obligacibn de Felipe V de firmar -
el tratado de Ultrech dieron como resultado?é)el cohecho el so--

borno el contrabando y las falsificaciones."

Este manejo monop6llco de Espafia hacia las nuevas ----
tierras conquistadas trajo como consecuencia elsaqueo casi en su

totalidad de prendas ornamentales ya que no existfa reglamenta--

———— e

(5) Nava MNegrete, Justo. Qb.Cit,pég. 11.



cién alguna que evitara dichos. actos vandélicos, pues los frutos de
esta tierra y sus metales preciosos iban directamente a las ar--
cas reales y sobre el monopolio de un continente donde llegaban-

Unicamente productos espafoles.

En este orden de {deas tenemos que las primeras noti--
cias relativas al empleo de "marcas" son las llamadas "marcas" --
transparentes de agua o filigrana en los papeles, introducida por

Espafia en el siglo XVI a la Nueva Espadia.

Existen también noticias acerca del empleo de las mar-
cas de fuego que para su impresi6n se utiliz6 el hierro que era-
desconocido por los indfgenas y que a la fecha aGn se usan en la
actualidad, en la ganaderfa toda vez que en las haciendas o ran-
chos de México, para acreditar la propiedad del ganado éstos tie
nen que ser marcados con el logotipo o letra {s) previamente re-

gistrado por el titular,

Cabe sefalar que la crueldad llevada a cabo por los es
pafioles ante los esclavos de la Nueva Espaila se acentu6 cuando se
les marcaba con estos intrumentos para designar que pertenecfan-

a quien los habfa robade o comprado.

Por Gitimo es {mportante destacar que en la investiga-
cién realizada por Lawrence Anderson contenida en su obra "las -
primeras marcas estampadas en los metales preciosos en México" -

nos dice que "Bernal Diaz hablando del oro de Moctezuma que fun-



dieron, nos da.noticia.de la primera marca estampada en Méxlcof(ﬁ)
y‘la marca fue las -armas reales cémorde un. real y del tamafio de -

un tostén de a cuarto.(7)

Este escudo donde se plasmaron las armas reales es el-
mismo que a la vez se pusc en el reverso de las monedas de la ---
época, seguramente el que tenfa la marca de la que da noticia Ber

nal Dfaz en su obra.

Debemos hacer hincapié en el hecho de que cuando llega-
ron los espanoles a tierras americanas especialmente a la Ciudad-
azteca, la opulencia de ricos metales se hizo notoria al momento-
y en virtud de la cual los reyes catélicos Don Fernando y doda -
Isabel expidieron una real cédula en Medina del Campo el 5 de Fe-
brero de 1504 donde se ordenaba a todos los moradores de la Nueva
Espafia que pagaran un impuesto ltamado quinto neto de todos los -
metales como el oro, el hierro, el estano, el cobre, la plata, --
etc., que se sacaran las minas; este impuesto deberfa de deposi--

tarse ante los tesoreros y oficiales reales.

A partir de 1525 se dictaron numerosas provisiones don-

de entre otras cosas se prohibfa terminantemente el oficio de ---

(6) Anderson, Lawrence, El arte de la Platerfa en México. México, 1956, Edito-
rial Porrla. Pdg. 272.
(7) Idem,




plateros y.en donde'a qulen. contraviniera dicha provisién se le-
1mpondrlak.fseyeﬁavsi?béhés que ‘iban desde la pérdida de los bienes-

chasta 13 aplicacion de la muerte.

A quienes se les permitfa ejercer dicho oficio debfan-
pagar los derechos correspondientes al fisco, en virtud de que -
se evadlan con mucha frecuencia por esta razén el platero posefa
“su marca propia y exclusiva para ldentificar las piezas que la--
braba,misma que daba al gremio cuando se incorporabs a el y de -
1a que dejaba una copia en sus archivos con el objeto de poder -
cotejarla, esta "marca" debfa registrarla ante el escribano del-
consejo teniéndola que usar tal y como en el principio la habfa-

inscrito ya que en caso contrario se le castigaba como falsario.

Ahora bien como comenta Justo Nava, "Terminada una pig
za de plata o de oro requerfa para que se comercializara con ---
ella, cambiarla o entregarla a quien mand6 labrarla los sigujen-

tes requisitos.

a) Que el veedor la diera por buena (el veedor no reci
bfa pieza alguna de plata o de oro; sin que tuviera la sefal del
art{fice).

b) Que el platero la sefialara con su marca que de CO--
men empleaba, su apellido completo y (o) en abreviatura arbitra-

ria.

c) La obligacibn de presentar la pleza para que se en-



sayara a fin de saber si contenfa la ley establecida en Espafia-

desde el afic 1435 vigente en la Nueva Espafia {la ley de la pieza
se marcaba con punzones de fierro, calzado de acero con los numg
ros que debfa tener de manera proporcionada para que se vieran y
leyeran fdcilmente y que tales nGmeros sean castellanos y no la-

tinos).

d} Si estaba correcta la ley, lo que se verificaba me--
diante la burilada, entonces el marcador del gobierno te impri--
mia en quinto real, significado por una corona diminutiva ya so-
la o ya puesta entre las dos sfmbolicas columnas de Hércules. Es

te sello se guardaba en las Oficinas real de la Haclenda.

e) Después se le imponfa la marca de la Ciudad, que --
consistfa en un 5guila pequefia o la letras M que querfa decir-

Méxlco.(s)

De este apartado que menclona Justo Nava, deducimos lo

siguiente:

I.- Las "marcas" estampadas en los objetos de plata --
eran "marcas" de control para que el consumidor o adquiriente tu
viera la certeza de que lo que adquirfa era lo que se proponfa -

es decir, la originalidad del producto.

(B}Nava Justo, Ob.Cit. pag, 33.



2.~ Estas "marcas" eran obligatorfas y estaban respal-

dadas 'y certificadas pof la autoridad.

3.- E] establecimiento del platero estaba debidamente-
registrado y era responsable de su trabajo, lo que constitufa --

“una verdadera "marca" de fébrica y comercio.,
1,3. Etapa Independiente.

Durante la colonia la situaci6n legislativa en el ru--
bro marcario era muy deficiente, esta situaci6én prevalecié hasta
la Gltima década del siglo XIX cuando México, se separa polftica
mente de Espada, solamente encontramos disposiciones aisladas en

esa materfa.

Desde luego este aislamiento no es exclusivo de México
pues vemos por ejemplo, que en Espada el primer cuerpo de reglas
en materia de marcas se contlene en decreto real de 20 de noviem
bre de 1850 en Francia antes de la Ley de 13 de junio de 1857 -~
que vino a sistematizar las disposiciones sobre marcas de fdbri-
¢a, s0lo se habfan dictado en 1789 y 1824 sanciones criminales -
contra infractores marcarios. En Inglaterra el primer acto le---
gislativo fue el acta de 7 de agosto de 1862. Estados Unidos inji
ci6 su legislacion especial con sus actas de 8 de Julio de 1870,
14 de agosto de 1876 y 3 de marzo de 1881, Alemania promuiga su

Ley marcaria el 30 de Noviembre de 1874,



Como observamos en México no existfa en esta efoca una
legislacién especial que regulara los derechos marcarios, sola--
mente eran mencionadas dichas marcas en disposiciones del Codigo
de Comercio de 16 de Mayo de 1854 promulgado durante el gobierno
de don Antonio L6pez de Santana, as{ como en el CO6digo Civil de-
1870 en el que se contemplaban las marcas como propiedad dramdtj

ca, propiedad artfstica y propiedad literaria.

Este c6digo contenfa en forma detallada las reglas pa-

ra declarar la falsificacion.

El cédigo Pernal que con el tftulo de falsedad, regla--
ment6 varios capltulos referentes a falsificacion de moneda, de-
acciones, documentos de crédito pGblico, de billetes de banco, -
sellos,.troqueles, pesas, medidas y "marcas", desde luego no se -
trata de estos c6digos de las "marcas" en sentido como actualmen
te se conocen sino de Marcas que para indicar el peso o contrase
fia de garantfa en el oro y plata o medida, iban grabadas sobre -

éstos.

El Cédigo de Comercio de 1884 de manera especial ya re
gula la propiedad marcaria al instituir para el fabricante y co-
merciante la propiedad de sus marcas, mds para adquirir dicha --
propiedad se hace necesario depositarlas previamente en la Secre

9
tarfa de Fomenté ) ésta concederd la propiedad si no es usada an

(9) hoy dfa Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial..



terformente por otra persona o no es de tal manera semejante que
pueda defraudar intereses ajenos, incluso en este C6digo que es-
muy importante en el renglén marcario, ya se vislumbra las re---
glas relativas a la sanci6n y oportunidades de ejercer la accién
civil y penal, pues fija el término de dos meses para entablar -
1a accién penal y un afo contado a partir del dfa que se sepa -~
la usurpacibn para la acci6én civil, impone la obligaci6n como en

1a actual Ley, de hacer ostensible la marca sobre 1a mercancia.

Aunque de manera escasa esta reglamentaci6n plasmada ~
en el Codigo de Comercio de 1884 puede catificarse como el prin-
cipal eslabbn en el desarrollo histérico-legislativo de esta ra-

ma del Derecha,

Ley de 11 de Diciembre de 1885.- Esta Ley modifico al-
gunas disposiciones del anterior C6digo de comercio y crea el re
gistro de comercio donde debfan matricularse los comerciantes --
anotando en dicha matrfcula los tftulos de propiedad industrial,
patentes de invenci6n y marcas de fabrica constituyendo para el--
comerciante por la falta de dicho registro un impedimento para el
ejercicio de sus derechos con relaci6én a terceros. Estas refor--
mas son el mas importante y remoto antecedente de nuestro actual

registro de marcas,

C6digo de Comercio de 1889. En este c6digo no se incly
yen disposiciones especiales que regulen las marcas toda vez --

que al mismo tiempo entraron en vigor, este c6digo y la Ley de-



marcas de fdbrica de 1889, y en el artfculo 4o0. transitorio del--
Coédigo de Comercio de 1889 se dispuso que quedaban derogadas las-

disposiciones de las leyes mercantiles preexistentes.

En las siguientes notas mencionaremos las leyes rela---
cionadas especificamente con nuestro tema, ya abrogadas pero que-
sin embargo son importantes para el desarrollo de nuestro estu---
dio.



CAPITULO IT.

SUMARIO.

"Marco tedrico y andlisis de algunas leyes
referentes a Marcas".

2.1 Ley de Fébrica de 28 de noviembre de -
1888. 2.2 Ley de Marcas Industriales y de-
comercio de 25 de agosto de 1903, 2.3 Ley -
de Marcas y de Avisos Comerclales de 26 de-
junio de 1928, 2.4 Ley de la Propiedad In--
dustrial de 31 de diciembre de 1942. 2.5 -~
Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febre-
ro de 1976. 2.6 Ley de Fomento y Proteccitn
de la Propiedad Industrial de 27 de junio -
de 1991, 2.7 Aspectos doctrinales. 2.8 Con
ceptos de marcas, 2,9 Caracter{sticas de -
las marcas. 2.10 Diferentes tipos de mar--
cas,



2.1 Ley de Marcas de fébrica de 28 de noviembre de 1889,

Esta Ley se promulgd bajo la presidencia de don Porfi--
rio Dfaz y de modo especifico se elabor6 para regular los dere---
chos sobre las marcas, entrando en vigor el df{a lo, de enero de -
1890, es esta Ley que marca el paso de transicibn de la reglamen-
tactén tan deficiente iniciada por el C6digo de Comercio y COdi--
go penal, esta Ley se conformd por diecinueve artfculos y sus ---
caracterf{sticas esenciales, como lo menciona el Licenciado David-
Rangel(lo) som a}) “"Solo puede pretender adquirir la propiedad de -
una marca el primero que hubiese hecho uso de ella legalmente"; -
Art, B2, en este apartado se d& la pauta de la mixima en derecho-

"primero en tiempo, primero en derecho."

b) La adquistci6n de la propiedad exclusiva de una ----
marca se obtiene en virtud de la declaracién hecha por la Secre--
tarfa de Fomento respecto de que el interesado se ha reservado --

sus derechos (Art/ 9¢) nos indica que el interesado debe solici--

(10) 230%61 Medina, David. Tratado de Derecho Marcario,Méxfco, 1969.
1torial Libros de MEXTTO, ST TUE LiVipag, 2z,

15



tar el reglstro de su marca a fin de tener derechos que en un mo

mento dado se pueden hacer valer frente a terceros.

¢) La declaraci6n de referencia se hace sin examen pre
vio bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y si perju
cui de los derechos de terceros quien podré presentar oposicién-
al registro dentro de los noventa dfas siguientes a la publica--
ci6én de la solicitud, en caso de oposici6n el registro sdlo se -
llevard a cabo hasta que la autoridad judicial declare en favor-
de quien esté en el mejor derecho (art, 10). Es decir, la Secre
tarfa registraba una :marca sin previo exsmen de novedad y en ca
so de litigio por parecido de marcas, era la autoridad judicial-
quien determinaba o resolvfa quien de ambas partes tenfs el dere

cho.

. d) Las marcas no se transmiten sino con el estableci-
miento, para cuyos objetos de fabricaci6n o de comercio sirvan -
de distincibn, pero ya su transmisi6n no estd sujeta a ninguna -
formalidad especial y se verificard conforme a las reglas del de
recho comGn (art. 11), este artfculo es un tanto confuso ya que
menciona la transmis{6n del establecimiento junto con la marca,-
creemos que las marcas se pueden transmitir sin necesidad del es
tablecimiento ya que al tener caracter de registro nacional, pue
de darse el caso de que se disponga de dos o més establecimien=-

tos dentro de la Reptblica mexicana.

e} La duraci6n de la propiedad de las marcas es inde-
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finida pero se entenderd abandonada por la clausura o falta de --
producci6bn por mas de un aflo de la fébrica o establecimiento que-
haya empleado (Art, 12). No tenfa una duraci6n previamente esta--
blecida por tanto era muy diffcil saber si para su extencibn se -
cumplfan los requisitos de invalidez, es decir, si la marca se --
habfa dejado de usar por mis de un afio o clausurado el estableci-
miento industrial, sobre todo si dicho establecimiento se encon--

traba lejos de la Ciudad,

Es motivo de nulidad de una marca el haberse obteni---
do en contravenci6n a las prescripciones legales pero se requie--
re instanclia de parte para ser declarada, precisamente por una --
autoridad judicial . El procedimiento de nulidad en esta tey ----.
no estaba definido y creemos que se prestaba a diferentes inter--
pretaciones por una parte hacfa mencibn de haberse obtenido -~-e-
en contravencidn a prescripciones marcarias es decir, se podfan -
manejar muchas causales de nulidad que el interesado considerara-
aplicables pues no decfa cuales eran las contravenciones a gue se
referfa o solamente debfa entenderse que 1a nulidad procedfa por-
falta de uso cuando no era explotada por mds de un aflo o clausura

del establecimiento industrial.

Ahora bien como lo menciona el Licenciado Fernando Ve--

ga esta Ley fue solamente un ensayo de legislacifn sobre la mate-



ria marcaria toda vez que tenfa muchas lagunas. E! mismo Abogado-
menciona en el libro de Rangel Medina: "La Ley que hoy rige es --
deficiente y ante el silencio del legislador, multitud de cues---
tiones quedan abandonadas a la inestabilidad de la jurispruden---
cia y a merced de decisiones arbitrarias segGn el credo cienti{fi-
co del Juez sentenciador."™ El licenciado Fernando Vega elabor6 --
en ese entonces un proyecto de Ley que en su primera parte contie

ne un certero juicio de la primera ley mexicana sobre la mate---
rran (D)

2.2, Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agos-
to de 1903,

(12)"Es el signo o

Esta ley define la marca diciendo que
denominacién caracterfstica y peculiar por el industrial, agri--
cultor o comerciante en los articulos que produce o expende, con
el fin de singularizarlos y denotar su procedencic." (art. 1) De-
finicién que consideramos valida para la época en que fue escri--
ta, toda vez que el desarrollo industrial en México aln no era --
importante, més bien eran las empresas extranjeras quienes regis-
traban en México sus marcas y como no habia productos de la mis--
ma especie o clase tal definicibn se adaptaba a los requerimien--

tos del Pafs, por no haber realmente competencia entre productores.

(11) Rangel Medina, David, 0b.Cit. Pég. 23.
(12) Ley de Marcas Industriales y de Comercio gubllcada en el Diario Oficial
de la Federacin el 2 de septiembre de 1303,



En el segundo artfculo de dicha ley se menciona que pa
ra adquirir el derecho exclusivo de una marca es necesar{o su re
gistro en la 0ffcina de Patente y Marcas. Esto es, por primera -
vez el registro de una marca se realizé y tramitéd por una ofici-
na especialmente creada para ello tal como actualmente existe, -
desde luego esta Ley adopt6 el sistema francés donde como ya co-
mentamos en renglones anterfores, el examen de la marca solo se-
hacfa en forma administrativa es decir, solo se revisaban los do
cumentos que se adjuntaban sin previo examen de novedad, también
de manera expresa se prohiben los signos que no reGnan los ele--
mentos de capacidad distintiva para su registro como son los nom
bres o denominaciones genéricas, tampoco podfan ser registradas-
las marcas contrarias a la moral y las buenas costumbres, a las-
leyes prohibitivas y lo que tienda a ridiculizar ideas personas-

u objetos dignos de consideracion.

Asimismo, se reconoce en esta Ley prioridad a marcas -
cuyo registro se pida en México dentro de los 4 meses de haberse
registrado en otro Pals siempre que exista reciprocidad entre am

bos.

Se fnterpone el sistema de cesid6bn libre de marcas la -
cual puede cederse como cualquier otro derecho siendo obligato--
rio dicho registro de cesién ante la oficina de Patentes y Mar--

cas,

También se implanta la obligacién de imprimir en los -



productos la leyenda “Marc. Reg."

Generalmente se estipula que el registro de una marca-
es nulo cuando se ha hecho en contravenci6n a las disposiciones -
de esta Ley y como Gnica causal de nulidad el hecho de que la ---
marca se hubiera registrado con anterioridad por otra persona, --
y quien se creyera perjudicado, la accién para pedir la nulidad -
correspondfa al Ministerio PGblico en los casos de interés gene--
ral, no siendo competente la Oficina de Patentes y Marcas sino --

los tribunales de la Federaci6n.

como hemos podido observar, el “"procedimiento de nuli--
dad", de marcas en esta Ley carecl{a realmente de fuerza legal ---
pues no tocaba a fondo causales reales de nulidad, aln mds, no --
existfa en dicha Ley suficientes causales de nulidad que mencio--

naran la ilegalidad en el registro marcario.

2.3. Ley de Marcas y de Avisos Comerclales de 26 de junio de
1928. !

Esta Ley sobre propiedad industrial supera enormemente
a la anterior Ley ya que se hace acopio de las diferentes legis--
laciones marcarias de los diversos palises en el abundante y valig

so material doctrinario tanto administrativa como judicialmente.

Definici6n. Aunque esta Ley no d& una definici6n de ---

la marca menciona al respecto lo siguiente : "La marca es el ~---

20



signo o medio material distintivo que esté usando o quiera usar--
un comerciantee, industrial o agricultor para distinguir y deno--
tar la procedencia de los artfculos que expende, fabrique o pro--
duzca."(‘3)Esta definicion d& la pauta para aquellas personas que
pretendan registrar su marca y que se haya usado con anterioridad
a dicha solicitud de registro, es decir, esta Ley acepta como --
vélido para cualquier procedimiento el uso anterior al registro -

de marca.

Entre los aspectos més importantes de esta Ley resal--
tan los siguientes:

a) Puede constituir una marca; los nombres bajo una ---
forma distintiva, las denominaciones y en general cualquier me---
dio natural que sea susceptible por sus caracteres especiales de-
hacer distinguir a los objetos a que trata de aplicarse de los --
de su misma. especie o clase, as! como razones sociales de los co--
merciantes y las leyendas muestras ¢ enseilas de sus establecimien-
tos, aplicadas a las mercancias que vendan. {art, 20. de esta -~

Ley).

b) Los sujetos de derechos de marcan pueden ser cual---
quier persona ya sea mexicana o extranjera e igual derecho tienen
las sociedades, compafifas y en general fodas las personas mora---

les.

(13) Tomado de Rangel Medina, David, 0b. Cit.
Leyes, Circulares y Acuerdos sobre Patentes y Marcas. México 1960, tomo 1
Pag. 84 Quarter.



¢) Por primera vez en el Reglamento de 1l de Diciembre de-
1928 se incluye una clasificaci6n de artfculos en 50 clases indj

cando en su @ltimo artfculo los productos no clasificados.

-d) La.duraci6n del registro de marca era de 20 afios re

novable por peflodos de 10 Indefinidamente.

e) Por lo que se refiere a la nulidad ésta Ley mencio-

na en suartfculo 39 las causales que son:

1.- Cuando se haya hecho en contravencion a las disposji
ciones de esta Ley o de las que estuvieran vigentes en la epoca-

de su registro.

1l.- Cuando la marca haya sido usada en la RepGblica --
con anterforidad a la fecha de 1a marca registrada, con tal de -
que el que alegue el derecho de uso presente su solicitud de re-
gistro al Departamento de la Propiedad Industrial, dentro de los
tres afios de expedido el primero y compruebe ante el mismo haber
usado la marca durante todo el tiempo o haberla empezado a usar

antes que el registrante primitivo.

I11,- Cuando la marca haya sido usada con anterforidad--
en el extranjero, en el mismo caso previsto en el inciso ante---
rior si ademds del uso contiene el registro extranjero; pero el-
plazo de tres aflos se reducird a seis meses; y siempre y cuando-

que la Nacion extranjera conceda a los mexicanos este mismo dere
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cho su legislacién,

1V.- Cuando por error o diferencia de apreciacifn se --
lleve a cabo un registro existiendo en vigor otro que se conside-
re invadido por tratarse de una marca que se confunda con la ante
rior. En tal caso el Departamento de la Propiedad Industrial, de-
oficio o a petici6n de parte declarard nulo el segundo registro;-
pero siempre y cuando el error se advierta o reclame dentro de =--
los cinco afios siguientes a la publicacién en la Gaceta Oficial -

del segundo registro.

V.- Cuando la marca contenga indicaciones falsas res---
pecto a procedencia de los efectos que ampara, ubicacibn del es--
tablecimiento industrial o comercial o del propietario de la mar-
ca, y con respecto a medallas, diplomas o recompensas que no ha--
yan sido obtenidas, ¢ cuando se haya hecho una declaracién falsa-

de la fecha en que empezd a usarse la marca. (14}

gste procedimiento para solicitar nulidad de marcas ---
se presentaba o solicftada ante la propia autoridad es decir an--

te la Oficina de la Propiedad Industrial ya que estaba facultada-

para dictar las resoluciones que procedieran.

(14) biario Oficial de la Federacitn de 31 de diciembre de 1928.

23



'

Esta Ley declara que ‘se extingue una: marca por.falta de
uso cuando -su explotaclén no se lleve 2 cabo por mas de 5 afios -~

consecutivos.”

2.4 Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de -~
l942.(15) Entre las disposiciones mds notables que in---

trodujo esta Ley respecto-a marcas mencionaremos las siguientes:

a) Se establece la prohibicién del registro como marca-
de las denominaciones cuyas palabras sean de lenguas vivas ex----
tranjeras, cuando pretendan aplicarse a productos elaborados ini-
camente en México, o en cualquier otro Pafs de habla espaiiola ---
con el fin de evitar que se induzca al pGblico a error sobre la -
procedencia de los productos marcados, en perjuicio también de --

la industria del Pafs.

Se establecen asimismo reglas mis estrictas sobre la -~
registrabilidad de marcas para evitar que se engafie al plblico --
sobre 1a procedencia de los artfculos o que constituyan falsas --

indicaciones de los productos amparados.

b) La duracién se reduce a 10 aflos de los 20 que la an-
terior Ley contemplaba y la renovacién de marcas procedia por pe-

ri{odos iguales, asimismo se establecen reglas para las marcas re-

{15) Diario Oficial de la Federaci6n de 31 de diciembre de 1942,
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gistradas durante la vigencia de las Leyes de 1889 y 1903 pues --
se establece que las marcas que no.sean renovadas dentro de los -
cinco afios que al efecto se concede, las mismas caducarén de ple-
no derecho, lo anterior a fin de evitar la confusién que origi---
na el hecho de conservar en vigencia marcas que no Se usen 0 que-

ne se renueven,

¢) Ep esta Ley también se dictan disposiciones que ----
tienden a impedir que los industriales y comerciantes que usen -~
marcas registradas traten de darles apariencie extranjera ya que-
esto resulta perjudicial para la industria mexicana, se estable--
ce asimismo sanciones para quienes no acaten disposiciones s0----
bre la leyenda "hecho en México" que por ley deben llevar los ---

productos que aqul elabaren.

Por cuanto se refiere a nulidad de registros marcarfos-
esta ley como la anterior penciona las mismas causales, sin em--
bargo, hace referencia ya & la nulidad por mala fe indicando lo -
siguiente: "La nulidad de las marcas registradas de mala fe, po--

dr§ ser reclamada en cualquier tlempo."(ls)

Creemos que en este aspecto el espiritu del legislador-

fué mds alls de lo plasmado en leyes anteriores pues la visién pa

{16) Ley y Reglamento de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federaci6n de 31 de diciembre de 1942
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ra nulificar marcas registradas de mala fe, con frecuencia se vis
luﬁbra en los julcios marcarios y es el quejoso quien deberd apli
car esta causal en forma tal que el Juez la considere procedente-

toda vez que en la actual no se contempla.

Sin embargo, en el capftulo [v, nos avocaremos en for-

ma especial a dilucidar el tema de la mala fe.
2.5 Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976J17)
Esta Ley a diferencia de la de 1943 se inclina hacis --
el hecho del uso exclusive de la marca es decir, con esta nueva -
Ley el titular de una marca registrada deberé comprobar el uso --
efectivo e ininterrumpido de su marca.{Art., 117) se crea un sis--
tema especial de explotacién de marca que deberé efectuarse den--
ﬂro de los tres ados contados a partir de la expedicién del titu-
1o del registro pues de lo contrarlo la marca se extingue de ple-

no derecho.

La forma de comprobar la explotaciébn de las marcas es -
por demds complicado, ya que se requiere por la autoridad se indj
quen ventas de los tres Gltimos afos por concepto de explotacibn~
comercial, anexando etiquetas, facturas, e incluso unidades ven--

didas por cada afio.

(17) Publicado en el Diarlo Oficial de la Federacién de 10 de febrero de 1976.



Muchas marcas se extinguieron con esta nueva Ley pues--
las empresas o personas fisicas que no contaban con un asesora---
miento juridico adecuado, omitfan presentar la explotacit6n de su-
marca y ésta se extingufa automiticamente y cala bajo el dominijo-

pablico.

Esta nueva ley contempla las marcas de servicio mismas-
que la ley anterior no lo hace y menciona en su artfculo 87 lo --
siguiente: "Esta Ley reconoce las marcas de productos y las mar--
cas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que-
distingue a los artficulos o productos de otros de su misma espe-~~
cie o clase, Las segunda por los signos que distinguen un servi--

cio de otros de su misma clase o especie."(le)

Las marcas de servicio han sido bien acogidas por los-
prestadores de servicio y se ha incrementado su registro sobre -

todo por cadenas hoteleras y servicios automotrices.

Las marcas de servicio constituyen en México préctica--
mente una novedad, éstas comenzaron a usarse en pafses avanzados-
hace més de medio siglo y se hicieron necesarias para proteger --
determinados tipos de servicios que no se podian proteger de ---

otra manera de la competencia desleal.

(18) Ley de Invenciones y Marcas,
Publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 10 de febrero de 1976.

27



En seguida hacemos un resumen de: las novedades de esta-~

Ley con respecto a'la anterior en materia de marcas.‘

a).Se limita el plazo: de vigencia de 13§ marcas a- sola

mente cinco aﬁos. rencvables por perlodos lguales.
b) Se adopta un régimen de uso obligatorio de marcas,-
es decir, como lo mencionamos en pérrafos anteriores si no se --

comprobaba el uso de la marca ésta se extinguia.

c) El establecimiento de la licencia obligatoria de --

marcas por causa de utijidad pablica,

d) Posibiiidad de decretar la prohibicién de uso de =«

marcas registradas o no,

e) L2 Inclusién de marcas de servicio.

f) La introduccién de las denominaciones de origen.

e) La introducci6n del Certificado de Invenci6n,

Otras novedades contenidas en esta Ley se relacionan--
a infracciones y sanciones, pues se introducen sanciones adminis

trativas bastante rigurosas por tnfringir los derechos de propig

dad industrial,
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) Por ‘1o que se refiere a las causales de nulidad esta -
Ley tiene variaciones en el contenido de las fracclones con rela
ci6n a la anterior y aumenta a siete las causales de nulidad y -

que textualmente dice:
"Art. 147,E1 registro de una marca es nulo:

1.~ Cuando se haya otorgado en contravencién a las dis
posiciones de esta Ley o de la vigente en la época de su regis--

tro.

I1.- Cuando la marca sea idéntica o semejante en grado-
de confusi6n a otra que haya sido usada en el Pafs con anteriori
dad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mis-
mes o similares productos o servicios, siempre que quien haga va
ler el mejor derecho por uso anterior compruebe haber usado su -
marca ininterrumpidamente en el Pals antes de la fecha de uso de

clarado por el que la registré.

111,- Cuando la marca se ha venido usando con anteriori-
dad en el extranjero, en la misma hip6tesis de la fracci6n ante-
rior, si ademds del uso existe el registro extranjero y recipro-

cidad al respecto.
IV.- Cuando la etiqueta en que aparezcd la marca conten

ga indicaciones falsas respecto a la procedencia de los produc--

tos o servicios que ampare, ubicacién del establecimiento indus-
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trial o comercial

marca“o con respecto a meda--
Ilas, diplom : e

B Cuando el_reglsfro se hhbiese otorgado con declara-

ciones ‘falsas o inexactas.

V1.~ Cuando por error, inadvertencia, o diferencia de --
apreciacién, se haya otorgado el registro existiendo en vigor ---
otro que se considere invadido, por tratarse de una marca gue sea
igual o semejante en grado de confusi6n y que se refiera a servi-

cios 0 productos ifguales o similares.

VI1I.- Cuando el agente o el representante del titular de-
una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el re--
gistro de &sta a su nombre, sin el consentim{ento expreso del ti-
tular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputa-

rd como obtenido de mala fe."(l”

Esta Ley es mis estricta en el sentido de nulidad de --
las marcas toda vez que el titular del registro de una marca de -
berd tener cuidado al soiicitar su registro marcario pues si se -
dirige con falsedad, su registro es fdcilmente nulificado y como-
lo anotamos en renglones anterfores si al momento de comprobar --
su explotaci6n ésta no se apegaba a la Ley igualmente era nulifi-

—— e

(19) Ley de Invenciones y Marcas.
publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 10 de febrero de
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" cable dichofregistrd marcario.

: ‘£H‘fésumen. hemos tratado de dar un panorama claro de--
fla§‘m9qlflcaciones de esta Ley que duré en vigor 15 aflos y median
te i; cual la industria mexicana se adapt6 a la misma pero que a-
través de los anos los intereses nacionales rebasaron el conteni-
do de dicha Ley, razon por la que en 1991 se promulgd la nueva --
Ley de Fomento y Protecci6bn de la Propiedad industrial, de la ---
que en sequida comentaremos.

2.6 Ley de Fomento y Proteccibn de la Propiedad HMUstrial}zo)

Esta Ley se public6d en el Diario Oficial de la Federa--
cion el dia 27 de junio de 1991, y entrd en vigor al siguiente --
d¢fa de su aplicacibn substituyendo a la Ley de Invenciones y ---

Marcas de 1976.

En términos generales la esctructura de esta Ley es si-
milar a la anterior, pues tiene por objeto la proteccién de los -
derechos intelectuales como son disefios industriales, modelos de-
utilidad, patentes, marcas, nombres y avisos comerciaies, denomi-
naciones de origen pero mds aguda en el punto de competencia des-

leal, se {ntroduce en esta Ley la figura de las franquicias y el-

(20) Pubiicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 27 de junio de
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secreto industrial, desaparece asimismo el certificado de inven-
plén y 1a Ley sobre el Uso y Explotaci6n de Patentes y Marcas y-
‘Transferencia de Tecnologfa, por lo que en esta nueva Ley todos-
los contratos de cesién de derechos de marcas se registran direc
tamente ante la 0ficina de Desarrollo Tecnolbgico asf como los -
" contratos de uso y explotacién de Patentes y Marcas, haciendo --

m&s rdpidos dichos tramites,

L.a promulgaci6n de esta lLey es bdsica para la entrada-
en vigor del Tratado de Libre Comercio entre fstados Unidos de--

Norteamérica, Canadd y México a principios de 1994,

A continuacién daremos una explicaci6n mis detallada-~

de las innovaciones de esta Ley con relaci6n a las marcas.

a) Las marcas registradas bajo esta nueva Ley, tienen-
una vigencia de diez afios en vez de cinco que contemplaba la an-

terior .

b) Por cuanto a la renovaci6n, ésta se otorga por diez
aitos siendo necesario acreditar el uso por perfodos de tres afios
tnicamente bajo protesta de decir verdad, declaracién que deberéd

ser firmada por el titular de la marca o su representante legal.,
En caso de que una marca esté registrada para proteger

dos omds clases de productos o servicios, bastard presentar la -

renovaci6én en alguna de dichas clases para que se renueven todos
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los. registros marcarios previo pago de los derechos correspofie--

dientes-queren este caso se duplican el monto,

: c) En.la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, abrogada
se establecfa la necesidad de acreditar el uso de marca mediante-
un cuestionario especial donde se debfan manifestar, cantidades-
de ventas de los productos bajo lamarca registrada, domicilio --
del titular del registro, productos que amparaba la marca, unida
des vendidas durante los tres afios y anexar etiquetas de la mar-

ca tal y como habfa sido registrada.

Con esta nueva lLey desaparecen dichos requisitos y so-
lamente se requiere una declaracién bajo protesta de decir ver--
dad en donde aparezca la siguiente leyenda “el titular del regis
tro de esta marca declara bajo protesta de decir verdad que esté
interesado en conservar la vigencia de su registro marcario y el-
uso de la misma no se ha interrumpido en un plazo igual o mayor a -

los tres anos?

Menciona asimismo que una marca no es nula si se deja-
de usar por tres anos si existen causas justificadas que a jui--
cio de la secretarfa procedan, es decir con esta nueva Ley los -
registros no se extinguen de pleno derecho si ha existido algln-
problema por parte del titular para sacarla al mercedo naclonal,
y comercializar dicha marca, causa que deberd ser manifestada-an

te la autoridad,
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Existi6 en'la Ley anterior un artfculo que benefici6 a-
muchos titulares de registros marcarios y que en cierto modo hizo

(21 se trata del artfculo 99-

trabajar doblemente a la Secretarfa,
de la Ley de Invenciones y Marcas, que establecfa que el titular-
de un registro marcario tenfa un aflo para volver a solicitar el -
registro de una marca que se hublere extinguido por falta de uso-
a partir de la fecha de extincién, en consecuencia este nuevo re-
gistro, se otorgaba nuevamente, pero resulta gue muchas veces en-
el transcurso de dicho afo un tercero ;ollcitaba una marca a re--
gistro muy sfmilar a la-anterior concediéndole dicho registro pe-
ro perjudicando al anterior titular, entabl&ndose as{ un juicio -
por nulidad de marcas gue en ocasiones llegaba hasta los tribuna-
les de circuito en materia adminsitrativa y era el magistrado ---
quien determinaba mediante ejecutoria a quién de ambas partes le-
asistfa la razoén. En la nueva Ley este precepto desaparece y la -
concesidn de marcas se lleva a cabo mediante un sistema de compyu

tacién,

Por lo que se refiere a las leyendas obligatorias en --
esta Ley es optativo para el titular de la marca mencionarlas --~
pues la omisi6n de éstas no afecta la validez del registro ni im-

plde ejercer acciones civiles o penales contra los infractores.

Las leyendas a que nos hemos referido sen MR, MARC, ---

REG, la letra R dentro de un circulo o las siglas M.I.R.

(2]) Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial,
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En general, el término de vigencia tanto para nombres-
comerciales, marcas, avisos comerciales y patentes se alarga cop
siderablemente, queremos hacer hincapié que en ninguna Ley se --
contemplaba la renovacion de los avisos comerciales, yen ésta si

es factible dicha renovaci6n, por perfodos de diez ados,

Con relacioén a las causales de nulidad de las marcas,-

ésta Ley menciona las siguientes:

“"151,- El registro de una marca es nulo cuando:

1.Se haya otorgado en contravenci6n a las disposiciones

sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de registro.

Para efectos de lo dispuesto en esta fraccibn, se con-
stderan requisitos y condiciones para el otorgamiento del regis-

tro los establecidos en las fracciones 1 a XV del articulo 90."

Queremos destacar en esta fracci6bn, y en general como-
critica al legislador que ésta Ley no menciona la nulidad como--
base por vicios de registrabilidad contemplados en leyes anterig
res pues no menciona que una marca sea nula o que proceda su nulj
dad, cuando se haya otorgado en contravenci6én a las disposicio--

nes contempladas en la Ley vigente en el tiempo de su registro,

vI1, La marca sea idéntica o semejante en grado de con-

fusibén, a otra que haya sido usada en el Pa{s con anterioridad--
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a la fecha de presentacién de la solicitud de la marca registra-
da y se aplifque a los mismos o similares productos o servicios,~-
siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior
compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el Pafs,-
antes de la fecha de presentacion o, en su caso, de la fecha del

primer uso declarado del que la registr6;"

De esta fraccibn se desprende la siguiente hipétesis:-
si una persona comercializa con determinada marca sin haberla --
registrado para el efecto de un juicio marcario ante otra que use
sin su consentimiento esa misma marca el primer titular deberd -
comprobar ante la autoridad, que usaba su marca con anterioridad-
aunque ésta no se hubjese registrado, pero desde ese momento,de-

berd proceder a su registro.

La comprobacién que se deberd demostrar, consistird en
presentar pruebas como son facturas de ventas empaque o embarque

de su producto bajo el signo de la marca que se indiqua2,

"I11.La marca se haya venido usando con anterioridad en -
el extranjero, en la misma hip6tesis de la fracci6n anterior, si
ademds del uso existe el registro extranjero, y que el Pafs de -

origen tanga reciprocidad con Mé&xico."
En este caso, existe el supuesto de que una persona --

con conocimiento de causa registre como propia -una marca que ha-

ya coptado del extranjero, desde luego si esa marca es registra-
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da en aq@elvPais—y"ﬁékltoTﬁengéfrg;lprocldad diplomatica con &1,

“IV El reg 'ro se hublere otorgado con baeen datos fal

S0S o inexactos contenidos en su solicitud, que sean esencialesy

En efecto, la autoridad procede a declarar la nulfdad-
de una marca cuando en la solicitud se confirme que los datos --
proporcionados son falsos, estos datos pueden ser, la direccibn-
del establecimiento, los datos del titular, la fecha de primer -

uso, o los artfculos o servicios pera 1os que se use dicha marca

"W. Se haya otorgade por error, inadvertencia, o diferen
cia de apreciacibn, existiendo en vigor otro que se considere --
invadido, por tratarse de una marca que Sea igual o semejante en
grado de confusibn y que se aplique a servicios o productos igug

les o similares;"

Esta fraccién es bastante clara pues la autoridad estd
obligada a hacer un examen de marca, sSin embargo, muchas de las-
veces de otorgan marcas muy parecidas en grado de confusifn y --
ademds ampara los mismos productos o servicios de los de una mar
ca ya registrada, en estos casos procede nulificar dicho regis--

tro marcario.
"VI. £1 agente, el representante, el usuario o el dis--

tribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero,-

solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra simi--
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lar en grado-de confusién, sin el cdnsentimiento expreso del tity
lar de:lé mérca?extfénjera; En este caso el registro se reputara-
“de mala fe, (22 '

Lasracciones de nulidad que se deriven del presente ar-
ticulo podrdn ejercitarse en un plazo de cinco afos, contados a -
partir de la fecha en que surta sus efectos la publicacibn del re
gistro en la gaceta, excepto, las relativas a las fracciones | y-
V1 que podrén ejercitarse en cualquier tiempo y a la fraccién 111

cue podréd ejercitarse dentro del plazo de un ano,

Consideramos que esta fraccidn es un tanto limitada pa-
ra la nulidad de marcas;m&s adelante nos avocarmos al estudio en-
particular de esta fracclbn especialmente lo relativo a la mala -

fe, que es el tema de este trabajo.
2.7 Aspectos doctrinales de la marca.

Son numerosas las definiciones que se han mencionado y
escrito referente a la marca, desde luego, todas éstas llevan -~
cierta huella de su autor, sin embargo, creemos que no serfa po-
sible juzgar dichas definiciones pues todas y cada una matizan -
la personalidad de su autor, Nos detendremos a mencionar Gnica--

mente las que consideramos de mayor importancia.

(22) Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial.
Pgb}icada en e} Diario Oficial de la Federacibn el dfa 27 de junio de --
1991,

38



2 .8 Conceptos de Marcas:

De acuerdo con lo anterior, nos concretaremos exclusiva
mente a expresar las definiciones de la marca elaboradas por auto
res modernos en la doctrina francesa, italiana, espaiiola y de al-

gunos autores latinoamericanos.

En Francia Ives Saint-Gal menciona: "La marca es un sig
no distintivo que permite a su titular {fabricante o comerciante)
distinguir sus productos (o servicios) de los de su competencia -

la marca es pues, un signo de adhesit6n de la clientela.“(zs)

Este autor ya menciona en su definici6n a la marca de -
servicio, pero més bien consideramos que la marca no es un signo-
de adhesién de la clientela sino un signo personal que la misma--
clientela busca al consumir el producto o servicio deseado, por -

que al consumir un bien, se busca calidad en el producto.
En Italia £zio Capizzano afirma respecto de las marcas

"Aquellas contraseflas de productos y mercancias que, -~

andtogamente a los otros signos distintivos (firma y sefa) son --

{23) Tomado de la obra de Mava, Justo. Protection et Valorarisation des Marques
de fabrique de Commerce ou de Service, Edit. Delmas,Far{s, T978. Pags. ¢ 2
¥
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11amados a desempefar una funci6n distintiva:de determinados pro-
ductos y mercancfas sobre los cuales se fijan, de otros iguales o~
similares y por eso confundibles;$24)

Como se puede observar, esta definicién es similar con-
la anterfor de autor francés sin embargo no menciona o hace refe-

rencia a los servicios de marcas.

Renato Corrado por su parte define a la marca como “"Un-
signo identificative del resultado de una actividad empresarial -
productiva o de servicios, con el objeto de distinguirlos de ----

otros del mismo tipo que se halian en el mercado.“(zs)

Definicién que consideramos muy atinada a nuestro de---
sarrollo industrial pues no solamente abarca los productos ampara
dos por una marca sino considera a los servicios prestados por em

presarios haciéndolos distinguir de los de otros similares.

En Espafa C.E.Mascarefias considera que "La marca es un-
signo que se usa para distinguir, en el mercade, los productos o-

los servicios de una empresa de los productos o servicios de las-

(24) Capizzano, Ezio, Ditta, insegna, marchi breveto. Milano, ltalla.
Edit. Etas Kompass, Pag. be.
(25) Nava Negrete, Justo. Ob, Cit. pég. 145.
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(@

de -otras empres

“derechos marcarios pues-

solo hablade Servlcids;o;prOQQCtos de“uﬁareﬁpresaldistinguéndd

los de los de otra: .

A continuaci6n daremos lasrdéfiniclbnes‘dejdjféfehpes -
Leyes marcarias en los diferentes paisés gue a_nuestro Juicio <=

son importantes para nuestro estudio.

a) Empezaremos con ia ley mexicana de Fomento y Protec-
¢i6n de la Propiedad Industrial que define a la marca actualmente
como: Art, 88 “Se entiende por marca a todo signo visible que dig
tinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase-

en el mercadoi(zn

b) Por su parte la Ley Estadounidense la define como: -
wEl término marca incluye cualquiera marca industrial., Marca de -
servicio, marca colectiva o marca de certificacifn con derecho a-

ser registrada de conformidad con esta Ley, esté o no registra---
da,n(28)

(26) Mascarefias C.E. Las marcas de fébrica de comercio y de servicio.
Cap. VII, Edit, Montaner y Simon, S.A. P&g, 419,

(27) Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad Industrial. Publicada en el -
Diario Oficial de la Federaci6n el 27 de junio de 1991,

(28) Citada por Rangel Medina.Lley de marcas de fibrica No. 489 de los Estados
UNidos de Norteamérica.
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c) LeyCanadjgnse.¢Ley‘de Marcas y Competencia desleal de -
“ 14 de mayoide 1953y

i “Marca“eé'ei signo-usado por una persona con el pro
-pbsito dewdistihgdiﬁ:mercanc!as o servicios, manufacturados, ven-
rdfdosfyéiqu{ladbgfbjéjecutados por dicha persona, de las mercan--

“clas-o.servicios manufacturados, vendidos, alquilados o ejecutados

por‘otrdé"'(Sec. 2},

d) De Espafa, Estatutos sobre la Propiedad Industrial de 22 de
“mayo de 1931,

"Se entiende por marca todo signoc o medio material, ---
cualgquiera que sea su clase y forma, que sirva para sefialar y dis
tinguir de las similares los productos de la industria, el comer-

cio y el trabajo." (Art., 118)

e) De Francia. Ley sobre las Marcas de Fébrica y de Comer-

cio, de 23 de junio de 1857.

"Son considerados como marcas de fabrica y de comercio-
los nombres bajo ura forma distintiva, las denominaciones, emble-
mas, monogramas, sellos, estampados, vifetas, relieves,letras, ci
fras, envolturas y de otro signo que sirva para distinguir los «-

productos de una fabrica a los objetos de un comercio."(Art. lo.)

f) De Gran Bretafia. Ley de Marcas de 1905, Reformada en --
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1938,

"La marca es un signo que se usa o que se pretende usar
en relaci6én con mercancias, con el propdsito de indicar que se --
trata de artfculos del propietario de dicha marca, en virtud de -
su fabricacitn, seleccibn, certificacién, comercio o puesta en --
venta. La marca puede consistir en un dibujo, sello, membrete ---
etiqueta, marbete, nombre, firma, palabra, letra, nGmero o cual--

quier combinaci6n de los mismos."({Sec.3)

g) De Guatemala, Ley de Marcas, Nombres y Avisos Comercia-

les de 31 de diciembre de 1924,

"Son marcas los signos o denominaciones usados por los-
industriales, comerciantes y agricultores con el fin de identifi-
car los artfculos que producen o expenden, y establecer su proce

dencia u origen." (Art. lo.)

h) De Venezuela. Ley de la Propiedad Industrial de 29 de -
agosto de 1955,

"Bajo el nombre de marca se comprende todo signo, figu
ra, dibujo, palabra o combinaci6n de palabras, leyendas y cual--
quier otra contrasefia novedosa, usada por una persona ffsica o -
moral para distinguir artfculos que ella produce, aquellos con--

105 que comercia o los de su establecimiento.” (Art. 47§2$

(29) Rangel Medina, David.Gb.Cit. Pégs. 181, 163, 165, y 169
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2.9 Caracterfsticas de 1asimarcas.

Estas deberdn-ser distintivas es decir, debe esgeciall-
zar, ‘individualizar y singularizar, ya que el destino final de --
upa marca es el de identificar como lo hemos mencionado ya en las

diferentes definiciones ya citadas.

La marca no puede ser objeto de un derecho privativo si
o no es distintiva como lo menciona Roubier en el estudio de Ran-
gel Medina “"Este cardcter puede no concurrir, sea porque la marca
se confunde con marcas ya existentes, y que hay como se liaman, -
antertoridades, sea porque se trata de signos usuales, genéricos-
o necesarios que pertenecen forzozamente al dominio pGblico y que

no pueden aprobarse.“(ao)

Conforme a lo anterior la marca debe por fuerza reunir
los requisitos de novedad y especialidad toda vez que ambas inte-
gran la condicitn de signo distintivo lo que viene a ser en esen-

cia la marca.

Por lo que respecta a la especialidad significa que la-
marca no debe caer en lo comln y simple, es decir, no debe consis

tir en un signo de una simplicidad, para poder se registrada - - -

(30) Rangel Medina,David. 0b.Cit. Pég, 185.
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tan elemental que malogre su papel de llamar la atenci6n al con-
sumidor. Por tal motivo no pueden constituir una marce los colo-
res aislados, nGmeros, letras a menos que esten combinados o ---
acompaiados de elementos tales como signos, disefos y denomina--

ciones que les den un carécter distintivo,

De lo anterior podemos deducir que una marca s6lo pue-
de ser especial en el sentido de que s6lo se aplicard a la cate-

gorfa de los productos o servicios para los que fue treada.

Con relaci6bn a la novedad de la marca significa que el
signo escogido para constituirlo como tal no debe ser ya comun--
mente conocido como signo distintivo de empresa competidora o --
que forme parte de las marcas de ésta que mantenga registrada y -
vigente aplicéndola a productos o servicios relacionados con ---
ta que se quliera registrar, por lo general se considera que una-
narca es nueva o novedosa cuando se distingue de las demds ya re
gistradas e incluso de ios signos distintivos usados en el comer

cio.

No pueden constituir una marca el “Nombre Comercial®-
ajeno ni el "Aviso Comercial" de una tercera persona que consti-
tuyendo también signos distintivos del comerciante, su uso por -
otra persona constituye sin lugar a dudas confusién ya que apa--
rentemente los productos procederén del titular de aquellos sig-

nos, premisa que no es apegada a la realidad.

A5



Sin embargo es de comentarse que sSf es vdlido registrar
.una. marca que anteriormente haya sido usada aln en una industria-

simifar s{-se cumplen los siguientes supuestos:

a) Si ha sido marca registrada y el titular abandona di
cho registro por cesar la fabricacitn de los productos para los -

que fue registrada, esto es, por haberse extinguido el registro.

b} St el que la registrd primero renuncia expresamente-
a su derecho, es decir, esta hipbtesis equivale a ia cancelacibn-

voluntaria.

c) 5i el que la registrdé primero no ha hecho uso comer-
cial de su marca dentro de los 3 primeros afos de su registro, Es
te supuesto estd contemplado en el articulo 130 de la Ley de Fo--

mento y Protecci6n de la Propledad Industrial.

Por cuanto a la licitud de la marca ésta no debe ser --
contraria a la moral o las buenas costumbres, y a las leyes prohi
bitivasy en términos generales no es vélido el registro como mar-
ca de los escudos y armas nacionales, armas, escudos y emblemas -
extranjeros; nombres, firmas y retratos sin la debida autoriza---
de los interesados, el emblema de la cruz roja, las marcas engafio
sas o confusas y aquellas que sean parecidas a otras anteriormente

registradas y vigentes.

Asimismo, la actual ley menciona en su artfculo 153 que
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procederd la cancelacib6n de la marca cuando el titular ha provo--
cado'o'tolerado que se transforme en una denominaci6n genérica --
--que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para-
los cuales se registr6, de tal modo que en los medios comercia---
les y el uso generalizado para el pGblico,la marca haya perdido -
su cardcter distintive, como medio de distinguir el producto o --

servicio que se aplique.(3”

De conformidad con lo anterior, no es lfcito el hecho --
de consentir que una marca se convierta en genérica como ejemplo-
de lo anterior y a nuestro juicio procederfa la cancelacifn de --
muchas marcas y como ejemplo pondremos las marcas "Likra", “San--
forizado", "tefi6n", etc. ejemplos actuales de marcas que sus ti-

tulares han consentido el contenido del precepto antes aludido,
2.10 Diferentes tipos de marcas.

La Ley actual regula diferentes tipos de marcas que a -

saber son:

a) Nominativa. Que se reflere a una denominaciébn es---
pecffica por ejemplo la marca "Coca Cola", sin disedo alguno es -
ta marca puede ser usada en cualquier tipo de letra o color siem-

pre y cuando no altere su distintividad o contenido de la denomi-

{31) Ley de Fomento y Proteccién de la Propledad Industrial.
Publicada en el Diario Oficial de la Federacitn de 27 de junio de 1991.
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nacion,

b) Innominada.- Refiérese al disefo exclusive que el -
titular de una marca reserva, esto es, el dibujo con reserva ex-
clusiva de los colores u ornamentos que la compongan como ejem--
“"plo podemos citar la marca o mejor dicho el logo de "Liverpool”,

"Banamex™, "Marlboro", "Pepsi", "Chrysler",etc.

c) Mixta.- En este caso se refiere a la marca y disefio,
es decir, las denominaciones citadas en el inciso anterior junto

con su disefo especial y

d) Tridimensional.- Referente a una marca que por los-
avances técnicos puede observarse en tres dimensiones sobre todo

este tipo de marca se ve en procesos arquitecténicos,
En el siguiente capftulo nos avocaremos especificamen~

te a las marcas y ley mexicana con las caracter{sticas esencia--

les en funcién de la nulidad.
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CAPITULO 111.

SUMARID

"Caracterfsticas de las marcas en funcibn -
de nulidad."

3.1 Marcas no registrables conforme & la -
Ley de Fomento y Proteccién de la Propie-~
dad Industrial., 3,2 Funcionas de la mar--
ca., 3.3 Distinci6n. 3.4 Proteccibn, 3.5
Social. 3.6 Propaganda. 3.7 Clasifica--
cién de productos y Servicios para el re--
gistro de las marcas.



3.1. Marcas.no registrables conforme a la Ley de Fomento y-

Protecci6n de la.Propledad Industrial,

Menciona el artfculo 90 de la actual Ley de Fomento y-
Proteccién de la Propiedad Industrial que no se registrardn como

marca:

I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensiong
les animadas o cambiantes, que se expresan de manera din&mica, -

aun cuando sean visibles:

11.- Los nombres técnicos de uso comtn de los productos
o servicios que pretenden ampararse con la marca, asf como ague-
11as palabras que, en el lenguaje corriente o en las précticas -
comerciales, se hayan convertido en la designaci6bn usual o gené-

rica de los mismos;

[11.- Las formas tridimensionales que sean del dominio -
piblico o que se hayan hecho de uso comGn y aquellas que carez--
can de originalidad que las distinga fdcilmente, as{ como la for
ma usual y corriente de los productos o la impuesta por su natu-

raleza o funcibn industrial;

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensiong

les que, considerando el conjunto de sus caracteristicas, sean-



descriptivas de los productos o servicios que traten de proteger
se como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las pala
bras descriptivas o indicativas de la especie, calidad, cantidad,
destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de -

produccitn;

V.- Las letras, los nOmeros o los colores aislados, a-
menos que estén combinados o acompafiados de elementos tales como
signos, disedos o denominaciones, que les den un carfcter distin

tivo;

Vi,- La traducci6n a otros idiomas, la variacibn orto--
grifica caprichosa o la construcci6n artificial de palabras no -

registrables;

VII.- Las que reproduzcan e imiten, sin autorizacibn, es
cudos, baﬁderas o emblemas de cualquier pafs,estado, munlicipio o
divisiones polfticas similares, asf como las denominaciones y si-
glas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gu--
bernamentales o de cualquier otra organizaci6én reconocida off---

cialmente, asf como la designaci6n verbal de los mismos;

VItl.- Las que produzcan o imiten signos o sellos oficia-
les de control y garantfa adoptados por un estado, sin autoriza-
cién de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco,mo
nedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional-

0 extranjero;
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IX.- Las que reproduzcan o imften los nombres o la re-
presentaci6n gréfica de condecoraciones, medallas v otres pre---
mios cbtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culty

rales o deportivos, reconocidos oficialmente;

X.~- Las denominaclones geogrédficas, propias o comunes,=-
y los mapas, as! como los gentilicios, nombre y adjetivos, cuan-
do-indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan

originar confusién o error en cuanto a su procedencia.

Xl.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se-
caractericen por la fabricaci6én de ciertos productos, para ampa-
rar &stos, excepto los nombres de lugares de propledad particu--
lar. cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el con--

sentimiento del propietario;

XIl.- Los nombres, seud6nimos, firmas y retratos de per-
sonas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido,
de su conyuge,parientes consanguineos en grado mds préximo o pa-

rientes por adopcidn;

XI11.- Los tftulos de obras literartas, artisticas o cien
tificas y los personajes ficticios o simb6licos, salvo con el --
consentimiento de su autor, cuando, conforme a la Ley de la matg
ria, &éste mantenga vigentes sus derechos; as{ como los persona--

jes humanos de caracterizacibn, si no se cuenta con su conformi-
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dad;

. XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensiona
les, susceptibleé deengapar ‘al pGblico o inducir a error, enten
diéndose por-tales -las que constituyan falsas indicaciones sobre
la naturaleza, componentes o cualfdades de los productos o servi

cios que pretenda amparar;

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensiong
les, fguales o semejantes a una marca que ]a Secretarfa estime -
notoriamente conocide en México, para ser aplicadas a cualquier-

producto o servicio;

XV1.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de
confusibn a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos-
o similares productos o servicios. Sin embargo, si podrd regis--
trarse u1a marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la so
licitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a pro-

ductos o servicios similares.

XVIl.- Une marca que sea idéntica o semejante en grado de
confusibn, a un nombre comercial aplicado a una empresa o un es-
tablecimiento Industrial, comercial o de servicios, cuye giro --
preponderante sea la elaboraci6n o venta de los productos o la -
prestacién de los servicios que se pretendan amparar con la mar-
ca, y slempre que el nombre comercial haya sido usado con ante--

rioridad a la fecha de presentaci6n de la solicitud de registro-
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de 1a marca-o la.de uso declarado de la misma. Lo anterior no se
ré aplitable. cuando.la solicitud de marca la presente el usua--
rio del nombre comercial, si nd existe otro nombre comercial ---

idéntico que haya sido publicado.

A contipuacioén expllcarémgs el-contenido de dichas ---

fracciones:

for-lo que toca a la primera fraccibn este tipo de mar
ca es nueva en la Ley al hablar de figuras o formas tridimensio-
nales animadas o cambiantes, creemos que el legislador se refie-
re a un tipo de marca que sea por movimiento es decir, se refie-

re a las llamadas caricaturas.

En 1a fraccién I1 habla de los nombres técnicos o de -
uso comln o productos o servicios que se pretendan amparar con -
Iz marca esto es, no se aceptard como registro de marca una dengo
minacién que denote o un nombre técnico por ejemplo un medicamen
to que contenga "Paracetamol" y que la marca se llame de igual -
manera, o una marca que se llame "auto express" para amparar pre

cisamente un vehiculo.

La fraccién IIl al iqual que la primera es nuevo diche
contenido, al hablar de "formas tridimensionales" son marcas vis
tas desde tres dimensiones, y éstas no se registrardn si han caf
do en el dominio pGblico, carecen de originalidad y son de uso -

comn.,
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La fraccion IV también habla de figuras o formas tridi-
dimensionales que sean descriptivas del producto o servicio que -
protejan, es decir, una marca es descriptiva del producto o servi
cio que protege cuando ésta es indicativa del producto amparado -
por ejemplo la denominacién "vitamina" no puede ser registrada --
para amparar alimentos ya que indica y describe el producto a que
se aplicard, sin embargo esta misma denominacién s{ podrd ser re-
gistrada si ampara vestuario, calzado o cualquier otro producto -

pero que no sea indicativo del producto que se desee amparar,

La fraccion V es muy clara pues los nGmeros, letras o -
colores si estin solos no podrén constituir una marca, supuesto -
que es improcedente si hay combinacién de dichos elementos como -
ejemplo la marca "3 hermanos"{y disedo), "3"(y disedo) "3 herma--

nos, “A"(y disefo), "Aries", etc.

Fracci6bn VI, La traduccibn a otros idiomas que hayan -~
sido registradas en el extranjero y se haga valer el derecho de -
prioridad, siempre y cuando México tenga relaciones diplomaticas-
y sea mlembro de la Organizaci6n Mundial de la Propiedad Intelec-
tual.

Fraccion VI, En el capftulo anterior hicimos mencién -
a esta fracci6n en efecto no podrén constituir una marca los es--
cudos, banderas, o emblemas de cualquier Pafs o estado reconoci--

do oficialmente por ejemplo: el emplema de la Cruz Roja, la ban--
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dera de México o de cualquler Pals, el escudo de los estados de-

la Repﬁblica Mexlcana

as siglas de organizaciones internacio-

nales como la OEA OMS ONU stc.

. Fraccibn VIII, Similar a la anterior sdlo que en esta-
se mencionan los signos o sellos oficiales. Aunque deja ver la -
posibilidad de registro al indicar “"sin la autorizacién de la au
toridad competente", luego entonces si se tiene dicha autoriza--
cién ési se podrdn registrar como marca?. Precisamente cuando se
otorgan registros marcarios contraviniendo ésta fraccitn los mis

mos estén viciados de nulidad.

Fraccién 1X. Esta fraccibn es muy clara toda vez que -

no puede constituir una marca ninguna condecoracién.

Fracci6n X, Menciona la no registrabllidad de mapas --
las denominacfones geogrificas y adjetives que indiquen proceden

cia de los productos o servicios.

Fraccién XI. Esta fraccibén se refiere a las cenomina--
ciones de origen mismas que estan protegidas bajo un capitulo es
pecial de la ley, como ejemplo en México tenemos la marca "Tequi

la" en Francia las marcas "Champagne” 6 "Coghac",
Fraccion XI1I. Los nombres seudbnimos o retratos de ---

personas sin su consentimiento o con el consentimiento de su con

yuge si ha fallecido o parientes consanguineos en grado més pré-
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ximo.

El.ejemplo més id6neo de lo anterior es el referente -
al Sr. Mario Moreno en su personaje de “Cantinflas",seudénimo --
que -no podrd ser registrado por ninguna persona a menos que cuen

te con el consentimiento del titular de dichos derechos,

XIII. Esta fraccion se refiere a los Derechos de Autor
cuando una persona tiene debidamente registrada su obra ante di-
cha autoridad y vigente sus derechos, podrd registrar como marca
sus personajes, ejemplos de lo anterior los tenemos en la serie-
de televisién “El chavo" con sus personajes caracterfsticos, ---
"Batman", etc. inclusive en el g4nero de revistas, los persona--

jes pueden registrarse como marca.

XIV. Las figuras o formas tridimensionales, por ejem--
plo la marca "Marlboro" como servicio de venta de alimento para -
caballo, en este momento se engafarfa al pGblico consumidor si -

un tercero registrara dicha marca para dar ese servicio.

XV. Parecida a la anterior, aplicada a marcas notorifa-
mente conocidas "Marlboro", "Mercedez Benz", "Sears", Aurrera" -

etc.
XVI. Esta fraccibn es muy importante 3 nuestro juicio-

ya que en la prdctica es muy frecuente encontrar marcas registra

das que amparan productos similares, denominaciones muy pareci--
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das en grado de confusi6n que pertenecen a diferentes titulares,
y que en cierto modo la Secretar{a es culpable de dichas anoma--
1fas al conceder estos registros. Como ejemplo, tenemos ias mar--
cas "Qual" perteneciente a una empresa mexicana que tiene todos-
tos derechos protegidos para medicamentos y la marca "Equal" de-
empresa norteamericana, marca registrada posteriormente en Méxi-
co, sorprendentemente otorgado este Gltimo registro para amparar
medicamentos, en este caso los productos amparados son exactamen

te los mismos.

XV11l. Esta fracci6n hace menci6n del Nombre Comercial-
si existe &ste debidamente registrado, la denominacién no podré-
registrarse como marca si ampara los mismos o similares produc--
tos o servicios, incluso aGn sin haber sido registrado dicho nom
bre comercial, pero demostrando su uso anterjor, el registro mar

cario puede ser anulable,
A este respecto C.E. Mascarefias nos dice:
"Traténdose de Nombres Comerciales de Pafses de la «--

Uni6n Internacional para la Protecci6n de la Propiedad Indus----

trial no es necesario que esten regtstrados“(aa

(32)Mascarefias C.E. Ob.Cit, Pag. 141,
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_“E;;a apreéiacién se comete por-el uso del nombre en -

las tranﬁécétqnes;mchéntiles.“33) termina diciendo.

;VCohilowanterior creemos haber dado un panorama general
por-lo-que: se refiere a la no registrabilidad de las marcas y el

porqué-de “dichas prohibiciones.
3.2.-Funcifn de la marca,

Por lo que se refiere a la funcién de las marcas é&stas
juegan un papel muy [mportante ante el pGblico consumidor quien-
finalmente es el que le dd un verdadero valor.

Tenemos varias funcfones que la marca debe desarrollar
como tal, enseguida mencionaremos las que creemos mds importan--
tes.

3.3. Funcién de distincién.

Esta funcion de la marca se refiere a que ésta debe --

ser tnica y suficientemente distintiva de los productos o servi-

cios que ampare de otros iguales o semejantes, esto es, precisa

mente mediante la funcibn distintiva la marca busca o constituye

(33) Mascarenas, C.E. 0b.Cit. P&g. 141,
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como fin inmediato que la ciientela identifique el producto y au-
mente»és;a~prpvocando asf el consumo del bien y acostumbrando al-

consumidor a memorizar dicha marca.

Como lo menciona Justo Nava "Ahora bifen, como ya indi--
camos es precisamente mediante la funcién distintiva que la mar--
ca constituye como una finalidad u objetivo inmediato un signo --
de adhesi6n a la clientela, es decir, un instrumento eficaz para-

adquirir, conservar y aumentar la cllentela."(au

Coinctdimos con dicho autor en este sentfdo, incluso --
el artfculo 89 de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad-

Industrial hace patente dicha distinci6n al referirse a figuras -

suficientemente distintivas, artfculo que textualmente dice:

“Art, 89, Pueden constituir una marca los siguientes --

signos:

Fraccién I. Las denominaciones y figuras visibles sy--

fictentemente distintivas, susceptibles de identificar los pro--

ductos o servicios & que se apliquen o traten de aplicarse, fren

te a los de su misma especie o clase,"(aw

(34) Nava Justo, Ob.Cit. Pég. 161, . .
(35) Ley de Fomenio y Proteccién de la Propiedad Industrial antes referida.
Publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 27 de junio de 1991,
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Lo anterior significa que una marca o sefial simple no-
es registrable ya quelno reune. los elementos de distincién que -
debe tener frente a las marcas que amparen productos de la misma

especie o clase.

3.4, Funcion de proteccién.,

Si bien es cierto que el consumidor constituye el des-
tinatario de la marca, el mismo requiere de una protecci6on jur{-
dica real que asegure su confianza en la eleccién de un producto
0 la prestaci6n de un servicio dentro del mundo de otros iguales
o semejantes, evitando as{ que éste sea engafado y sea un instry
mento mis del consumismo, es por lo anterjor que el Estado es un
representante del interés pGblico y cuenta con facultades discre
sionales para salvaguardar los intereses de la clase consumidora

por encima de los intereses individuales.

De ahf que las legislaciones marcarias deban tener un-
cardcter social y sobre todo proteger a la clase consumidora de-
précticas monop6licas prohibidas en nuestra Constitucibn y en la

recién aparecida Ley Federal de Competencia Econbmica.

La Ley de Fomento y Proteccion de la Probiedad Indus--

trial en su artfculo 151 menciona:

"El registro de una marca es nulo cuando:
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Fraccién 1V, -El registro se hublera otorgado con base -
en datos falsos o inexactos contenidos en su solicitud, que sean-

esencialesﬂ‘as)

Esto significa que si el titular de una marca anuncia -
un producto que no retina todos los requisitos de calidad que el -
consumidor espera, existe una posibilidad de nulificar la marca -
que lo distingue independientemente que el pGblico es enganado y-

por consiguiente la marca tiende a desaparecer,

Es la Ley guien dard proteccibn al consumidor de los --

bienes o servicios adquiridos bajo un signo marcario.
3.5 Funcibn soctal.

Cuando adquirimos un determinado producto lo distingui-
mos por la marca bajo la cual estd amparado, la funcibn social -~
que en este caso atafe a la marca, es el de eyitar que el pobli--
co consumidor sea engadado o se le venda un producto que no cuen-

te con la calidad que se espera.

La marca constituye una garantfa para el consumidor ya-
que mediante ésta se le asegura que el producto que estd adqui---

riendo es realmente el que desea y la calidad que espera de &1,

(36)Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial antes referida,
Publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 27 de junio de 1981,
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) En nuestros dfas vivimos en un mercado de marcas que --
va en aumento ya que nuestro Pal{s es conocido mundialmente al ---
abrir fronteras a nuevos productos y servicios, luego entonces la
legislaci6n deberd proteger a la sociedad cuando se adquieran es-
tos productos o servicios que deber&n tener la calidad anunciada-

aunque su procedencia no sea nacional.

Como ejemplo de lo anterior tenemos las marcas que ampa
ran mercancfas manufacturadas en pafses como Taiwan, China, Hong-
Kong, ¥ que su calidad deja mucho que decfr, en este caso, es el-
consumidor qufen a riesgo propio adquiere dicho productos sin ---
que la Ley lo proteja, &l no poder reclamar calidad del producto-

viéndose la sociedad afectada econbémicamente.

Este tipo de marcas en nuestro pafs constituyen una com
petencia desleal y pueden ser anuladas legalmente sobre todo si-
son semejantes o iguales a una que esté registrada en México, y -

amparen productos o servicios semejantes.
3.6. Funci6n de propaganda.

En la actualidad es indudable la importancia que revis-
te la publicidad no solamente en el sentido informativo sino tam-
bién persuasivo, al hacer publicidad de un producto o servicio --
bajo el nombre de una marca se estd induciendo al pGblico a con--
sumir dicho producto o utilizar ciertos servicios y simultdneamen

te la marca se vuelve supernotoria o como nuestra Ley de Fomento-
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y Proteccién:de la Propiedad Industrial mencfona, sé'convlerte en

una marca notoriamente conocida.

En 1a actualidad los especialistas en publicidad sostie
nen la importancia de la marcas en la publicidad al indicar que -
una marca es mids vallosa a medida que se pone dinero en ella. Una
marca carecerfa de valor sin la propaganda adecuada; as{ tenemos-
que en los medios masivos de informaci6n con frecuencia se anun--
cian marcas de servicios o productos que hacen que el pGblico con
sumidor los distinga y convivan a diario con ¢1, e incluso las re
clame al adgquirir sus productos o hacer uso de los servicios re--

queridos,

En México, la mayorfa de empresas extranjeras controlan
altos porcentajes de la produccién y en consecuencia el gasto pu-
blicitario, principalmente son empresas lfderes en los Estados --
Unidos y que operan en nuestro pafs, invadiendo con sus marcas el
mercado nacional, y erogando fuertes inversiones en gastos publi-

citarios.

En consecuencia, la publicidad que se dé & una marca --
bastard para que sea ficilmente identificable por nuestra socle--
dad consumidora por excelencia la que finalmente absorbe la ero--

gacién invertida en la publicidad de ésta.

Existen marcas que no necesitan un nombre especifico --

sino que a través del tiempo y por el volumen publicitaric son re
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conocidas Gnicamente por el disedo que les acompaha, ejemplo de -
lo anterior lo vemos en los logotipos de "Banamex", "Mercedes ---

Benz", “Marlboro", "Lala“, “"Pepsi®, etc.

3,7. Clasificacidn de Productos y Servicios para el registro

de las marcas.

Existe un clasificador internacional adoptado por nues-
tro Pafs para el reglstre de marcas, aprobado por la Organizacion
Mundial de la Propliedad Intelectual consistente en 34 clases de -
productos y ocho de servicios incluyendo una para servicios no --

clasificados.

Este clasificador de servicios y productos para el re--
gistro de las marcas entrd en vigor el 27 de noviembre de 1989, -

sustituyendo al clasificador de 30 de abril de 1982,

Es importante mencionar que el registro de una marca --
se efectla de acuerdo con los productos o servicios que protegeréd
as{ por ejemplo una marca puede ser registrada para amparar medi-
camentos bajo una denominaci6n pero dada la relaci6n que en un fy
turo pudiera existir entre estos productos, el solicitante si lo-
desea puede registrarla para amparar alimentos, ambos productos -

correspondientes a diferentes clases,

En la préctica hay clerta confusidén al respecto ya que-

la autoridad es quien clasifica las marcas, y en ocasiones una --
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marca igual o semejante en grado de confusion se registra para am
parar productos similares, sin que la autoridad se percate de df-

cha semejanza al momento de otorgar el registro marcario.

Es el caso de la denominacién "Campero" solicitada para
amparar alimentos, y la denominaci6n "Campero" para amparar gela-

tinas y embutidos.

Es obvio que en este caso especificamente la autoridad-
no s¢ percate que ambas marcas amparaban productos que correspon-
den a la misma clase {alimentos) incluso son iguales, la confu---
si6én derivé a nuestro parecer de lo que especificamente ampara la

clase,

En el primer caso, "Campero" se registré para amparar -
toda clase de alimentos, textualmente protege alimentos y sus in--
gredientes. Se otorgd con posterioridad para diétlnguir gelatinas
y embutidos de la misma clase lo que indica que probablemente la-
autoridad considerdé que la limitacién de productos amparados no -
les{onarfan los derechos adquiridos por la primera, lo cual es un
error si se toma en consideracién que el titular del primer regis
tro aun cuando no produjera los artfculos amparados por el segun-
do le asiste el derecho de producir &stos por lo que su derecho -
se vi¢ lesionado por una incorrecta aplicaci6n del clasificador -

de marcas.

Es fmportante observar que la autoridad tiene un grave-
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compromiso con los titulares de las marcas registradas al aplicar
la clasificacidn porque ello implica, de no hacerse correCtamente
el efercicio de las acciones de nulidad que m&s adelante se con-~
templan cuyo coste es elevado. Por otra parte no hacemos mencifn-
de los posibles daflos econfmicos que pudieran derivarse de la pre
sencis de dos marcas de diferentes titulares que amparan simija--

res productos.

También es importante mencionar que la Ley permite el -
registro de dos denominaciones iguales cuando alguna de las dos -
fue limitada en su registro, es decir, (volviendo al case de la -
marca “Campero™)si el tituvlar primitivo solamente la hubiera re--
gistrado para amparar carne de pollo exclusivamente, el solicitan
te secundario hubiera logrado el registro de la misma denomina--«

cibn sin riesgo de que éste fuese anulado.

Es por lo anterior que en nuestra opinién cvando se so-
ticita un registro marcario éste deberd amparar todos los produc-

tos o servicios que proteja una clase,

Existen marcas que por su importancia es aconsejable --
registrarias en diferentes clases para protegerlas de posibles in
fractores, asf{ por ejemplo la marca "Coca-Cola"(refrescos),"Lala"
{l&cteos), “Ford"(automdviles), "ADO" (servicios de transporte de
pasajeros) y muchos mds actualmente esté&n protegidos por casi to-

das las clases que marca el clasificador internacional

Estas clases extras van a proteger la marca principal--
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que es la Gnica utilizada en la préctica comercial y que forman -
una red de seguridad constituidas por clases satélites que tlenen
una funcién defensiva haclendo mds diffcil la agresi6n y aseguran

do asf lavalidez de la marca que fnteresa al empresario.

Como lo hemos mencionado, en cada solicitud de regis---
tro de una marca, no pueden comprenderse productos o servicios --
que pertenezcan a clases diferentes, precisamente la funci6n del-
clasfficador es adecuar la marca a los productos o servicios que-

se desean proteger,

A modo de ejemplo queremos hacer mencibn especial de un
caso referente al conflicto de marcas por clases y tenemos el si-

guiente:

Se registr6 ta marca "EQUAL" originalmente para amparar
edulcorantes de la clase correspondiente a medicamentos (clase --
51 del clasificador de 1982), para amparar productos farmacéuti--
cos y en especial edulcorantes de bajas calorfas, existiendo con-
anterforidad el registro de la marca "QUAL" que protege todos los

productos comprendidos en la clase 51 (medicamentos).

Dado el parecido de ambas marcas, y por haberse regis--
trado la primera en la clase correspondiente a medicamentos, el -
titular de la marca "QUAL" solicfté la nulidad de la marca “"EQUAL
ante la autoridad correspondiente (Direccibn General de Desarro--

llo Tecnolbgico, Departamento de Resoluciones Contenciosas).
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Dicha autoridad mediante resolucidén emitida neg6 la de-
claracién administrativa de nulidad del! registro marcario "EQUAL"
esgrimiendo entre otros argumentos lo siguiente: "Para dectarar -
la nulidad de una marca con base en el artfcule 151 de la Ley de-
Fomento y Protecciébn de la Propiedad Industrial es necesario no--
sOlo que exista similitud entre los signos distintivos en pugna,-
sino ademds que las marcas correspondientes amparen los mismos o-

similares productos o servicios",

"A mayor abundamiento, de conformidad con la Clasifica-
ci6n Internacional de Marcas y Servicios, vigente en nuestro pafs
a partir del 27 de noviembre de 1989, como se desprende del volu-
men extraordinario No. XIV de 13 Gaceta de Invenciones y Marcas,-
los edulcorantes artificiales se clasifican en la clase | y los -
edulcorantes naturales en la clase 30, mientras que los medicamen
tos se clasifican en la clase 5 de la nomenclatura oficial actual

mente vigentef(an

Inconforme con dicha resoluci6n la titular de la marca-
"QUAL" interpuso juicio de amparo mismo que le fue concedido en -

los sigulentes términos:

“Por consiguiente, si la clase 51 referida comprendfa-~

(37) Resoluclbn emitida con fecha 29 de abril de 1992, Marca 359009. EQUAL,
Direccién General de Desarrollo Tecnolégico.
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tante medicamentos como productos farmacéuticos y si los edulco--
rantes de bajas calorfas y artific{ales, de acuerdo con dicha cla
sificacién no pueden estimarse productos medicinales, porque ob--
viamente no combaten alguna enfermedad, debe concluirse necesaria
mente que de acuerdo con la clasificaci6n que la propla autoridad
di6 a los productos edulcorantes mencionados deben estimarse pro-
ductos farmacéuticos, los que por otra parte, caen dentro de la -
clase 5 de la Clasificacion Internacional de Productos y Servi---
cios, actualmente vigente, que contempla los productos farmacéuti
cos, amparados en su generalidad por la marca QUAL de la hoy que-

josa.

En el antertor orden de ideas cabe conclufr que si en -
el presente caso se prob6 ante la responsable el registro marca--
rio 359009 EQUAL se otorgf para amparar los productos farmacéuti-
cos edulcorantes de bajas calorfas y edulcorantes artificiales, -
que caen dentro de los productos amparados por la marca anterior-
mente concedida a la hoy quejosa, es inconcuso que el registro --
marcario de la hoy tercera perjudicada se concedif por inadverten
cia de los datos antes mencionados, y, por ende, debe declararse-

su nuylidad en los términos del artfculo 151, fracci6n XV, de la -

Ley de Fomento y Proteccifn de la Propiedad Industrial, por lc ~--

que &l no haberlo considerado asf la autoridad responsable en la-
resolucibn reclamada, viol6é las garantfas consagradas en los ar--

tfculos 14 y 16 constitucionales, por cuya razén debe concederse-
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1a proteccibn constitucional que lmpetra."(aa)

(38) Amparo en revisién RA-121/93, Primer Tribunal Colegiado en materia admi-
nistrativa del Primer Circuito., Quejoso: Laboratorios Silanes, S. A. de-
C.V. Aceptada por unanimidad de votos.
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CAPITULO 1V,

"Anélisis Jurfdico de las causales de nuli
dad de las marcas en nuestra legfslacion™,

4,1 Algunas consideraciones sobre las mar-
cas. 4.2 Necesidad de la acci6n de nuli--
dad., 4.3 Caracterf{sticas de la accitn de-
nulidad. 4.4 Causales de nulidad en la vi--
gente Ley de Fomento y Proteccibn de la --
Propiedad Industrial. 4.5 Nulidad de las-
marcas en base a registros obtenidos en --
leyes anteriores. 4.6 Mala fe.



4,1 Algunas consideraciones sobre las marcas.

Anotamos renglones atrés que las leyes anteriores a la-
vigente sefalaban diversas causas de nulidad; a ﬁuestro juicio, -
la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 era la m&s completa y -
sefialamos lo anterior en virtud de que en la exposici6n de moti--
vos de la Ley vigente se hace referencia a dicho ordenamiento ---
{qu estuvo vigente 30 afos) para seialar en relaci6n a las causa-
les de nulidad una justificacién al decir que "El problema ac----
tual“(3g)del registro de marcas consiste en que algunos particula-
res solicitan el registro en México de marcas previamente regis~-~
tradas por otros titulares en el extranjero; y que para desalen--

tar dicha conducta se amplfa el plazo para solicitar la nulidad,

Tal parece que el Ejecutivo se fijo solamente en los in
tereses extranjeros y omitidé contemplar el verdadero fondo del --
problema, que dista mucho de resolverse aumentando plazo que, co-
mo m&s adelante demostraremos, resultan contradictorios con otras

disposiciones de la propia Ley.
4,2 Necesidad de la accifn de nulidad.

Los derechos adquiridos por el registro de una marca --

pueden como todos los derechos estar vicidados de nulidad y la -~

(39) En la exposici6n de motivos de la Ley no se expresa otra razén; se limi--
tan a los casos conocidos como “piraterfa" y pasa por alto la eliminacion
de otras causas de nulidad que forman parte de nuestro trabajo.
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Ley debe contemplar en forma general cuales son los-casos en que-

la accién procede.

El Objetivo de las leyes de la Propiedad Industrial es-
el proteger al plGblico consumidor; no puede entenderse el regis--
tro de una marca si esto no existe; es por ello que la accién de-
nulidad es necesaria para proteger los intereses de la colectivi--

dad,

Desde luego que quien produce un satlisfactor o presta--
un servicio es guien registra, y cuando dicho registro lesiona -«
algon derecho o viola la ley nace la necesidad de corregir lo que

estuvo {legalmente expedido,
4.3, Caracterfsticas de la acci6n de nulidad.

Dejamos anotado en el capftulo anterior los requisitos-
para obtener el registro de una marca; asimismo se ha establecido
el papel que desempefla el pGblico consumidor frente a las marcas-
para derivar de dichas elementos el interés de quienes pueden ---

ejercitar la accifn de nulidad.

La acci6n de nulidad deriva de algGn vicio original de-

ilegalidad del acto primitivo {registro) y su efecto debe elimi--

narse retroactivamente desde la fecha del registro anulado;(40L

40
(01 g et o A LIL15 Fomnte.f SeCSLCH R 0 Briotag It

que nu?Tgageggare%?Oirae en sus efectos a la fecha de re?eregcla.
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hacemos notar que en forma tradicional la autoridad administrati-
va estd investida de ciertas atribuciones jurisdiccionales por --
lo que puede configurarse el uso de la figura de la acciébn como -
se identifica usualmente. No obstante, estamos de acuerdo con -~

Sepolveda(A”

en el sentido de que son auténticas acciones ya que-
a la larga se traducen en sentencias declarativa, condenatorias -

u absolutorias.

Nuestro trabajo podria enfocarse a una primera fase que
puede calificarse de técnico - administrativo ya que conoce de -~
ella la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial a través de -

la Direccibn General de Desarrollo Tecnolbgico.

Tomando como punto de partida lo anterior cabe anotar -
que la Ley vigente en el Gltimo pérrafo del artfculo 151 codifi--
ca como "accibn" el ejercicio del derecho para solicitar la decla

cién de nulidad de una marca,

4,4 Causales de nulidad en la vigente Ley de Fomento y Pro-

piedad Industrial.

El artfculo 151 de la Ley establece las causas de nuli-
dad y sefala en la fracci6n 1 el caso en que la marca de haberse-
otorgado "en contravenci6n a las disposiciones sobre requisitos -

y condiciones para el ctorgamiento del registro” y determina como

(41) septlveda, César, £l Sistema Mexicano de Propiedad Industrial.
México 1955, Edit, Impresiones Modernas, S.A. Pag. 121,
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taies a los contenidos en las fracciones I a VI del artfculo 90.

El contenido de las fracciones de I a VI del artfculo -
90, contemplan los casos en que no es registrable una marca y que
ya comentamos en el capftulo II, inciso 2 y 1, tratindose de un--
acto que efectGa la administracién, es natural que el “examina--

dorn(42)

algunas veces por fgnorancia, otras por error o por sim-
ple falta de informaci6n determina que una marca es registrable;-
en estos casos cualquier persona interesada que demuestre tener -
interés jurfdico puede solicitar la declaracién de nulidad.(Art.-

188). (43

S§ se toma como punto de partida el hecho de que la Ley
tiene contenido social al proteger al pGblico consumidor, el le-
gislador omitié dar al Ministerio PGblico la posibilidad de ejer~
citar la accién de nulidad, ya que es evidente que tratdndose de-
mercas expedidas en contra de lo estipulado por las fracciones 1-
a XV del artfculo 90 de la Ley es el pGblico quien resulta perju-
dicado.(u)

{42) Nos referimos a la persona encargada de hacer una bOsqueda de anteceden--
tes para determinar si la marca propuesta a registro es registrable o no.

(43) El examen de novedad estd sujeto en muchos casos a la preparacién o crite
rio de quien lo realiza.

{44) En los casos en que exista mala f& aln cuando se presenta un afectado di-
recto {quien solicita la nulidad) es el pOblico consumidor quien adquiere
productos marcados en forma incorrecta o que no son producidos con las --
normas de calidad de quien tiene el derecha.
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El Gltimo punto que nos proponemos tratar es producto -
de una omisi6n de la Ley de Fomento y Protecci6én de la Propiedad-
Industrial, Tanto en la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 --
como en la de Invenciones y Marcas de 1976, existfa en la frac --

cion primera {de ambas leyes) el texto siguiente:

El registro de una marca es nulo:

"I, Cuando se haya otorgado en contravencién a las dis-
posiciones de esta Ley o de la vigente en la época de su regis--

tro,"

£l texto actual, que ya analizamos renglones atrds po--
demos ahora calificarlo de rebuscado e incompleto, A su debido -
tiempo comprobaremos lo primero y ahora nos toca argumentar en re
lacién a la gran omisibn de la Ley vigente. Esto es: el registro-
de una marca obtenido durante la vigencia de las leyes anteriores

es inatacable,

En la transcripcién del texto de las leyes anteriores--
notamos que se hace referencia a "las leyes anteriores"... o de-

la vigente en la &poca de su registro."

En estricto derecho no existe en el capftulo VII de la-
Ley de romento y Proteccibn de la Propiedad Industrial la posibi-
lidad de solicitar la nulidad de una marca registrada durante la-

vigencia de las leyes anteriores.

77



La segunda causa de nulidad que contempla la Ley se pre
senta con frecuencia y ya se contemplaba en la Ley de 1942 con -~
claridad; lo que nos parece incorrecto es el plazo de 5 aflos que-
sefiala el propio artfculo en su parte final, para ejercitar la ac

cion,

En efecto, el plazo para que opere la caducidad de una

marca es de 3 afos (45L

lo que analizado a contrario sensu otor--
ga al usuarjo de la misma aln sin existir el registro al derecho-
por uso; en consecuencia, no es aceptable el plazo otorgado ya --

que contradice el espiritu de la ley.(46)

Fue motivo de comentarios la exposicidn de motivos que
la Ley al inicio del capftulo y sdlo resta afadir que lo que se -
califica como "problema actual” no merece la importancia que se -
le dé; se presenta en todos los pafses y la propia ley seiiala el-
procedimiento & seguir para evitar tales casos. En efecto, el ar-
tfculo 117 establece la posibilidad de solicitar el registro de -
una marca reclamando el derecho de prioridad cuando se hace den -~
tro de los sels meses siguientes de haberlo hecho en otros pafses
vale la pena reflexionér si existe en estricto derecho una verda-

dera causa de nulidad; creemos que serfa conveniente hablar de -~

(45 De acuerdo con el articulo 130 de la Ley de Fomento y Protecci6n de la -~
Propiedad Industrial la marca caduca cuando no se ha usado durante 3 afios
consecutivos.

(46) Art, 151 fraccién 11 de la misma Ley.
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marcas hotoriamente cpnbcidas. aun cuando no osamos hacer una ---
aflfmaéién;tajante al respecto, en virtud de que las marcas se ha
cen conocidas por la bondad de los artfculos o servicios que ampa
ran-y elio se logra con el tiempo, factor ques indispensable pa-

ra que el pGblico las fdentifique en cualquier pais.(qL

La fracci6én IV del artfcule 151 establece como causal -
de nulidad el haber proporcionado datos falsos o inexactos en la-
solicitud de registro y hace mencifén expresa a que estos sean ---

esenclales.

El primer problema que se presenta es el caracter de --
"esenciales”; porgue no se difiere cudles deben considerarse como
tales ya que el artfculo 113 de la Ley exige los siguientes datos
nombre, nacionalidad, y domicilio, el tipo de marca después la fe
cha de primer uso; los productos que ampara, todos ellos son a --
nuestro juicio esenciales pues implican una declaracién hecha a -
ja autoridad, quien con base a ello otorgaré el beneficio de la -

exclusividad,

El calificar los datos aportadosées facultad de la Autg

ridad o del solicitante de la nulidad?

{47) Nuestro pafs considerade como “subdesarrollado”, se considera muchas ve-«
ces como"poco interesante" para registrar marcas en vista a un mercado -~
potencial, dando lugar a arrepentimientos tardfos por no haber efectuado-
el registro haciendo uso del derecho de prioridad. Consideramos que el ti
tular original tuvo la posibilidad de registrar en nuestro pafs, y si no-
1o hizo éste pierde su derecho,
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No puede ser la autoridad quien califique ya que ello -
implicarfa la aplicacién de criterios subjetivos que es blen sabi
do provecan inseguridad; por otra parte, es en la ley o su regla-
mento donde debiera establecerse dicha calificaci6n, En nuestra -
opini6n sobra en el texto legal las 3 Gltimas palabras de la frac

cibn IV.(AB

La fracclén Vv del artfculo 151 no presenta ninguna du-
ds, su aplicacidén es también la mds frecuente y ha sido tema de mu

chos trabajos por lo que no es motivo de comentario alguno.

A diferencia de lo establecido en el pdrrafo anterior--
la fraccién VI del artfculo 151 si presenta especial interés en -

nuestro tema.

No existe duda respecto a su interpretacién y aplica---
cién; la parte que a nuestro juiclio es muy importante es la si---
guiente: "En este caso el registro se reputard como obtenido de -

mala fe."

Racemos notar que hasta esta fracci6n se habla de "mala

fe." Es l6gico pensar que el registro obtenido por el agente o re

{48) En nuestra opinidn todos los requisitos establecidos por la ley son in--
dispensables y si ésta no los califica todos deben considerarse importan
tes.
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presentante sin el consentimiento del titular, éiendo tas marcas-

iguales o semejantes es realizado con evidente mala fe.

4.5. Nulldad de las marcas en base a registros obtenidos en--

Leyes anterfores.

£]l artfculo 6 bis 3 del Convenio de Parfs para la Pro---
teccién de la Propledad lndustrlal(qg) del cual México es parte -
se establece textualmante lo siguiente: "3) no se fijara plazo --
para declarar la anulacién o la prohiblicién de uso de las marcas-

registradas o utilizadas de mala fe,"

Por su parte la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de
dicliembre de 1942 establecfa en el Gltimo pérrafo del articulo --
200 lo siguiente: “"La nulidad de las marcas registradas de mala -

fe, podrén ser reclamadas en cualquier tiempo."

En la derogada Ley de Invenciones y Marcas de 10 de fe-
brero de 1976 y en la vigente Ley de Fomento y Proteccibn de la -
Propiedad Industrial solo existe una menci6n de la "mala fe", a -
la que nos referimos en el inciso anterior y solamente se hace -~
presente en el caso de los agentes o representantes que registran

marcas fguales o semejantes sin consentimiento del titular original.

{49) €En el diario Oficial de la Federacién correspondiente al 5 de marzo de-
1976 se aprobaron las revisiones al tratado hechas en Estocolmo, Suecia-
el 14 de julio de 1967,
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4.6. Mala fe.

Consideramos que la "mala fe", en materia de Propledad-
Industrial deberd ser por si misma una causa de nulidad, tal como
se establece en el Convenio de Parf{s a gue antes hicimos referen-
cia, Es evidente que cualquier negocio jurfdico tiene como elemen
to bdsico para su ejercicio la "buena f¢" concebida ésta como la-
conviccidn o conciencia de no perjudicar a otro y de no defraudar
la Ley; lo que significa que la "mala fe" puede ser considerada -
como ta antftesis de aquella, lo que implica una amplia gama de -

situaciones jurfdicas.

El artfculo 90 de l2 Ley sefala que no es registrable y
nos marca la necesidad de considerar la mala fe como causal de --
nulidad; a modo de ejemplo nos podemos referir a la fracci6n XI1!
que prohibe el registro como marca de los tftulos de obra litera-
ria, artfsticos y clentfficos y los personajes ficticios o simba-
licos, asf como los personajes humanos de caracterizacibn, ${ ---
bifen es cierto que la fraccibn de referencia exige ciertos requf-
sitos tales como la autorizacién del autor o su intérprete de ---
los personajes, también lo es el hecho (muy comGn) de utilizar es
tos personajes, signos o nombres para amparar art{culos o servi--
cios que no guardan relaciébn alguna con los mencionados en la Ley
y es as{ como existen muchas marcas registradas con relaci6n a dji
cha fraccibén y cuyos titulares originales jamds fueron consulta--
dos ni se percataron de la existenclia de dichos registros hasta -
muchos ados después hecho éste que hace negatorio el plazo de § -

afios que menciona la ley para solicitar la nulidad.
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No podemos sujetarnos a esgrimir solamente el texto del
Convenio de Parfs para la Proteccién de la Propiedad Industrial;-
es necesario modificar el texto legal para otorgar seguridad jurf

dica.

En los capltulos precedentes nos hemos referido con fre
cuencia a uno de los principales objetivos de las marcas "Distin-
guir productos o servicios de otros semejantes"; la exposicion de-
motivos de la Ley, en especial, el contenido de la misma tiene cp
mo pretensién el estimulo de la competencia leal para beneficio -

del pablico consumidor.

Distinguir productos de otros semejantes nos llevan a--
comentar la fraccion IV del artfculo 113 que obliga, al solicitan-
te a mencionar los productos o servicios a los que aplicard la --
marca; para a partir de ello analizar la clasificacion de produc-

tos y servicios que emitid la Autoridad.(sw

Es nuestra obligacién advertir que estamos de acuerdo -
en que las mercas se reglstren en varias clases, sobre todo cuan-
do hay posibilidad de que su fama las haga o califique como “noto

riamente conocidas."

(50) La clasificaci6n actual, presenta confusiones en los articulos o servi--
ci0s ya que no se ajusta a lo que tradicionalmente se manejé durante mds
de 30 aftos,
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E! punto a comentar es utilizar la clasificaci6n para -
defraudar al pGblico con base legal, esto es, registrar la marca-
en una clase y presentarla o venderla como si fuera perteneciente
a otra., Algunas clases en general, han presentado este tipo de -
problemas tales como las que se refieren a alimentos frente a la-
de medicamentos, las relacionadas con productos quimicos con pro-

ductos farmacéuticos, etc, etc,

En todos estos casos la mala fe se confirma por las si--

guientes razones:

a) la existencia en el mercado de una marca semejante -

en grado de confusién que ampara los mismos productos.

b) la existencia de una marca registrada "notoriamente

conocida" en otro género de productos.

c) anunciar un producto con propiedades que correspon-

dan a los de otra clase,
d) Evitar el registro de productos frente @ autoridades
(especialmente sanitarias) por no poder cumplir con lo que esta--

blecen las leyes respectivas,

e} Sorprender al plblico respecto a la procedencia del-

producto amparado por la marca.
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f) solicitar el registro de marcas ya declaradas nulas.,

g) la ley de la materia sefiala solamente el caso de la-
marca solicitada por el agente o representante sin la autoriza---

cion correspondiente.

Es importante hacer hincapié en que un sistema efectivo
de la Propiedad Industrial que promueva la competencia legal debe
partir del respeto al manejo que se haga de la ley por parte de -
quienes buscan en ella su proteccién; y ello se logra a través de
disposicfones precisas respecto al registro de las marcas y por -
ende al manejo correcto y fundado de las acciones de nulidad. Di-
cho en otra forma, una modificacién a la Ley de Fomento y Protec-
ci6on de la Propiedad Industrial como la que mds adelante se pro--
pone como conclusi6n evitarfa la comisién de actos que se callfi-

can como competencia desleal.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Debe incluirse como ceusa de nulidad el regis-
tro de una marca obtenida en contravenci6n a las leyes que estu--

vieron vigeﬁtes en la época de su registro.

SEGUNDA; Recomendamos modificar el plazo para solici---
tar 1a nulidad de una marca a 3 anfos para que guarde relacitdn con

los plazos de uso anterior y explotacién de las marcas.

TERCERA: Proponemos excluir de la fracci6n IV del arti-
culo 151 la frase "...,que sean esenciales" para otorgar segurl--

dad jurfdica,

CUARTA: Sugerimos se incluya la "mala fe" como causa --
fndependiente de nulidad por las razones apuntadas y para estar -
de acuerdo con lo sefalado por el Convenio de Parfs para la Pro--
teccién de la Propiedad Industrial del cual nuestro pafs es par--

te.

QUINTA: No debe sefalarse plazo para solicitar la nuli-

dad cuando su registro se haya obtenido de mala fe.

SEXTA: Por Gltimo, en los casos en que se esgrima o uti
ce como causal la mala fe@; dar vista al Ministerio PGblico Fede
ral, para acelerar las acclones tendientes a reprimir la competen

cia desleal.
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