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PRESENTE.

La alumna GARCIA ALVAREZ ANA GRACIELA, ha elaborado en este Seminario
a mi cargo y bajo la direccién del LIC. CARLOS BARRAGAN SALVATIERRA, la tesis
profesional intitulada "PROPUESTA DE REFORMA AL ARTICULO 223, FRACCION II,
DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, PARA LA CREACION DEL DELITO
DE ALTERACION DE PRODUCTOS REGISTRADOS COMO MARCAS", que
presentara como trabajo recepcional para obtener el titulo de Licenciado en Derecho.

El profesor LIC. CARLOS BARRAGAN SALVATIERRA, en su calidad de
asesor, nos comunica que el trabajo ha sido concluido satisfactoriamente, que retine los
requisitos reglamentarios y académicos, y que lo aprueba para su presentacion en examen
profesional.

Por lo anterior, comunico a usted que la tesis “PROPUESTA DE REFORMA AL
ARTICULO 223, FRACCION 11, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,
PARA LA CREACION DEL DELITO DE ALTERACION DE PRODUCTOS
REGISTRADOS COMO MARCAS” puede imprimirse, para ser sometida a la
consideracion del H. Jurado que ha de examinar a la alumna GARCIA ALVAREZ ANA
GRACIELA.

En la sesion del dia 3 de febrero de 1998, el Consejo de Directores de Seminario
acordé incluir en el oficio de aprobacion la siguiente leyenda:

“El interesado debera iniciar el tramite para su titulacién dentro de los seis meses siguientes (contados de dia a dia) a aquél en

que le sea entregado el presente oficio, en el dido de que ido dicho lapso sm haberlo hecho, caducard la
autorizacién que ahora sc le concede para someter su tesis a examen p i misma ion que no podra otorgarse
nuevamente sino en el caso de que el trabajo recepcwnal conserve su actualidad y siempre que la oportuna iniciacion del
trimite para la celet del haya sido impedida por ci ia grave, todo lo cual calificard la Secretaria

General de la Facultad™

ATENTAMENTE-"" =
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPIR]TU"
Cd. Universitaria, D. F.,# de dlcwmb de 2002

DR. LUIS FERN
DIRECTOR DEL SE

DOBLADO.
RIO DE DERECHO PENAL

ELRL. .
LFD/ipg.



Cludad Uni 2 18 de del 2002

DR. LUIS FERNANDEZ DOBLADO
DIRECTOR DEL SEMINARIO DE DERECHO
PENAL DE LA FACULTAD DE DERECHO
DE LA UNAM.

PRESENTE.

Estimado Maestro.

Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle que la C.
Pasante de Derecho ANA GRACIELA GARCIA ALVAREZ, ha realizado
bajo mi direccién la tesis titulada "PROPUESTA DE REFORMA AL
ARTICULO 223, FRACCION I, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL, PARA LA CREACION DEL DELITO DE ALTERACION DE
PRODUCTOS REGISTRADOS COMO MARCAS” y en virtud de que la
misma cumple con los requisitos de fondo Que una obra de tal
naturaleza exige y los requisitos normales establecidos por el Seminario
que usted dignamente representa, he tenido a bien aprobar y, por
consiguiente, la someto a su consideracién para los mismos efectos.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasién para
enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS BARRAGAN SALVATIERRA
PROFESOR DE CARRERA DE LA
FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
MEXICO.
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INTRODUCCION

La ciencia del Derecho, es un instrumento regulatorio y necesario para hacer
posible la convivencia social y como tal se ha demostrado a lo largo de la evolucién
de nuestro pais. Esto representa un fenomeno dinamico que se adapta a las
necesidades de los tiempos que se viven; sin embargo, no siempre resulta ser tan
inmediata la respuesta a dichos cambios. Ello no significa que el Derecho sea un
instrumento inutil, pues los motivos que hacen necesaria su evaluacion, surgen del
constante empleo de los medios para su defensa y de los particulares en los que se
busca la verdad juridica.

En este constante cambio normativo y gracias a la tendencia de la
especializacion en el conocimiento, la Propiedad Intelectual (en especial la Propiedad
Industrial) ha jugado recientemente un papel muy importante y sui generis en lo que
se refiere al impulso tecnolégico, en el campo del conocimiento y en general, en un
aspecto cultural que se enriquece, generacion tras generacion.

De reciente adopcién en el sistema juridico mexicano, la propiedad
intelectual ha tenido un importante impulso a lo largo del siglo XX, pues es en este
periodo en el que, como ya se observara en el desarrollo de la presente tesis, se ha
fijado un mejor desemperio en la actividad legislativa en materia de Propiedad
Industrial. Es asi que el resultado de esta actividad se refleja en la regulacion de
diversas figuras juridicas susceptibles de tutela juridica, como lo son aquellas
pertenecientes al campo del aprovechamiento industrial, como lo es el signo
distintivo bajo sus diversas acepciones, especialmente la marca.

La importancia que adquiere la proteccién a las prerrogativas otorgadas por
el Estado en materia de Propiedad Industrial es muy grande, pues gracias a ellas se
puede obtener un beneficio econdmico en su explotacion y aprovechamiento en el
desempeno de la actividad industrial, es como surge la necesidad de facultar a las
autoridades penales para la protecciéon de dichos derechos y mas aun tratandose de
una transgresién a los mismos.

Es por ello que deben existir medios juridicos idoneos y sobre todo efectivos
para asegurar una respuesta favorable a las pretensiones formuladas por los titulares
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del uso exclusivo del signo distintivo (como las marcas la cual estara enfocado el
presente trabajo de tesis) las cuales estaran debidamente fundadas para ejercer
accion penal en contra de la persona que altere, sustituya o suprima total o
parcialmente productos debidamente registrados como marcas.

La presente tesis, es un estudio de la propuesta de la creacion del delito de
alteracion de productos registrados como marcas en sus diferentes modalidades, en
la cual se aportaran los elementos necesarios para demostrar la gran importancia
que tiene su reglamentacion en el Derecho Penal y sera analizado desde la
perspectiva del Derecho Positivo, enfocado desde el punto de vista del Derecho
Industrial como del Derecho Penal Mexicanos.

Asimismo, se considera su elemento subjetivo y sus causas exteriores de
ejecucién, para la debida aplicacién penal; es decir, la posibilidad de acudir ante la
autoridad competente, como lo es la Fiscalia Especial en materia de Derechos de
Propiedad Intelectual e Industrial (FEDPII), dependiente de la Procuraduria General
de la Republica, que esta facultada para iniciar la averiguacion previa en esta
materia, asi como de su investigacion y persecucion por medio del Agente del
Ministerio Publico Federal.

Noviembre de 2002.



CAPITULO PRIMERO
ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS MARCAS

I. ANTECEDENTES DE LAS MARCAS EN EL MUNDO

1. Significado y definicion

Desde que el hombre comenzé a fabricar sus productos, utilizando su
ingenio creador, surgid la necesidad de distinguirlos de otros pertenecientes al
mismo género. Para ello utilizd algin signo que sirviera para que su producto fuera
reconocido y diferenciado de los fabricados por otras personas.

Es asi como surgio la idea de marcar los objetos producidos en serie con
ese fin diferenciador dentro de un mercado determinado.

Posteriormente, cuando el intercambio de productos y medios de
comunicacion fueron mas eficaces, alcanzaron lugares distantes, se hizo evidente
la necesidad de identificar ya no solo al productor de las mercancias, productos y
servicios, sino también el lugar de origen de los mismos. Asi, en las distintas
culturas empezaron a identificarse o a marcarse los productos por medios que,
aunque originalmente muy rudimentarios, sirvieron de marcas.

Muchos de esos medios utilizados consistieron en relieves, sellos o
grabados usados sobre piezas de orfebreria, utensilios de diversos origenes y
anforas.

El Diccionanio Juridico Mexicano define a la marca (proveniente del
aleman mark) como: “Signos utilizados por los industriales, fabricantes o
prestadores de servicios en las ‘mercancias o en aquellos medios capaces de
presentarlos graficamente para distinguirlos, singularizarlos, individualizarios;
denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos © de su misma
clase o especie”.’

Por su parte, el articulo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial se refiere a
la marca como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su

misma especie o clase en el mercado.

! Diccionario Juridico Mexicano, 1°. ed., México, Porria, 2001, t. 111, p. 2464,



2. Las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia

A mediados del cuarto milenio a. C., la sociedad neolitica desarrollé en los
grandes valles de los rios orientales las primeras formas de civilizacion. Se
considera la invencion de la escritura como signo del fin de la barbarie, se afirma
que el hombre civilizado hace su primera aparicion en Mesopotamia.

Al intercambiar los proyectos de su tecnologia superior por materias
primas estimularon la imitacién.?

A pesar de que ciertos autores han opinado que éstos no pueden
considerarse aun precedentes de lo que hoy conocemos como “signos distintivos
mercantiles”, el estigma del esclavo o la marca del duefio del ganado ya
cumplieron misiones muy cercanas a las que hoy se consideran propias de los
signos distintivos.

3. Roma

El empleo de las marcas en Roma, fo constituia el nombre del fabricante o
de la localidad del producto que acompafaba frecuentemente la marca
significativa, consistente en emblemas, animales, etcétera, estando también otras
marcas en uso, si bien menos comercial. También el fisco empleaba marcas,
como lo demuestran, por ejemplo, los vasos de barro descubiertos hace afios en
Aosta, teniendo la sigla R.P.A. (Res Publica Augustanorum) como signos
distintivos de los vasos fabricados en los hornos del fisco que alli existian en la
época romana.

AUNn no se conoce si en aquellas épocas remotas existian ya especiales
normas juridicas para reconocimiento y proteccion de dichas marcas, afirma
aduciendo al hecho de que en Roma la ursurpacion del nombre o la adopcion de
falsos signos con intencion de fraude eran constitutivos de delitos perseguibles
segun la Lex Comelia o con la actio injuriarum 6 doli, pero se desconoce si las
sanciones eran siempre sugeridas exclusivamente por la violacién de los otros
distintivos, en cuanto producia confusibn en los productos y hacia dificil e!

* Derry, T. K. y Trevor 1., Williams, Historia de la tecnologia, 1%, ed., México, Siglo XXI, 1970, vol. I: Desde
la antigbedad hasta 1750, pp. 13.20 y 21.
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reconocimiento de las propiedades respectivas de las marcas de fabrica
particulares, o bien por el hecho de la concurrencia desleal que venia a ursurpar la
clientela a los demas, que es el concepto moderno ya vislumbrado en la Edad
Media.?

Se presentaron diversas manifestaciones de una relativa tutela de las
marcas con la Lex Comelia de Falsis y de hecho parece que se protegia al
comerciante contra la usurpacion de la marca mediante una actio iniurarium o una

actio doli,

4. Grecia

En Grecia se observa que también los artistas insertaban su nombre
sobre las obras de arte: estatuas, gemas o monedas, como los romanos lo hacian
en los distintos instrumentos que fabricaban e incluso en determinados alimentos,
bien como marca individual que representaba el nombre del artifice, o una marca
de fabrica que hacia constar el lugar de produccion.

§. Edad Media

En la Epoca Medieval, la marca era una representacion figura del nombre,
una contrasefia grafica que adoptaba una forma especifica y que servia de prueba
del derecho de propiedad de la cosa fabricada para pasar luego a significar una
garantia de que la misma provenia de un determinado lugar o habia sido fabricada
por un determinado gremio o artesano. En ese sentido, la marca operaba como
garantia de origen.

Amor Fernandez sefala: “Histdéricamente la marca es la mas antigua de
las figuras de propiedad industrial, su origen se remonta a los comienzos del
artesano, frente a las patentes y demas creaciones industriales que aparecen

mucho después™.*

? Ramella, Agustin, Tratado de Propiedad Industrial, \*. ¢d., Espai\a. Editores Hijos de Reus, 1913, p. 3.
* Amor Fernandez, Antonio, La Propiedad Industrial en el Derecho Inter fonal, 1" ed., Esp Nauta,
1965, pp. 115y 116.




En esta época la marca se uso preferentemente en las ceramicas,
ejemplo: las maydlicas de Urbino, las porcelanas francesas, en los tejidos, armas,
trabajos de orfebreria y a veces en los productos agricolas (quesos, animales,
etcétera).

En Italia la forma fundamental de la marca era la cruz, pero también en la
Edad Media la marca de comercio, la marca de fabrica, estaba poco difundida. Se
han encontrado libros de comercio de aquella época (por ejemplo, en uno de
Dancing de 1420 y en otro de 1551). La indicacion de las marcas de un gran
numero de comerciantes de Amsterdan, Génova, Venecia, Anversa, etcétera.

Fueron suprimidas las corporaciones gremiales, las legislaciones sobre
marcas que se fueron elaborando en los distintos estados segun sus propias y
especiales iniciativas. Asi, en Francia, al advenimiento de la Revolucion Francesa
y abolicién de los gremios, fueron abolidas las disposiciones reglamentadas sobre
marcas.®

La concepcidn iusnaturalista que inspird la Revolucién Francesa, a pesar
de la individualizacion humana y de la consagracion de los derechos nuevos, no
era capaz de ver en ellas mas que propiedades; es decir, titularidades de indole
patrimonial, en las que el disfrute econémico era el Unico valor susceptible de
tutela en una imagen unilateral del derecho.

La compensacién de este desequilibrio, junto con la incorporacién de los
intereses sociales, culturales y técnicos de todo orden, a esta clase de tutela, es
precisamente la aportacion de nuestro tiempo a la regulacion de la propiedad
industrial, que apunta a nuevas soluciones y férmulas como corresponde a las
nuevas realidades surgidas actualmente.

El signo, como un elemento distintivo, cuyo uso excluyente todo otro
comerciante o industrial manifieste un especifico interés, influyen de un modo muy
directo las condiciones en que se desarrolla y los principios en que se funda e!
régimen econdmico. La verdadera estimacion auténoma del signo no llegé hasta el
momentc en que se proclamé y vivid una libertad de industria y comercio, asi
como un régimen de libre competencia y de libertad de mercado.

* Ramella, Agustin, op. cit., p. 4.
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En efecto, desde la antigliedad son numerosas las manifestaciones de la
tendencia del hombre a identificar las cosas en que es propietario con marcas o
signos por cuya comprobacion pueda verificarse su pertenencia; por ejemplo, el
estigma del esclavo y la marca del duefio del ganado.

La prefiguracion de la marca moderna se encuentra, sin embargo, en la
Edad Media. El signo pertenece a quien lo ha venido utilizando en su comercio y
en su profesion. Lo que reflejan, segun opiniones de juristas como Bartolo de
Saxoferato, en su obra de 1550, De insignes et armis, dedicada al estudio de las
armas nobiliarias y emblemas seforiales pero que se ocupd, también de las
marcas industriales, por ejemplo, con las Ordenanzas de los Pelaires (tejedores),
de Torroella de Montgri, aprobadas por Pedro IV de Aragon en 1373, y
confirmadas en 1413 por Fernando I, en que se dispuso que los tejedores habrian
de tejer en los extremos de las piezas como marca local una torre, expresion de la
villa de Torroella donde los pafios fueron fabricados. Pero reconoce que esta
finalidad, en las marcas anteriores al siglo XVIli, estan tan arraigadas a otras mas
fundamentales, que no constituyen un interés econdmico de suficiente entidad
para dar nacimiento a un derecho subjetivo sobre marcas y sobre todo, para
originar un sistema propio de tutela, que separe de la ordenacion general de
competencia ilicita, de la que tantas muestras existen en todo el régimen
corporativo.®

En Esparia, las contrasefas aparentes en objetos de ceramica primitiva,
se hallan datos directamente conectados con la realidad actual de las marcas a
partir de los siglos XIV y XV. Hace referencia a una carta real de Pedro IV de
Aragon de 1386, regulando el uso de marcas por los tejedores y a una disposicion
de Juan Il de Castilla de 1435, donde se obligaba a los plateros a labrar en la plata
una sefial conocida y a notificar esta sefal al escribano del Consejo para que se
supiera qué platero habia labrado la plata. Unas ordenanzas referentes a los

¢ Baylos Carroza, Hermenegildo, Tratado de Derecho Indusirial, 1*, ed., Espada, Civitas, 1978, pp. 120, 121,
193-196 y 198.
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tejedores de mantas de Barcelona, de 1445, hacen referencia igualmente a la
marca individual de cada tejedor diferenciandola de la local.

No obstante todos estos innegables antecedentes de la institucidon, el
origen cierto de la marca en su concepcion actual, debe posponerse a la
expansion de la Revolucion Industrial iniciada en Inglaterra, a fines del siglo XVI|,
con la entrada en escena de nuevas maquinas, fuentes de energia, materias
primas, procedimientos de trabajo, etcétera, lo que dio paso a la fabricacion en
serie y continua de productos uniformados sobre los que la marca esta llamada a
actuar con toda su fuerza.”

No interesaba el intercambio de productos entre distintas ciudades; todos
eran fruto puro y exclusivo del trabajo manual. Su calidad era similar en todas
partes y si habia diferencias de precio el recargo de transporte las absorbia con
creces.

Excepcionalmente el comercio traspasaba los limites de una ciudad: el de
mercaderia preciosa, sederia, especies, algunas porcelanas, determinados
metales. Pero en esos casos no se mostraba preferencia por los productos de
determinado fabricante. El consumidor lo ignoraba, le bastaba saber, por ejemplo,
que adquiria sedas de Lyon lugar afamado por sus telares.

Estas excepciones no modificaron, en sus grandes rasgos la fisonomia
localista del comercio ni sus métodos que perduraron durante siglos. De idéntica
manera comerciaban el mueblero de Pompeya y el espaiol de 1820, no se
conocian ni era necesario, el stock y el surtido.

Generalmente se trabajaba por encargo, el cliente no elegia, entre
muchos, su par de guantes; lo encargaba a su medida y lo pagaba al contado. El
comerciante-industrial no necesitaba el capital, tenia deudores, no precisaba
marcas. Esta situacion se mantuvo hasta principios del siglo XIX.

Breuer alude en su libro Tratado de Marcas que: “Esta época se inicié una
evolucion trascendental en esos seculares sistemas de ventas. El descubrimiento
de la utilizacion del vapor permitid la construccion de motores y maquinarias.
Aparecié ei ferrocarril. EI aumento de la poblacidn pone mas en contacto a las
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Aparecio el ferrocarril. El aumento de la poblacién pone mas en contacto a las
ciudades y las comunicaciones mejoraban. Simultaneamente, consecuencia de la
maquina de vapor, producto de fuerzas inalcanzadas hasta entonces, comenzaron
a construirse maquinaria industrial, y aparece en el mundo un nuevo personaje, e/
fabricante.

€l vapor sustituyd, con la fuerza mecanica, la fuerza animal; la maquina
economizé la mano de obra, se hizo la fabricacion mas ligera, aumentd y uniformé
la produccion de los objetos, los abarata. El fabricante descubrié que todos estos
factores permitieron, aun con pequena utilidad unitaria, obtener grandes beneficios
y fabricoé a mayor escaia.

Et mayorista aprovecho la situacion. Le impuso precios al fabricante,
coloco toda su produccion en pocas manos, debidé aceptar la imposicién, porque
perder un cliente mayorista implicaria la falta de colocacion de un 10%, 20% o
30% de su produccién total.

Y aparecié entonces la marca en su nueva funcion como: arma de
guerra".t

El aumento del maquinismo provoco la instalacion de nuevos fabricantes.
De ahi un nuevo factor, la competencia entre la gran industria.

Dado que los romanos dejaron por mucho tiempo el comercio en manos
de los pueblos conquistadores en la Edad Media, como fue la ocupacion de los
judios a lo que el Doctor Rangel Medina seiala: “Los esparoles en Ameérica la
reservaron para si, cercaron sus colonias con una barrera mas insuperable que la
de China, y durante tres siglos la mayor parte del nuevo mundo descubierto por
Colén, fue el patrimonio de los reyes catélicos”.®

Por otro lado, Amor Fernandez refiere en: “Roma no ha dejado alguna
referencia sobre esta cuestion, sin embargo, ha pasado a la historia como
creadora del derecho y cuyas instituciones aun estan en gran parte vigentes.

Fue asi como a mediados del siglo XV, con la invencion de la imprenta y
como consecuencia de la extraordinaria difusion que alcanzo la palabra impresa,

* Breuer Moreno, Pedro C., Tratado de Marcas (de fiabrica y de comercio), 2*. ed., Argentina, Robis, 1946,
pe: XIX-XXI y XXII.
Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario, 1%, ed., México, Libros de México, 1960, p. 6.
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surgieron las primeras regulaciones”.'® Al inicio del siglo XIX las leyes de Francia,
Estados Unidos, Gran Bretaiia y otros paises avanzados empezaron a reconocer
a las marcas como propiedades valiosas.

Los comerciantes han utilizado desde muy atrds marcas de fabrica y
recursos visuales para distinguir sus productos. Por ejemplo, un ceramista
identificaba sus vasijas imprimiendo la huella del pulgar en el barro humedo, en la
parte inferior de la vasija, o poniéndole su marca (un pez, una estrella o una cruz).

E! orgullo por el objeto fabricado tenia sin duda, algo que ver en esto, pero
el buen 'ceramista esperaba también que sus clientes buscaran su marca y
compraran sus vasijas, prefiriéndolas a las de otros ceramistas. Esto, por supuesto
convenia también al consumidor. Si se querian vasijas que diesen buen servicio,
era mas seguro comprarlas al mismo ceramista que arriesgarse a comprar un
producto quiza no tan bueno. A la inversa, si algan producto de un determinado
ceramista resultaba insatisfactorio, el comprador debia de aprender a buscar su
marca para no compraria y como era de esperarse, los malos fabricantes de
vasijas no tardaron en darse cuenta de que un modo de colocar sus mercancias,
al menos de corto plazo, era marcar las vasijas de baja calidad de tal modo que
los clientes creyesen, equivocadamente, que era obra de un ceramista habil y de
confianza.

En el curso de los siglos, las marcas y los logotipos se utilizaron sobre
todo a escala local. Las excepciones eran las marcas distintivas utilizadas por
reyes, emperadores y gobiernos. La flor de lis francesa, el aguila de los Habsburgo
en Austria- Hungria y el crisantemo imperial en Jap6n |a propiedad o control. De
modo similar, {a concha de Santiago cieriva de la leyenda del altar de San Jaime
en Santiago de Compostela, en el noroeste de Espafia, gran centro de
peregrinacidon en tiempo en que los santos lugares de Palestina estaban cerrados
por los musulmanes a los peregrincs, fue utilizada ampliamente en la Europa
prerrenacentista como simbolo de piedad y de fe.

En los siglos XVIl y XVIII, cuando empezé la fabricacion a escala
considerable de porcelana fina, muebles, tapiceria en Francia y Bélgica, las

' Amor Fernandez, Antonio, op. cit., p. 12.
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marcas comerciales y logotipos se utilizaron por las fabricas como indicadores de
calidad y origen. Al mismo tiempo, se dictaron leyes mas rigurosas sobre el
mercado de los objetos de oro y plata para que el comprador pudiera confiar en el
producto. Sin embargo, la utilizacion a gran escala de marcas comerciales y
logotipos se remonta tan solo a poco mas de cien afos atras. En la segunda mitad
del siglo XIX, las mejoras en las comunicaciones y en los procesos de fabricacion
permitieron por vez primera, la masificacion de los productos de consumo y
muchas de las marcas conocidas en la actualidad se remontan a ese periodo: las
maquinas de coser Singer, los refrescos Coca-Cola, Bass Beer, los copos de
avena Quaker, las peliculas Kodak, los cheques de viaje American Express son
ejemplo de ello."

Algunas de las primeras marcas siguen utilizandose hoy, por ejemplo, el
cuaquero de la marca Quaker ya esta en su segundo siglo.

Seprimi sefiala: “Puede decirse que la marca es tan vieja como la nocién
de propiedad individual o colectiva. Y que a pesar de sus titulos de nobleza, sigue
siendo un fenémeno mal estudiado y mal comprendido. Tal y como existe en la
actualidad, tiene poco en comun con los antiguos signos o estampillas medievales
a los que se les intenta comparar”.'?

El Ministro Gongora Pimentel afirma: “Con el pasar de los afos fue
transformandose el mundo del comercio, y al nacer la competencia surgio la
marca como protectora del fabricante, pues amparé y distribuyd sus productos; el
fabricante, al hacer publicidad a sus productos distinguidos con tal o cual marca,
acostumbro al publico a ellos™.'>

La significacion de la marca ha variado a través de la historia. En un
principio era la firma del artesano, después indicaba al publico consumidor la
procedencia de las mercancias y posteriormente, con la expansion industrial

" Murphy, John y Rowe, Michael, Como Disefar Marcas y Logotipos, 1*. ed., Esf G. Gili, 1989, p. 8-10.
12 Semprini, Andrea, £/ Marketing de la Marca (una aproxi i6 i6 ), 1%. ed., Esp , Paidés, 1995,
B 21.

Gongora Pimente!l, Genaro, “marcas”, Diccionario Juridico Mexicano, 1*, ed., México, Porrua, 2001, t. 11l
p. 2464.
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creadora de grandes fabricas, se fueron integrando diferentes procesos para una
mayor produccion.

En cualquier lugar del mundo, poco o muy desarrollado, cualquier sistema
juridico, siempre se protege un derecho apoyado en un interés comun: el de los
industriales, comerciantes y el del publico consumidor. Los cuales estan de
acuerdo en que sus productos registrados con determinada marca, no sean
imitados ni falsificados.

Il. ANTECEDENTES DE LAS MARCAS EN MEXICO
1. Epoca Prehispanica

El Doctor Rangel Medina, en su libro Tratado de Derecho Marcario, refiere
que los historiadores describen el notable grado de adelanto de las ciencias y las
artes que los mexicanos tuvieron antes de la Conquista Espariola.

De la avanzada cultura de los pueblos de Anahuac puede verse el
testimonio de la industria textil incrementada por el habil manejo de los telares,
que produjo telas de algodén, plumas, pelo de conejo y de ardilla los admirables
trabajos de orfebreria; la fabricacién de vasijas de barro para servicio y adornos
del hogar, asi como los numerosos y variados objetos que los antiguos mexicanos
vendian en los mercados.

Sin embargo, el estudio de la reglamentacidon de los comerciantes al
menudeo y de los comerciantes al por mayor, no arrojé ningin dato acerca del
empleo de signos para distinguir las mercaderias. Por {o mismo, tampoco habia
entre los antiguos mexicanos disposiciones que directa o indirectamente
regulaban el derecho sobre las marcas en su aceptacion juridica.'*

Nava Negrete, en su libro Derecho de las Marcas opina “...a pesar de las
consideraciones, sobre la concepcion de la marca en los pueblos de! Anahuac y
de los interesantes sellos o pintaderas que se produjeron con testimonio de las
investigaciones, por lo que es indudable que puede asignarseles a los sellos o

* Rangel Medina, David, op..cis., pp: 4-6, -
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pintaderas el caracter de marcas de productos, pero sin reconocerles alguna de
las acepciones del término marca, pues de acuerdo a su finalidad es seguro que

constituyen el antecedente las actuales marcas de control o sellos".'®

2. Epoca Colonial

El Doctor Rangel Medina afirma que en la Epoca Colonial de nuestro pais
no hubo marcas propiamente dichas, y en consecuencia, no hubo normas juridicas
que protegieran el derecho de marcas.

Sin embargo, existen datos acerca del uso de las marcas, solo que se
trata de marcas con funciones mucho mas restringidas que las que desempena el
signo marcario actual, se refieren a las marcas tomadas ya con una finalidad
parecida a las que hoy se les asigna establecidas en los siguientes

ordenamientos:

A) Ordenanzas dictadas en lo tocante el arte de la plateria por el
Marqués de Cadereyta el 20 de octubre de 1638.

B) Cédula Real del 1° de octubre de 1733 sobre la plateria.

C) Ordenanzas deil Virrey Fuen Clara de 1746 estableciendo el
empleo de marca obligatoria en las piezas que labren los
plateros.

D) Ordenanzas de Ensayadores, dadas en México el 7 de Julio de
1783, confirmadas por el Virrey Matias de Galvez en diciembre
del aito que antecede.

E) Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio libre de Espaina
e Indias, del 12 de octubre de 1778, en el que se hace referencia
a marcas de contro! estatal, como las que hoy se designan como
“marcas obligatorias”.

F) Marcas de fuego usadas por las corporaciones monasticas en los
libros, para cumplir con las bulas expedidas por Pio V y Sixto V,
que excomulgaban a ios que robaban libros de las bibliotecas.

S Nava Negrete, Justo, Derecho de las Marcas, 1*. ed., México, Porria, 1985, pp. 4-6.
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Esta practica tiene interés como un antecedente de las marcas colectivas
y constituye una importante muestra de las marcas para impresiones y
publicaciones, ya que no solo sefialaban la procedencia del convenio o escuela a
que el libro pertenecia, sino también indico el origen de su fabricacion o imprenta.

3. Etapa Independiente

En esta etapa, el Doctor Rangel Medina refiere que en México hasta
1890, entré en vigor el primer ordenamiento juridico destinado especialmente a

regular el derecho sobre las marcas en sus diferentes aspectos.

A. Cédigo de Comercio de México del 16 de mayo de 1854

En ninguno de sus capitulos reglamentaba las instituciones de marcas, sin
embargo, en algunos preceptos, hacia referencia a las marcas de mercaderias,
solo reconocié su existencia y funcién en su aspecto esencial como es el distintivo.

Entre los requisitos que se establecieron para las cartas de porte o
conocimiento se exigian al portador de ellas, la “designacion” de las mercaderias,
se hacia mencion de su calidad genérica, peso y de las marcas o signos exteriores
de los bultos contenidos (articulo 1889).

Era deber del capitan, de acuerdo con el titulo que reglamentaba e!
comercio maritimo, levar tres libros, de los cuales en uno de ellos, llamado
cargamentos deberian “asentarse minuciosamente las mercancias que se
cargaban con expresion de la marca" (articulo 500).

También debia Nevar un asiento formal de la mercancia que entregara
“con sus marcas y niGmeros” (articulo 525).

Al entregarse mutuamente las mercancias, el cargador y el capitan
deberian expresar la calidad, cantidad numero de bultos y marcas de las
mercancias (articulo 609).

Finalmente, el contrato de seguro maritimo debia contener las marcas y
ndmero de los paquetes si tuviere (articulo 638).
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B. Cédigo Civil de 1870

Se derogd toda la legislacién antigua pero en esta reglamentacion no
existia proteccion juridica sobre las marcas, ni en ley especial alguna. Los
archivos de la época demuestran que los interesados obtenian el derecho
exclusivo a la reproduccion de sus marcas de fabrica, a través de las
disposiciones que garantizaban la propiedad artistica de los signos o grabados
destinados a fungir como marcas.

Considerd al autor, para los efectos legales, al que mandara hacer una
obrd a sus expensas (articulo 1369).

El fabricante que adoptaba como marca un disefio o cuaiquier dibujo con
aspecto artistico podia obtener la propiedad de dicha marca presentando la
solicitud respectiva de la Secretaria de Estado y del Despacho de Justicia e
Instruccion Publica (articulos 1349 y 1351).

Dicho ordenamiento legal no fue considerado como la base legislativa de
la proteccion del derecho de marcas, pero impulsé la necesidad de que los
industriales sintieran la necesidad de buscar una proteccion a esta clase de
bienes; inquietud que también fue propuesta por el Estado, el que desfigurando las
instituciones aplico las reglas de la propiedad artistica para proteger a las marcas.

C. Codigo Penal de 1871

Se fij6 la sancion para el delito de falsificacion de marcas industriales y
comerciales, la cual estuvo vigente hasta 1903 (articulo 1423).

Por otro lado, el Cddigo de Comercio de 1884, en su libro cuarto,
dedicado a la propiedad mercantil, registré6 en sus articulos 1403-1449 principios
importantes acerca de los establecimientos comerciales, privilegios de invencién,
nombre comercial, muestras, titulos de obras y marcas. Consideré el sistema
constitutivo, asi como la facultad discrecional del Estado para juzgar acerca de la
imitacién marcaria.

Establecid que habia usurpacion de marcas cuando se usaba una
enteramente igual a otra, asi como cuando entre las marcas resuitaba gran
semejanza, ya sea porque las palabras mas importantes de una marca se



16

repitieran en la otra, o porque Ia nueva marca se redactara de manera que pudiera
confundirse con otra nominativa, o por ser parecida a otra en sus dibujos o
pinturas.

Lo anterior resulté de gran importancia para nuestro pais, ya que desde
este ordenamiento legal se reglamento en cuanto hace a lo que ahora conocemos
como la competencia desleal y estableci6 diversas sanciones.

Puede calificarse como el mas acabado eslabén en el desarrollo historico-

legislativo de esta rama del derecho.

D. Ley del 11 de diciembre de 1885

Esta Ley modifico a las anteriores leyes de comercio.

En su articulo 3° fraccion VI, previno la obligacion de anotar en la hoja de
cada comerciante matriculado los titulos de propiedad industrial, patentes de
invencién y marcas de fabrica.

Al faltar e! registro autorizado constituyé un impedimento del comerciante
interesado para el ejercicio de sus derechos con relacion a terceros, mientras
dichos titulos no fueran registrados (articulo 14).

El documento que amparaba el registro mediante el cual la Secretaria de
Fomento concedia la propiedad al titular solo producia su efecto legal desde la
fecha de la inscripcion, lo que hoy conocemos como fecha legal (articulo 15).

Una vez hecho el registro, el documento era devueito con la nota de
inscripcion al que lo hubiere presentado, actualmente el Titulo de Registro de
Marca (articulo 16).

E. Cddigo de Comercio de 1889

Este nuevo Cadigo conservo la obligacion de inscribir en el Registro de
Comercio los titulos de marcas de fabrica.'®

Fernandez de la Reguera menciona: “En 1947, en México, se mostré la
riqueza formal de las “pintaderas” o “selios”, que elaborados en diferentes

' Rangel Medina, David, op. cit., pp. 6-19.
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materiales tenian como proposito identificar o decorar el cuerpo, telas, ceramica e

inclusive atimentos”.'?

lIl. EVOLUCION HISTORICA-LEGISLATIVA
1. Ley de Marcas de Fabrica del 28 de noviembre de 1889

La primera Ley especifica en materia de Marcas, fue fa Ley de marcas de
Fabrica del 28 de noviembre de 1889 (entr6 en vigor el 1° de enero de 1890),
introdujo los conceptos de falsificacion e imitacién. La falsificacion consistia en la
reprbduccién de una marca ya protegida, en tanto que la imitacion radicaba en la
utilizacion de una marca que presentara una identidad casi absoluta en su
conjunto, aunque no en ciertos detalles y fuera susceptible de confundirse con otra
antes depositada, disponiendo expresamente que dichos delitos estaban sujetos a
las penas establecidas en el cédigo respectivo."’

Bajo el gobierno del General Porfirio Diaz comenzé a legislarse en esta
materia, en consecuencia; fue el primer cuerpo legistativo importante.

Esta Ley fue bastante rudimentaria y sin embargo, muchas de las
disposiciones actuales, provienen desde entonces, y es factible advertir algunas
coincidencias de lenguaje entre esta Ley y la actual.

El objeto de esta Ley era proteger a las marcas individuales o mercantiles
que amparaban bienes fabricados o vendidos en el pais. El titular de una marca ya
fuera nacional o extranjera residente en el pais, podia adquirir el derecho
exclusivo de usarla en la Republica, si eran residentes en el extranjero se regian a
lo que disponian los tratados internacionales. Para adquirir la propiedad exclusiva
de una marca de fabrica el interesado iniciaba el tramite ante la Secretaria de
Fomento, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecida en 1a Ley.

La marca registrada pertenecia al primer poseedor o solicitante, ésta se
transmitia sin formalidades especiales y conforme a las reglas del derecho comun;

‘7 Fernandez de la Regucra, César, Marcas Simbolos y Logos en México, 1% cd., México, 1985, Libreria
Iconografik, p. 5.

'* Cristiani Garcfa, Julio Javier, “Defensa y aplicacion de los derechos de propicdad industrial en México", La
Proteccion de los Derechos de Propiedad Industrial, Coleccién Foro de la Barra Mexicana de Abogados, 1%,
ed,, México, Themis, 1997, p. 16.
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la duracién de la propiedad de la marca era indefinida; se entendia abandonada
por clausura o falta de produccion por mas de un ano (articulo 12).

La falsificacion de marca de fabrica se daba cuando se utilizaba una
reproduccién exacta y completa de otra cuya propiedad se encontraba ya
reservada y cuando pudiera confundirse con otra depositada y eran culpables del
delito de falsificacion los que la usaban siempre y la aplicaban a objetos de la
misma naturaleza. Estos delitos se juzgaban conforme al Cédigo respectivo y
procedia la accion de dafios y perjuicios.'®

El Doctor Rangel Medina, en su libro Tratado del Derecho Marcario,
refiere en los diecinueve articulos que integraban esta Ley se introdujeron
importantes disposiciones que por su contenido reflejaba un serio empefio para
garantizar no solo el interés del productor sino también el interés general.?®

En el articulo 3° se establecia que no podian considerarse como marca la
forma, color, locuciones o designaciones que no constituyeran por si solas e! signo
determinante de la especialidad del producto, se rechazé también como
constitutivo de marca el signo que fuera contrario a la moral.

Aun cuando el nombre oficial de esta Ley fue el de marcas “de fabrica”,
ello no significé que se omitiera la proteccion de las comerciales; en consecuencia,
esta Ley fue un proyecto de legislacion sobre marcas. En el curso de su vigencia
fueron destacandose problemas que no se habian previsto y que inquietaron a los
especialistas en la materia a reflexionar sobre su revision.

2. Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de1903
(publicada en el Diario Oficial de la Federacion de! 2 de septiembre
de 1903)

El Doctor Range! Medina afirma que esta Ley entr6 en vigor el 1° de
octubre de 1903, define a la marca como: “El signo o denominacion caracteristica
y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los articulos que
produce o expande con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia y hace
una enumeracion enunciativa de lo que puede constituir la marca” (articulo 1°).

' Serrano Migallén, Fernando, La Propiedad Industrial en México, 3°. ed., México, Porrua, 2000, p. 53.
2 Rangel Medina, David, op cit., pp. 22, 23.
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Para adquirir el derecho exclusivo del uso de una marca era necesario
realizar su registro en la Oficina de Patentes y Marcas.

Por primera vez el registro de la marca se tramito y efectio por la oficina
especialmente creada para ello, tal y como existe actualmente, por medio de la
solicitud respectiva (articulo 39).

Cualquier persona mexicana o extranjera podia registrar una marca
(articulo 4°).

Dicha Ley adopt6 el sistema francés, ya que el registro de marca se hacia
sin ninglin examen de novedad, bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y
sin perjuicio de tercero, limitandose !a Oficina de Patentes y Marcas a la practica
de un examen puramente administrativo de los documentos presentados (articulo
10).

El registro comenzé a surtir sus efectos legales desde la fecha de su
presentacion en la Oficina de Patentes y Marcas (articulo 7°) y deberia renovarse
cada veinte afios (articulo 6°).

Reconocié el derecho de prioridad de las marcas cuyo registro se solicité
en México dentro de los cuatro meses de haber sido pedido en otro pals, siempre
que fueran reproducidas en ta! aspecto para los ciudadanos mexicanos (articulo
8°. Asi como, también implanté la obligacion a los fabricantes, agricultores y
comerciantes de mostrar e indicar que sus marcas estuvieran debidamente
registradas (articulo 9°).2!

En materia de sanciones se establecieron las penas a quienes infringian
la ley, y la posibilidad de demandar dafios y perjuicios, para lo cual el érgano
jurisdiccional competente eran los Tribunales Federales.

Para obtener la revocacion los interesados contaban con quince dias para
acudir ante el Juez; el procedimiento civil era sumario; los juicios penales podian
seguirse al mismo tiempo con los de caracter civil.?

3 tbidem, pp. 27 y 28.
2 Serrano Migallén, Fernando, op. cit., p. 56.
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3. Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales de 1928
(publicada en el Diario Oficial de la Federacion del 27 de julio de
1928)

Esta Ley conservd el mismo sistema que la ley anterior al establecer
especificamente en las penas, los delitos de falsificacion, imitacion o uso ilegal de
las marcas, nombres y avisos comerciales, aun cuando exigia como requisito
previo al ejercicio de las acciones, una declaraciéon administrativa del
Departamento de la Propiedad Industrial”. 23

_César Sepulveda alude que dicha Ley: “...recogi®6 mas o menos los
avances transcuriidos en el mundo, en cuanto a esta clase de propiedad,
manifiestos en la Convencién de Union de Paris de 1883, e incorporaban las
novedades de la Revision de Washington de 1911, y las de la revisidn de la Haya
de 1925, aun no ratificada por México".*

La presente Ley fue la primera que se expidi6 bajo la Constitucion de
1917, siendo mas técnica en su estudio y terminologia; establecia el derecho
exclusivo para el uso de una marca para distinguir los articulos y su procedencia,
las nuevas solicitudes de marcas debian registrarse en el Departamento de la
Propiedad Industrial de la Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo, podia ser
solicitada por cualquier persona fisica o moral nacional o extranjera.

Para obtener el registro de una marca, tenian que presentarse al
Departamento de la Propiedad Industrial refiriendo en la solicitud: la descripcion de
la marca, las reservas que se hacian, su disefo, el soporte material sobre el que
se encontraba grabada la marca, anexando doce ejemplares; es su caso se citaba
la fecha de primer uso, y el pago del impuesto fiscal para el examen de la solicitud.

Los efectos del registro duraban veinte afios, contados a partir de la fecha
y hora de presentacion de la solicitud y podia renovarse en forma indefinida en
periodos de diez afios.?*

El Doctor Rangel Medina establece que también se adopté como modo de
adquirir el derecho sobre las marcas, el sistema mixto atributivo-declarativo, que

2 Cristiani Garcia, Julio Javier, op. cit., p 17.
u Sepulveda, César, EI Sist Mexicano de Propiedad Industrial, 2°. ed., México, Poma, 1981, p. 3.
Serrano Migallén, Fernando, op. cit., pp. 57 y 58.
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ademas de otorgar el derecho exclusivo al titular de la marca, reconocio
igualmente e! uso de ta marca como fuente de derechos sobre la misma (articulos
19, 4°, 6°y 39, fracciones Il y llI).

En su articulo 7°, fracciones I, VIlI, IX y X, se incluyeron como marcas no
registrables: los envases del dominio publico o de uso comun y las marcas que se
confundieran con otras ya registradas.

Se dispuso como requisito previo al registro de una marca el examen de
novedad y el procedimiento de oposicion de los terceros que se consideraban
afectados (articulos 14, 17, 18 y 23).

Dicho ordenamiento juridico otorgd la facultad al Departamento de la
Propiedad Industrial para decidir administrativamente en cuanto a la nulidad de
marcas cuando el registro se haya hecho en contravencion a las disposiciones
legales que le dieron origen. En cuanto a la persecucion de los delitos de
falsificacion, imitacion o uso ilegal de una marca, se exigié como requisito previo al
ejercicio de las acciones una declaracion administrativa ante el Departamento de
Propiedad Industrial (articulos 59 y 83).

La vigencia de la marca registrada era de veinte afios, y si no era
renovada, se sancionaba con la caducidad de su registro (articulo 24).

Si en el lapso de cinco afios consecutivos no se utilizaba la marca, ésta
se extinguia (articulo 40).

4. Ley de Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942 (publicada
en el Diario Oficial de la Federacion def 31 de diciembre de 1942)

El Doctor Rangel Medina afirma que esta Ley se caracterizd, desde el
punto de vista formal, en que codificé en un solo ordenamiento las disposiciones
relativas a patentes de invencion, marcas, avisos comerciales, nombres
comerciales, competencia desleal, la cual se compuso de nueve titulos.

Entre las disposiciones mas notables que se introdujeron respecto a las
marcas se citan las siguientes:

A) Se determind cuales son las denominaciones o signos
susceptibles de registro como marca.
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B) Cuales no por impedirlo consideraciones de orden publico
(articulo 108, fracciones I, IV y V).

La vigencia de fas marcas se redujo a diez anos.

Se suprimid el procedimiento para obtener la renovacion de las
resoluciones administrativas que la Ley de 1928 establecia y quedo al arbitrio del
Juez de Distrito a través del juicio de amparo.

La practica de conductas infractoras a los derechos conferidos de marcas
registradas fueron consideradas como delitos, entre ellos la usurpacion, el uso
ilegal, 'Ia imitacion, la falsificacibn y 1la comercializacion de productos
indebidamente marcados.?®

Las marcas registradas debian usarse y si no eran explotadas por cinco
afos se extinguian, podia otorgarse una copropiedad; las marcas podian
transmitirse o enajenarse con las formalidades de la legislacion civil y registrarse
en la Secretaria de la Economia Nacional para que surtiera efectos legales contra
terceros.

La declaracién de falsificacion, imitacion o uso ilegal de una marca se
hacia administrativamente y se publicaba en la Gaceta de la Propiedad Industrial
comunicandose a la Procuraduria General de la Republica la nulidad o extincion.

La Secretaria de la Economia Nacional, editaba mensualmente la Gaceta
de Propiedad Industrial, la cual era del conocimiento publico y contenia los datos
relativos a las marcas registradas; las sentencias; resoluciones administrativas;
declaraciones; transmisiones; anulaciones; caducidades; otros avisos y todo lo
relativo a la propiedad industrial.?”

Por su parte, el articulo 145 disponia: Todos los productos nacionales en
los que se utilizaban marcas registradas o no, deberan llevar la leyenda: “HECHO
EN MEXICO” o “ELABORADO EN MEXICO". Si se trataba de productos naturales,
no elaborados, la leyenda sera: “PRODUCIDO EN MEXICO".

Estas leyendas eran obligatorias en los productos nacionales marcados,
las cuales debian ser claras y ostensibles, y su omisiéon incurria en las sanciones

** Rangel Medina, David, op cit., pp. 36-38, 45 y 46.
¥ Serrano Migallén, Fernando, op. cit., pp. 60 y 61,
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penales que establecia en su articulo 261: Al que omita insertar en los productos
nacionales amparados por marcas, registradas o no alguna de las leyendas
obligatorias antes sefaladas, se le impondra prision de tres dias a un mes de
multa a diez a quinientos pesos o una sola de estas penas a juicio del Juez.

§. Ley de Invenciones y Marcas del 30 de diciembre de 1975
(publicada en el Diario Oficial de la Federacion del 10 de febrero
de 1976)

Esta Ley reguldé a las marcas también como productos de servicios, las
cuales se registraban ante la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, asi
obtener su uso exclusivo durante cinco anos, plazo renovable indefinidamente por
periodos iguales; ia marca debia usarse tal y como fue registrada; su uso en forma
distinta trala como consecuencia la extincion del registro; esto preveia la
declaratoria correspondiente; asi mismo podian transmitirse dicha marca por los
medios y por las formalidades de la legislacion comtn; solo surtia efectos a partir
de su inscripcion en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia.?®

En un solo ordenamiento se reguld todo lo concerniente a la propiedad
industrial en nuestro pais, ya que fue la transformacién del sistema de derecho
penal especial de la propiedad industrial en uno mixto se dividié en dos grupos:

A) Las sanciones de caracter administrativo, correspondientes a las
infracciones consideradas como administrativas, se imponian
muita.

B) Las sanciones de indole penal previstas para la comision de
delitos, consistian en penas de privacién de la libertad.?

Se imponian como pena de prisién, de dos a seis afnos y multa de mil a
cien mil pesos, o una sola de estas penas a juicio del Juez, a quien cometiera los
delitos previstos en el articulo 211 de |a Ley, entre ellos:

3 tbidem, pp. 62 y 63.
¥ Cristiani Garcia, Julio Javier, op. cit., p. 18.
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IV. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada para
distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquella
proteja.

VI. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos protegidos por una
marca registrada después de haber alterado, sustituido o suprimido
parcial o totalmente ésta.

Independientemente de la sancion administrativa y del ejercicio de la
accion penal, el perjudicado por cualquiera de las infracciones y delitos a que esta
Ley se refiere podia demandar del o de los autores de los mismos, la reparacién
del dano y perjuicios sufridos con motivo de la infraccion o delito (articulo 214).

La vigencia del registro era por cinco afios a partir de la fecha legal, dicho
plazo era renovable por el periodo de cinco afios (articulo 112).

Esta Ley dispuso mayores limitaciones para el registro de las marcas,
impuso un régimen obligatorio sobre la vinculacidén y establecimientos de los
contratos de licencia realizados en las marcas; asi como la nulidad de la marca
cuando se convertia en designacion genérica, se regulé la comprobacion de uso, a
falta de este se decretd la prohibiciéon de usar las marcas registradas o no y sobre
todo la posibilidad de que una sola marca se amparara por un mismo titular por los
productos elaborados o los servicios prestados; se incluyeron las marcas de
servicio y las denominaciones de origen.

El autor César Sepulveda sefala:; "La parte nueva de esta Ley de 1976,
es bastante atrevida, ciertamente no ayuda mucho a los titulares mexicanos de
derechos de propiedad industrial, asi como a los inventores, explotadores de
patentes, tenedores de marcas y de otros privilegios.

La vinculacion de marcas constituyd un gravamen, en vez de una
liberacion, para los empresarios mexicanos que explotan marcas extranjeras. Mas
todavia, ello limita las oportunidades, ya que los titulares extranjeros lo pensaran
antes de anular sus marcas con agregados que puedan hacerlas inferiores y no
daran facilmente en licencia a un empresario local.



25

La excesiva rigidez acerca de las marcas “extranjerizantes” ponen en
desventaja al productor mexicano frente a los extranjeros, pues le quita ocasion
para competir con ellos.

El sistema de sanciones pesa mas sobre las empresas establecidas en
México que sobre las extranjeras, ya que éstas por lo general se escapan de
cualquier accion represiva o punitiva, por no tener domicilio o establecimiento en el

pals”.3?

6. Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial (publicada
en el Diario Oficial de la Federacion del 27 de junio de 1991)

Esta Ley incorporé a las marcas tridimensionales, amplié el margen de
registrabilidad para aquellas marcas que podian ser consideradas como
descriptivas asi como el periodo de vigencia de la marca a diez afos contados a
partir de la fecha legal y simplificé al maximo la renovacién de un registro de
marca, limitando al solicitante a manifestar bajo protesta de decir verdad que al
usar su marca de productos o servicios éste no ha sido interrumpido por el
transcurso de tres afos.

Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podran usar una
marca en {a industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo,
el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en la Secretaria
(articulo 87).

Se establecio el concepto de marca como todo signo visible que distinga
productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado
(articulo 88).

El registro de marca tendra una vigencia de diez afios contados a partir de
la fecha de presentacion de la solicitud y podra renovarse por periodos de la
misma duracion (articulo 95).

0 Sepalveda, César, op. cit, p. 43,
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Las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores
de servicios legalmente constituidos, podran solicitar el registro de marca colectiva
para distinguir en el mercado los productos o servicios de quienes no forman parte
de dichas asociaciones (articulo 96).

Cristiani Garcia opina que esta Ley adopto el mismo criterio de la Ley de
Invenciones y Marcas de 1976, en refacion a las sanciones impuestas a los
infractores de los derechos de propiedad industrial al establecer por un lado en el
articulo 213, las conductas constitutivas de una infraccion administrativa, la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial imponia a los infractores multa,
clausura, arresto administrativo y también se enlistaban las conductas
consideradas como delitos.

No obstante lo anterior, se percibe en este ordenamiento una clara
intencion de fortalecer la proteccion penal de la propiedad Industrial, para lo cual el
legislador se vio obligado a ampliar los tipos delictivos, en concordancia con lo
anunciado en el Programa Nacional de Modernizacion Industrial y del Comercio
Exterior de 1990-1994.

Tratandose de infracciones administrativas, se precisaron las hipotesis
constitutivas de las mismas y también lo que respecta a las sanciones aplicables a
quien realizara una infraccion administrativa.

Se llevaron a cabo por fa autoridad administrativa un gran numero de
diligencias en las que se procedid al aseguramiento de bienes, sin que el inspector
o inspectores comisionados tuvieran la facultad, en un momento dado de clausurar
de manera temporal el establecimiento visitado (articulo 211).3

El articulo 113 establecid los requisitos para presentar la solicitud de
marca ante la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, los cuales eran:

I. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante.
1. El signo distintivo de Ila marca, mencionando si es nominativo,
innominado o mixto y, en su caso si es tridimensional.

3 Cristiani Garcia, Julio Javier, op. cit., pp. 20 y 21.
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Ill. La fecha del primer uso de la marca la que no podra ser modificada
ulteriormente, o la mencién de que no se ha usado.

IV. Los productos o servicios a los que se aplicara la marca.

V. Los demas que prevenga el Reglamento de esta Ley.

Articulo 114. Con la solicitud de registro de marca debera acompariarse

el comprobante de pago de derechos que sefiale la Ley correspondientes asl

como los efemplares de la marca a registro.

]

Articulo 223. Eran delitos, entre ellos:

VIill. Ofrecer en venta o poner en circulacién produclos a los que se aplica
una marca registrada que hayan sido alterados.

IX. Ofrecer en venta o poner en circulacidn productos a las que se aplica
una marca registrada, después de haber allerado, sustituido o
supnimido parcial o totalmente ésta.

X. Continuar usando una marca no registrada parecida en grado de
confusion a otra registrada después de que la sancion administrativa
impuesta por esta razén haya quedado firme.

Xl|. Ofrecer en venta o poner en circulacién los productos o prestar los
servicios con las marcas a que se refiere la fraccién anterior.

XIl. Usar sin autorizacion o licencia correspondiente una denominacién de

origen.

En cuanto a las sanciones el articulo 224 sefalaba:

Articulo 224. Se impondrén de dos a seis afios de prisién y multa por el

importe de cien a diez mil dias de salario minimo general vigente en el Distrito
Federal, a quien cometa los delitos que se sefialan en el articulo anterior, excepto
los previstos en las fracciones X y Xl, en cuyo caso las sanciones seran de seis
meses a cuatro afios de prision y multa por el importe de cincuenta a cinco mil
dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal.
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7. Reformas a la Ley en materia de Propiedad Industrial
A. Decreto del 29 de julio de 1994 (publicado en el Diario Oficial
de la Federacion del 2 de agosto de 1994)

Al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
seguido de! procedimiento previsto en el articulo 133 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, para su aprobacion, se convirtié en Ley Suprema
de la Union.

En consecuencia, surgio la discusion en cuanto a si era necesario o no
proceder a ia reforma de la legisiacién en materia de propiedad intelectual.

A pesar de que podria afirmarse la autoaplicabilidad de las disposiciones
del Tratado de Libre Comercio de América de! Norte, se opté por la reforma a la
legislacion ordinario en esta materia, lo que desde luego contribuyé a crear una
mayor seguridad juridica.

Asi fa Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial de 1991 fue
motivo de reformas y adiciones a través del decreto publicado en el Diario Oficial
de la Federacion de! 2 de agosto de 1994, el cual entré en vigor el 1° de octubre
de ese afio como consecuencia de dichas reformas, se modificé el nombre de la
Ley quedando el de “Ley de la Propiedad Industrial”.

Dentro de la Exposicion de Motivos de la correspondiente Iniciativa de
reformas y adiciones a la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial,
se invocaron tres razones fundamentales: a) la necesidad de dotar al Instituto
Mexicano de fa Propiedad Industrial (IMPI) de autonomia y facultades necesatias
para convertirse en la autoridad administrativa encargada de la aplicacion de la
presente Ley; b) la incorporacion al texto legal de todos los compromisos que
México asumid en los distintos Tratados Internacionales, y c¢) la adecuacion de
varios preceptos que no habian logrado plenamente sus objetivos.>?

Se puso mayor énfasis en las adecuaciones de la parte adjetiva; es decir,
en todo lo concerniente a la defensa y aplicacion efectiva de los derechos de
propiedad industrial, como son los procedimientos administrativos tendientes a

2 Cristiani Garcfa, Julio Javier, op. cit., p. 23.
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evitar la usurpacion de los derechos de propiedad industrial, conocida actualmente
como competencia desleal.

‘Las doce primeras fracciones que formaban parte del articulo 223 de la
Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial dejaron de considerarse
como delitos y son ahora hipoétesis constitutivas de infracciones administrativas.

No obstante que en el mencionado articulo se detallan las conductas
infractoras de derechos de propiedad industrial puede sostenerse que la mayor
parte de las descritas constituyen actos de competencia desleal, puesto que se
trata de conductas contrarias a los buenos usos y costumbres de la industria o del
comercio y ademas causan al publico confusion error o engario en relacién con el
producto o servicio o con el establecimiento que lo ofrece.

En sustitucion de las doce fracciones se incluyeron dos nuevos tipos
delictivos en el articulo 223 bajo las descripciones siguientes:

A) Reincidir en las conductas previstas en las fracciones VI y XXl del
articulo 213 de esta Ley, una vez que la primera sancion
administrativa impuesta por esta razon haya quedado firme.

B) Failsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial.

E! Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMP1) es actualmente la
autoridad administrativa competente para llevar a cabo el procedimiento
administrativo de registro en materia de propiedad industrial, como marcas,
nombres y avisos comerciales, patentes en sus diferentes modalidades, esquemas
de trazado de circuitos integrados, etcétera. Ademas, dicha autoridad conoce de
controversias suscitadas entre ias mencionadas modalidades de la propiedad
industrial y también de infracciones en materia de derechos de autor,
reglamentadas en el articulo 231, de la Ley Federal de Derechos de Autor,
denominadas infracciones en materia de comercio, entre ellas: comunicar o utilizar
publicamente una obra protegida por cualquier medio y de cualquier forma sin la
autorizacion previa y expresa del autor, de sus legitimos herederos o del titular del
derecho patrimonial de autor, etcétera, y conforme a lo establecido por el articulo
232 de la Ley anterior.
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De conformidad con la presente Ley el instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI), es una autoridad administrativa en materia de propiedad
industrial, asi como un organismo descentralizado con personalidad juridica y
patrimonioc propio, y entre sus facultades estan las de: a) realizar las
investigaciones de las presuntas infracciones administrativas; b) ordenar y
practicar visitas de inspeccion; requerir informacion y datos; ¢) ordenar y ejecutar
las medidas provisionales para prevenir la violacién a los derechos de propiedad
industrial; d) oir en su defensa a los presuntos infractores, y e) imponer las
sanciones administrativas correspondientes a la materia de propiedad industrial.

En relacion a los signos constitutivos se incluye el nombre propio de una
persona fisica en tanto no existia un homdnimo ya registrado como marca. Este
precepto de la version original de la Ley ha sido reformado para condicionar la
posibilidad de adoptar el nombre comercial (articulo 89, fraccién IV).

Las marcas se registran en relacibn con productos o servicios
determinados segun la clasificacion que establezca el Reglamento de esta Ley
(articulo 93); cualquier duda al respecto sera resuelta en definitiva por el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial.

Omitir en la solicitud de registro la fecha de uso de marca establece la
presuncion de que la misma no se ha usado (articulo 113, fraccién 1ll).

Se establecieron los requisitos que se deberan acompanar a la soficitud
de registro de la marca, como el pago correspondiente y las etiquetas en las
cuales se encuentre ejemplificada la marca a registrar sea innominada,
tridimensional o mixta (articulo 114).

Se suprimié el empleo de la abreviatura “mar. reg.” por la leyenda “marca
registrada”, las siglas “M. R.” o el simbolo “®" (articulo 131).

La renovacion del registro de una marca sélo procedera si el interesado
presenta el pago de derechos correspondiente y manifieste por escrito que bajo
protesta de decir verdad, usd la marca por lo menos uno de sus productos o
servicios y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al
contemplado en el articulo 130 de esta Ley, sin causa justificada (articulo 134).
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Si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados
productos o servicios, bastara que proceda la renovacion en algunc de ellos para
que su uso surta los efectos juridicos y beneficie a los demas registros de marca
(articulo 135).

El titular de una marca registrada o en tramite podra conceder derechos
de uso, mediante convenio, licencia de uso, a una o mas personas, con relacion a
todos o alguno de sus productos (articulo 136).

La prohibicion de registrar marcas notoriamente conocidas ha sido
reformada para definir la marca en México, seialar los medios probatorios de la
notoriedad y reproducir la doctrina de la jurisprudencia, conforme a la cual la
prohibicion de dicho registro es procedente en todo caso en que el uso de quien
solicita el registro pudiera crear confusidon o asociacion con el titular de la marca
respectiva o constituya un aprovechamiento que desprestigie a la marca
debidamente registrada.

Una novedad mas que se incorporé en las reformas, consiste en
establecer que los delitos en materia de propiedad industrial, catalogados en el
articulo 223 de esta Ley, se perseguiran por querella.

B. Decreto del 24 de diciembre de 1997 (publicado en el Diario Oficial
de la Federacion del 26 de diciembre de 1997)

El presente Decreto entré en vigor el 1° de enero de 1998. En su
ARTICULO UNICO. Se reformaron las fracciones XXil y XXl del articulo 213 y se
adiciono el Titulo Quinto Bis, con los articulos 178-bis al 178-bis-9, asi como las
fracciones XXIV y XXV del articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En cuanto a la reforma de las fracciones XXII y XXIll det articulo 213,
quedo como sigue:

XXIl. Usar sin autorizacién o licencia comrespondiente una denominacién
de origen.
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XXIll. Reproducir un esquema de trazado protegido sin la autorizacion del
titular del Registro, en su totalidad o cualquier parte que se
considere original por si sola, por incorporaciéon en otra forma.

Se adiciond el Titulo Quinto Bis: “De los Esquemas de Trazado de
Circuitos Integrados”, los cuales seran registrados y estaran protegidos en
términos de! presente Titulo; en consecuencia, se otorgaron al Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial las facultades siguientes: a) tramitar y, en su caso,
otorgar el registro a los esquemas de trazado de circuitos integrados, asi como la
inscripcitrSn; b) substanciar los procedimientos de declaracién administrativa de
infraccién, nulidad o caducidad, relacionados con el registro de los esquemas de
trazado de circuitos integrados, emitir la resolucion que corresponda a dichos
procedimientos al imponer las sanciones que procedan, y ¢) cuando no lo hayan
convenido las partes, fijar el monto de las regalias a que se refiere el articulo 178
bis, fraccion V, segundo parrafo, de este Titulo (articulo 178-bis).

La presente Ley enumera diversos esquemas de trazado de circuito
integrados, entre ellos: circuito integrado, esquema de trazado o topografia,
etcétera (articulo 178-bis-1).

El tramite de registro de un disefio o esquema de trazado de circuito
integrado incluye unicamente la practica de un examen de forma; no se aprecia un
examen de fondo ni se publica la solicitud de registro durante el tramite, sino sélo
el otorgamiento del registro, en la Gaceta del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.

También establece que el registro de un esquema de trazado de circuito
integrado tiene una duracién de diez afios improrrogables contados a partir de la
fecha de presentacién de la solicitud de registro ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial. Transcurrido dicho plazo, el disefio de circuito integrado
pasara al dominio publico y puede ser explotado por cualquier persona fisica o
moral sin ningun problema legal (articulo 178-bis-3).
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C. Decreto del 13 de mayo de 1999 (publicado en el Diario Oficial de
la Federacion del 17 de mayo de 1999)

Este Decreto entro en vigor al dia siguiente de su publicacién en el Diario
Oficial de la Federacion, por el que se reformaron diversas disposiciones en
materia penal. En su ARTICULO TERCERO. Se reforman los articulos 223,
fraccion Il y 224, y se adicionan la fraccion I, recorriéndose las demas en su
orden, del articulo 223, y el articulo 223-bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

El tema central de esta reforma denominada penal en materia de
propiedad industrial es el de la falsificacion dolosa de las marcas, la cual no fue
ajena a esta legislacién, ya que antes habia sido objeto de reglamentacion.

La nueva fraccion Il del articulo 223 de la presente Ley se refiere a la
falsificacién de marcas en forma dolosa a escala comercial a la falsificacion de
marcas en forma dolosa con el fin de especulacién comercial, el antiguo articulo
223, fraccion |l de la Ley de la materia, consideraba como delito la falsificacion
dolosa de marcas a escala comercial, el cual establece:

Articulo 223. Son delitos:

...ll. Falsificar, en forma dolosa y con el fin de especulacién comercial,
marcas protegidas por esta Ley.

En dicha reforma, la falsificacion de marcas en forma dolosa continua
siendo un delito, pero ahora con el fin de especulacién comercial. Esto significa
que el criterio para perseguir penalmente la falsificacion de marcas en forma
dolosa ya no serd si esta actividad se realiza a escala comercial, sino el fin
pretendido por el falsificador, especificamente si el falsificador lleva a cabo dicha
actividad con un fin de especulacién comercial; en consecuencia, no es la cantidad
de mercancia falsificada, sino el fin de falsificar las marcas que se encuentran
debidamente registradas.

La nueva fraccién Il del articulo 223 de la Ley en comento introduce
nuevas conductas consideradas como falsificacion de marcas en forma dolosa, la
cual consiste en:
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lll. Producir, almacenar, transportar, introducir al pais, distribuir o vender,

en forma dolosa y con fin de especulacién comercial, objetos que
ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, asi como
aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o
insumos destinados a la produccion de objetos que ostenten

falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley.

El anterior texto es muy amplio y claro, busca reprimir conductas
consistentes en la falsificacion marcaria e introduce el concepto de objeto al que
se aplica la marca sin autorizacién; en tal virtud, precisa las diferentes actividades

como reproducir, almacenar, transportar, introducir al pals, distribuir o vender.
En cuanto, a los delitos de secreto industrial, se reformaron las siguientes

fracciones para quedar como siguen:

1V. Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo

de su trabajo, puesto, cargo, desempefio de su profesién, relacién de
negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin
consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial,
habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propdsito de
obtener un beneficio econémico para si o para el tercero o con el fin de
causar un perjuicio a la persona que guarde el secrelo.

V. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento

vi.

-~

de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usario o
revelario a un tercero, con el propésito de obtener un beneficio
econémico para si o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio
a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado.
Usar la informacién contenida en un secrelo industrial, que conozca
por virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesion o
relacion de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su
usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a
sabiendas que éste no contaba para ello con el consentimiento de la
persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado con el
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propésito de obtener un beneficio econémico o con el fin de causar un
perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario
autorizado.

El nuevo articulo 223-bis alude que cualquier consumidor que venda en
vias o en lugares publicos en forma dolosa y obtengan un lucro de los objetos que
ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, la penalidad sera de
dos a seis afios de prision y multa de cien a diez mil dias de salario minimo
general vigente en el Distrito Federal.

Si la venta anterior se realiza en establecimientos comerciales o de
manera organizada o fija se estara conforme a lo dispuesto por el articulo 223 y
224 de esta Ley.

En cuanto al articulo 224 de la Ley de la materia, consiste en las penas
por falsificacidon de marcas en forma dolosa, el cual sostiene que se impondra de
dos a seis afos de prisién y multa de cien a diez mil dias de salario minimo
general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa aiguno de los delitos
previstos en las fracciones I, IV, V 6 VI del articulo 223. En cuanto a los delitos
sefialados en las fracciones Il 6 Il de la disposicion legal antes sefalada, al sujeto
activo de tal hecho, se le aumentara la pena de tres a diez arios de prision y multa
de dos mil a veinte mil dias de salario minimo general vigente en el Distrito
Federal.
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CAPITULO SEGUNDO
CONCEPTOS FUNDAMENTALES

I. DEFINICION DE DERECHO INTELECTUAL

El Doctor Rangel Medina, en su libro Panorama del Derecho Mexicano,
define al derecho intelectual como: “El conjunto de normas que regulan las
prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los
autores y de sus causahabientes por la creacion de obras artisticas, cientificas,
industriales y comerciales”;> en tal virtud, el Estado otorga el caracter exclusivo a
las personas fisicas o morales que emprenden la realizacion de obras artisticas,
invenciones y de quienes adoptan las marcas como indicadores comerciales por el
transcurso de diez aflos, la cual puede ser renovada (articulo 95, LPI).

Il. CONCEPTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La propiedad industrial es una de las dos partes que conforman el
derecho intelectual; la otra es la propiedad autoral, conocida como derechos de
autor,

El Doctor Rangel Medina considera a la propiedad industrial como: “El
privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos
distintivos de productos, establecimientos y servicios, comprende cuatro
instituciones:

A) Creaciones industriales: patentes de invencion, certificados de
invencion, registros de modelos de utilidad, registros de modelos
industriales, registros de dibujos industriales, secretos industriales
y variedades vegetales.

B) Signos distintivos: marcas, nombres comerciales, denominaciones
de origen y avisos comerciales.

C) Represion de la competencia desleal.

 Rangel Medina, David, Panorama del Derecho Mexicano, 1*. ed., México, Mc Graw Hill, 1998, p. 1.
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D) El adelanto econ6mico, el progreso de la técnica™. 3
E) Actualmente los esquemas de trazado de circuitos integrados.

Por su parte Amigo Castaneda, quien desempefia actualmente el cargo
de Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sefiala: “La
propiedad industrial consiste en todas aquellas creaciones que realizan personas
fisicas o morales; tales como un producto técnicamente nuevo; una mejora a una
maquina o aparato; un proceso de fabricacién novedoso; una indicacién distintiva
del fabricante o distribuidor particular; una denominacion identificadora de un
establec'imiento; un aviso publicitario; asf como una aclaracién sobre el origen
geografico que distingue y hace especial un producto”.3®

En consecuencia, la propiedad industrial es el derecho exclusivo que
otorga el Estado para explotar en forma industrial y comercial las invenciones de
aplicacién industrial o indicaciones comerciales que realizan los individuos o
empresas para distinguir sus productos o servicios ante los consumidores en el
mercado.

Este derecho confiere al titular del mismo la facultad de negar a otros el
uso o explotacion comercial, que no cuenta con su autorizacion. La proteccién
juridica en nuestro pais solo es valida en el territorio nacional; su duracién
depende de la figura juridica por lo cual se solicita que la institucién
gubernamental encargada para su proteccion en el caso lo es el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMP1).

La defensa juridica del derecho de propiedad industrial estimula a los
empresarios a llevar a cabo mejoras en sus procesos de produccion, productos y
formas de comercializacion que utilizan en dichas actividades, asi como también
fortalecer su competitividad y obtener un mayor beneficio econdmico sin verse
perjudicadas por la imitacién no autorizada de las mismas.

El ordenamiento legal que protege la propiedad industrial en nuestro pais
es la Ley de la Propiedad Industrial, asi como el Reglamento de la Ley de la

> Ibidem, p. 2.
3% Amigo C da, Jorge, Pr ion a la Propiedad Industrial en México, Revista el Mercado de Valores,

Meéxico, afio LV, enero de 1995, p. 50.
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Propiedad Industrial y la autoridad administrativa competente para realizar los
tramites de propiedad industrial y algunos de propiedad intelectual es el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial indicadas con las siglas L.P.l, R.L.P.l,
L.M.P.|. respectivamente.

1. Objeto de la propiedad industrial

El Doctor Serrano Migallon, en su libro Proteccion a la Propiedad
Industrial en México, refiere que el objeto de ia propiedad industrial es: “Proteger a
las oreaciones de tipo técnico: un producto nuevo; una mejora a una maquina, un
disefrio original; un proceso de fabricacion novedoso y los signos de diferenciacién
comercial de los bienes y servicios en el mercado; una denominaciéon
identificadora de un establecimiento; un aviso publicitario; una aclaracién sobre el
origen geografico que distingue y hace especial un producto, y el regular las
condiciones de otorgamiento y proteccion de derechos comprendidos, a favor de
quienes la generan, utilizarlas en actividades productivas industriales o de
comercializacién de los bienes y servicios".>®

2. Sistema de la propiedad industrial

Alvarez Soberanis, en su libro La Regulacién de las Invenciones y Marcas
y de Transferencia Tecnolégica opina: “El sistema de la propiedad industrial
consta de tres ambitos que son los siguientes:

A) Las normas internacionales del Tratado de Paris contiene
principios generales obligatorios para los estados miembros y
ademas consta de disposiciones que no pueden ser infringidos
por las legislaciones locales.

B) Las leyes nacionales de propiedad industrial expedidas por los
estados en ejercicio de su soberania.

% Serrano Migallén, Fermando, La Propiedad Industrial en México, 3*. ed., México, Porria, 2000, pp. 1X y
151.
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C) El sistema local de administracion de los instrumentos legales de
la propiedad industrial (patentes, marcas, avisos y nombres
comerciales, etcétera)”.>”

El sistema de propiedad industrial consta de un conjunto de leyes,
reglamentos, decretos y ordenamientos administrativos que la autoridad
administrativa en este caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI),
dispone con el propdsito de proteger a las invenciones, indicaciones comerciales a
través de patentes, registros de modelos de utilidad, disefios industriales (dibujos y
modelos), los esquemas de trazado de circuitos integrados, registro de marcas,
avisos comerciales y publicaciones de nombres comerciales, incluidas las

denominaciones de origen.

li. CONCEPTO DE DERECHO MARCARIO

El Doctor Rangel Medina define al derecho marcario como: “El conjunto
de normas juridicas mediante las cuales el Estado regula los derechos de
propiedad industrial sobre los signos distintivos de mercancias”.*®

Diferentes autores como César Sepulveda, Beuchat y Sonia Mendieta
sostienen que el derecho a la marca es un derecho de propiedad sui generis que
tiene su titular no relacionado con el concepto tradicional ya que se trata de una

propiedad especial con caracteristicas propias.

1. Naturaleza juridica

El derecho de las marcas participa tanto del derecho privado como del
derecho publico; es decir, se trata de un derecho mixto.

La Ley de la Propiedad Industrial se encuentra enmarcada en el derecho
publico conforme a lo dispuesto en su articulo 1° que a la letra dice:

37 Alvarez Soberanis, Jaime, La Regulacion de las In i y Marcas y de Transferencia Tecnolégica, 1*,
ed., México, Pornia, 1979, p. 40.
* Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario..., p. 114,
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Tratados Internacionales de los que México sea parte. Su aplicacion administrativa
corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.

Al Estado le interesa que el fendmeno de la libre competencia se verifique
normalmente, asi como también, se dicten normas para proteger este derecho y
sancionar la competencia desleal, sin olvidar la naturaleza juridica privada
originaria de las marcas.

También considera que la marca ademas de representar un valor
econdmico tiene vital importancia en los fines que persigue, le da una proteccion
juridica especial por tener caracteristicas peculiares; en consecuencia, al Estado
le interesa que el orden publico y interés social sean factores primordiales de los
intereses particulares; asi como intensificar sus propositos para evitar toda
actividad monopolistica, en tal virtud, censura la competencia desleal, pues de lo
contrario no fograria los fines que persigue.

Por lo anterior, se considera que el derecho que se tiene sobre las marcas
(bienes inmateriales) es un derecho de propiedad en su funcién social y no en su
concepcién puramente privatista.>®

2. Fuentes del derecho marcario

Conforme con el Doctor Rangel Medina, tradicionalmente se ha
considerado el uso y el registro como fuente de derecho marcario.

Al primer uso se le atribuyen efectos juridicos en los siguientes casos:

A) Se reconoce este derecho a quien ha usado la marca con
anterioridad a la fecha de primer uso o a la fecha de presentacion
de una marca registrada y si el titular de la marca registrada
solicita en litigio la nulidad del “infractor” (el cual tiene el uso
anterior de la marca pero sin registro), ésta no procede ya que el

e Rangel Medina, David, Trarado de Derecho Marcario..., p. 114,
* Nava Negrete, Justo, op, cit., pp. 122, 140y 141.
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anterior de la marca pero sin registro), ésta no procede ya que el
tercero de buena fe ya explotaba dicha marca de manera
ininterrumpida.

B) Se le otorga a este ultimo el derecho de solicitar dentro de los tres
afios siguientes en que fue publicado el respectivo registro, la
posibilidad de declarar administrativamente la nulidad en contra
de la marca registrada.*’

C) El uso ya no como fuente de derecho sino como fundamento para

' combatir la usurpacién de derechos, es el uso ilegal de la marca
que realice un tercero sin consentimiento de su titular, lo cual es
fuente de violaciones al derecho exclusivo y puede configurar una
nulidad del registro de 1a marca, como lo contempla la Ley de la
Propiedad Industrial en su articulo 151, fraccion Il

Articulo 151. El registro de una marca seré nulo cuando:

...ll. La marca sea idéntica o semejante en grado de confusién, a otra que
haya sido usada en el pais o en el extranjero con anterioridad a la
fecha de presentacion de la solicitud de la marca registrada y se
aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que,
quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber
usado una marca ininterrumpidadmente en el pais o en el extranjero,
antes de la fecha de presentacién o, en su caso, de la fecha de
primer uso declarado por el que la registro.

Si bien es cierto, que el uso es reconocido (seglin en el sistema que se
adopte) como fuente de derecho, es el registro que confiere la exclusividad del
mismo. La Ley de |la materia establece que es a través del registro, por el que se
adquiere el derecho al uso exclusivo.

El derecho al uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro,
razén por la cual el industrial, et comerciante o el prestador de servicios que quiera

** Rangel Medina, David, Panorama del Derecho Mexicano..., pp. 62-64.
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gozar del derecho exclusivo de uso de su signo distintivo, debera contar con el
correspondiente registro.

3. El derecho marcario y su relacién con el derecho penal

El derecho marcario se vincula con el derecho penal por medio de la
represion de los delitos a través de las autoridades competentes. En cuanto a la
Ley de la Propiedad industrial tiene el caracter de ley especial, ya que en sus
ordenamientos juridicos establece especificamente los delitos y penas, los cuales
estan contemplados en su articulo 223 de la presente Ley.

En sintesis, se consideran delitos conforme a lo establecido por e! articulo

en comento:

A) La reincidencia de las conductas previstas como infracciones
administrativas en las fracciones Il a XXll del articulo 213, LPI,

B) La falsificacion de marcas, en forma dolosa y con fin de
especulacion comercial.

C) Producir, almacenar, transportar, introducir al pais, distribuir o
vender marcas, en forma dolosa y con el fin de especulacion
comercial, objetos falsificados de marcas debidamente
registradas, asi como aportar o proveer materias primas para la
produccion de objetos que ostenten falsificaciones de marcas,

D) Las tres modalidades de la usurpacion del secreto industrial que
conservan su indole de delitos de revelacion, de apoderamiento y
de uso de la informacion contenida en el secreto industrial.

Se establece que los delitos anteriores se perseguiran por querelia de
parte ofendida (articulo 223, fracciones |, lI, lli, IV, V y VI, LPI).
En cuanto a la penalidad de dichos delitos se dispone:

A) A quien venda a cualquier consumidor en lugares publicos, en
forma dolosa y con el fin de especulacién comercial objetos
falsificados de marcas registradas se le impondra de dos a seis
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aflos de prisién y multa de cien a diez mil dias de salario minimo
general vigente en el Distrito Federal.

B) A quien cometa alguno de los delitos sefialados en las fracciones
I, IV, V o Vi del articulo 223 de esta Ley, se le impondra de dos a
seis afos de prision y multa por el importe de cien a diez mil dias
de salario minimo general vigente en el Distrito Federal.

C) En los delitos previstos en las fracciones Il o Il del articulo
anterior, se le impondra de tres a diez afios de prision y multa de
dos mil a veinte mil dias de salario minimo general vigente en el
Distrito Federal (articulos 223-bis, 224 LPI).

Para el ejercicio de la accién penal, en las fracciones | y Il del articulo
223, se requerira que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emita un
dictamen técnico en el que no se prejuzgara sobre las acciones civiles o penales
que proceda (articulo 225, LPI).

El perjudicado por cualquiera de los delitos anteriormente senalados
podra demandar la reparacion del pago de los dafos y perjuicios, el cual en
ningun caso sera inferior al 40% del precio de la venta al publico de cada producto
(articulos 226 y 221-bis, LPI).

Para conocer de los delitos, controversias mercantiles, civiles y de las
medidas precautorias de esta materia, seran competentes los tribunales de la
Federacién; si dichas controversias afectan solo intereses particulares podran
tratar de ellas a eleccion del actor, lo tribunales del fuero comuin (articulo 227,
LPI).

IV. DEFINICION DE MARCA

El Doctor Rangel Medina considera a la marca como: “El signo de que se
valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus

mercancias o servicios de los de sus competidores”.*'

A Range! Medina, David, Panorama del Derecho Mexicano..., p. 62.
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César Sepllveda define a la marca como: “El signo distintivo que se
emplea para sefialar y caracterizar mercancias o productos de la industria, o bien
servicios".*?

Nava Negrete propone la siguiente definicion: “Marca es todo signo
material que permite a cualquier persona fisica o juridica distinguir los productos
que elabora, asi como aquellas actividades consistentes en servicios de otros
iguales o semejantes cuya finalidad proxima es la de atraer a los consumidores y
después conservarla y manteneria,"®®

El Diccionario Juridico Mexicano |a refiere como: “Los signos utilizados
por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancias o en
aquellos medios capaces de presentarlos graficamente, para distinguirlos,
singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de
otros idénticos o de su misma clase o especie”.*

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial establece: “Una marca es
un nombre, término, simbolo, disefio o cualquier signo visible o bien una
combinacién de ellos que sirva para distinguir un producto o un servicio de otros
de su misma clase".*®

En tal virtud, considero que una marca es todo signo distintivo utilizado
por las personas fisicas o morales en el comercio o en la industria para diferenciar
sus productos o servicios que ofrecen a los consumidores de otros de su misma

clase.

1. Concepto doctrinal

El Doctor Rangel Medina agrupo diversas definiciones doctrinarias de la
marca en cuatro corrientes. La primera sefala que la marca tiene un papel de
signo indicador del lugar de procedencia de la mercancia; en la segunda,
considera a la marca como un agente individualizador del producto; en la tercera
reune los rasgos de las dos anteriores, y en la Gitima corriente, no solo como el

2 Septilveda, César, op. cit., p. 8.

) Nava Negrete, Justo, op. cit., p. 147.

* Diccionario Juridico Mexicano, 1% ed., México, Porria, 2001, t. 11, p. 2464,

;’ Glula d;l Usuario, Signos distintivos, Direccién de Marcas. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
001, p. 9.
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identificar a las mercancias e indicar la procedencia de las mismas de una
hacienda determinada, sino que tiene como fin atraer y conservar la clientela.*®

En consecuencia, se concluye que ias marcas son los medios de los que
se valen las empresas hacia la clientela, asi como para colocarse en los mercados
y desempefiar un papel importante en la comercializacion de los diferentes
productos y servicios que ofrecen.

2. Concepto juridico de marca

iLa Ley de la Propiedad Industrial define a la marca como todo signo
visible que distinga productos o servicios y de otra de su misma especie o clase en
el mercado (articulo 88, LPI). Segun Jalife Daher, esta definicién se relaciona con
las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su
articulo 1708.1 que a la letra dice:

Articulo 1708. 1 Marcas

Para efectos de este Tratado, una marca es cualquier signo o cualquier
combinacién de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una
persona de los de otra, inclusive nombres de personas, disefios, letras, nimeros,
colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las
marcas incluirdn las de servicios y las colectivas y podrén incluir las marcas de
certificacién. Cada una de las Partes podra establecer como condicién para el
registro de las marcas que los signos sean visibles.

3. Jurisprudencia

El Doctor Rangel Medina sefala diversos criterios jurisprudenciales
relacionados con el derecho de marcas, entre las cuales se encuentran:

A) Las funciones sociales de proteccién y de garantia de calidad de
las marcas, se reconocen expresamente por el Tribunal det
Primer Circuito en la ejecutoria relacionada con la marca
MAIZENA, que en lo conducente dice: “Por marca debe

6 Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario..., pp. 154-158,
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entenderse el signo que sirve para distinguir un producto
comercial y denotar su procedencia...”.

B) La Suprema Corte revocé la resolucion que habia declarado ia
nulidad de la marca LA PIEL DE LEON, que ampara productos de
curtiduria y peleteria, ya que considerd6 que con dicha
denominacion se inducia en error en la elaboracion del material
utifizado en la fabricacion de los productos, de acuerdo al articulo
1° de la Ley de 1903, el fallo judicial establece que la procedencia

' a que alude el citado ordenamiento, debe entenderse no con
relaciéon a la materia prima empleada, sino con la empresa en que
se elabora el producto.*’

Antes de ser reglamentada en la legislacién mexicana la proteccion de las
marcas notorias con las caracteristicas del articulo 90 de la Ley vigente de la
Propiedad Industrial, la jurisprudencia mexicana produjo decisiones notables en
esta materia.®® Los tribunales aplicaron sistematicamente las jurisprudencias en
materia de marcas para resolver controversias suscitadas a casos concretos.

Por su parte, el Doctor Serrano Migallon menciona las siguientes
jurisprudencias:

“MARCAS, CONSTITUCION DE LAS. De conlonnidad con el
articulo 97 de la Ley de Ia Proplodad Ind ... p

una marca, para loc fectos del p p del articulo 96 de!
, los bn]o una forma distintiva, las
d ! yeng madio material que sea

susceptible, por sus cnraelorhtlcls .lpoclaln. de hacer distinguir
los objetos a que se aplique o trate de aplicarse, de los de su
misma clase o especie. Por tanto, la marca de la quejosa
comtlwidn por una palabra de orlgon italiano y un caramelo con

es una d que satisface los
quisi ] ptibles, por sus iales, de
hacer distinguir los p que P de otros de su misma

especie o clase.

AMPARO EN REVISION 7407/55, DULCERIA ITALIANA, S. A,
10 DE MARZO DE 1958. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS, PONENTE
FRANCO CARRENO. SRIO. ANTONIO TAGLE M. 2* SALA INFORME
DE 1958, PAGINA 78",

“MARCAS. DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS. La
prohibicién que ti los articulos 105, fraccién IV, de la Ley de

*7 Range! Medina, David, Tratado de Derecho Marcario..., pp. 180y 18],
¢ Rangel Medina, David, Panorama del Derecho Mexicano..., p. 73.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN
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“MARCAS. DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS La
prohibicié que ti los ar 105, i6n IV, de |a Ley de
la Prop ial y 99, f ién Vv, dc u ahora vlgomo Ley de
Invenciones y Marcas, debe ontcnd.no sélo referida a lquolln
denominaciones que, de modo i ] y goérico, d

pecifica y los pr que ser
protegidos con la marca, y no con otros articulos quc sean sdlo
similares, andlogos o conexos.

CRITERIO SOSTENIDO EN EL AMPARO EN REVISION 45/77.
GOLF DIGEST, INC. 3 DE FEBRERO DE 1977. UNANIMIDAD DE
VOTOS. PONENTE: JESUS TORAL MORENO. SRIO. RAUL ORTIZ
ESTRADA, VISIBLE EN EL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN EL ANO DE
1%77. TER%ERA PARTE, TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRTUITO.
PAG. 133",

4. Concepto econdémico de marca

Alvarez Soberanis define el concepto econémico de marca como: “El
vehiculo que utilizan las empresas para capturar la clientela (good-will, segin la
llaman los autores norteamericanos), dominar los mercados, y desempefiar un
papel primordial en la comercializacién de las mercancias y servicios.

Tiene una importante funcion econdmica debido al papel revelante que
desempenia en el proceso de comercializacion de bienes y satisfactores.

El concepto econémico de la marca subraya el papel de atraccién de la
clientela y, por ilo tanto, de generacién de la demanda, que ésta desempefa.

La marca lleva implicito el “goodwill”; es decir, la clientela, el sector de
aquellos consumidores que prefieren habitualmente un determinado producto
marcado, y esto obviamente representa un cierto valor econémico.

Al respecto, la clientela no puede sentirse, ni pesarse, ni medirse. Pero
tiene un valor econémico, se compra y se vende, por lo tanto puede representarse
e identificarse por simbolos. El nombre comercial, igual que la marca o emblema,
es uno de tales simbolos”. °

Esta es la justificacion econémica para concebir a la marca como un bien
intangible que forma parte del activo social y debido a que la marca tiene un valor
econdmico intrinseco, es acreedora a la proteccién del orden juridico, tanto a nivel
nacional como internacional.

*? Serrano Migallén, Fernando, op. cit., pp. 244 y 281.
% Alvarez Sobcmms, Jaime, op. cit., pp 54.56.
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César Sepulveda sefala que: “El objeto de las marcas es proteger a las
mercaderias y los servicios amparandolos de la competencia desleal por medio de
la identificacion y garantizar su procedencia.

Lo anterior, advierte que las marcas de acuerdo a la Ley tienen dos
consideraciones principales:

A) Garantizar las actividades econdémicas de la industria y del
comercio contra la competencia desleal.

B) Proteger al publico consumidor, ya que la marca distingue a los
productos de su misma clase y les permite conocer la

procedencia de los productos que se ofrecen en el mercado”.%!

Por lo tanto, se trata de signos distintivos para identificar productos o
servicios en el mercado y distinguirlos de otros productores. Es como el nombre
de las personas pero aplicada a la marca para que los consumidores distingan
unos de otros.

1. Caracteristicas esenciales de las marcas

El Doctor Rangel Medina clasifica a las marcas atendiendo a las
consecuencias juridicas y de acuerdo a la importancia decisiva de cada una de las
caracteristicas del signo marcario para producir su exclusividad.

En cuanto a las condiciones esenciales o de validez pertenecen:

A) El caracter distintivo.
B) La especialidad.

C) La novedad.

D) La licitud.

E) La veracidad del signo.

3! sepalveda, César, op. cit., pp. 113 y 115.
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A. Caracter distintivo o principio de eficacia distintiva

La marca debe ser distintiva, cualquiera que sea el concepto de marca e
independientemente de su finalidad, su esencia radica en su naturaleza distintiva,
lo que significa que la marca debe especializar, individualizar y singularizar, por lo
tanto, su destino es el identificar. De acuerdo con el concepto legal la marca esta
destinada a especificar el producto e indicar el origen o procedencia del mismo y
asl evitar confusion con los productos similares.

Para la precision del caracter distintivo de la marca, se debe tener en
cuenta lh naturaleza del producto y las costumbres seguidas en cada comercio o
industria, asi como la categoria econémica y el lugar de venta de la mercancia.

Esta caracteristica de la marca es admitida por todos los derechos,
impone que se le considere como un signo de mercancias. En los casos de las
marcas registradas la tutela es absoluta, erga omnes, el cual consiste en el
derecho de uso exclusivo de tal signo distintivo.

La marca debe ser distintiva, es decir, que no se confunda con las marcas
existentes o con las denominaciones o signos de dominio publico y en elio reside,
su caracter esencial, en tal vitud, entre mas original y creativa sea la marca mayor
proteccién tendra por si misma.%*

Nava Negrete sefala: “el caracter distintivo de !a marca surge de su
propio concepto y funcion en virtud de que la marca esta destinada a identificar un
producto o servicio entre los productos o servicios de la misma especie o clase
ofrecidos por los competidores.

Esencialmente son dos los principios que rigen la capacidad distintiva:

a) La marca debe ser distintiva por si misma, es decir, debe
revestirse de un caracter de originalidad.

32 Range! Medina, David, Trarado de Derecho Marcario..., pp. 183-187.

33 Barrera Graf, Jorge, Tratado de Derecho Mercantil, 1*. ed., México, Porria, 1957, vol. |: Generalidades y
derecho industrial, p. 295.

34 Sepuilveda, César, op. cit., p. 115.
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b) La marca debe ser distintiva objetivamente con el objeto de
evitar toda posibilidad confusibn con marcas existentes
(novedad)".5°

B. Principio de especialidad de la marca

La condicion esencial en la marca es el principio de especialidad,
independientemente de su caracter distintivo, novedoso, licito y veraz.

La marca es especial, porque solo se aplica al género de productos o
servicios para lo que fue creada; por lo tanto, su proteccion se limita cuando es
registrada, porque solo se amparan los productos o servicios destinados a una
clase.

Para que un signo sea tomado como marca es necesario que tenga como
condicién propia el de especialidad. La Ley de la Propiedad Industrial en su
articulo 89, fraccién | dispone: pueden constituir una marca las denominaciones y
figuras visibles suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos
o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma
especie o clase.

También tiene caracter especial la marca, cuando su registro se realice
con productos o servicios que sean determinados con la clasificacion establecida
en el articulo 59, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (articulo 93,
LPI).5®

La marca para poder gozar de proteccién legal debe cumplir con su
funcion de originalidad, la cual solo podra realizarse si la marca es lo
suficientemente original para lamar la atencion del comprador. A esta condicién
esencial del signo se le denomina como especialidad de la marca, ya que soélo
cuando la marca es especial cumple la misién de precisar productos y mercancias
para que no se confundan, la individualiza, particulariza, asi como manifiesta su
origen y procedencia.

5 Nava Negrete, Justo, op. cit., p. 168.
3 Rangel Medina, David, Panorama del Derecho Mexlr:ana . p. 69.
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C. Principio de novedad

El concepto de novedad asume una particular caracteristica que lo
distingue de los productos de la misma clase o especie.

Por lo general, se considera que la marca debe ser nueva unicamente en
relacion con ias demas marcas usadas o registradas, es preciso que también lo
sea respecto de otros signos distintivos anteriormente usados en el comercio,
como de un nombre comercial, aviso comercial de un tercero, al usarlos estos
ultimos como contrasefias de las mercancias provoca inevitablemente confusion,
por lo tanto, seria ilicita para la marca, asi como ésta no puede consistir en el
emblema que esté reservado para una patente, dibujo o modelo industrial.

El requisito de novedad de la marca esta reglamentado en la Ley de
Propiedad Industrial, cuando establece que no seran registradas como marcas;
una marca idéntica o semejante grado de confusién a otra en tramite de registro
presentada con anterioridad o a una registrada asi como vigente, y a un nombre
comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboracién o venta de
los productos o la prestacion de los servicios que se pretendan amparar con la
marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la
fecha de presentacion de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado
de la misma®’ (articulo 90, fracciones XVI 'y XVII).

Barrera Graf sefala: “La novedad de la marca exige en ella que sea
diversa a cualquier otra que se use en articulos iguales o semejantes, en toda la
extension del territorio nacional”.%®

El Doctor Rangel Medina relaciona este principio con el procedimiento de
estudio para registrar una marca, ya que una vez que se ha efectuado el examen
administrativo o de forma y se cumplieron con todos los requisitos legales, se
procedera a efectuarse el examen de novedad, el cual consiste fundamentaimente
en verificar el signo distintivo que se presenta a registro con las marcas ya
registradas, o en tramite de registro, para analizar si tiene o no novedad la marca

%7 Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario..., pp. 190, 193 y 195,
** Barrera Graf, Jorge, op. cit., p. 290.
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elegida y determinar si existe algun impedimento para el registro de la marca®® que
pueda afectar algun derecho adquirido.

La novedad, en consecuencia, supone !a anterioridad de una marca en
relacion con la otra y es una caracteristica comun a otros signos distintivos, en el
caso de la marca, la novedad se exige mas rigurosamente y se reglamenta en la
Ley con mayor detalle porque su violacién trae implicitos dafios mayores, como la
confusion de los productos y no sélo de las empresas. Por ello la Ley prohibe que
para formar la marca se utilicen otros signos distintivos ajenos, como es el caso
del nombre comercial.

La novedad debe juzgarse primeramente en relacion a otras marcas, y
después en relacion a productos iguales o semejantes, por lo que la novedad es
un requisito que se exige, en las marcas registradas y no registradas; ambas
tienen esa funcién distintiva.®®

También rige en esta materia el principio denominado de territorialidad, el
cual consiste en el ambito de validez del registro de la marca que corresponde al
territorio nacional en cuanto a que sus efectos no se limitan a una zona o regién
del pais y tampoco rebasan fronteras, consta de dos limitaciones: a) la que impone
el principio de la especialidad de las mercancias y servicios debidamente
registrados y b) la que deriva del principio de territorialidad, por lo que ve al
alcance geografico de sus efectos.®’

En tal virtud, la marca debera usarse en territorio nacional tal y como fue
registrada o con modificaciones que no alteren su caracter distintivo (articulo 128,
LPI). .

La evaluacion y apreciacion del principio de novedad de la marca se
encuentra limitada y sujeta al principio de territorialidad, entendida ésta dentro del
territorio nacional, razén por la cual no podra constituirse validamente cualquier
marca que se conceda en nuestro pais, aquellas anterioridades de marcas que
resuiten de otros paises extranjeros.

* Rangel Medina, David, Panorama del Derecho Mexicano..., p. 68,
% Barrera Graf, Jorge, op. cit., pp. 291-293.
' Rangel Medina, David, Panorama del Derecho Mexicano..., p. 69.
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D. Licitud de Ia marca

La marca debe ser licita; es decir, cuando se confiere al titular el derecho
exclusivo del uso a la marca, mediante su registro realizado con los requisitos y
formalidades que la ley establece (articulo 87, LPI) y en contenidos o formas no
deben ser contrarias al orden publico asi como a las buenas costumbres o que
contravengan cualquier disposicion fegal (articulo 4 LPI, a conlrario sensu).
Ademas, sera objeto de una infraccibn administrativa el realizar dichos actos
ilicitos en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y
que se rlelacionen con la materia que esta Ley regula (articulo 213, fraccién I, LPI).

Un requisito de validez de la marca es inevitablemente la licitud del signo,
es decir, para que éste sea juridicamente tutelable como marca es indispensable
que no sea contrario a la Ley, moral, buenas costumbres y orden publico.

Se afirma por la doctrina y la jurisprudencia que la licitud debe ser valuada
en relacién al signo y no al producto o servicio a los cuales distingue; por lo que,
no obstante la ilicitud de ia marca puede ser licito el producto o viceversa.5?

Asi mismo, la ilicitud del producto o servicio puede presentarse por regla
general cuando se omite o no se otorga un permiso, licencia, autorizacién o
concesion indispensable para que el producto o servicio pueda ser objeto de
comercializacion; por una prohibicién legal e incluso cuando sean de exclusiva
explotacion por parte del Estado.

E. La veracidad de Ia marca

Cualquiera que sea el signo elegido, sera una marca si no contiene
indicaciones contrarias a la verdad, que puedan engafar o inducir a error al
publico sobre el origen y calidad de las mercancias o que de cualquier manera
constituyan actos que hagan incurrir en engafio en la seleccion de los productos.

En los ejemplares de la marca que se presente a registro no deberan
aparecer palabras o leyendas que puedan engafnar o inducir a error al publico
(articulo 115, LPI).

2 Nava Negrete, Justo, op. cit., pp. 189y 190,
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Dicha veracidad est4 contemplada en Ley de la materia como una causal
de nulidad del registro de marca, cuando ésta se hubiere otorgado con base en
datos falsos contenidos en su solicitud, asi como se haya otorgado por error,
inadvertencia, etcétera, por igual o semejante en grado de confusion y que se
aplique a servicios o productos similares (articulo 151, fracciones Il y IV).

2. Funciones de las marcas

El Doctor Rangel Medina enumera las funciones de la marca y son las
sigulentes:

A) Funcion de distincion.

B) Funcién de proteccion.

C) Funcion de indicacion de procedencia u origen.
D) Funcién social o de garantia de calidad.

E) Funcién de propaganda.

A. Funcion de distincion

Esta funcion resulta de la naturaleza misma de la marca, ya que dicha
funcion diferenciadora se refiere al derecho exclusivo del que esté usando o quiera
usar una marca para distinguir productos o servicios que fabrique o produzca y en
el concepto legal se considera como marca a todo signo visible que distinga
productos o servicios de otros de su misma especie (articulos 87 y 88, LPI).5*

De acuerdo con tal funcién, es el producto considerado en si mismo a lo
que el consumidor dirige normalmente su atencion.

Alvarez Soberanis establece: “La funcién principal de la marca es la de
identificar el producto o servicio, con la finalidad concreta de servir de instrumento
para comercializarlos en el mercado. No se identifica al producto por el solo, sino
con el propodsito practico de venderlo en el mercado y cuando mas se venda, la
marca adquirira prestigio y su valor econdmico se incrementara”.%4

% Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario..., pp. 172, 196 y 197.
! Alvarcz Soberanis, Jaime, op. cit., pp. 57y 58.
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Es precisamente esta funcion distintiva la que constituye a la marca como
una finalidad inmediata, un signo de adhesién a la clientela; es decir, un
instrumento eficaz para adquirir conservar y aumentar la clientela e identificar los
productos o servicios por su calidad, ya sea buena o mala.

B. Funcién de proteccién

La marca tiene como funcion la de proteger al titular contra sus
competidores, infractores y sobre todo el fabricante y el comerciante solicitan la
confianza del consumidor habituado a reconocer ciertos productos con
determinada marca, ya que dicho consumidor tiene la necesidad pronunciada de
la marca como forma de proteccion contra las mercancias que no son marcadas
correctamente o de las cuales por su presentacion conduce a engafarlo.®®

C. Fi ion de indicacién de pr dencia u origen

Esta funcion fue considerada hasta principios del siglo XX, por la doctrina
y la jurisprudencia como la funcién esencial y fundamental de las marcas, era
como un certificado de origen o procedencia, ya que indicaban el origen de la
mercancia fabricada o elaborada por determinada persona fisica o juridica.

En la actualidad se le ha restado importancia a dicha funcién, parte de la
doctrina italiana y alemana, principalmente, afirman que la marca distingue a los
productos o servicios de otros iguales o similares, pero en cuanto provienen de
una determinada empresa.®®

El Doctor Rangel Medina apunta: “Esta es la esencial finalidad de la
marca en su concepto clasico legal, ya que emplea principalmente la procedencia
del producto al probable comprador, la indicacién del lugar que notoriamente
conocido como productor de ciertos articulos, por ejemplo, SALTILLO para

amparar sarapes, o CELAYA para distinguir cajetas”.”

% Nava Negrete, Justo, op. cit., pp. 151, 152, 157 y 161,
Idem.
7 Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario..., pp. 173 y 176.
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La marca se origina histéricamente para identificar el origen de los
productos; es decir, la persona misma de fabricante o productor, o sea que
aparece fundamentalmente como un indicador de proveniencia.

Esta funcion de la marca como signo distintivo de la empresa que fabrica
los productos ha ido perdiendo importancia, debido a que existen miles de
productos diferenciados a través de marcas y muchas empresas por lo que
resultaria poco practico que el consumidor se memorizara los nombres de éstas.

Dicha funcion fue considerada en un tiempo como la nota predominante
de todo signo distintivo en virtud de la cual la marca lleva en si una referencia de la
empresa.

Actualmente esta funcion esta prohibida por la Ley de la Propiedad
Industrial, ya que no puede registrarse como marca, aquella que indique la
procedencia de los productos o servicios debido a que confunde al publico en
cuanto a su procedencia (articulo 90, fracciones X, XlI, LPI).

D. Funcién social o de garantia

Esta es una de las funciones mas utiles de la marca, tanto del punto de
vista individual como colectivo ya que es cierto que la marca al identificar el
producto permite que el cliente pueda percatarse de la calidad del articulo que
esta adquiriendo, al menos una vez que lo ha comprado; en tal virtud, la funcion
de la marca como una garantia de calidad constante es satisfecho por algunas
marcas por lo que es necesario que todas las marcas lo hagan. %°

El Doctor Rangel Medina considera a este principio como una garantia
para el consumidor y para el fabricante. Para el consumidor, porque esta
asegurado en cuanto a que se le da el producto que quiere comprar para el
fabricante, que encuentra asi un medio de distinguirse de sus competidores y de
afirmar el valor de sus productos.

** Alvarez Soberanis, Jaime, op. cit., pp. 57, 61-64.
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Esta funcién de garantia se basa en el uso y la experiencia, y no sobre la
Ley, la cual jamas obliga a un productor a mantener la calidad de sus productos.
Por lo general, el publico consumidor considera que los articulos estan protegidos
por la misma marca y tienen calidad semejante; en consecuencia, posee una
doble garantia, ya que justifica su proteccion social y desempeia una funcion
social, no solo del fabricante o comerciante sino también en beneficio del
consumidor.

E. Funcion de propaganda

0

Asimismo, sefala que: “Esta funcion atrae a la clientela por medio de la
marca que los identifica, la cual no se refiere al industrial o comerciante, sino al
producto mismo, que si es de buena calidad y merece la aceptaciéon de los
consumidores, sera nuevamente solicitado por su marca, la cual, de este modo y
por ese conducto se transforma en un valioso factor de difusién del articulo y
consecuentemente de atraccion y conservacion de la clientela.®

La funcién publicitaria de las marcas es fundamental en el proceso de
comercializacion y en la implementacién de la estrategia de maximizacion de
utilidades de las empresas.

El proceso de comercializacion se efectia a través de la publicidad de las
marcas de los productos, con el prop6sito de despertar el impulso de comprar en
las grandes empresas. Para alcanzar el objetivo se realizan promociones y
campafas en la radio, periddicos, television (actualmente en las paginas de
internet) por lo que dicha comercializacion se realiza a través de la publicidad que
se hace respecto a las marcas de los productos y servicios, pues éstas permiten
su identificacion.™

En la actualidad, es indudable la importancia que reviste la publicidad no
solo en su aspecto informativo, sino ademas persuasivo. La marca muy
frecuentemente tiende a convertirse en una verdadera obra de ingenio producto de
la publicidad.

% Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario..., ppP. 177y 178,
" Alvarez Soberanis, Jaime, op. cit., p. 65.
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La doctrina francesa, sostiene que la marca no so6lo desempeiia una
funcion juridica sino también econdmica, ya que constituye uno de los factores
esenciales de toda economia; asimismo, tiene una influencia importante en el
mercado, y cumple un papel importante (la marca por medio de la publicidad
adquiere una fuerza de atraccion sobre los consumidores y constituye a menudo el
elemento primordial de una empresa).”’

VI. CLASIFICACION DE LAS MARCAS

En la doctrina se han desarrollado diversos criterios para clasificar a las
marcas, entre las mas comunes se encuentran las siguientes: a) se ubica desde el
objeto que protege y se refiere a las marcas de productos y de servicios; b) en
funcién del sujeto se encuentran las marcas industriales, de comercio y de
agricultura; ¢} por su composicién se agrupan en marcas nominativas, figurativas,
tridimensionales y mixtas, y d) por el ambito en que se aplican, son marcas
nacionales e internacionales y extranjeras.

El Doctor Rangel Medina opina: “Existen diferentes criterios para
establecer la clasificacion de las marcas, las mas importantes son las que surgen
desde estas perspectivas:

Desde el punto de vista del objeto a distinguir, las marcas pueden ser:
marcas de productos y de servicios.

Las legislaciones anteriores sobre marcas establecieron que el objeto de
las marcas es el diferenciar un producto de otro, una mercancia de otra y sus
sindnimos: mercaderias, efectos, bienes, articulos, etcétera. Pero a partir de 1946,
en la Ley norteamericana (Lanham Act) se incluyen como objetos que se
identifican por medio de las marcas los servicios. En las legislaciones de 1975 y
en la actual Ley de Propiedad Industrial, se reconoci6 y reglamenté a los
productos (se aplican a las mercaderias) y los servicios (caracterizan cierto tipo de
servicios, ejemplo los de la tintoreria, floreria, etcétera).

7' Nava Negrete, Justo, op. cit., p. 159.
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Desde el punto de vista del titular de la marca estos signos distintivos
pueden ser: marcas industriales, marcas de comercio y marcas de agricultura".”?

En cuanto a las marcas industriales, sefiala el autor que originalmente los
artesanos pusieron sobre sus productos e! sello o marca que permitia sefalar la
procedencia de la fabricacion. Asi surgié, lo que se considera como marca
industrial o de fabrica, la cual consiste en el signo distintivo usado especialmente
por el industrial, productor o por su concesionario para distinguir los productos
salidos de la empresa o creados por el fabricante y para determinar el
establecimiento, fabrica o taller que los elabor6.”

En su evolucion historica, la proteccion a las marcas se destinaba solo a
quien las utilizara sobre los productos que fabricaba, es por eso que las leyes
antiguas se denominaban Leyes de fabrica o Leyes de marcas industriales.

Las marcas de comercio, en las Uuitimas décadas del siglo XiX,
protegieron a las marcas empleadas por los comerciantes,’® llamadas también
marcas comerciales o mercantiles, por ser la de aquel que recibiendo del
fabricante, el producto elaborado, lo vende a su vez al comprador; en
consecuencia, consiste en el simbolo, signo o contrasefia que emplea el
comerciante, expendedor o vendedor de articulos elaborados, sea cual fuese su
productor, para indicar no el origen de su fabricacion, sino para sefalar a los
consumidores el buen crédito del establecimiento comercial que despacha tales
mercancias,”®

Las marcas de agricultura son las de mas reciente uso, es ya frecuente
ver productos agricolas naturales como frutas y legumbres que directamente
ostentan marcas, asi como los que se presentan en latas, bolsas de plastico,

etcétera.’™

= Rangel Medina, David, Panorama del Derecho Mexicano..., pp. 62 y 63.
i Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario..., p. 246.

™ Rangel Medina, David, Panorama del Derecho Mexicano..., p. 63.

:’ Rangel Medina, David, 7rarado de Derecho Marcario..., p. 247.

® Rangel Medina, David, Panorama del Derecho Mexicano..., p. 63.
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De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, las
marcas por su composicion pueden ser: nominativas, innominadas, mixtas y
tridimensionales.

1. Marcas nominativas. Son las aquellas que permiten identificar un
producto y su origen mediante una palabra o conjunto de palabras. Su importancia
radica en que se debe distinguir fonéticamente, es decir, deberan ser lo
suficientemente distintivas para diferenciar los productos o servicios en el mercado
de aquellos de su misma especie o clase. Los nombres propios de las personas
fisicas pueden registrarse como marca, siempre que no se confundan con una
marca registrada o un nombre comercial publicado.

2. Marcas innominadas. Son figuras que cumplen con la funcién de una
marca. Este tipo de marca puede reconocerse visuaimente pero no fonéticamente.
Su peculiaridad consiste en ser simbolos, disefios, logotipos o cualquier elemento
figurativo que sea distintivo.

3. Marcas mixtas. Son marcas que combinan son elementos figurativos
que muestran a la marca como un solo elemento o como un conjunto distintivo.

4. Marcas tridimensionales. Son las marcas que protegen los envoltorios,
empaques, envases la forma o la presentacion de los productos en si mismos, si
estos resultan distintivos de otros de su misma especie o clase.”’

Continuando con la clasificacion de los tipos de marcas el Doctor Rangel
Medina menciona, atendiendo a la Ley conforme a la cual se otorga su proteccion
mediante el registro, las marcas registradas en México se dividen en tres clases:
nacionales, extranjeras e internacionales.

A) Marcas nacionales. Son las marcas registradas en México, de
conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial vigente, y las que se hayan
registrado durante la vigencia de las leyes anteriores.

B) Marcas extranjeras. Son aquellas que depositadas en otro u otros
paises, se registran en México al amparo de las disposiciones de la Convencion
de Unién de Paris y de las correspondientes de la legislacion nacional.

7 Gufa del Usuario, Signos distintivos, Direccién de Marcas. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
2001, pp. 9y 10.
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C) Marcas intermacionales. Son las que en virtud del acuerdo de la
Conferencia de Madrid de 14 de abril de 1891 y por haber sido depositadas en la
Oficina Internacional de Berna, quedaron registradas y protegidas en México y en
todas las naciones adheridas a dicho convenio, salvo el caso de que las
administraciones de dichos paises hubiesen denegado la proteccion haciendo uso
de la facuitad que les confiere al articulo 5° del convenio de Paris.”®

Vil. MARCAS REGISTRABLES Y NO REGISTRABLES

Podran registrarse como marca: (articulo 89, LPI)

1. Las denominaciones (marcas nominativas).

2. Figuras visibles (marcas innominadas).

3. Formas tridimensionales (marcas tridimensionales).

4. Nombres comerciales y denominaciones o razones sociales
(marcas nominativas).

5. Nombres propios de personas (marcas nominativas).

6. Cualquier combinacion de las anteriores (marcas mixtas).

De esta lista de elementos o signos que pueden constituir una marca se
derivan los diferentes tipos de marcas que la legislacion mexicana reconoce:
nominativas, innominadas, tridimensionales y mixtas.

La importancia de determinar qué tipo de marca se esta solicitando
deviene del hecho de que el articulo 113 de la LPI, en su fraccién Il exige al
solicitante que al solicitarse el regi.stro de una marca se indique si ésta es
nominativa, innominada, tridimensional o mixta; en consecuencia, el establecer
con precision el tipo de marca que se trata es importante a efecto de cumplir con
este requerimiento y también para realizar el examen y asi proceder a su registro,
dicho examen sera diferente para cada tipo de marca.

™ Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario..., pp. 253-255.
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El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ademas establece el
régimen administrativo de los signos distintivos existen también las siguientes
figuras de proteccion:

A) La Marca colectiva. Se puede registrar como marca colectiva
cualquier signo distintivo que las asociaciones o sociedades de productores,
fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidos,
soliciten para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros
respecto de los productos o servicios de terceros que no formen parte de esas
asocliaciones o sociedades.

B) El Nombre comercial. Es cualquier denominacién que sirve para
distinguir una empresa o establecimiento industria, comercial o de servicios,
dentro de la zona geografica donde se encuentra establecida su clientela efectiva.
Tanto el nombre comercial como el derecho a su uso exclusivo estaran protegidos
sin necesidad de registro, no obstante quien lo esté usando puede solicitar ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la publicacién del mismo en la Gaceta
respectiva, lo cual producira el efecto de establecer la presuncion de la buena fe
en la adopcién y uso del nombre comercial.

C) El Aviso comercial. Se pueden registrar como aviso comercial las
frases u oraciones que sirvan para anunciar al pablico productos o servicios,
establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, para
que el publico consumidor los distinga faciimente.”®

No seran registrables como marca: (articulo 90, LPI)

. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o
cambiantes, que se expresan de manera dinamica, aun cuando sean
visibles.

Las marcas para ser registradas segun nuestra legislacion deben ser
estaticas, esto es para dar mayor seguridad en la constitucion de derechos

7 Gufa del Usuario, Signos distintivos, Direccién de Marcas. Instituto Mexicano de la Propicdad Industrial,
2001, p, 11,
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marcarios y que los mismos se puedan identificar e incorporar en el registro de
manera precisa y estén sujetos a variaciones.

Esta fraccion impide el registro como marca de los hologramas,
independientemente del contenido de éstos, es decir, con la sola presentacion de
un holograma, se esta en presencia de la hipétesis senalada en esta fraccion.

En cuanto a las figuras tridimensionales que contengan algun tipo de
movimiento, su registro quedaria restringido Unicamente a la figura estatica.

1. Los nombres técnicos o de uso comun de los productos o servicios que
pretenden ampararse con la marca, asi como aquellas palabras que, en
el lenguaje coriente o en las précticas comerciales se hayan convertido
en la designacion usual o genérica de los mismos.

Se entiende como género al conjunto de cosas cuyos caracteres son
comunes; la clase, es el orden en el que se consideran comprendidas diferentes
cosas. Nombre, a su vez, es la palabra que aplicada a los objetos y a sus
cualidades sirve para designarlos y distinguirlos. Nombre genérico, por
consiguiente, es el que conviene a todas las personas o cosas idénticas o de una
misma clase.

Los nombres técnicos o de uso comun son los nombres con que un
articulo se conoce cominmente y que designa las cualidades y naturaleza del
mismo, por ejemplo el carbono, acetona, café, etcétera.

Recordemos que la principal caracteristica que deben tener una
denominacion, disefio o forma tridimensional para que puedan ser registradas
como marca es que sean distintivas (caracteristica esencial de la marca), ya que
se destinan a hacer inconfundible un producto o un servicio, respecto de los de su
misma especie o clase.

Hl. Las formas tridimensionales que sean del dominio publico o que se
hayan hecho de uso comun y aquellas que carezcan de originalidad
que las distinga facilmente, asi como la forma usual y corriente de los
productos o la impuesta por su naturaleza o funcién industrial,
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El término “dominio ptblico” es incompatible con el régimen de marcas.
Se entiende por dominio publico, el conocimiento generalizado de que una forma
tridimensional es usada habitualmente en los productos que se pretenden
distinguir con la marca.

En esta fraccion se contemplan dos supuestos diferentes a las formas
tridimensionales:

1. La ley se refiere a aquellas formas tridimensionales que, siendo en si
mismas susceptibles de identificar bienes o servicios, es decir, que pueden
desarrollar plenamente las funciones de una marca, en el caso concreto no lo
logran por ser de uso comun o de dominio publico y carecen de originalidad que
permita distinguirlas facimente.

2. Se contemplan a las formas tridimensionales que no son aptas, en
ningln caso, para realizar el papel de marca, como es la forma usual de los
productos.

IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que,
considerando el conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivas de
los productos o servicios que traten de protegerse como marca.
Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o
indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie,
calidad, cantidad, composicién, destino, valor, lugar de origen de los
productos o la época de produccién.

La razén fundamental de tal prohibicion es impedir el registro de marcas
que indiquen caracteristicas de los productos a distinguir.

No se debe otorgar el derecho al uso exclusivo de este tipo de términos a
nadie en particular porque son para describir un producto y por lo tanto cualquier
persona los puede utilizar, es decir, todos los productores, comerciantes, y
prestadores de servicios pueden utilizarlos para describir sus productos o
servicios. Algunos ejemplos de expresiones descriptivas que se utilizan en el



65

comercio de productos o servicios son. PURO DE GIRASOL para aceite
comestible, RAPIDO para gabon detergente.

Es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos
para promocionar o presentar los productos o servicios, por lo que no es posible
restringir su uso en detrimento de todos, otorgandole a una sola persona el
derecho a impedir que los demas lo usen.

Para apreciar si una marca es descriptiva se debe apreciar su conjunto y
no sus elementos aislados.

V. Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén
combinados ¢ acompanados de elementos tales como signos, disefios
o denominaciones, que les den un caracter distintivo.

Se prohiben los registros de una sola letra y numeros aislados (digitos)
del 1 al 9 incluyendo la expresion siempre que esté desprovista de cualquier
disefio o forma especial de representarios.

Aungque no lo contempla esta fraccion, conforme a lo dispuesto por el
articulo 89 de la Ley de la materia, los signos de puntuacion, asi como los signos
aritmeéticos, aislados seran objetables, sin que sea esta fraccion el fundamento de
dicha objecion, sino que se objetaran por no ser suficientemente distintivos.

Para efectos de esta fracciéon, se prohibe el registro de colores aislados
representados en un plano, desprovistos de cualquier signo, disefio, denominacion
o forma especial de representarlos; por tanto, si seran registrables cuando vengan
acompafados de algun otro elemento.

VI. La traduccién a otros idiormnas, la variacién ortogréfica caprichosa o la
construccioén artificial de palabras no registrables.

En la interpretacion de esta fraccion, palabras no registrables son
aquellas que incurren en cualquiera de las prohibiciones establecidas por la Ley
de la Propiedad Industrial.

Existen dos elementos que deben ser valorados en la aplicacion de este
impedimento. El primero, e! idioma de que se trate y el grado de familiaridad que
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los consumidores tienen con el mismo, y el segundo, el tipo de consumidores a
que habran de dirigirse los productos y servicios correspondientes.

Respecto de las expresiones “variacion ortografica caprichosa” y
“construccion artificial”, se trata de férmulas muy amplias que pretenden
comprender cualquier tipo de alteracion o modificacion que pudiera burlar una
hipotesis de negativa de registro.

Estaremos frente a una variacion ortografica caprichosa cuando las
palabras estén escritas indebidamente de acuerdo a las reglas ortograficas del
idioma espafiol.

En este sentido, bajo !a connotacion de construccion artificial se
comprende cualquier término arbitrario que pueda seguir siendo asociado con las
palabras existentes.

Vil. Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacién, escudos, banderas o
emblemas de cualquier pals, Estado, municipio, o divisiones politicas
equivalentes, asi como las denominaciones, siglas, simbolos o
emblemas de organizaciones interacionales, gubemamentales, no
gubemamentales, o de cualquier otra organizacién reconocida
oficialmente, asi como la designacién verbal de los mismos.

La razén por la que simbolos y designaciones como los listados en el
precepto anterior no puedan ser empleados y registrados como marcas, obedece
al hecho de que se trata de signos distintivos que se verian demeritados en la
imagen que representan, normalmente ligada a intereses oficiales y hasta patrios,
independientemente de que su utilizacion podria repercutir en que el consumidor
optara por un producto, en perjuicio de sus equivalentes, por el hecho de que
apareciera garantizado por un simbolo oficial.

Asimismo, esta prohibicién abarca los emblemas o escudos de cualquier
corporacion, agrupamiento o institucion que sean dependientes del gobierno del
pais.



67

Sera registrable como marca los colores de una bandera siempre que
cuente con otro elemento que lo haga distintivo.

En el caso de las denominaciones, siglas, simbolos o emblemas de
organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de
cualquier otra organizacion reconocida oficialmente, asi como la designacion
verbal de los mismos, sélo se negara el registro si se usan exactamente dichas
siglas o simbolos tal y como son usados por el legitimo titular de las mismas.

En los casos que establece esta fraccion, si se podra salvar el
impedimento si se cuenta con el consentimiento del titular de dicha marca.

Vill. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y
garantia adoptados por un estado, sin la autorizacién de la autoridad
competente, o monedas, Dbilletes de banco, monedas
conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o
extranjero.

Esta prohibicion comprende a las monedas, billetes o medios de pago que
se encuentren vigentes o en circulacion en nuestro pais o en el extranjero y no a
aquellos que ya dejaron de estar en uso, y se trata de monedas o billetes emitidos
por la casa de moneda de cada pais.

Por medio oficial de pago, debemos entender no sélo a las monedas y
billetes, sino a otros documentos reconocidos como medios de pago, por ejemplo,
los titulos de crédito.

En los casos que establece esta fraccion, se exceptuaran si se cuenta con
el consentimiento del titular del signo distintivo.

IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representacién gréfica
de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en
exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos,
reconocidos oficialmente.
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La prohibicion en relacion a las condecoraciones, medallas u otros
premios, comprende dos aspectos:

1. Marcas que reproduzcan o imiten el nombre de la condecoracion,
medalla o premio.

2. Marcas que reproduzcan o imiten la representacion grafica de la
condecoracion, medalla o premio.

Se entiende por reconocimiento oficial: a) el otorgado por el gobierno
Federal o por cualquier entidad oficial ya sea estatal o municipal, de nuestro pais o
del extranjero; b) los otorgados en eventos avalados por el sector publico, y ¢)
todos aquellos que cuenten con un reconocimiento publico.

En esta fraccion no procede el registro ni siquiera con la autorizacién del
titular, atendiendo a! sentido estricto de la norma, pues con ella se trata de dar
seguridad a este tipo de condecoraciones y premios y de proteger al publico
consumidor para que no sufra el engafo de creer que un deteminado producto o
servicio fue merecedor de un reconocimiento cuando en realidad no lo es.

X. Las denominaciones geogréficas, propias o comunes, y los mapas, asi
como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen Ila
procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusiéon o
error en cuanto a su procedencia.

Por denominacién geografica se entiende el nombre de los continentes,
paises, regiones, estados, ciudades, localidades, rios, montafas, etcétera.

La prohibicion seialada por ia citada fraccién se refiere exclusivamente a
los casos en los que la indicacion de procedencia sea falsa © pueda originar
confusién o error,

En los demas casos, las denominaciones geograficas no estan en si
mismas prohibidas. ’
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Xl. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por
la fabricacion de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los
nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e
inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario.

Esta fraccion prohibe el registro como marca de la denominacion de una
poblacién o lugar que se caracteriza por la produccion de ciertos productos y la
marca pretende amparar precisamente éstos; ejemplo la marca Celaya para
cajetas.

E! fundamento de la prohibicién es que todos los productores de ese
lugar, tienen derecho a indicar que su producto es de ahi, sin que dicha indicacion
pueda ser monopolizada por ninguno de ellos.

Se establece como excepcion cuando el lugar es de propiedad particular,
especial e inconfundible, y el solicitante de la marca cuenta con el consentimiento
del propietario de dicho lugar.

Ahora, hay ocasiones en que no es facil determinar si un lugar en especial
se caracteriza por la fabricacion de ciertos productos, por 1o que si no existen
elementos suficientes para lo anterior, |la marca debera otorgarse.

Xll. Los nombres, seuddénimos, firmas y retratos de personas, sin
consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden,
del cényuge, parientes consanguineos en linea recta y por adopcioén,
y colaterales, ambos hasta el cuarto grado.

En este supuesto, se fundamenta la tutela de los derechos morales de la
persona con respecto a su nombre y a su propia imagen.

Por lo que, se rechazaran las solicitudes que pretendan el registro de un
nombre propio (entendiéndose como tal aquél en que se utilicen por lo menos el
nombre de pila y el primer apellido), que sea presentado por una persona que no
lleva ese nombre.
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Tampoco sera registrable un nombre propio que sea conocido y famoso.

Del mismo modo no procedera e! registro de fotografias o retratos de
personas solicitados por un tercero.

Existe una excepcion en cuanto a la prohibicion consistente en la
posibilidad del registro de los nombres, seudonimos, firmas y retratos de personas,
cuando se tenga el consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su
orden, del conyuge, parientes consanguineos en linea recta y por adopcion, y
colaterales, ambos hasta el cuarto grado (de acuerdo a lo establecido en la
legislacién civil).

Xlll. Los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como los titulos de
publicaciones y difusiones periédicas, los personajes ficticios o
simbélicos, los personajes humanos de caracterizacion, los nombres
artisticos y las denominaciones de grupos artisticos, a menos que el
titular del derecho comrespondiente lo autorice expresamente.

La prohibicién citada constituye una disposicién en la que se puede
apreciar la "proteccién acumulada”, es decir, que cierta denominacién, forma o
disefio, puede ser protegido de forma concurrente por figuras de la propiedad
industrial e intelectual.

Para la aplicacion de esta fraccion es necesario tomar en consideraciéon
las disposiciones en materia de derechos de autor para verificar algunas
cuestiones como, por ejemplo, que estén vigentes los derechos conforme a la Ley
Federal del Derecho de Autor.

Al igual que en la fraccion anterior, el impedimento se puede salvar con la
autorizacion por parte del titular del derecho correspondiente, respecto a las
personas que podran dar esa autorizacion en caso de que el titular hubiera
fallecido.

Por “obras intelectuales o artisticas” debemos entender los derechos de
autor a que se refiere la Ley Federal del Derecho de Autor, en su articulo 13
enumera las siguientes ramas: a) literaria; b) musical, con o sin letra; c) dramatica;
Ad) danza, e) pictérica o de dibujo, etcétera.
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Atendiendo a lo dispuesto por esta fraccion es importante resaltar que no
se registrara como marca el contenido o parte del contenido de una obra

intelectual o artistica.

XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles
de enganiar al publico o inducir a error, entendiéndose por tales las
que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza,
componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda

amparar.

En esta fraccion se prohibe el registro de marcas que puedan inducir al
publico a error sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o
servicios que pretendan amparar, ya que la marca no cumple con su funcién, en
lugar de ser un medio para atraer a los consumidores y formar una clientela, se
convierte en un instrumento de fraude y engafio para el publico consumidor. Es
por eso que la prohibicion del registro en el caso de marcas engafosas debe
basarse en datos objetivos que resulten del propio signo distintivo y no la idea de
aprovecharse del pablico consumidor, por medio de engafios en sus productos.

Esta fraccion contempla que la posibilidad del engafio se de no sélo con
las denominaciones, sino también con figuras y formas tridimensionales.

Dentro de esta misma fraccion se encuentra el impedimento para registrar
como marca las denominaciones geograficas, propias 0 comunes, y los mapas,
asi como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de
los productos o servicios y puedan originar confusién o error en cuanto a su
procedencia.

Por lo que, no basta con la posibilidad de que una marca pueda ser
utiizada de modo engafioso, sino que hace falta que el engafio resulte
directamente de la marca en relacion con los productos.
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XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o
semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente
conocida en México, para ser aplicada a cualquier producto o

servicio.

Este supuesto protege los intereses del titular de la marca en cuestion, asi
como al publico consumidor y es una excepcion a los principios de territorialidad y
especialidad ya que, para el caso de marcas notorias, la ley extiende la
imposibilidad de registro a cualquier producto o servicio, lo cual es una condicion
de privilegio.

La determinacion de notoriedad de una marca compete al Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, como a las decisiones de los tribunales.

XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion a
otra en tramite de registro presentada con antenoridad o a una
registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o
servicios. Sin embargo, si podra registrarse una marca que sea
idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo
titular, para aplicaria a productos o servicios similares.

Esta fraccion se refiere al caso de que al estudiarse la solicitud se
encuentre que ya existe una marca registrada o en tramite, idéntica o semejante
en grado de confusion, la cual se veria afectada, si le otorgaran el registro.

Asl pues, son dos los supuestos que impiden otorgar una marca:

1. Que exista una marca registrada y vigente.
2. Que exista un expediente de marca con fecha de presentacién o la
fecha legal anterior a la que se pretende registrar.

XVIl. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusién, a
un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento
industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la
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elaboracion o venta de los productos o la prestacién de los servicios
que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre
comercial haya sido usado con anterionidad a la fecha de
presentacién de la solicitud del registro de la marca o la de uso
declarado de la misma. Lo anterior no seréd aplicable cuando la
solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no
existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Qon relacién a esta fraccion hay que sefnatar que se aplican los criterios
establecidos para el supuesto anterior, ademas de que hay que destacar que para
que un nombre comercial impida el registro de una marca no es necesario que
éste haya sido publicado, pues el derecho exclusivo al nombre comercial surge
por el sélo hecho de su uso ya que no se encuentra protegido por un registro, o
por la publicacién, basta que se tenga conocimiento de su existencia para que
pueda ser citado como impedimento al registro de una marca.%®

Viil. CONCEPTO DE REGISTRO DE MARCA

E!l Doctor Rangel Medina refiere que: “El sistema mexicano de la
protecciéon a la propiedad industrial, en materia de marcas, el derecho de uso
exclusivo de la marca en la Republica Mexicana se obtiene mediante su registro,
razén por la cual el industrial, comerciante o prestador de servicios quiere gozar
de ese derecho de uso exclusivo",®' por 1o que dicho registro se solicitara ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual se registrara en relacion con
los productos o servicios determinados por la clasificacion oficial que establece el
Reglamento de la presente Ley en su articulo 59 y asi el solicitante sera el titular
de ese derecho exclusivo de la marca, su registro tendra una vigencia de diez
afos, contados a partir de la fecha de presentacion o legal de la solicitud y podra
renovarse por los mismos periodos (articulo 95, LPI).

% jalife Daher, Mauricio, op. cit., pp. 129-131.
*! Rangel Medina, Panorama del derecho mexicano..., p. 64,
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Con dicho registro el Estado le otorga al titular de la marca el derecho de
uso exclusivo en la Republica Mexicana tal y como fue registrada (articulo 128,
LPI).

Aunque no es obligatorio el registro para comercializar productos ni
prestar servicios y los derechos sobre la marca se inician con su uso, si es
recomendable, ya que con el registro y el derecho a su uso exclusivo que éste le
otorga, se puede evitar la copia o imitacion y el aprovechamiento de su reputacién
comercial, asf como ejercer las acciones legales oportunas contra quien realice un
uso no autorizado por el titular del registro. También es conveniente cuanto se
desee proteger la misma marca en el extranjero.

La ostentacion de la leyenda “marca registrada”, las siglas "M.R.” o el
simbolo ®, sélo podra realizarse en el caso de los productos o servicios para los
que la marca se encuentre registrada® (articulo 131, LPI).

2 Guia det Usuario, Signos Distintos, Direccién de Marcas. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
2001, p. 12, .
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CAPITULO TERCERO
LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

I. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA LEY
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Doctor Rangel Medina en su libro Tratado de Derecho Marcario refiere
que: “La Exposicion de Motivos de la Ley de la Propiedad Industrial se inicia asi:
La ley que se expide tiene apoyo constitucional en los articulos 28 y 89, fraccion
XV, que se refieren a las facultades de la Federacién para legislar sobre privilegios
industriales de invencion y de mejoras y asimismo, tiene fundamento en el articulo
73, fraccién X, que faculta al Congreso Federal para legislar sobre el comercio”.®*

Por cuanto hace a su libro Panorama del Derecho Mexicano refiere: “El
articulo 28 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos del § de

febrero de 1917 establecia:

Articulo 28. En los Estados Unidos Mexicanos no habra monopolios ni
estancos de ninguna clase; ni exenciéon de impuestos, ni prohibiciones a titulo de
proteccién a la industria; exceptuandose unicamente los relativos a... los
privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la
reproduccién de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se

otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora”.%*

El actual articulo 28 de nuestra Carta Magna establece:

Articulo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los
monopolios, las précticas monopdlicas, los estancos y las exenciones de
impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento
se dard a las prohibiciones a titulo de proteccién a la industria.

** Rangel Medina, David, 7ratado de Derecho Marcario..., p. 131,
* Rangel Medina, David, Panorama del Derecho Mexicano..., p. 3.




76

En consecuencia, la ley castigarda severamente, y las autoridades
perseguiran con eficacia, toda concentraciéon o acaparamiento en una o pocas
manos de articulos de consumo necesario y que tenga por objeto, el alza de los
precios; todo acuerdo, procedimiento o combinacién de Jos productores,
industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera
hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre si y obligar a los
consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya
una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y
con perjuicio del pablico en general o de alguna clase social.

Las leyes fijaran bases para que se sefialen precios maximos a los
articulos materiales o productos que se consideren necesarios para la economia
nacional o el consumo popular, aslI como para imponer modalidades a la
organizacion de la distribucion de esos articulos materias o productos, a fin de
evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el
abasto asi como el alza de precios. La Ley protegerd a los consumidores y
propiciara su organizacién para el mejor cuidado de sus intereses... tampoco
constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en
las siguientes areas estratégicas: ...los privilegios que por determinado tiempo se
concedan a los autores y artistas para la produccién de sus obras y los que para el
uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de

alguna mejora.

En tal virtud, el citado articulo 28 de la Constituciéon Politica de los
Estados Unidos Mexicanos de 1917 y el vigente, en esencia no ha sido
modificado, ya que en dicho contenido el inventor (en su caso) sigue teniendo el
uso exclusivo de su creacion solo el puede explotarlo, por un tiempo determinado.

El articulo 89, fraccién XV, de la Constitucion Politica Mexicana dispone:
Articulo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las
siguientes:
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XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado con arreglo a la
Ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de
algun ramo de la industria.

Actualmente el articulo 73, en sus fracciones X y XXIX-F del mismo
ordenamiento establece:
Articulo 73. El congreso tiene facultad:

X. Para legislar en toda la Republica sobre hidrocarburos, mineria,
f industria cinematografica, comercio, juegos con apuestas y sortero,
intermediacién y servicios financieros, energia eléctrica y nuclear, y

para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del articulo 123.

XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promocién de la inversién
mexicana, la regulacién de la inversion extranjera, la
transferencia de tecnologlia y la generacion, difusién y aplicacién
de los conocimientos cientificos y tecnolégicos que requiere el
desarrollo nacional.

En tal virtud, de acuerdo con el Doctor Rangel Medina, los articulos antes
seflalados son el fundamento legal de la legislacion de derechos de autor, asl
como de la propiedad industrial, y leyes reglamentarias del articulo 28
Constitucional.

Il. OBJETO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El articulo 2° de la Ley de la Propiedad Industrial dispone: Esta Ley tiene
por objeto:

I. Establecer las bases para que en las actividades industriales y
comerciales del pais, tenga lugar un sistema permanente o de
perfeccionamiento de sus procesos y productos.
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Jalife Daher en su libro Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial
explica que, en esta fraccion el legislador hizo una declaracién amplia ya que la
propiedad industrial se encuentra relacionada con el funcionamiento del sistema
econémico y de su regulacion depende en gran parte, el desarrollo de las
vertientes industriales y comerciales del pais.®®

Il. Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicacion industrial, las
mejoras técnicas y la difusion de conocimientos tecnolégicos dentro de
los sectores productivos.

La fraccion en mencion es de gran importancia, ya que por muchos afos
en nuestro pais fue ineficaz el desarrollo y 1a proteccion de la actividad inventiva
industrial; en tal virtud, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cumple un
papel fundamental en cuanto a la base normativa que estimula dicha creatividad
mediante una retribucién real de explotacion en favor de los inventores.

ll. Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y
servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de
los consumidores.

En la medida que este ordenamiento brinde una adecuada proteccién a
los titulares de creaciones de aplicacion industrial, por ejemplo, que los titulares de
marcas produzcan sus mercancias de mejor calidad, con lo cual se lograra una
mayor aceptacion del piblico consumidor, que éste de alguna manera también se
encontrara protegido al obtener un producto debidamente registrado.

V. Favorecer la creatividad para el diseiio y la presentacién de productos
nuevos y utiles.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ayudar4 a los productores
cuando se encuentren creando diseiios, productos novedosos y Utiles, que
favorecen al piblico consumidor, ademas, es importante que las empresas

* Jalife Daher, Mauricio, op. cit., p. 7.
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mexicanas realicen un esfuerzo profundo para desarrollar diversos avances en sus
industrias y comercios asi competir con los mercados internacionales.

V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulacién y otorgamiento
de patentes de invencion; registros de modelos de utilidad, diseiios
industriales, marcas y avisos comerciales; publicacién de nombres
comerciales; declaracion de proteccién de denominaciones de origen,
y regulacion de secretos industriales.

En esta fraccion, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial protegera
juridicamente a las instituciones que integran la propiedad industrial, de acuerdo
con Jalife Daher al decir que: “La palabra proteger tiene alcances amplios, porque
se refiere a la constitucién del derecho sobre el objeto de tutela y a ia defensa
misma del derecho como parte del objeto general”.®

Vi. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que
constituya competencia desleal relacionada con la misma y establecer
las sanciones y penas respecto de ellos.

El autor antes mencionado opina que esta fraccion contiene uno de los
propositos mas importantes de cualquier ordenamiento de la propiedad industrial,
que es la prevencion, y en su caso, la sancién de los actos de competencia
desleal a lo que se haran acreedores los infractores.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha fortalecido su autoridad
y vigilancia mediante su participacion en la Comisién Intersecretarial para la
Proteccion, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual,
creada en 1993, con el objetivo de unir la fuerza, atribuciones y conocimientos de
diversas autoridades gubernamentales, a fin de que conjuntamente enfrenten y
combatan la reproduccion y comercializacién de mercancias falsificadas, actuando
cada una de estas autoridades Gnicamente en la esfera de su competencia. En
esta Comision participan las Secretarias de Gobernacion, Hacienda y Crédito

*e Ibidem, p. 9.
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Educaciéon Publica, Salud,®” asi como la Procuraduria General de la Republica,
autoridad competente que inicia ia averiguacion previa en los de delitos relativos a
las patentes, marcas y derechos de autor a través de la Fiscalia Especial en
Materia de Derechos de Propiedad Intelectual e industrial (FEDPII), con el apoyo

de las autoridades estatales y municipales.
Por o que hace a las infracciones en materia de propiedad industrial, la

autoridad competente para conocerlas es el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial.
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial fue publicado en el
Diario Oficial de la Federacién del 23 de noviembre de 1994, y tiene por objeto
reglamentar a la Ley de la Propiedad Industrial aplicar e interpretar, para los
efectos administrativos, los cuales corresponden al Instituto Mexicano de la
Propiedad industrial (articulo 1°, RLPI).

H1. INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL (IMPI)

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial estd a cargo de la
aplicacién administrativa de las leyes vigentes en México sobre propiedad

industrial.

Naturaleza juridica

La creaciéon del Instituto Mexicano de la Propiedad iIndustrial, fue
anunciada y convertida en realidad juridica por ia Ley de 1a Propiedad Industrial
desde su promulgacion (entonces llamada Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Industrial), aungue su creacién quedd pendiente, por diversas razones

56 Ibidem, p. 9.
5 Ibidem, p. 11,



81

de indole material y legal, hasta el 10 de diciembre de 1993, fecha en que
aparecid publicado en el Diario Oficial de la Federacién el decreto de su creacion.

Sobre la creacién del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, debe
decirse que se tratdé de un evento verdaderamente trascendente para esta
disciplina. Muchos afos hubieron de pasar para que la propiedad industrial
ocupara un lugar digno en el organigrama oficial de nuestro pais, ya que durante
mucho tiempo las dependencias encargadas de administrar 1a ley correspondiente,
designada en diversas épocas como la Direccion General de Invenciones y
Marcas, o como la Direccion General de Desarrollo Tecnolégico, o nombres que
combinaban estas designaciones, eran unidades administrativas que carecian de
los medios mas elementales para la prestacion de un adecuado servicio, en una
materia que revestia, reviste y seguira representando un interés fundamental del
desarrollo industrial y econémico de nuestro pals.®®

Con la entrada en vigor de la Ley de la Propiedad Industrial de 1994 las
funciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial fueron transformadas
radicalmente, ya que dejé de ser un organismo de apoyo técnico, se constituyé en
la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, en organismo
descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio, el articulo 6° de la
Ley de la Propiedad Industrial, dispone las facultades del Instituto Mexicano de la
Propiedad industrial, las cuales son:

I. Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial (actualmente Secretaria de Economia),
asi como las diversas instituciones publicas y privadas, nacionales
extranjeras e intemacionales, que tengan por objeto el fomento y
proteccion de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de
tecnologia, el estudio y promocién del desarrollo tecnolbgico, la
innovacién, la diferenciacién de productos, asi como proporcionar la
informacién y la cooperacién técnica que le sea requerida por las

** Jalife Daher, Mauricio, op. cit., p. 6.
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1.
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.

vi.

=

autoridades competentes, conforme a las normas y politicas
establecidas al efecto.

Propiciar la participacion del sector industrial en el desarrollo y
aplicacion de tecnolbdgicas que incrementen la calidad, competitividad
y productividad del mismo, asi como realizar investigaciones sobre el
avance y aplicacién de la tecnologia industrial nacional e intemacional
y su incidencia en el cumplimiento de tales objetivos, y proponer
politicas para fomentar su desarrollo.

Tramitar y, en su caso otorgar patentes de invencion, y registros de
modelos de utilidad, disefios industriales, marcas, y avisos
comerciales, emitir declaratorias de proteccion denominaciones de
origen, autorizar el uso de las mismas; las publicacién de nombres
comerciales, asi como Ila inscripcibn de sus renovaciones,
transmisiones o licencias de uso y explotacion, y las demas que le
otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y
conservacion de los derechos de propiedad industrial.

Substanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y
cancelacién de los derechos de propiedad industrial, formular las
resoluciones y emilir las declaraciones administrativas
correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y,
en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la
aplicacién de la misma.

Realizar las investigaciones de presuntas infracciones
administrativas; ordenar y practicar visitas de inspeccién; requerir
informacién y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales
para prevenir o hacer cesar la violacién a los derechos de
propiedad industrial; oir en su defensa a los presuntos infractores, e
imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia
de propiedad industrial.

Designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley, emitir los
dictamenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o



por el Ministerio Pablico Federal; efectuar las diligencias y recabar
las pruebas que sean necesarias para la emision de dichos
dictamenes.

Vil. Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y
poner a disposicién de la autoridad competente los bienes que se
hubieren asegurado.

VIIl. Substanciar y resolver los recursos administrativos previstos en
esta Ley, que se interpongan contra las resoluciones que emita,
relativas a los actos de aplicacion de la misma, de su reglamento y
deméas disposiciones en la materia.

IX. Fungir como arbitro en la resolucién de controversias relacionadas
con el pago de los darios y perjuicios derivados de la violacién a los
derechos de propiedad industrial que tutela esta Ley, cuando los
involucrados lo designen expresamente como tal, de conformidad
con las disposiciones contenidas en el Titulo Cuarto del Libro
Quinto del Cédigo de Comercio.

X. Efectuar la publicacién legal, a través de la Gaceta, asi como
difundir la informacién derivada de las patentes, registros,
autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras
referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere
esta Ley.

XiI.

==

Difundir, asesorar y dar servicio al publico en materia de propiedad
industnal.

Xll. Promover la creacién de invenciones de aplicacién industrial,
apoyar su desarrollo y explotacién en la industria y el comercio, e
impulsar la transferencia de tecnologia mediante:

a) La divulgacion de acervos documentales sobre invenciones
publicadas en el pais o en el extranjero y la asesoria sobre su
consulta y aprovechamiento.
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Xii.

XiIV.

XV.

b) La elaboracién, actualizacion y difusién de directorios de
personas fisicas y morales dedicadas a la generacién de
invenciones y actividades de investigacion tecnolégica.

c) La realizaciéon de concursos, certamenes o exposiciones y el
otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la
actividad inventiva y la creatividad en el disefio y la
presentacion de productos.

d) La asesoria a empresas o a intermediarios financieros para
emprender o financiar la construccién de prototipos y para el
desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones.

e) La difusion entre las personas, grupos, asociaciones o
instituciones de investigacion, ensefianza superior o de
asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las
disposiciones de esta Ley, que faciliten sus actlividades en la
generacién de invenciones y en su desarmrollo industrial y
comercial subsecuente.

f) La celebraciéon de convenios de cooperacién, coordinacion y
concertacién, con los gobiemnos de las entidades federativas,
asi como con instituciones publicas o privadas, nacionales o
extranjeras, para promover y fomentar las invenciones y
creaciones de aplicacioén industrial y comercial.

Participar en los programas de otorgamiento de estimulos y
apoyos para la proteccion de Ila propiedad industnial, tendientes a
ia generacién, desarrollo y aplicacion de tecnologia mexicana en
la actividad econémica, asi como para mejorar sus niveles de
productividad y competitividad.

Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones
publicadas en el pais y en el extranjero.

Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los
distintos sectores de la industria y la tecnologia.



XVI. Promover la cooperacion intemacional mediante el intercambio de
experiencias administrativas y juridicas con instituciones
encargadas del registro y proteccion legal de la propiedad
industrial en otros paises, incluyendo entre otras: la capacitacién
y el entrenamiento profesional de personal, la transferencia de
metodologias de trabajo y organizacién, el intercambio de
publicaciones y la actualizacién de acervos documentales y bases
de datos en materia de propiedad industrial.

v XVII. Realizar estudios sobre la situacién de la propiedad industrial en
el ambito internacional y participar en las reuniones o foros
intemacionales relacionados con esta matenia.

XVill. Actuar como o6rgano de consulta en matena de propiedad
industrial de las distintas dependencias y entidades de la
administracion publica federal, asi como asesorar a instituciones
sociales y privadas.

XIX. Participar en la formacioén de recursos humanos especializados en
las diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la
formulacién y efecucion de programas y cursos de capacitacion,
enseflanza y especializacién de personal profesional, técnico y
auxiliar.

XX. Formular y ejecutar su programa institucional de operacién.

XXl. Participar, en coordinacién con las unidades competentes de la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, en Ilas
negociaciones que cbnespondan al ambito de sus atnbuciones.

XXI. Prestar los demas servicios y realizar las actividades necesarnias
para el debido cumplimiento de sus facultades conforme a esta
Ley y a las demas disposiciones legales aplicables.

En dichas fracciones el legislador formulé diversas atribuciones de
manera general al Instituto Mexicano de ia Propiedad Industrial, que consisten
basicamente en ja organizacion que éste debe llevar a cabo con los estados
involucrados con las diversas gestiones que se realicen en las oficinas de
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marcas y patentes, por lo que debe tener una adecuada y eficiente estructura
con los procedimientos de las instituciones reglamentadas en la ley de la
materia y con el compromiso de desarrollar las referidas cuestiones.

Los 6rganos de administracion del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial son: a) una Junta de Gobierno y b) un Director General, los cuales
tienen diversas facultades establecidas en la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales y en el ordenamiento legal de su creacion (articulo 7°, LPI).

El articulo 7°-bis, establece que la Junta de Gobiemo se integra por 10
representantes:

a) El Secretaric de Comercio y Fomento Industrial (ahora
Secretario de Economia).

b) Un representante designado por el Secretario de Comercio y
Fomento Industrial (ahora Secretario de Economia).

¢) Dos representantes designados por la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico.

d) Sendos representantes de las Secretarias de Relaciones
Exteriores, Agricultura y Recursos Hidréaulicos, Educacién
Publica y Salud, asi como del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologia y del Centro Nacional de Metrologia.

IV. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA
ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL (IMPI)

1. Solicitud del servicio de basqueda de anterioridades

En la practica cominmente se solicita al Departamento de Recepcion y
Control de Documentos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el
servicio de busqueda de anterioridades, el cual sirve para saber si la marca que
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se desea registrar, se encuentra registrada o no, y debera anexarse el pago de
la tarifa correspondiente.

La gula del usuario de signos distintivos expedida por el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial especifica los datos que debe contener
dicha solicitud, como el nombre del solicitante, domicilio, teléfono, signo
distintivo para el que se solicita la busqueda, sefalar el tipo de marca, indicar
su clase de acuerdo con la clasificacion oficial de los productos o servicios
sefalados en el articulo §9, del Reglamento de la Ley de la Propiedad
industrial y por uitimo fecha y firma del solicitante.

En su oportunidad el instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, le
entregara al peticionario la busqueda de anterioridades, la cual consta de
diversos registros y expedientes en tramite de marcas de acuerdo con la clase
que solicitd; aunque dicha informacién no constituye una posibilidad favorable
de registro o publicacion, ya que las solicitudes correspondientes se sujetaran a
los lineamientos que sefala la Ley de la Propiedad Industrial y su
Reglamento.®®

En tal virtud, esta busqueda tiene sus pros y contras, porque el
solicitante que no conoce el procedimiento de la propiedad industrial se puede
confiar que el signo distintivo ya esta registrado, por lo que optara, en su caso,
a registrar otra marca, pero los especialistas en la materia revisaran en los
departamentos de marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad industrial,
entre ellos el Departamento de consulta, cada una de las anterioridades
sefaladas en la busqueda solicitada, y si en alguna de las consultadas se
encuentra caduca o no esta conforme a derecho, de acuerdo con lo sefialado
en la Ley de la Propiedad Industrial, el interesado podra solicitarla y a juicio del
Instituto Mexicano de 1a Propiedad Industrial podra o no otorgarsela.

*? Guia del Usuario, Signos Distintivos, Direccién de Marcas. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
2001, pp. 12y 13,
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Asi el solicitante de dicha solicitud se ahorrara el pagar una cantidad
mayor si solicita una marca “ya registrada”, la cual no se le otorgara, ya que el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al contestar dicha solicitud, por
oficio le indicara que su solicitud de marca cuenta con varias anterioridades o
sea registros y expedientes de la marca solicitada y por lo tanto se le negara
dicha marca solicitada a registro.

A lo anterior Nava Negrete senala: “Antes de presentar la solicitud de
registro de una marca resulta aconsejable efectuar una investigacion de
anterioridades”.%°

Por otra parte, la guia antes mencionada dispone también de fondos
documentales relativos a marcas tramitadas en otros paises, principalmente en
Canada y los Estados Unidos. Esta informacion puede consultarse en el
Departamento de Busquedas, Fondos Documentales y Microfilms.®*

2. Presentacioén de la solicitud

De acuerdo con /a guia del usuarnio de signos distintivos expedida por el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, refiere que la solicitud de marca
debera presentarse ante el Instituto o en las Delegaciones o Subdelegaciones
Federales de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (ahora Secretaria de
Economia) la solicitud mediante el formulario oficial, escrito preferentemente a
maquina y redactado en idioma espaiiol, en original y tres copias cada una
firmada, observando las instrucciones de llenado que aparecen en el propio
formulario e indicando los siguientes datos:

A. Tipo de solicitud

a) Registro de marca, o

b) Registro de marca colectiva, o

¢) Registro de aviso comercial, 0

d) Publicaciéon de nombre comercial.

% Nava Negrete, Justo, op. cit., p. 505.
%! Guia del Usuario, Signos Distintivos..., p. 14.
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B. Datos del (los) solicitante (s) (articulos 113, de la Ley de la
Propiedad Industrial, 5° y 56, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial)

a) Nombre del o los solicitantes (persona(s) fisica(s) o moral (es). Si se
trata de marca colectiva hay que sefalar el nombre de la
asociacion.

b) Nacionalidad del o de los solicitantes.

¢} Domicilio del primer solicitante (calle, numero, colonia y cédigo

' postal, poblacién, estado, pais, actuaimente teléfono, fax y correo
electronico), ya que si son varios los solicitantes y no actuan por
medio de un apoderado, ese domicilio es el que se utilizara para
las notificaciones.

Si el solicitante es una persona moral debera presentar el original o copia
certificada del acta constitutiva.

Cuando la solicitud la presentan dos o mas personas, o se trata de
solicitud de marca colectiva deberan presentarse las reglas sobre uso de marca,
licencia y transmision de derechos (articulos 116, de la Ley de la Propiedad
Industrial y 58, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial).

C. Apoderado (s) legal (es) (en su caso)

a) Nombre del apoderad(os).

b) Documento que acredite la personalidad del apoderado (articulo 5°,
fraccién Vill, RLPI). En caso de que cuenten con el mismo, nimero
con el que se encuentren inscritos en el Registro General de
Poderes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (articulo
17, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial).
Asimismo, si se trata de persona moral debera senalarse que la
persona que otorga el poder cuenta con facultades para hacerlo,
haciendo referencia al instrumento publico en donde consten las
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mismas (articulos 181, de la Ley de la Propiedad Industrial y 16, del
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial).

¢) Domicilio, para notificaciones en el territorio nacional (calle, nimero,
colonia y cédigo postal, poblacién, Estado y teléfono, fax y correo
electrénico) (articulo 5°, fraccién IV, del Reglamento de la Ley de la
Propiedad Industrial).

D. Signo distintivo

Para el caso de marcas, debe indicarse el tipo de marca que se solicita:
nominativa e innominada (articulo 89, fraccion I, LPI), tridimensional (articulo 89,
fraccién Il, LPI) o mixta (articulo 89, fraccién 1y I, LPI).

De acuerdo con la guia del usuario de signos distintivos expedida por el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, las marcas se clasifican en:

a) Marca nominativa: Es el tipo de marca que permite identificar un
producto y su origen mediante una palabra o un conjunto de
palabras. Su importancia radica en que se debe distinguir
fonéticamente, es decir, debera ser lo suficientemente distintiva
para diferenciar los productos o servicios en el mercado de
aquelios de su misma especie o clase.

b) Marca innominada: Es una figura que cumple con la funcion de
una marca. Este tipo de marca puede reconocerse visuaimente
pero no fonéticamente. Su peculiaridad consiste en ser un
simbolo, disefio, logotipo o cualquier elemento figurativo que sea
distintivo.

c) Marca mixta: Es la marca que combina palabras con elementos
figurativos que muestran a la marca como un solo elemento o
como un conjunto distintivo.

d) Marca tridimensional. Es el tipo de marca que protege los
envoltorios, empaques y envases de los productos, si éstos
resultan distintivos de otros de su misma especie o clase, es decir
son aquéllas que cuentan con volumen.
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e) Marca colectiva: Es cualquier signo distintivo que las asociaciones
o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o
prestadores de servicios legalmente constituidos, soliciten para
distinguir en el mercado los productos o servicios que sus
miembros respecto de los productores o servicios de terceros que
no formen parte de esas asociaciones o sociedades.*?

En relacién al signo distintivo debera senalarse la fecha de primer uso en
caso de que éste haya sido usado, la cual no podra ser modificada ulteriormente o
en su caso, mencionar que no se ha usado. A falta de indicacion se presumira que
el signo distintivo no se ha usado (articulo 113, fraccion Ill, LPI).

E. Productos o servicios y clasificacién

En la solicitud de registro de marca, se deben indicar los productos o
servicios a registrar y el numero de la clase a la que pertenecen, de acuerdo con
la clasificacion oficial (articulos 113, fraccién IV, LPI, y 56, fraccioén Il, 57 y 59,
RLPI).

En cada solicitud de registro de marca sélo pueden incluirse productos o
servicios pertenecientes a una sola clase de las 42 existentes, que agrupan los
diferentes productos y servicios, de acuerdo con la clasificacion internacional de
Niza, misma que se encuentra contenida en el articulo 59 del Reglamento de la
Ley de la Propiedad Industrial.

Articulo 59. La clasificacién de productos y servicios a que se refiere el
articulo 83 de la Ley, seré la siguiente:

. Productos
Clase 1. Productos quimicos destinados a la industria, ciencia,
fotografia, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias
plasticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras;
preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos quimicos

2 Ibidem, p. 11
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conservar los alimentos materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a
la industria.

Clase 2. Colores, bamices, lacas; conservantes contra la herrumbre y
el deterioro de la madera; materias tintéreas; mordientes; resinas naturales en
estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores
y artistas.

Clase 3. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la
colada; preparaciones para limpiar, pulir desengrasar y raspar, jabones;
perfumeria; aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentifricos.

Clase 4. Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para
absorber, regar y concentrar el polvo;, combustibles (incluyendo gasolinas para
motores) y materiales de alumbrado; bujias, mechas...

. Servicios

Clase 35. Publicidad; gestion de negocios comerciales; administracion
comercial; trabajos de oficina.

Clase 36. Seguros; negocios financieros; negocios monetarios;
negocios inmobiliarios.

Clase 37. Construccion; reparacion; servicios 'de instalacion.

Clase 38. Telecomunicaciones.

Clase 39. Transporte; embalaje y almacenaje de mercancias, etcétera.

Se podran incluir en la misma solicitud diversos productos o servicios,
siempre que pertenezcan a la misma clase; por ejemplo: carne, pescado, leche y
productos lacteos, que pertenecen todos a la clase 29, pero no se podran incluir
en la misma solicitud productos lacteos y café, por pertenecer a clases diferentes.

F. Etiquetas del signo distintivo

La citada guia del usuario de! Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
refiere que a la solicitud de marca debe anexarse, si se trata de una marca
innominada (marca con disefio) siete etiquetas en blanco y negro y, en su caso,
siete en color, con medidas no mayores de 10 x 10, ni menores de 4 x 4
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siete en color, con medidas no mayores de 10 x 10, ni menores de 4 x 4
centimetros. Un ejemplar de las etiquetas debera adherirse en cada una de las
copias que integran la solicitud (articulo 5°, fraccién ll, del Reglamento de la Ley
de la Propiedad industrial establece que se anexaran los documentos que sefialen
las propias formas oficiales impresas).

Por el solo hecho de presentar la solicitud de registro, se entendera que el
solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca tal y como aparece en el
ejemplar de la etiqueta con la figura adherida en la solicitud, con excepcion de las
leyendas y figuras cuyo uso no se reserve.

Si se trata de marcas nominativas, se entiende que el solicitante se
reserva el uso exclusivo de la marca en cualquier tipo o tamafo de letra (articulo
56, fraccion Il, RLPI).

En los ejemplares de las marcas que se presenten con la solicitud no
deberan aparecer palabras o leyendas que puedan enganar o inducir a error al
publico.

En el caso de marcas innominadas o tridimensionales, los ejemplares de
las mismas no deberan contener palabras que constituyan o puedan constituir una
marca, a menos que se inciuya expresamente reservada sobre la misma.

En caso de marcas tridimensionaies, deben aportarse siete impresiones
fotograficas o el dibujo con las medidas regtamentarias (no mayores de 10 x 10, ni
menores de 4 x 4 centimetros), en las que se aprecie el alto, el ancho y la
profundidad de la marca tridimensional.®®

G. Ubicacion del establecimiento y tipo

Debera senalarse en el recuadro correspondiente de la solicitud de marca
el domicilio y tipo de establecimiento: industrial, comercial o de servicios del titular
de la marca a registro si esta se otorga en el titulo se expresaran dichos datos
(articulo 56, fraccion I, RLPI).

% Ibidem, p. 18.
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H. Leyendas y figuras no reservables

Se indicaran las palabras y/o figuras de conformidad con la Ley de la
Propiedad Industrial, que no son reservables, por ejemplo: Hecho en México, talla,
ingredientes, contenido, entre otras.%*

\. Prioridad reclamada

Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos
que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis
meses siguientes de haberio hecho en otros paises, podra reconocerse por parte
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como fecha de prioridad, la de
presentacion de la solicitud en el pais que fue presentada primero (articulo 117,
LPI).

Para reconocer dicha prioridad, en la solicitud se debera indicar el pais de
origen y la fecha de presentacion o legal de la solicitud en ese pais (articulo 118,
LPI).

Es necesario que la solicitud en nuestro pais se presente para los mismos
prodgctos o servicios que se presentaron en la solicitud cuya prioridad se reclama,
ya que de otra forma la prioridad sera reconocida tinicamente para los productos o
servicios semejantes.

También se debe presentar dentro de los tres meses siguientes a la
presentacion de la solicitud en México una copia certificada de la solicitud de!
signo distintivo en el pais de origen y, en su caso, la traduccién correspondiente.
De no cumplir este requisito, se tendra como no reclamado el derecho de prioridad
(articulo 36, fraccién I, RLPI).

J. Firma y fecha

La solicitud debera ir firmada en cada uno de sus ejemplares (articulo 5°
fraccién I, RLPI) por el solicitante o, en su caso, por el apoderado legal,
indicandose, ademas el nombre, el lugar y la fecha.

™ Ibidem, p. 19.




95

K. Documentos anexos

A la solicitud deberan acompainarse los siguientes documentos, mismos
que se indicaran en el espacio correspondiente del formulario de la solicitud.

Se anexara a la solicitud el comprobante de pago de la tarifa
correspondiente (original y copia).

El pago por el estudio de la solicitud, registro y expedicion de titulo, dicho
tramite se realizara ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por la
cantidad que al efecto establece el articulo 14 de la tarifa oficial de por los
servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, vigente a
partir del 1° de septiembre de 1995, publicada en el Diario Oficial de la Federacion
del 23 de agosto del afio que antecede.

Asi como diversos pagos que los promoventes deberan realizar por el
estudio y reconocimiento de prioridad, cuando haya sido reclamada, por la
inscripcion de la transmision, licencia de uso de propiedad industrial registrado o
en tramite, por certificar documentos originales, etcétera.

En las reglas de uso y licencia de 1a marca asi como su transmision de
derechos (solo en caso de marcas en copropiedad), serd necesario hacer el pago
correspondiente y anexarlo a dicha solicitud.

En su caso, anexar copia simple de la constancia de inscripcién en el
Registro General de Poderes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para
corroboraria con la inscrita en dicho Instituto.

Por lo que exhibira el documento original para acreditar la personalidad
juridica del apoderado legal del apoderado (s) y anexar su respectiva copia simple
para realizar la compulsa del mencionado documento (articulo 181, LPI).

Finalmente, toda solicitud o promocién que se presente ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad industrial, debera presentarse por escrito y en el idioma
espaiol.
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Los documentos que se presenten en otro idioma se debe anexar su
respectiva traduccion, desde luego traducida por un perito en el idioma respectivo
y legalmente autorizado (articulo 179, LPI).%°

3. Examen previo de la solicitud del registro de marca

El procedimiento se sustanciara ante la autoridad competente en el caso
el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI). El cual, tiene la facultad de
analizar la registrabilidad del signo que se propone a registro. La guia del usuario
de signos distintivos expedida por dicho Instituto, sefiala que se realiza como
primer paso para registrar una marca un examen previo de la solicitud, el cual
consiste en que al momento de presentar la solicitud, respectiva debe contarse
con la informacion requerida por la Ley de la Propiedad Industrial, como la fecha
de presentacion también denominada fecha legal, o sea la fecha de recibido (en el
reloj checador) del Departamento de recepcion de documentos del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial; si la solicitud no cumple con los requisitos
establecidos por la Ley de la materia, ésta se tendra como fecha de presentacion
el dia en que se cumpla totalmente dentro del plazo legal de dos meses.

Aceptado el ingreso de la solicitud, se anotara en la solicitud el nimero de
expediente, folio, fecha y hora de entrada.®

Este examen es reconocido por la Ley de la Propiedad Industrial como
examen de forma, y tiene por objeto la revision de la solicitud asi como de los
documentos, para corroborar que los datos aportados cumplan con los requisitos
previstos por la Ley de la Propiedad Industrial en su artfculo 113. El examen en
mencién es fundamental para determinar el reconocimiento oficial de la fecha de
presentacion de la solicitud, pues de cumplirse con lo requerido en la Ley, se
tendra como fecha de presentacion aquella en que efectivamente se presente la
solicitud o de lo contrario se tendra como tal, la del dia en que se subsane con lo
requerido por la autoridad otorgandole un plazo de dos meses (articulo 122, LPI).
La consecuencia juridica del reconocimiento oficial de la fecha legal o de

3 Guia del Usuario, Signos Distintivos..., pp. 9-11, 16-19,
% Ibidem, p. 20.
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presentacion, con el fin de determinar la prioridad de las solicitudes de marcas
presentadas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (articuio 121,
LPI).

Nava Negrete y el Doctor Range! Medina denominan a este examen,
como examen administrativo y también por este Ultimo como examen de forma,
que “tiene por objeto verificar si los requisitos formales y la documentacion que
establece la ley de la materia han quedado satisfechas".®’Si éstos no se
encuentran de conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial se hara del
conocimiento de la Direccién de Marcas, en su caso, “la que fijara un plazo que no
excederad de dos meses como maximo para que los presente correctamente, ya
que si no lo hace de esta manera se considerara abandonada su solicitud y
automaticamente, perdera la fecha legal de presentacion”.%®

En caso de no cumplirse con los requerimientos del Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial, en el plazo concedido o no exhibirse el pago
correspondiente, la solicitud se tendra por abandonada (articulo 122-bis, LPI).

4. Examen de fondo

De igual forma, con fundamento en el articulo 122, de la Ley de la
Propiedad Industrial, concluido el examen de forma, se procedera a realizar el
examen de fondo a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de la
Ley.

Este examen consiste en comparar el signo distintivo que se presenta a
registro con los registros de marcas existentes, o en tramite para su registro, a
efecto de determinar si existe algun otro impedimento para el registro de la marca
solicitada (articulos 122, 122-bis, 123y 124, LPI).

Se basa en la realizacion de un anadlisis la personalidad juridica del
apoderado, asi como de los documentos relativos a la prioridad, si es que ésta fue
solicitada y, en su caso, las licencias y transmision de derechos. Como io sefiala la
guia del usuario de signos distintivos expedida por el Instituto: “Se realiza un

°7 Rangel Medina, David, Panorama del Derecho Mexicano..., p. 68.
8 Nava Negrete, Justo, op. cit., p. 512.
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examen fonético y figurativo, comprobando y comparando que entre los signos y
las denominaciones solicitadas en tramite y los ya registrados con anterioridad, si
existen otros signos idénticos o semejantes en grado de confusion, que
constituyan impedimento para otorgar el solicitado.

Si como resultade del examen de fondo, el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial considera que existen signos o denominaciones que puedan
constituir una anterioridad o un impedimento para otorgar el registro solicitado o
que éste no es registrable, el instituto lo comunicara por escrito al solicitante,
otorgandole un plazo de dos meses para que manifieste lo que a su derecho
convenga en relacién con los impedimentos y anterioridades citados”.®®

El solicitante puede tener un plazo adicional de otros dos meses, a partir
del dia siguiente al del vencimiento de los dos meses anteriores, si se comprueba
que ha satisfecho la tarifa correspondiente (articulo 122- bis, LPI).

Si el interesado no da cumplimiento a los requerimientos dentro del plazo
inicial o adicional, o no presenta comprobante del pago de las tarifas
correspondientes, la solicitud se considerara abandonada (articulo 122, LPI).

Cuando al contestar el oficio de anterioridad, se modifique o sustituya el
signo distintivo, éste se sujetara a un nuevo tramite, debiendo pagar la tarifa
correspondiente a una nueva solicitud y cumplir con los requisitos de las nuevas
solicitudes, y se considerara como fecha de presentacion aquella en que se
solicite el nuevo tramite (articulo 123, LPI).

§. Expedicion del titulo de registro de marca

Al no existir impedimento legal alguno y hayan sido subsanados los
requerimientos realizados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se
procedera a expedir el titulo de registro de marca respectivo.

En caso de que el Instituto niegue el registro o publicacion de la marca,
dado que no se contestaron las anterioridades o impedimentos legales, por parte
de los promoventes, también lo comunicard por oficio al interesado, expresando
los motivos y fundamentos legales de su resolucion (articulo 125, LPI).

% Guia del Usuario, Signos Distintivos..., p. 20.



99

El instituto expedira un titulo por cada signo distintivo, como constancia
de su registro u orden de publicacion y en el mismo se hara constar el nimero del
registro, en su caso el tipo de marca, los productos o servicios que ampare, el
nombre y domicilio del titular, la ubicacién del establecimiento, fechas de
presentacion de la solicitud y si hubo prioridad, primer uso, asi como la fecha de
expedicién o concesion y vigencia (articulo 126, LPJ).

La marca debera usarse en territorio nacional tal como fue registrada, y la
ostentacion de la leyenda “Marca Registrada”, las siglas “M. R.” o el simbolo “®"
s6lo podran aplicarse respecto de los productos o servicios para los cuales dicha
marca se encuentre registrada (articulos 128y 131, LPI).

De conformidad con la Ley, el solicitante de un registro de marca, al
obtener su titulo respectivo tendra el derecho de uso exclusivo de la marca
registrada; en consecuencia, tendra diversas obligaciones, entre ellas el renovar la
vigencia de su registro por cada diez afos, a partir de la fecha legal o de
presentacion de su solicitud o de lo contrario, dicho titular perdera la exclusividad
del uso y por lo tanto, dicha marca puede quedara a disposicion del publico en
general, como lo dispone el articulo 95, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Articulo 95. El registro de marca tendrd una vigencia de diez arios
contados a partir de la fecha de presentacion, de la solicitud y podra renovarse por
periodos de la misma duracién.

A. Derechos y obligaciones del titular de una marca
a) El titular del registro de una marca tiene los siguientes derechos:

1. Usar en forma exclusiva la marca (articulo 87 y 126, LPI).

2. Impedir el uso no autorizado de la marca por parte de terceros
(articulo 213, LPI).

3. Otorgar licencias a terceros, para la utilizacion de la marca
(articulo 136, LPI).

4. Renovar los efectos del registro (articulos 134 y 135, LPI).

5. Usar las leyendas previstas en la Ley (articulos 131y 229, LPI).
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6. Transmitir los derechos que confiere la marca registrada (articulo
143, LPI).

7. Solicitar la aplicacion de medidas precautorias en el caso de
usurpacion del derecho al uso exclusivo (articulo199-bis, LPI).

8. Reclamar dafos y perjuicios o la reparacion del dafio material
(articulos 221 y 221-bis, LPI).

9. Solicitar se emita el dictamen técnico, por parte del IMPI, en los
casos de falsificacion de marcas (articulo 225, LPI).

10. Impedir la falsificacion dolosa y con el fin de especulacion
comercial (articulo 223, fracciones Il y I, LPI).

b) Las obligaciones del titular del registro de marca son:

1. Usar la marca y no interrumpir su uso por mas de tres afios
consecutivos (articulos 130y 152, LPI).

2. Usar la marca como fue registrada o con modificaciones que no
alteren su identidad o aspecto distintivo (articulo 128, LPI).

3. No provocar o tolerar que se convierta en un término genérico
(articulo 153, LPI).

4. Inscribir los contratos de licencia de uso y transmision de
derechos ante el Instituto Mexicano de Propiedad industrial
(articulo 136, LPI).

8. Publicacién del registro de marca en la G ta de Inv i y
Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Las resoluciones sobre los registros de marcas y sus renovaciones deben
ser publicados en la Gaceta de Invenciones y Marcas (articulo 127, LPI), dicha
gaceta es un 6rgano de difusiéon del Instituto, la cual se edita mensualmente, se
divide en diferentes secciones y los solicitantes la obtendran si realizan su pago de
acuerdo a la tarifa correspondiente.
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7. Modos de concluir el derecho exclusivo de la marca

El Doctor Rangel Medina en su libro Panorama del Derecho Mexicano
expone: “Las causas provocadoras de la pérdida del derecho exclusivo que
confiere el registro marcario son la nulidad, caducidad y cancelacién de! registro

#100

de una marca y son las siguientes:

A) Caducidad del registro por uso de la marca en forma distinta como
fue registrada, si las modificaciones alteran su caracter distintivo
(articulo 128, LP! a contrario sensu).

B) Caducidad del registro porque la marca dejé de usarse durante los
tres afios consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de
declaracion de caducidad a menos que exista causa justificada
para la suspension del uso durante dicho periodo (articulos 130 y
152, fraccion i, LPI).

C) Caducidad del registro porque no se efectia su renovacion (articulo
152, fraccién I, LPI).

D) Cancelacién del registro por propia voluntad de su titular, cuando
renuncia al derecho de exclusividad de la marca (articulo 154, LPI).

E) Cancelacion por dilucién de la marca motivada porque su titular
provoco o toleré que se transforme en una denominacién genérica
de los productos o servicios para los cuales se registro (articulo
153, LPI).

F) Nulidad del registro por alguno de los motivos previstos por la ley
(articulo 151, LPI).

1% Rangel Medina, David, Panorama del Derecho Mexicano..., p. 47.
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V. PROCEDIMIENTO DE DECLARACION
ADMINISTRATIVA

La Ley de la Propiedad Industrial, contempila como declaracién
administrativa al procedimiento de nulidad, caducidad, cancelacién e infraccién
administrativa (articulo 187, LPI) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
es la autoridad competente para conocer de estas cuatro figuras juridicas, y para
emitir una resolucién administrativa, que tiene efectos juridicos.

Debe sefalarse que el registro de una marca, otorga contra terceros el
derecho al uso exclusivo, a su titular de una marca para solicitar la nulidad,
caducidad o cancelacién; a diferencia del procedimiento administrativo de
infraccion que la accion se deriva de la inexistencia de un registro, el uso no
autorizado de una marca por un tercero, el cual no tiene un registro de la marca o
alguna autorizacién o licencia o cesién por parte del titular del registro de marca.

En cuanto a los procedimientos administrativos de nulidad, caducidad,
cancelacion e infraccion, se llevan a cabo y se tramitan como un juicio, a través
del cual se escuchan a las partes, existe un periodo de pruebas, en el término de
un mes las partes manifestaran lo que su derecho corresponda (articulo 193, LPI)
y después de presentar sus manifestaciones y desahogas sus pruebas, se dictara
la resolucién administrativa correspondiente (articulo 199, LPI) y el inconforme con
dicha resolucion podra promover juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito
en Materia Administrativa.

El procedimiento de declaracion administrativa se iniciard por oficio o a
peticion de quien tenga interés juridico y funde su pretension (articulo 188, LPI).

1. Requisitos de la solicitud de declaracién administrativa

Con base en el articulo 189, de la Ley de la Propiedad Industrial, toda
solicitud debera contener: nombre del solicitante y, en su caso, de su
representante, domicilio para oir y recibir notificaciones, nombre y domicilio de la
contraparte o de su representante; el objeto de la solicitud, detallandolo en



103

términos claros y precisos; la descripcion de los hechos y fundamentos de
derecho.

Jalife Daher, nos dice que: "Siendo la solicitud de declaracién administrativa
una especie de promociéon o solicitud, resultan aplicables a la misma las
disposiciones generales sobre el particular contiene la Ley de ia Propiedad
Industrial y su reglamento”.'®!

El articulo 169, de la Ley de la Propiedad Industrial dispone: tratandose
de infraccion administrativa se debera de mencionar ademas de los datos
senalados en el articulo 189 de la Ley de la Propiedad Industrial, la ubicacion de la
empresa, negociacién o establecimiento en donde se fabriquen, distribuyan,
comercialicen, o almacenen, los productos, o se ofrezcan o presten los servicios
con los cuales presuntamente se comete la infraccion denunciada, y el articulo 70
de la Ley de la Propiedad Industrial contempla que toda promocién relacionada
con un procedimiento administrativo (nulidad, caducidad, cancelacién o infraccién)
debera acompaiiarse de una copia para la contraparte.

2. Documentos que se deben presentar con la solicitud de
declaraciéon administrativa

La guia del usuario de lo contencioso administrativo, refiere a los
documentos que deberan presentarse con la solicitud de declaraciéon
administrativa y son:

A) La acreditacién de la personalidad del solicitante, mediante el
documento idéneo.

B) Los documentos y constancias en que se funde la accién, por
ejemplo el titulo de la patente o registro de marca o el
procedimiento contencioso instaurado cuando sean en via de
reconvencion.

C) Las pruebas documentales originales o debidamente certificadas.
Si son documentos en idioma distinto al espafol, debera

1% jalife Daher, Mauricio, op. cit., p. 383.
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presentarse su traduccion y en caso de que asi proceda, la
legalizacion respectiva.

D) Las pruebas fisicas correspondientes, ejemplo, cuando es una
infraccion dependiendo las causales, se exhibira la marca imitada
con la original, para una mayor apreciacién del hecho.

E) El comprobante de pago de la tarifa, ya sea por el estudio de la
solicitud, por la visita de inspeccién, por expedicion de copias
certificadas o en su caso por el cotejo de la copia simple que se
exhibe.

Las pruebas que no sean presentadas en el escrito inicial, no seran
admitidas salvo que sean supervenientes, de conformidad con lo que establece el
Caodigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacion supletoria.

Las solicitudes se desecharéan por faita de firma del interesado o de su
representante; por falta de documento que acredite la personalidad, y también en
caso de que no anexar el comprobante de pago respectivo. Asimismo, se
desechara la solicitud cuando la patente o el registro en que se basa la accién no
se encuentre vigente.

Cuando faltare algun otro dato, se le cdmunicara al solicitante para que
subsane la omisién, para lo cual se le concedera un plazo de ocho dias. Si no se
cumple con el requerimiento de informacion en el plazo sefalado, se desechara la
solicitud (articulo 191, LPI).1°?

3. Requisitos de procedibilidad de la solicitud de declaracién
administrativa
Solo puede presentar una demanda (solicitud de declaracion
administrativa) quien tenga a su favor un derecho reconocido ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, como un registro de marca, disefio industrial,
modelo de utilidad, patente, aviso comercial, publicacion de un nombre comercial
o autorizacién para el uso de una denominacion de origen o quien vea vulnerados
sus derechos de uso anterior por ei otorgamiento de una marca o patente. El titular

2 Guia del Usuario, Ce ioso Administrati p.8
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de estos derechos puede ejercitar sus acciones a nombre propio o bien a través
de su apoderado legal, el cual tendra un interés juridico y ademas fundara su
pretension (articulo 188, LPI).

Para ello, es conveniente que en los escritos de solicitud de declaracién
administrativa de infraccién, se haga mencién clara y precisa del numero de
registro (s), patente (s) que sea materia de infraccion.

Los documentos con idioma diferente al espafiol deben ser presentados
con la traduccién respectiva al idioma espafiol, debidamente legalizados por perito
oficial (articulo 179 LPI, in fine).

En dado caso que el titular afectado no pueda exhibir las pruebas en el
momento procesal oportuno, por encontrarse éstas en el extranjero, se otorgara
un plazo adicional de 15 dias para su presentacién, siempre y cuando sean
ofrecidas en el escrito inicial y se haga el sefalamiento respectivo (articulo 198,
LPI).

4. Documentos que se deben presentar para tener acreditada la

personalidad juridica en las acciones promovidas

La guia del usuario de lo contencioso administrativo expedida por el
Departamento Contencioso Administrativo del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial alude que: “En caso de ser persona moral nacional, se acreditara su
personalidad juridica, mediante carta poder simple, suscrita ante dos testigos,
manifestando que quien la otorga cuenta con facultades para ello y debe citarse el
documento donde consten tales facultades y acreditarse la existencia legal de
ésta. Las firmas deberan ser ratificadas ante Notario Publico.

En caso de ser persona moral extranjera, acreditara su personalidad
juridica mediante poder otorgado conforme a la legislacion aplicable en el lugar
donde se otorgue o de acuerdo a los Tratados Internacionales. Se presumira la
validez de este poder cuando se de fe de la existencia legal de la persona moral,
asi como del derecho del otorgante para conferirlo. Se debera anexar la traduccién
y legalizacion correspondiente.
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Si el mandante es persona fisica, con carta poder simple suscrita ante dos
testigos™'®® (articulo 181, LPI).

A. Procedimiento de declaracion administrativa de nulidad

El articulo 151, LPI dispone: El registro de una marca sera nulo cuando:

I. Se haya otorgado en contravencién de las disposiciones de esta Ley o
la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

Esta fraccion contiene la regla general, consistente en que un registro
sera nulo cuando se haya otorgado, contraviniendo las disposiciones de la Ley en
vigor o la que hubiera estado en vigor al momento del otorgamiento del registro.

En este rubro quedan comprendidos los signos impropios, por carecer de
los requisitos de existencia, tales como las denominaciones genéricas, los
nombres técnicos, los nombres que se hayan hecho del uso comun, los envases
que carezcan de originalidad, las figuras descriptivas, asi también las marcas no
registrables por ser signos ilicitos, entre las que quedan comprendidas las marcas
que pretendieran registrar y consistan en armas, escudos, emblemas, los
nombres, firmas, sellos y retratos, los signos engafosos en cuanto afecten la
veracidad del signo por engafar al comprador en cuanto al origen de sus
mercancias. Entre éstos quedan comprendidas las indicaciones geograficas, los
signos engarosos y la calidad de los productos o servicios.

Fundamentalmente esta fraccion menciona los impedimentos para el
otorgamiento de un registro, previstos en el articulo 90, de la Ley de la Propiedad
Industrial.

El segundo parrafo de la fraccion |, del articulo 151 de la Ley de la materia
dispone la accidon de nulidad no podra fundarse en la impugnacion de la
representacion legal del solicitante del registro de la marca, lo que tiene como fin,
evitar aquellos casos en que los plazos para invocar una nulidad haya prescrito,
los promoventes intenten nulificar el registro por alguna deficiencia en la

193 sbidem, pp. 9 y 10.
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representacion, sin que realmente existan causas reales para impugnar la nulidad
del registro.

/l. La marca sea idéntica o semejante en grado de confusién, a otra que
haya sido usada en el pais o en el extranjero con anterioridad a la
fecha de presentacion de la solicitud de la marca registrada y se
aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que,
quien haga ver el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber
usado una marca ininterrumpidamente en el pais o en el extranjero,
antes de la fecha de presentacién o en su caso, de la fecha de primer
uso declarado por el que la registro.

La Ley de Propiedad Industrial concede el derecho al uso exclusivo de
una marca a aquella persona que la haya registrado, sin que dicho registro
produzca efectos contra un tercero que haya usado la marca anteriormente en
México o en el extranjero, es decir, para que ese uso anterior pueda ser
considerado como sustento para invocar la nulidad, es necesario que el uso sea
anterior, a la fecha de presentacion de la solicitud de la marca, o bien de la fecha
de primer uso declarado por aquella persona que haya registrado la marca, ya sea
idéntica o semejante en grado de confusidn; se requiere que ese uso se haya
hecho publicamente en México o en el extranjero y que exista en el comercio
como productos o servicios.

Esta fraccion se relaciona con el articulo 92, fraccién I, de la Ley de la
Propiedad Industrial que establece:

Articulo 92. El registro de una marca no producira efecto alguno contra:

I Un tercero que de buena fe explotaba en teritorio nacional Ila
misma marca u otra semejante en grado de confusién, para los
mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el
tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera
ininterrumpida, antes de la fecha de presentacién de la solicitud de
registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendré
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derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres afios
siguientes al dia en que fue publicado el registro, en cuyo caso
debera tramitar y obtener previamente la declaracién de nulidad de
éste.

Dicha fraccion se da, por ejemplo, en el caso en que una persona de
buena fe utilice una denominacion o disefio en sus productos, o servicios, de
manera ininterrumpida, y no esté registrada ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, entonces tendra el derecho de solicitar la nulidad de la marca
que se encuentre debidamente registrada, por tener un uso anterior.

Continuando con las causales de nulidad, establecidas en el articulo 151,
la fraccién 1l alude:

11, El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en
su solicitud.

Los datos falsos se refieren entre otras, a aquellas afirmaciones respecto
a la fecha de primer uso declarado en la solicitud de marca, al domicilio,
establecimiento, o cualquier otro de los requisitos que sefala la solicitud de
registro de marca, por lo tanto el solicitante actio de mala fe, en tal virtud, se
solicita la nulidad del registro.

La fraccién IV del articulo anterior sefiala:

1V. Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciacién,
existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una
marca que sea igual o semejante en grado de confusién y que se
aplique a servicios o productos iguales o similares.

Se realiza cuando, por ejemplo, el Institutc Mexicano de la Propiedad
Industrial otorga un registro de marca igual o semejante a otra que también fue
registrada por éste; en consecuencia, se promueve la nulidad y prevalece el
registro que demuestre ser anterior, de acuerdo al principio primero en tiempo,
primero en derecho.
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Como nos dice Jalife Daher: “Algunos estudiosos coinciden en que en
este caso es procedente demandar al funcionario correspondiente, por la
responsabilidad que engendra la indebida concesion de una marca en la que se
ha depositado una inversidon por parte de quien se consideraba su legitimo
titular”. '

Finalmente la fraccion V, del articulo en comento menciona que:

V. El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una
marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su
nombre de ésta u otra similar en grado de confusién, sin el
consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso
el registro se reputaré como obtenido de mala fe.

Es comun en la practica de nuestro pais, encontrar casos en que el titular
de un registro de marca extranjera mantiene relaciones comerciales con un
representante, distribuidor o licenciatario, y éste de buena o mala fe registra la
marca en nuestro pais, sin contar con la debida autorizacién del titular de la marca
extranjera, por lo que dicho titular solicita conforme a esta fraccidn, la nulidad del
registro de la marca idéntica o semejante, solicitada por un tercero y dicho titular
tendra que comprobar que su marca tiene un uso ininterrumpido en el pais o en el
extranjero para ser negada la marca en tramite a registro.

Estas causales de nulidad se ejercitaran en un plazo de cinco afos,
excepto las relativas a las fracciones | y V se ejercitaran en cualquier tiempo y la
fraccion Il se ejercitaran en un plazo de tres afios (articulo 15 LPI, in fine).

B. Procedimiento de declaracion administrativa de caducidad
Las causales del procedimiento de declaracibn administrativa de

caducidad estan contempladas en el articulo 152, que a la letra dice:

Artlculo 152. El registro caducara en los siguientes casos:
. Cuando no se renueve en los términos de esta Ley.

193 jalife Daher, Mauricio, op. cit., p. 323,
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La Ley de la Propiedad Industrial en esta fraccién le impone diversas
obligaciones al titular de un registro de marca como el renovar la vigencia de su
registro, para que no caduque su marca, ya que dicho registro solo tiene vigencia
de diez afos, contados a partir de la fecha legal del mismo. Este plazo es
renovable de manera indefinida por periodos de diez afios conforme al articulo 95
de la Ley de la Propiedad Industrial. Para renovar la marca, el titular debera
demostrar por escrito bajo protesta de decir verdad el uso de su marca (articulo
134, LPI) y el plazo para la renovacion debera ser seis meses antes d/el
vencimiento de la vigencia (articulo 133, LPI).

/. Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres aiios
consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaracion
administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio
del Instituto.

Esta fraccion se encuentra ligada con lo establecido en el articulo 130, de
la Ley de la Propiedad Industrial, que en sintesis refiere las excepciones para una
marca caduque, a) cuando una marca no se ha usado por el periodo de tres afios;
b) cuando un titular tuviera inscrita una licencia y esta la uso antes de presentar la
solicitud de declaracion administrativa de caducidad, y c¢) cuando existan
circunstancias externas como por ejemplo que el titular tenga obstaculos para
importar sus mercancias.

En relacion con las causas de justificacion, éstas deben de acreditarse por
el titular de la marca ante el Instituto, los supuestos del articulo 129 de la Ley de la
Propiedad Industrial, que establece la facultad al Instituto de prohibir el uso de
marcas o en su defecto, declarar el registro y uso obligatorio de las mismas o a
peticion de lo organismos representativos cuando: a) el uso de la marca sea un
elemento asociado a practicas monopdlicas, oligopdlicas para competencia
desleal, que causen distorsiones graves en la produccion, distribucion o
comercializacion de determinados productos o servicios; b) el uso de la marca
impida Ia distribucion, produccion o comercializacién eficaz de bienes y servicios, y
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¢) el uso de la marca impida, entorpezca, encarezca en caso de emergencia
nacional y mientras dure ésta, la produccion, prestacion y distribucién de bienes y
servicios basicos para la poblacién.

C. Procedimiento de declaracién administrativa de cancelacién

Este procedimiento se encuentra regulado en el articulo 153 de la Ley de
la Propiedad Industrial, el cual dispone:

Articulo 153. Procedera la cancelacién del registro de una marca, si su
titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominacién genérica
que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se
registro, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por
el publico, la marca haya perdido su carécter distintivo, como medio de distinguir el
producto o servicio a que se aplique.

Las razones que pueden conducir a que una marca se convierta en
designacion genérica pueden ser variadas y de distinto origen. La mayoria de ellas
se convierten en geneéricos porque inicialmente son marcas aplicadas a productos
novedosos, que carecen de un nombre técnico o comercial que sea utilizado por
los consumidores, que carecen de un nombre técnico o comercial que sea
utilizado por los consumidores, fabricantes y comercializadores en forma
generalizada, de modo que la marca cumple con la funcién de designacién, hasta
el punto en el que sustituye a cualquier otra del producto o del servicio. Un
ejemplo de marcas de productos nuevos que se han convertido en designaciones
genéricas o han corrido ese riesgo, son marcas como, “Walkman”, “Kleenex”,
“Pret”, “Diurex”, “Post-it".1%®

Cuando la Ley de la Propiedad Industrial refiere que el titular provoque o
tolere, significa que el titular vea reflejado en su marca la falta que se esta
presentado de distintividad y no hace nada por evitarlo, la Ley de la materia sefala
que dicho registro sera cancelado.

193 tbidem, pp. 301 y 302.
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Articulo 154. El titular de una marca registrada podra solicitar por escrito
en cualquier tiempo, la cancelacién de su registro. El instituto podra requerir la
ratificacién de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento
de esta ley.

A lo que Jalife Daher denomina: “la cancelacion voluntaria de un registro
es una figura que existe en nuestra legislacion desde la Ley de Invenciones y
Marcas de 1976, y permite resolver diversos problemas que de otra suerte seria
sumamente complicado remediar.

Uno de los casos en los que la cancelacién voluntaria puede presentar
una solucion valida es la que se presenta cuando un titular pretende sustituir un
registro que acarrea ciertos vicios, por otro que no presente ningun aspecto
vulnerable”.'%¢

Lo anterior puede acontecer debido a diversas causas, por ejemplo,
cuando en la solicitud original se cometidé un error en los requisitos relativos a la
fecha de prioridad del uso de declaracién u otra informacion relevante.

D. Procedimiento de declaracion administrativa de infracciéon

El procedimiento de declaracién administrativa de infraccién tiene su
origen del concepto de competencia desleal, como lo manifiesta el Doctor Rangel
Medina, en su libro Panorama del derecho mexicano: “La Organizacion Mundial de
la Propiedad Intelectual, los actos de competencia desleal son aquellos contrarios
a las practicas honradas. Comprenden las indicaciones o aseveraciones que en el
curso del comercio pueden engafiar al publico en cuanto a la naturaleza y las
caracteristicas de los productos de que se trate; los actos pueden crear confusion
con los productos o las actividades de un competidor, asi como las falsas

1% Ibidem, pp. 323 y 324,
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aseveraciones que en el curso del comercio pueden desacreditar tales productos o
actividades.

A partir de tal criterio, la accién contra la competencia desleal esta
destinada a reprimir los actos que perjudiquen a terceros en materia de propiedad
industrial y que no estan suficientemente previstos por las disposiciones que la

regulan”.'®’

Con base en lo anterior se deduce que el procedimiento en mencién tiene
por objeto asegurar a los productores o comerciantes en contra de las acciones
infractoras reglamentadas en el articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial,
realizadas por los infractores, y dichas infracciones administrativas, son las
siguientes:

Articulo 213, Son infracciones administrativas:

I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la
industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y
que se relacionen con la matena que esta Ley regula.

Esta fraccion constituye la accion genérica de competencia desleal con la
cual se da cumplimiento a lo previsto en el articulo 10 bis, del Convenio de Paris
para la proteccién de la Propiedad Industrial, que define a la competencia desleal
como todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial
o comercial y los palses de la Union estan obligados a asegurar en los nacionales
de los paises de la Unidn una proteccion eficaz contra la competencia desieal y es
una de las mas invocadas por los titulares en los casos de violacién a sus
derechos.

17 Rangel Medina, David, Panorama del Derecho Mexicano..., p. 95.




/l. Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén.

.

Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirsd en la
infraccién después de un ario de la fecha de caducidad o, en su caso,
de la fecha en que haya quedado firma la declaracién de nulidad.
Poner a la venta o en circulacién productos u ofrecer servicios,
indicando que estén protegidos por una marca registrada sin que lo
estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o
cancelado, se incurrird en infraccién después de un ario de la fecha de
caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la
declaracion correspondiente.

Los supuestos de las fracciones I y /il no constituyen una violacion al
derecho de un tercero, sino una falsa indicacion en perjuicio de los consumidores
y de los competidores en general, por hacer aparecer la existencia de un derecho,
sin que este realmente exista.

IV. Usar una marca parecida en grado de confusién a otra registrada, para

amparar los mismos o similares productos o servicios que los
protegidos por la registrada.

V. Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante

en grado de confusion como elemento de un nombre comercial o de
una denominacién o razén social, o viceversa, siempre que dichos
nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con
establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos
por la marca.

Vill. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de

confusién como el nombre comercial, denominacién o razén social o
como parte de éstos, de una persona fisica o moral cuya actividad sea
la produccion, importacion o comercializacién de bienes o servicios
iguales o similares a los que se aplica a la marca registrada, sin el
consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de
marca o de la persona que tenga facultades para ello.
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Las fracciones IV, V y Vil sancionan el uso de marcas parecidas en grado
de confusion con otras marcas registradas, o como elementos de un nombre
comercial o una denominacion o razén social, amparando los mismos o similares
productos, la prevista en la fraccion IV, es una de las infracciones que se
presentan con mayor frecuencia y que presenta mayores problemas para su
interpretacion.

VI. Usar, dentro de la zona geogréfica de la clientela efectiva o en
cualquier parte de la Republica, en el caso previsto por el articulo
105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado
de confusion, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para
amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del
mismo o similar giro.

La fraccion VI, sanciona la violaciéon a los derechos que le corresponden
al titular de un nombre comercial.

VIl. Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o
emblemas a que se refiere el articulo 4° y las fracciones Vi, Vill, IX,
Xil, Xill, X1V y XV del articulo 90 de esta Ley.

Esta hipétesis se relaciona con el articulo 90 de la Ley de la Propiedad
Industrial, el cual establece los impedimentos para el registro de una marca,
sancionando el uso de los signos que se consideran como no registrables, tales
como los escudos, banderas, sellos oficiales, monedas, etcétera.

IX. Efectuar el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos
que causen o induzcan al publico a confusién, emor o engafio, por
hacer creer o suponer infundadamente:

a) La existencia de una relacibn o asociacién entre un
establecimiento y el de un tercero.
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b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o
autorizacion de un tercero.

¢) Que se prestan servicios o se venden productos bajo
autorizacién, licencias o especificaciones de un tercero.

d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, regién
o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que
induzca al publico a error en cuanto al origen geografico del
producto.

En esta fraccion se establecen las acciones de competencia desleal de
forma especifica, sin elio se contrapongan con la genérica prevista en la fraccién |,
al sancionar el inducir al consumidor al error para suponer una asociacién entre
establecimientos diferentes o un origen distinto al verdadero origen del producto;
de esta forma se otorga proteccion a las indicaciones de procedencia o
indicaciones geograficas.

X. Intentar o lograr el propdsito de desprestigiar los productos, los
servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de
otro. No estara comprendida en esta disposicién la comparacion de
productos o servicios que ampare la marca con el propdsito de
informar al puablico, siempre que dicha comparacién no sea
tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de
Proteccién al Consumidor.

En el mencionado supuesto se establece la posibilidad de que exista la
publicidad comparativa, pero sin que por el abuso de la misma se incurra en actos
de competencia desleal.

Xl. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por
registro de modelo de utilidad o disefio industrial, sin consentimiento
de su titular o sin licencia respectiva.

Xll. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos amparados por

una patente o por un registro de modelo de utilidad o disefio
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industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin
consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia
respectiva.

Xlll. Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la
patente o sin la licencia respectiva.

XIV. Ofrecer en venta o poner en circulacion productos que sean
resultado de la utilizacién de procesos patentados, a sabiendas que
fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de
quien tuviera una licencia de explotacion.

XV. Reproducir o imitar disefios industriales protegidos por un registro, sin
el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.

En las fracciones Xl a XV se establecen los diferentes supuestos que
implican violacion a los derechos que confiere una patente, sea de producto o de
proceso, asi como los relativos a los disefios industriales y ios modelos de utilidad.

XVI. Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de
confusion, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia
respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales
o similares a los que se aplique el aviso.

XVil. Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusion,
sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para
amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del
mismo o similar giro.

XVIIl. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin
la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a
los que la marca se aplique.

XIX. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos iguales o similares
a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usé
esta en los mismos sin consentimiento de su titular.
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En las fracciones XVI a XIX se establecen los supuestos que implican
violacién a los signos distintivos, marcas, avisos y nombres comerciales,
sancionandose el uso indebido de aquellos previamente registrados o de signos
similares en grado de confusion, sin el consentimiento del titular.

XX. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se aplica
una marca registrada que hayan sido alterados. .
XX|. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se aplica
una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o

suprimido parcialmente ésta.

La fraccién XX sanciona la aiteracién y venta de productos a los que se
aplica una marca y la fraccion XXl la alteraciéon de la marca y posterior venta de
los productos a los que se hubiese aplicado.

XXIl. Usar sin autorizacién o licencia correspondiente una denominacién
de origen.

XXIlll. Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorizacién del
titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se
considere original por si sola, por incorporacién en un circuito
integrado o en otra forma.

XXIV. Importar, vender, o distribuir en contravencién a lo previsto en esta
Ley, sin la autorizacién del titular del registro, en cualquier forrma
para fines comerciales:

8) Un esquema de trazado protegido.

b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un
esquema de trazado protegido.

¢) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez
incorpore un esquema de trazado protegido reproducido
ilicitamente.
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XXV. Las demas violaciones a las disposiciones de esta Ley que no
constituyan delitos.

Las fracciones XXl y XXV sancionan la reproduccién, importacion, venta
o distribucion de un esquema de trazado y/o un circuito integrado, sin la
autorizacion del titular del registro, y la XXV es una fraccién genérica que se aplica
a otras violaciones a las disposiciones en materia de propiedad industrial que no
estén especificamente comprendidas en las fracciones anteriores.

El articulo 214 de ia Ley de la Propiedad Industrial, dispone las sanciones
a las infracciones administrativas, las cuales son:

l. Multa hasta por el importe de 20,000 dfas de salario minimo general
vigente en el Distrito Federal.

Il. Multa adicional hasta por el importe de 500 dias de salario minimo
general vigente en el Distrito Federal, por cada dla que persista la
infraccién.

lll. Clausura temporal hasta por 90 dfas.

IV. Clausura definitiva.

V. Arresto administrativa hasta por 36 horas.

El importe de las multas a que se refiere la fraccién I, se calculara
conforme al salario minimo general vigente en el Distrito Federal, en la fecha de
comision de la infraccion de que se trate. En el caso de infracciones continuas,
sera el que corresponda al dia en que el Instituto tuvo conocimiento de la
infraccion (articulo 75, RLPI).

Respecto de la fraccién Il, la multa adicional a que se refiere esta fraccion,
se impondra cuando persista la infraccion administrativa después que se notifique
la resolucién por la que se sancione dicha infraccién y expire el plazo concedido
por el Instituto para que el infractor demuestre haber cesado en la comision de la
infraccion sancionada (articulo 78, RLPI).

De acuerdo a lo anterior, consideré que los procedimientos contenciosos
administrativos o de declaracién administrativa de nulidad, caducidad, cancelacion




120

e infraccion, resultan fundamentales, tanto para el Estado, como para el titular de
la marca o aquella persona que de buena fe use una marca registrada, no asi para
los infractores.

Por cuanto hace al procedimiento contencioso de declaracion
administrativa de nulidad; se acata principalmente en un registro de marca que se
haya otorgado en contra de las disposiciones legales, ejemplo cuando en la
solicitud de marca existieran datos falsos. .

También beneficia a los extranjeros, porque les reconoce el uso previo de
su marca, pueden solicitar la nulidad de un registro mexicano, cuando exista algun
registro de marca semejante a la suya; por lo tanto, resulta injusto para el titular
nacional, esta disposicion, es claro la existencia de una inseguridad para lo
titulares honestos de nuestro pais, pues cuando el extranjero solicite la nulidad de
su registro que puede ser por ejemplo, en cinco afos se da cuenta que hay una
marca registrada y parecida a la suya en un producto como el jabén de tocador, al
promover su nulidad, esta le otorgara.

En el procedimiento contencioso de declaracion administrativa de
caducidad, es importante para el Estado el usar la marca concedida por el titular,
ademas que dicho uso se compruebe, y si esta no se usa antes de tres afios de
presentar la solicitud de este procedimiento el registro de marca respectivo
caducara y de esta manera, se evitard la posesiéon abusiva de derechos, el
monopolio injustificado del titular por no usar la marca, por lo que cualquier
interesado puede demandar la caducidad y si esta procede puede solicitar su
registro.

Respecto al procedimiento contencioso de declaracion de cancelacion,
principalmente contempla a las marcas que han perdido su distintividad, la
mayoria de ellas son aplicadas a productos novedosos, por lo tanto carecen de
nombre técnico, es asi como los consumidores se refieren a ellas por la marca en
si y las convierten en marcas genéricas; en consecuencia, al no tener el requisito
de distintividad procede su cancelacion.

Contempla, también el supuesto de cancelacién de la marca promovida
por su titular, lo anterior puede acontecer por diversas causas, entre ellas, cuando
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al mencionar la clase de los productos que ampara la marca, sefialaron otra y no
la correcta, omitieron la fecha de uso, etcétera.

Finalmente el procedimiento contencioso administrativo de infraccion, el
cual consideré6 fundamental para el puablico consumidor, ya que resulta
indispensable, sancionar a los infractores que realizan las conductas
contemplados en ia ley de la materia; en general la realizacién de cualquiera de
estas infracciones son consideradas como contrarias a los buenos usos y
costumbres comerciales, porque inducen a los consumidores a un error fatal al
adquirir los productos o servicios que son materia de este procedimiento.

Por fo que es necesario, que la alteracion de productos registrados como
marcas, mas que una infraccion en materia de propiedad industrial, sea
considerada como una conducta que constituye un delito; porque a mi parecer un
producto que ha sido alterado no puede compensar el dafio causado al publico
consumidor, ya que este se guiara por la marca que identifica el producto y al
adquirirlo sera afectado tanto en su salud (si adquiere por ejemplo, un jarabe para
la tos alterado) asi como en su economia, asi también la marca registrada se ve
afectada al ser desprestigiada por los infractores.
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CAPITULO CUARTO
LEGISLACION INTERNACIONAL VIGENTE

Conforme a lo establecido en el articulo 133 de la Constitucion Politica
Mexicana, en cuanto a la jerarquia de leyes refiere que los Tratados
Internacionales en esta materia se colocan al mismo nivel de la actual Ley de |a
Propiedad Industrial. Dicho articulo refiere:

Articulo 133. Esta Constitucion, las leyes del Congreso de la Unién que
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma,
celebrados y que se celebren por el Presidente de la Republica, con aprobacion
del Senado, serén la Ley Suprema de toda la Unién. Los jueces de cada Estado
se arreglaran a dicha Constitucion, leyes y tratados a pesar de las disposiciones
en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Ahora bien, los Tratados Internacionales celebrados por Meéxico en
Materia de Propiedad Industrial son los siguientes:

I. CONVENIO QUE ESTABLECE LA ORGANIZACION
MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION
DEL 8 DE JULIO DE 1975)

El Convenio que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual fue firmado en Estocolmo el 14 de julio de 19687 y enmendado el 28 de
septiembre de 1979 (publicado en el Diario Oficial de la Federacion del 8 de julio
de 1975). El presente convenio, crea a la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (articulo 1°).

1. Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es una
organizacion intergubernamental con sede en la ciudad de Ginebra, Suiza.
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Se cred en 1967 para promover la proteccion de la propiedad intelectual
en el mundo, mediante la Conferencia de Estocoimo. En 1974 se transformé en un
organismo Especializado de la Naciones Unidas y recibi6 el mandato de
administrar los asuntos de propiedad intelectual reconocidos por los Estados
miembros de la Naciones Unidas. Hoy es uno de los 16 organismos
especializados del sistema de las Naciones Unidas.'%®

El Articulo 2° define los siguientes términos:

a) Organizacion: La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI).

b) Oficina Intermacional: La Oficina Internacional de la Propiedad
Intetectual.

¢) Convenio de Paris: El Convenio para la Proteccion de la Propiedad
Industrial, firmado el 20 de marzo de 1883, incluyendo tcdas sus
revisiones.

d) Convenio de Berna: El Convenio para la Proteccién de las Obras
Literarias y Artisticas, firmado el 9 de septiembre de 1886,
incluyendo todas sus revisiones.

e) Unién de Paris: La Uniéon Internacional creada por el Convenio de
Paris.

f) Unién de Berna: La Union Internacional creada por el Convenio de
Berna.

g) Uniones: La Unién de Paris, las Uniones particulares y los Arreglos
particulares establecidos en relacion con esa Union, la Union de
Berna, asi como cualquier otro acuerdo internacional destinado a
fomentar la proteccion de la propiedad intelectual.

h) Propiedad intelectual: Los derechos relativos a las: obras literarias,
artisticas y cientificas; marcas de fabricas, de comercio y de servicio;
los nombres y denominaciones comerciales, y proteccién contra la

1% Romani Jos¢ Luis, Propiedad Industrial y Derecho de Autor; su Regulacion Internacional, 1. ed., Espafia,
1976. pp.16-18.
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competencia desleal, y todos los demas derechos relativos a la
actividad intelectual en los terrenos industrial, cientifico, literario y
artistico.

La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual tiene dos objetivos
principales:

A) Fomentar la proteccién de la propiedad intelectual en el mundo,
mediante la cooperacién entre los Estados y, eventualmente, con
otras organizaciones internacionales.

B) Asegurar la cooperacion administrativa entre las Uniones de
Propiedad Intelectual (articulo 3°).

Es decir, la funcién de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, es promover la proteccion de la propiedad intelectual en el mundo
entero mediante la cooperacion de los estados miembros y administrar los
tratados multilaterales que tratan de los aspectos juridicos y administrativos de la
propiedad intelectual.

El Articulo 5° seifala que pueden ser miembros de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual todo Estado que sea miembro de cualquiera
de las Uniones (la Unidon de Paris, las Uniones particulares y los Arreglos
particulares establecidos en relacion con esa Unién, la Unién de Berna, asi como
cualquier otro acuerdo internacional destinado a fomentar la proteccion de la
propiedad intetectual).

Podra igualmente adquirir la calidad de miembro de la Organizacién todo
Estado que no sea miembro de cualquiera de tas Uniones con la condicion de que:
a) sea miembro de las Naciones Unidas, de alguno de los organismos
especializados vinculados a las Naciones Unidas, del Organismo Internacional de
Energia Atomica o parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia o b)
sea invitado por la Asamblea General a ser parte en el presente Convenio.
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En el articulo 7° se regula que una conferencia estarad formada por los
Estados parte en el presente Convenio, sean o no miembros de una de las
Uniones.

E! gobierno de cada Estado sera representado por un delegado que podra
ser asistido por suplentes, asesores y expertos.

En dicha conferencia se discutiran las cuestiones de interés general en el
campo de la propiedad intelectual, adoptaran recomendaciones respetando, en
todo caso, la competencia y autonomia de las Uniones, ademas se decidira qué
Estados no miembros de la Organizacibn y que organizaciones
intergubernamentzlcs e internacionales no gubernamentales, podran ser admitidos
en sus reuniones en calidad de observadores.

Conformaran el Qudrum un tercio de los Estados miembros.

La conferencia tomara sus decisiones por mayoria de dos tercios de los
votos emitidos, ia abstencidn no se considerara como un voto y adoptara su propio
Reglamento interior.

El Director General es el mas alto funcionario de la Organizaciéon y sera
designado por un periodo determinado que no sera inferior a seis afos. Su
nombramiento podra ser renovado por otros periodos determinados. La duracién
del primer periodo y la de los eventuales periodos siguientes, asi como todas las
demas condiciones de su nombramiento, seran fijadas por la Asamblea General
(articulo 9°).

Se establece que la Sede de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual es Ginebra (Suiza) y podra decidirse su traslado si asi lo disponen los
Estados miembros (articulo 10).

Dicha Organizacion gozard, en el territorio de cada Estado miembro y
conforme a las leyes de ese Estado, de la capacidad juridica necesaria para
alcanzar sus objetivos y ejercer sus funciones.

La Organizacion concluira un Acuerdo de Sede con la Confederacién
Suiza y con cualquier otro Estado donde pudiera fijar su residencia.
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Sus representantes y funcionarios gozaran de los privilegios e
inmunidades necesarias para alcanzar sus objetivos y ejercer sus funciones.

El Director General podra negociar, previa aprobaciéon del Comité de
Coordinacion, concluira y firmara en nombre de la Organizacion los acuerdos
establecidos (articulo 12).

Todo Estado miembro podra denunciar el presente Convenio mediante
notificacién dirigida al Director General.

La denuncia surtira efecto seis meses después de la fecha en que el
Director General haya recibido la notificacién (articulo 18).

En sus clausulas finales establecera que sera firmado en un solo ejemplar
en idiomas espafol, francés, inglés y ruso, dando igualmente fe a cada texto y se
depositara en poder del Estado de Suecia.

El presente Convenio quedo abierto a la firma en Estocolmo hasta el 13
de enero de 1968.

El Director General establecera textos oficiales después de consultar a los
gobiernos interesados en los idiomas aleman, italiano y portugués, y en otros
idiomas que la Conferencia pueda indicar.

Pérez Miranda refiere que la participacién de México en la Organizacion
Mundial de la Propiedad Industrial “se inicié desde el 14 de junio de 1975. A partir
de la década de los ochenta México ha participado activamente en negociaciones
para el establecimiento de tratados multilaterales sobre propiedad intelectual y en
reuniones internacionales sobre propiedad intelectual en el marco de la OMPI.

Asimismo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en 1994
suscribié un Acuerdo de Asistencia Técnica con la Organizacién Mundial de la
Propiedad Industrial con el propodsito de apoyar el funcionamiento de este Instituto
y establecer un sistema racionalizado y moderno de administracion de los
derechos de propiedad industrial. Dicho Acuerdo tuvo una duracién de cuatro

anos” 108

1% pérez Miranda Rafael, op. cit., pp. 35-37.
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Por lo tanto, consideré que la Organizacion Mundial de la Propiedad
Industrial es un organismo especializado de las Naciones Unidas, ya que es
responsable de la actividad intelectual y creadora de los diversos productos de
obras literarias, patentes, etcétera, que existen a nivel mundial, asi como facilita
las relaciones de la tecnologia relativa a la propiedad industrial con el fin de llevar
a cabo el desarrollo econdémico social y cultural en el mundo.

Il. CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (PUBLICADO
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION
DEL 5 DE MARZO DE 1976)

El Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, del 20
de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en
Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en
Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo
el 14 de julio de 1967 y encomendado el 28 de septiembre de 1979 (publicado en
el Diario Oficial de la Federacién del 5 marzo de 19876). En el gobierno del
Licenciado Luis Eheverria Alvarez, entonces Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos este Convenio fue aprobado por la H. Camara de
Senadores del Congreso de la Unién el 11 de septiembre de 1975, de acuerdo con
el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacién del 5 de marzo de 1976.

Contiene 30 articulos que tienen aplicacion respecto a las figuras juridicas
de Propiedad Industrial, es decir, las patentes, los modelos de utilidad, los dibujos
o modelos industriales, las marcas de fabrica o de comercio, las marcas de
servicio, el nombre comercial, denominaciones de origen y la represién de la
competencia desleal.

Los paises integrantes del presente Convenio estan constituidos en una
Unidn para la proteccion de la propiedad industrial.
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En su articulo 1° define a la Propiedad Industrial: En su acepcién mas
amplia se aplica no s6lo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino
también al dominio de las industrias agricolas y extractivas, y a todos los
productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco,
etcétera.

Pérez Miranda, en su libro Propiedad Industrial y Competencia en México
refiere: “En el aifo de 1883 once paises suscribieron el “Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial”, con la finalidad de proteger a sus
nacionales; México se adhirié al Convenio original el 7 de septiembre de 1903",'"°
revisado en Estocolmo en 1967, el cual esta vigente en nuestro pais desde 1976.

Asimismo menciona, que el presente Convenio reposa sobre un principio
fundamental: “Toda invencién registrada obtiene proteccién mediante ia patente,
documento que confiere a su titular el derecho exciusivo para su explotacién;
ademas, el lamado “trato nacional”, en cuya virtud cada Estado contratante debe
otorgar a los nacionales de los restantes miembros los mismos derechos que a
sus ciudadanos; ese beneficio se extiende no sdlo a los nacionales, sino también a
los extranjeros con domicilio en uno de los paises adheridos, o que tengan
establecimientos comerciales o industriales de ellos y el principio de “prioridad”,
seguin el cual, quien solicita una patente o modelo de utilidad en alguno de los
paises contratantes, goza de prioridad durante un plazo de un afio para efectuar el
registro en los restantes, plazo que se reduce a seis meses en el caso de las
marcas, dibujos y disefos industriales”.""

César Sepulveda, en su libro El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial
sefala: “El documento mas importante del régimen internacional de la propiedad
industrial es la Convencién de ia Unién de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial adoptada el 20 de marzo de 1883, y constituye una solucién
muy inteligente frente a la diversidad de legislaciones de los Estados, para

119 pérez Miranda Rafael, Propiedad Industrial y Comp ia en México. Un Enfoque de Derecho
Econémico, 2, ed., México, Porrua, 1999, p. 41.
"W tbidem, p. 42.
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proteger internacionaimente a los titulares de derechos, garantizandoles ciertos
privilegios en cada pais miembro de la Unién”.}'?

En su articulo 2° establece que el “trato nacional” es la obligacion de los
estados contratantes de otorgar la misma proteccion en materia de propiedad
industrial a los nacionales de otros paises que la otorgada a sus nacionales, y en
su articulo 4° se reconoce a /a prioridad que consiste en un derecho mediante el
cual el solicitante dispondra de cierto tiempo a partir de la primera solicitud, para
buscar en cualquiera de los paises miembros del Convenio la proteccion de su
creacion, debiendo considerarse como fecha de presentacion de las solicitudes

posteriores a la de la inicial. Los plazos para la prioridad de las marcas de fabrica

o de comercio seran de seis ; quien d conservarla prevalecerse de la
prioridad de un deposito estara obligado a indicar en una declaracion la fecha y el
pais de este deposito. Cada pais determinara el plazo maximo en que debera ser
efectuada esa declaracion.

En tal virtud, los anteriores principios son fundamentales para el progreso
nacional de la propiedad industrial en otros paises, ya que se permitira que los
inventores nacionales desarrolien su actividad creadora e industrial y sobre todo el
resultado de sus inversiones estaran reflejadas en el mercado internacional.

Los preceptos dei aludido Convenio de Paris que regula a las marcas son
los siguientes:

En el Articulo 5° exige la utilizacién de la marca, por lo que el registro sélo
podra ser anulado por falta de uso después del plazo fijado y si el titular no justifica
porqué no uso su marca. Este plazo tiene por objeto permitir que el titular de la
marca cuente con un tiembo determinado para que pueda llevar a cabo su uso; ya
que en muchos casos el titular debe utilizar su marca en diversos paises, y sino
justifica su omisidn, se cancelara su registro, excepto si funda conforme a derecho
su peticion.

Cuando una marca se use simultineamente por establecimientos
industriales o comerciales, considerados como copropietarios de la marca, no

112 Sepulveda, César, £/ Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, 2*. ed., México, Porrua, 1981, p. 8.
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impedira su registro en el pais donde quiera protegerla, si dicho uso no induce al
publico a error y no sea contrario al interés publico.

El empleo de una marca bajo una forma que difiera los elementos que no
alteren su caracter distintivo como ésta ha sido registrada en uno de los paises de
la Unién, no ocasionara la nulidad del registro ni disminuirda su proteccion
concedida; el propodsito de esta disposicién es no anular la marca cuando existan
diferencias intrascendentes, por ejemplo cuando un signo distintivo sea traducido
en otro idioma.

El uso de una marca para productos idénticos o similares por dos o0 mas
establecimientos considerados como copropietarios de la misma, no impedira, su
registro ni disminuira su proteccion, siempre y cuando su uso no induzca al publico
a error y no sea contrario al interés publico.

El Articulo 6° alude a las condiciones de registro, independencia de la
proteccion de la marca en diferentes paises, y en particular, sobre las registradas
o presentadas en otros paises de la Unién por su legislacion nacional.

La solicitud de registro de una marca presentada en cualquier pais de la
Unidn por una persona que tenga derecho a los beneficios del Convenio, no podra
ser rehusada, ni podra cancelarse el registro, por motivo de no ser presentada,
registrada o renovada en el pais de origen. Por lo tanto, para obtener el registro de
una marca en un pais no puede exigirse el cumplimiento de ningun requisito previo
respecto a la marca registrada en el pais de origen.

Una marca, al estar regularmente registrada en un pais de la Unién sera
considerada como independiente de las marcas registradas en los demas paises
de la Unién, comprendiéndose en ello el pais de origen, 1o cual significa que una
marca, una vez registrada, no sera afectada por alguna decision tomada respecto
de registros semejantes realizados en otros paises para el mismo signo distintivo.

El Articulo 6°bis establece que se obligara a los paises miembros a
rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca que sea susceptible
de crear confusién con otra marca ya notoriamente conocida en ese pais miembro,
asl es como se reconoce la proteccion de las marcas notorias en un pais miembro,
aln cuando no estén registradas en él.
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Asimismo, los paises miembros deberan conceder un plazo minimo de
cinco afos a partir de la fecha del registro para reclamar la anulacién de dicha
marca y no se fijara plazo para la anulacién del uso de la marca registrada o
utilizada de mala fe.

El Articulo 6°ter determina la prohibicion de registrar marcas consistentes
en emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de
organizaciones internacionales, por lo que obliga a los paises miembros a anular
el registro, y a prohibir la utilizacion bien sea como marcas o como elementos de
ellas, de ciertos signos distintivos pertenecientes a los paises miembros y a ciertas
organizaciones internacionales gubernamentales. Dichos signos distintivos de
Estado son: los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o
denominaciones de las organizaciones internacionales gubernamentales, asi
como toda imitacion de éstos.

Para que apliquen tales disposiciones, los paises miembros y las
organizaciones intergubernamentales acordaron comunicarse reciprocamente
mediante la Oficina Internacional de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual.

El Articulo 6°-quater refiere las transferencias de la marca, dispone que la
cesion de una marca sera valida cuando al mismo tiempo se transfiera parte de ia
empresa o negocio a la que pertenece, asi el cesionario tendra el derecho
exclusivo de fabricar o vender alli los productos que llevan la marca transferida.

Sin embargo, los paises miembros tienen la facultad de no admitir la
cesion de una marca cuando su uso por el cesionario fuese de naturaleza tal que
pudiera inducir al ptblico en error.

El Articulo 6°-quinquies, establece la proteccion de las marcas registradas
de un pais de la Union en los demas paises de la Unién (cldusula “tal cual es”) en
tal virtud, toda marca registrada en el pais de origen sera admitida a registro en los
demas paises de la Union, tal y como fue registrada en el pais de origen, esto es
considerado donde el depositante tenga un establecimiento industrial © comercial,
si no tiene establecimiento, sera el pais de la Unién donde tenga su domicilio, y si
no tuviese este sera el pais de la Unién de su nacionalidad.
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La disposicion anterior tiene algunas excepciones cuando:

1. La marca afecte derechos adquiridos por terceros en el pals en que
se pide la protecciéon. Pueden ser otros derechos conferidos como
los derechos de autor o un nombre comercial.

2. La marca esté desprovista de caracter distintivo, o sea puramente
descriptiva o consista en una denominacion gengrica.

3. La marca sea contraria a la moral o al orden publico.

4. El registro de la marca constituya un acto de competencia desleal.

5. La marca sea utilizada por el titular en una forma esencialmente
diferente de la forma en que ha sido registrada en el pais de origen.

El Articulo 6°-sexies, establece que los paises miembros se comprometen
a proteger las marcas de servicio, pero no estan obligados a registrarlas.

E!l Articulo 7°-sefiala la naturaleza de los productos a los que se aplica la
marca y no puede ser impedido para el registro de la marca.

El propésito de esta norma consiste en que la proteccion de la propiedad
industrial sea independiente de la posibilidad de comercializar en determinado
pais los productos a los que ha de aplicarse la marca.

El Articulo 7°-bis, reconoce la proteccion de las marcas colectivas, de
conformidad con los requisitos particulares fijados en cada pais.

Finalmente, el articulo 9° establece que el embargo de los productos
importados que ostenten ilicitamente una marca, esta sera decomisada.
Asimismo, el embargo podra realizarse en el pais donde se hubiese hecho la
aplicacién ilicita del signo distintivo sobre el producto.

La norma remite a la legislacién nacional y sefiala que el embargo de los
productos ilicitos puede realizarse a peticion del Agente del Ministerio Publico de
la autoridad competente, o a peticion de la parte interesada. En nuestro pals es
competencia Federal, se realiza por medio de la Procuraduria General de la
Republica, a través de su agencia especializada en delitos de propiedad
intelectual e industrial.
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Si en la legislacion de un pais no admitiera el embargo de la importaciéon
de la mercancia ilicita, podria sustituirse esta medida con la prohibicion de la
importacion o con el embargo del producto una vez introducido en el pais. Si la
legislacién del pais no admitiera ninguna medida para llevar a cabo el embargo,
deberan aplicarse las medidas que la legislacion del pais concediera a los
nacionales para casos de importacion de productos ostentados con marca ilicita.

ill. TRATADO DE NAIROBI SOBRE LA PROTECCION
DEL SIMBOLO OLIMPICO (PUBLICADO EN EL D/IARIO OFICIAL
DE LA FEDERACION DEL 2 DE AGOSTO DE 1985)

En cumplimiento con lo dispuesto por el articulo 89, fraccién I, de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Articulo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las
siguientes:

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unién,
proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

En tal virtud, se aprobé el Tratado de Nairobi sobre la Proteccién del
Simbolo Olimpico, adoptado en Nairobi, Kenia, el 26 de septiembre de 1981.

Para su debida publicacion y observancia se expidié el presente Decreto
por el Licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, entonces Presidente Constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos, el 24 de diciembre de 1984.

El presente Tratado fue adoptado en Nairobi el 26 de septiembre de 1981,
el cual consta de tres capitulos.

El capitulo primero menciona las disposiciones substantivas que en
resumen son:

Articulo 1° Obligacion de los Estados, todo Estado miembro se
compromete a anular el registro como marca y a prohibir la utilizacién como marca
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u otro signo, con fines comerciales, cualquier signo que contenga el Simbolo
Olimpico.

Articulo 2°. Excepciones a la obligacion sefialada en el articulo anterior, si
un registro de marca se relaciona con el Simbolo Olimpico y se haya registrado
con anterioridad al presente Tratado.

Ningun Estado miembro estara obligado a prohibir el uso del Simbolo
Olimpico, cuando sea utilizado para fines de comunicaciéon social.

En cuanto al capitulo segundo, este regula los grupos de Estado.

Articulo 4°. Excepciones a las disposiciones del capitulo |, especiaimente
lo que respecta a la regulacion de la libre circulacion de mercaderias o de
servicios como los Estados que sean miembros de una union aduanera, zona de
libre comercio, etcétera.

El capitulo tercero, dispone las clausulas finales.
Establece cual es el procedimiento para ser parte en dicho Tratado:

1. Cualquier Estado miembro de la Organizacion Mundial de la
Propiedad intelectual (OMPI!) o de la Union Internacional para la
Proteccion de la Propiedad Industrial (Union de Paris) podra ser
parte en el presente Tratado a través de:

A) Su firma, mediante un instrumento de ratificacion, aceptacion o
aprobacion.
B) El depdsito de un instrumento de adhesién.

2. Cualquier otro Estado que no pertenezca a la Organizacion Mundial
de la Propiedad Industrial y a la Unién de Paris podra ser parte en
el presente Tratado mediante el depésito de un instrumento de
adhesion.

Los instrumentos de ratificacion, aceptacion, aprobacion o adhesion se
depositaran en poder del Director General de la Organizacién Mundial de la
Propiedad Industrial (articulo 5°).
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La entrada en vigor sera por los tres primeros Estados que hayan
depositado sus instrumentos de ratificacion, aceptacion, aprobacion o adhesion;
un mes después del dia en el que haya sido depositado el tercer instrumento
antes senalado (articulo 6°).

Respecto de otro Estado que deposite el debido instrumento, entrara en
vigor un mes despues del dia en el que haya sido depositado ese instrumento.

La denuncia del Tratado podra hacerla cualquier Estado mediante una
notificacién dirigida al Director General, la cual surtira efecto un afo después del
dia en que el Director General de la Organizacién Mundial de |la Propiedad
Industrial haya recibido Ia notificacidn (articulo 7°).

La firma y el idioma del Tratado sera en un solo ejemplar en los idiomas
espariol, francés, inglés y ruso, considerandose igualmente auténticos todos estos
textos.

El Director General, previa consulta con los gobiernos interesados,
establecera textos oficiales en los idiomas aleman, arabe, italiano y portugués
(articulo 8°).

En su anexo del citado Tratado, se menciona que el Simbolo Olimpico
esta constituido por cinco anillos entrelazados: azul, amarillo, negro, verde y rojo,
colocados en orden de izquierda a derecha. Sélo los anillos lo constituyen, sean
estos empleados en uno o varios colores.

IV. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE
(PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION
DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1993)

El Decreto de promulgacion del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLC) fue aprobado por el Licenciado Carlos Salinas de Gortari,
entonces Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y por la
Camara de Senadores del H. Congreso de la Unidn, el 22 de noviembre de 1993,
segun el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacién del 8 de diciembre
de 1993.
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Los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, Canada y los Estados
Unidos de América manifestaron haber concluido con las formalidades juridicas
necesarias a efecto de que el Tratado entrara en vigor el 1° de enero de 1994.

Dentro del texto del presente Tratado y particularmente en el capitulo XVII
relativo a la materia de propiedad intelectual, existe un precepto que hace
referencia a las marcas, el cual es:

Articulo 1708. Para efectos de este Tratado, una marca es cualquier signo
o cualquier combinacion de signos que permita distinguir los bienes o servicios de
una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, disefios, letras,
numeros, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su
empaque. Las marcas incluiran las de servicios y las colectivas y podran incluir las
marcas de certificacion.

Este articulo también faculta a las partes a fin de poder establecer como
condicion para el registro de las marcas, que los signos que las constituyan sean
visibles (punto 1).

Una de las partes otorgara al titular de la marca el derecho de impedir a
todas las personas que no cuenten con su consentimiento, usar una marca
idéntica o similar en sus productos y ocasione la confusién ya sea en los bienes o
servicios (punto 2).

Asi también, conviene en que las partes podran supeditar la posibilidad
del registro al uso. No obstante la mera presentacion de la solicitud de registro
ante las autoridades competentes no estara sujeta a la condicion de uso efectivo
de la marca (punto 3).

Dispone los criterios y requisitos que debe tener el procedimiento
administrativo para el registro de una marca, en cada uno de los paises miembros
los cuales en nuestra legislacién ya estan incorporados, como la publicacién de la
marca antes y después de concedida, el examen de las solicitudes, la notificaciéon
que deba hacerse al solicitante acerca del estudio de su solicitud de marca que se
quiere registrar, por lo que, en su caso, se fundamenta la negativa de dicha marca,
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también se le da la oportunidad al titular de solicitar la cancelacién de una marca
(punto 4).

La naturaleza de los bienes o servicios que se apliquen a una marca en
ningln caso constituira un obstaculo para el registro de ésta (punto 5).

Se incluye como idea esencial y para proteger apropiadamente a las
marcas notoriamente conocidas de acuerdo con el articulo 6°-bis, del Convenio de
Paris, que se aplicaran fas modificaciones necesarias, a los servicios para
determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomara en cuenta el
conocimiento que ésta tenga en el sector relevante del publico consumidor,
incluyendo aque! conocimiento en el territorio de las partes que derive Ginicamente
de la publicidad y promocion de la marca. Ninguna de las partes exigira que la
reputacion de la marca se extienda mas alla del sector del publico que
normalmente trate de bienes o servicios (punto 6).

La vigencia del registro de la marca, la cual es de diez aftos, y se puede
renovar indefinidamente por plazos no menores a diez afios, siempre y cuando se
satisfagan los requisitos para su renovacion (punto 7).

Cada pais firmante exigira el uso de la marca para conservar el registro, si
no se usa la marca, por un periodo ininterrumpido de dos afos, éste se cancelara,
a menos que existan razones validas que constituyan un obstaculo para su uso,
en cuanto al criterio de las partes de este Tratado (punto 8).

Para fines de mantener el registro, cada una las partes firmantes
reconocera el uso de una marca por una persona distinta al titular, cuando dicho
uso se encuentre sujeto al control del titular de una marca (punto 9).

Ninguna de las partes podra dificultar el uso en el comercio de una marca
mediante requisitos especiales, tales como un uso que disminuya la funcion de la
marca como indicacién de procedencia, o un uso con otra marca (punto 10).

En cuanto al licenciamiento y la cesién de marcas, cada una de las partes
establecera las condiciones para otorgarlas, en el entendido de que no existiran
licencias obligatorias para el uso de las marcas, esto es, licencias en las que el
titular de una marca no exprese su consentimiento para concederlas, ademas
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sefala que el titular de una marca registrada podra cederla con o sin la
transmision de la empresa a que pertenezca la marca (punto 11).

Cada una de las partes podra establecer excepciones limitadas a los
derechos conferidos por una marca tal como el uso correcto de términos
descriptivos, a condicion de que las excepciones tomen en cuenta los intereses
legitimos del titular de la marca y de otras personas (punto 12).

Se acord6 que las partes prohibieran el registro a las marcas de palabras
al menos en espaiol, francés o inglés, que designen genéricamente los bienes o
servicios, o los tipos de bienes o de servicios, a los que la marca se aplique (punto
13).

Finalmente, se dispuso que cada parte firmante negara el registro de una
marca que consista en elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error,
o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relaciéon con personas
vivas o muertas, instituciones, creencias, simbolos nacionales de cualquiera de las
partes, o que los menosprecien o afecten en su reputacidén (punto 14).

En este ultimo punto, dicho Tratado conserva la identidad de los paises
contratantes, asi como sus costumbres, tradiciones, etcétera, y sobre todo
proteger al publico consumidor.

V. ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Y LA COMUNIDAD EUROPEA SOBRE EL RECONOCIMIENTO
MUTUO Y LA PROTECCION DE LAS DENOMINACIONES
EN EL SECTOR DE LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS (PUBLICADO
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 21
DE JULIO DE 1997)

El presente Acuerdo fue hecho en Bruselas el 27 de mayo de 1997
(publicado en el Diario Oficial de la Federacién del 21 de julio de 1997) seala: Los
Estados Unidos Mexicanos por una parte, y la Comunidad Europea, denominada
en lo sucesivo “Comunidad”, por otra, denominadas en lo subsecuente, "Partes
Contratantes”, deseosas de mejorar las condiciones de comercializacion de las
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bebidas espirituosas en sus respectivos mercados de conformidad con los

principios de igualdad, beneficio mutuo y reciprocidad, han convenido lo siguiente:
Las partes contratantes se basaran en los principios de no discriminacién
y reciprocidad, e intercambiaran las bebidas espirituosas (articulo 1°).

Este sera aplicable a los productos de la partida 2208 del Convenio

Internacional
Mercancias.

del Sistema Armonizado de Designacion y Codificacién de

Para la aplicacion del Acuerdo se entendera por:

a) “Bebida espirituosa originaria de”, seguida def nombre de una de las

partes contratantes: una bebida espirituosa de las sefaladas en el
Anexo y que haya sido elaborada en el territorio de dicha parte
contratante.

b) “Designacién”, las denominaciones utilizadas en el etiquetado, en

c)

los documentos que acompanan a la bebida espirituosa durante su
transporte, en los documentos comerciales como facturas y
publicidad.

“Etiquetado”, el conjunto de las designaciones y demas
indicaciones, sefales, ilustraciones o marcas que caractericen a la
bebida espirituosa y aparezcan en el mismo recipiente, incluido el
dispositivo de cierre, en el colgante unido al recipiente o en el
revestimiento del cuello de la botella.

d) “Prestacion”, las denominaciones utilizadas en los recipientes y su

n

dispositivo de cierre, en el etiquetado y en el embalaje.

“Embalaje”, los envoltorios de proteccion, tales como papeles,
fundas y cajas, utilizados para el transporte de uno o varios
recipientes (articulo 2°).

Articulo 3° establece:

a) Las bebidas espirituosas originarias de la Comunidad Europea se

encuentran contempladas en el anexo 1.
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b) Las bebidas espirituosas originarias de los Estados Unidos
Mexicanos figuran en el anexo Il.

En nuestro pais las denominaciones de la Comunidad Europea solo
podran ser utilizadas en las condiciones de su legislacion y se reservaran
exclusivamente a las bebidas espirituosas originarias de dicha comunidad a las
que sean aplicables,

En la comunidad Europea las denominaciones protegidas mexicanas solo
podran ser utilizadas en las condiciones de la legislacion mexicana y se
reservaran exclusivamente a las bebidas espirituosas originarias de México a las
que sean aplicables.

Las partes contratantes garantizaran la proteccién mutua de las bebidas
espirituosas sefaladas en el anexo 1 y 1l de este Acuerdo (articulo 4°).

Cuando existan denominaciones que tienen el mismo nombre (pero su
contenido es diferente), las partes contratantes determinaran las condiciones
necesarias de manera equitativa para no confundir a los consumidores (articulo
6°).

En la medida que la legislacion de las partes contratantes lo permitan, la
proteccion proporcionada por el presente Acuerdo se extendera a las personas
fisicas, jurldicas, federaciones, asociaciones y organizaciones de productores,
comerciantes o consumidores con sede en la otra parte contratante (articulo 10).

Cuando en la etiqueta o en los documentos oficiales o comerciales, o en
su publicidad se incumplieran los términos del presente Acuerdo, las partes
contratantes aplicaran las medidas administrativas, iniciaran los procedimientos
judiciales necesarios para luchar contra la competencia desleal, impediran
cualquier otro medio abusivo en contra de la denominacién protegida (arﬂcu'IO 11).

Cada una de las partes contratantes designaran los organismos a mas
tardar dos meses después de la entrada en vigor del presente Acuerdo. Los
cuales cooperaran estrecha y directamente (articulo 14).

Los requisitos que deben contener las bebidas espirituosas son:

a) El productor y la persona en posesion de la bebida espirituosa.
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b) La composicion de dicha bebida.

¢) Su designacion y presentacion.

d) La naturaleza de la infraccion de las normas de produccion y
comercializacion (articulo 15, in fine).

Las partes contratantes celebraran consultas cuando una de ellas
considere que la otra no ha cumplido alguna de las obligaciones contraidas con
arreglo al presente Acuerdo (articulo 16). ’

Se cre6 un Comité mixto integrado por representantes de la Comunidad y
de los Estados Unidos Mexicanos, que se reunira alternativamente en la
Comunidad y en los Estados Unidos Mexicanos a peticion de una de las partes
contratantes y conforme a las necesidades del presente Acuerdo.

Dicho Comité podra formular recomendaciones que contribuyan al logro
de los objetivos del presente Acuerdo, y tendra como objetivo velar por su correcto
funcionamiento (articulo 17).

Los anexos del presente Acuerdo forman parte del mismo (articulo 21).

E} acuerdo en mencion se redactara en las lenguas alemana, danesa,
espaifiola, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y
sueca, siendo cada uno de los textos igualmente auténticos.

En su Anexo | se enlistan las bebidas espirituosas de la Comunidad
Europea, entre ellas se encuentran !as siguientes:

1. Ron
A) Rhum de la Martinique
B) Rhum de la Guadeloupe
C) Rhum de la Reunién
D) Rhum de la Guyane...

2. Whisky
A) Schotch Wisky
B) Irish Whisky
C) Whisky espaiiol




D) lrish Whiskey...

3. Brandy
A) Brandy de Jerez
B) Brandy itatiano...

4. Aguardiente de orujo de uva
A) Eau-de-vie de marc de Champagne
B) Marc de Champagne, etcétera.

En cuanto al Anexo I, se mencionan las bebidas espirituosas de

pals y éstas son:

1. Bebida espirituosa de Agave
Tequila: protegida, elaborada y clasificada de
legislacion y reglamentacion de los
Mexicanos.

2. Bebida espirituosa de Agave
Mezcai: protegida, elaborada y clasificada de
legislacion y reglamentacion de los
Mexicanos.

acuerdo
Estados

acuerdo
Estados
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nuestro

con la
Unidos

con la
Unidos

Considero que el Tratado mas importante que ha celebrado nuestro pais,
en el que se incluyeron disposiciones de la materia de Propiedad Industrial es el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque al iniciarse fas

negociaciones entre México, Estados Unidos y Canada, ya que se otorgé mayor

proteccidn a las marcas nacionales, asi como se establecieron principios rectores

para celebrar contratos de licencias entre las marcas nacionales y extranjeras y se
avanzo en las formas de proteccion de los signos distintivos, como el no permitir

en las fronteras el comercio de mercancias ilicitas a nuestro pais, que ostenten

marcas debidamente registradas, asi se contribuye para una mejor protecciéon al

constumidor mexicano.
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Algunas de las desventajas de este Tratado consiste en el incremento del
empleo de las marcas extranjeras, pero esto logrd que los industriales nacionales,
se comprometieran a realizar un mayor esfuerzo en sus productos o servicios que
ofrecen al publico consumidor.

Por otra parte, existen otros Tratados Internacionales en materia de
propiedad industrial, especialmente en marcas. Sin embargo, aun en nuestro palis
no han entrado en vigor, y éstos son los siguientes:

A) Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, del 14

de abril de 1981, revisado en Bruselas (1900), Washington (1911),
La Haya (1925, Londres (1934), Niza (1957) y Estocolmo (1967), y
modificado en 1979.

B) Protocolo del Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de

Marcas, de 1989.

C) Reglamento comun del Arreglo de Madrid relativo al Registro

Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese
Arreglo.

D) Tratado sobre el Derecho de Marcas y su reglamento, adoptados

E

~

F)

en la Conferencia Diplomatica de Ginebra e! 27 de octubre de
1994.

Arreglo de Niza Relativo a la Clasificacion Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, del 15 de
junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de junio de 1967 y en
Ginebra el 13 de mayo de 1977. Modificado el 28 de septiembre de
1979 y publicado por la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual en Ginebra de 1992.

Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificacién
Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas,
establecido en Viena el 12 de junio de 1973, enmendado el 1° de
octubre de 1985 y publicado per la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual en Ginebra de 1997.
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Resuita fundamental que nuestro pais forme parte de los anteriores
Tratados Internacionales, para obtener una mayor proteccion en la materia de
propiedad industrial.

En materia de marcas, a pesar de que México no es miembro del Arreglo
de Niza, ni del Arreglo de Viena, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
utiliza ambas clasificaciones de marcas.

El Arreglo de Niza establece una clasificacion internacional para
productos y servicios que estan amparados por una marca. Dicha clasificacion
consiste en una lista de 34 clases para productos, asi como 8 para servicios y de
una lista alfabética de productos y setrvicios, que comprende 16,000 conceptos.

Los paises miembros del Arreglo de Niza o los que voluntariamente la
aplican incluyen en los documentos y publicaciones oficiales relativos al registro
de marcas, los nimeros de las clases de la clasificacion a las que pertenecen los
bienes y servicios de una marca.

En consecuencia, desde la creacion de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual ha jugado un papel muy importante en el desarrollo y
modernizacion de sistemas legales nacionales e institucionales de Propiedad
Intelectual de los paises miembros. Asimismo, la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual ha promovido y perseguido el establecimiento de los
Tratados Internacionales en materia de propiedad industrial y también ha
cooperado con diversas organizaciones internacionales.

Por cuanto hace al Arregio de Madrid relativo al Registro Internacional de
Marcas establece que un registro internacional para las marcas y el procedimiento
para su inscripcion.

Dispone el registro de marcas (marcas de fabrica o de comercio y marcas
de servicio) por la Oficina Internacional de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual. Los registros en este Arreglo se llaman internacionales
porque todos los registros surten efectos juridicos en diversos paises y pueden
extenderse a todos los contratantes.

En tal virtud, dicho registro internacional de marcas tiene varias ventajas
para su titular, tales ventajas existen cuando se tiene que renovar el registro.
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LLos paises miembros del Arreglo de Madrid constituyen una Union para el
registro internacional de las marcas. Esta Unién es mas o menos como la Unién
de Paris, constituye una persona juridica de derecho publico internacional, la cual
tiene sus propios 6rganos rectores e internos y un presupuesto que se financia
mediante el cobro de tasas por los servicios que presta la Oficina Internacional por
el Registro Internacional de Marcas y otros tramites relacionados con éstas.
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CAPITULO QUINTO
PROPUESTA PARA LA CREACION
DEL DELITO DE ALTERACION DE PRODUCTOS
REGISTRADOS COMO MARCAS

1. CONCEPTO DE DELITO

El Doctor Castellanos Tena, en su libro Lineamientos Elementales del
Derecho Penal menciona: “La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que
significa abandonar apartarse del buen camino, alejarse del sendero sefialado por
la ley".''® En nuestro Derecho Positivo Mexicano, el Codigo Penal Federal en su
articulo 7° define al delito como: “El acto u omisién que sancionan las leyes
penales”.

Asimismo, el Diccionario Juridico Mexicano seiala que el delito es la
*accion u omisién ilicita y culpable expresamente descrita por la ley bajo la
amenaza de una pena o sancion criminal”.'**

En relacién con lo anterior, Carranca y Trujillo lo considera: “el acto
tipicamente antijuridico, culpable, sometido a veces a condiciones de penalidad,
imputable a un hombre y sometido a una sancion penal”,’’® en donde e/ acto,
independientemente de la tipicidad, es el soporte natural del delito; /a
imputabilidad, la base psicoldgica de la culpabilidad, y /as condiciones objetivas
las califica como advenedizas e inconstantes.

En cuanto a la esencia técnico-juridica, el penalista mexicano la hace
consistir en tres requisitos: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, constituyendo la
penalidad, con el tipo, 1a nota diferencial del delito.

En tal virtud, Pavéon Vasconcelos incorpora a la concepcion analitica del
delito, a través de sus cinco elementos ya que considera a éste como “la conducta

'3 Castellanos Tena, Fernando, Lineamientos Elementales de Derecho Penal, Parte General, 42* ed., México,
Pormia, 2001, p. 125.

'™ Diccionario Juridico Mexi 1° ed., México, Pormia, 2000, t. 11, p. 1035.

13 Carrancd y Trujillo, Raul y Carranca y Rivas, Raul, Derecho Penal Mexicano, Parte General, 21* ed.,
México, Pornia, 2001, p. 223,
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o el hecho tipico, antijuridico, culpable y punible”.'1®

Porte Petit considera que el concepto de delito “corresponde a una
concepcion bitomica o dicotdémica de acuerdo con el contenido del articulo 7° del
Cddigo Penal Federal: Delito es el acto u omisidbn que sancionan las leyes
penales, o sea que el delito es una conducta punible”,''7 y en relacion con este
articulo descubre como elementos det delito: una conducta o hecho, la tipicidad, la
imputabilidad, la antijuridicidad, ia culpabilidad, a veces alguna condicién objetiva
de punibilidad y la punibilidad.

Para Castellanos Tena “en casi la totalidad de las definiciones se incluyen
como elementos del delito;: la accion, la tipicidad, la antijuridicidad, la
imputabilidad, la punibilidad y las condiciones objetivas de penalidad™.!'® EI autor
se adhiere a la consideracion de que la imputabilidad, la punibilidad y las
condiciones objetivas de penalidad no son elementos esenciales del delito, pues a
la imputabilidad la define como un presupuesto del delito o, si se quiere, de la
culpabilidad, pero no del delito. En tanto a la pena la visualiza como “el castigo
legalmente impuesto por el Estado al delincuente para garantizar el orden
juridico”“'g y, por lo mismo, no forma parte del delito, dado su caracter externo; en
cuanto a las condiciones objetivas de penalidad les niega el caracter de elemento
esencial del delito, ya que solo algunas veces las exige la ley como condicién para
la imposicion de la pena.'?°

Finalmente, para el jurista Garcia Maynez, en su libro Introduccién al
Estudio del Derecho define al delito como: “ciertas acciones antisociales
prohibidas por la ley, cuya comision hace acreedor al delincuente a determinadas
sanciones conocidas con el nombre especifico de penas™?!,

"¢ pavon Vasconcelos, Francisco, Derecho Penal Mexicano, 16" ed., México, Porria, 2002, p. 188,

"'7 porte-Petit Candaudap, Celetino, Apuntamientos de la Parte General de Derecho Penal, 19* ed., México,
Pornia, 2001, p. 203.

112 Castell Tena, Fi do, op. cit., p. 130,

' tdem.
120 1hidem, p. 132.
'2! Garcia Maynez, Eduardo, Introduccion al Estudio del Derecho, 530 ed., México, Porriia, 2002, p.141.
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Il. CONCEPTO DE SANCION

Antes de entrar al estudio de este concepto, es necesario sefialar que el
Derecho de Propiedad Industrial sanciona tanto aquellos que afectan el patrimonio
del titular de una marca, asi como a los que infringen las normas establecidas en
la Ley de Propiedad Industrial, para proteger a los consumidores, logrando asi
evitar los actos engafiosos en perjuicio de la sociedad; en consecuencia, !as
sanciones son de de caracter administrativo y penal, las primeras son infracciones
administrativas y las segundas son consideradas como delitos. Las infracciones
administrativas se encuentran reglamentadas en el articulo 213 de la Ley de la
Propiedad Industrial, por cuanto hace a los delitos estan previstos en el articulo
223 de la ley en comento, y su sancion respectiva en los articulos 223-Bis y 224
de la Ley de la Propiedad Industrial, dichos preceptos seran analizados
posteriormente.

Ahora bien, el jurista Garcia Maynez define a la sancidn como la
“consecuencia juridica que el incumplimiento de un deber produce en relacién con
el obligado”,'® la cual se encuentra condicionada por la quebrantacién (caracter
secundario) de un deber impuesto por una norma (caracter primario) a cargo del
individuo sancionado.'?

Para Hans Kelsen: “es un elemento diferenciador entre la regia de
derecho y la moral, como lo cita el maestro Martinez Morales en su libro Derecho
Administrativo y sefiala que: “su contenido es un acto coactivo dirigido al individuo
que puede violarla, amenazandolo con inflingirle un dafo o carga que puede
consistir, segun la gravedad de la falta, desde el simple forzamiento a reparar el
perjuicio causado o la imposicién de una multa, hasta la privacién de la libertad o
de la vida misma";'2* en consecuencia, su naturaleza estara condicionada por la
clase de norma juridica violada.

122 1hidem p. 295.
3 Idem.

' Martinez Morales, Rafael \., Derecho Administrativo, 1er. Curso, 2* ed., México, Harla, 1994, p. 308.
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En el derecho administrativo, las sanciones administrativas son definidas
como aquellas consecuencias represivas de un ilicito, previstas en disposiciones
juridicas y cuya imposicién le corresponde a la autoridad administrativa.'?®

El Diccionario Jurldico Mexicano sefiala las caracteristicas de la sancién y
son las siguientes: a) es un contenido de la norma juridica; b) en su proposicion
juridica o regla de derechos que formula {a ciencia del derecho, se encuentra en la
consecuencia del enunciado hipotético; ¢) su contenido normativo calificado
generalmente consiste en un acto que impone al sujeto infractor un mal o un dafo;
d) en el derecho moderno su imposiciodn, asi como su ejecucion las llevan a cabo
los 6rganos del Estado, en tanto se le conciba como un orden normativo
centralizado que establece el monopolio de la coaccién fisica por sus 6rganos, y
e) su finalidad es: retributiva, intimidatoria o compensatoria del dafio producido por
el acto ilicito. '*®

Asimismo, define a la sancién administrativa como: “El castigo que
imponen las autoridades administrativas a los infractores de la ley administrativa.
Presupone la existencia de un acto ilicito, que es la oposicidn o infraccién de un
ordenamiento juridico administrativo. El dafio que se causa por la infraccion, a la
administracion, a la colectividad, a los individuos o al interés general tutelados por
la ley, tiene como consecuencia juridica el castigo consistente en la sancién
administrativa.'?’

Ill. CONCEPTO DE INFRACCION ADMINISTRATIVA

Martinez Morales, en su libro Derecho Administrativo, alude que a la
infraccion se le denomina toda transgresion o quebrantamiento de una ley, pacto o
tratado; o de una norma juridica, moral, légica o doctrinal.

De acuerdo a ello, cuando la transgresion se realiza en detrimento de una
norma juridica de caracter administrativo, se dice que la infraccion es
administrativa y le corresponde a un érgano del Poder Ejecutivo, imponer la

125 1bidem., p. 314.
126 Diccionario Jurldico Mexicano, op. cit., pp. 3412 y 3413,
27 tdem.




150

sancion que conforme a la ley proceda.'?® De conformidad con lo dispuesto en el
articulo 21 de la Constitucidon Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se
desprende que entre otras cosas: compete a la autoridad administrativa la
aplicacién de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubemativos y de
policla..., por lo tanto, se le otorga a la administracion publica la facultad de
imponer sanciones cuando se transgredan algunas de las infracciones
administrativas que se encuentran reguladas en el articulo 213 de la Ley de la
Propiedad Industrial.

En tal virtud, dichas infracciones administrativas son consideradas como
actos contrarios a los buenos usos comerciales que implican competencia desleal.
Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia publicada bajo el nimero R-69,
visible en la pagina 320, Tomo VII, junio 1991, del Apéndice del Semanario
Judicial de la Federacion, Octava Epoca, sustentada por el Tercer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y contenido
son:

“MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE
SE ACTUALICE LA INFRACCION ADMINISTRATIVA PREVISTA EN
LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. La Ley de Invenciones y

Marcas en su articulo 210, seflala de manera enunciativa doce actos
que constituyen infracciones administrativas, por ser acton contnriot

a los buenos usos y bres de n industria, y
servicios que implig I entre los que se
, el efect, en el ojerclclo de ac(lvldadn lndusmalu

o mercantiles, actos que o al p a
confusién, error o engaho, por haccr creer o suponer
la ia de una rel [ iacién entre

dos ostabloclmlentos, que |l hbrlcaclén de un producto se
realiza bajo normas, | i6n de un t 0, O que

se presta un servicio o se vondo un producto con autorizacién o
licencia de un tercero (inciso b), fraccion Xi), de esta manera
encontramos en el citado precepto dos elementos indispensables para
que se actualice la infraccion administrativa en él prevista, el primero
se refiere a la existencia de una conducta contraria a los buenos usos
y costumbres de la industria 0o comercio que implique competencia
desleal y el segundo elemento consiste en que esa conducta cause o
induzca al publico a confusidn, error o engafio en relaciéon con el
producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo
ofrece; por lo que respecta al primer elemento, debemos atender a los
lineamientos del legislador, en el sentido de considerar que todo acto
contrario a los usos, costumbres y leyes que rigen la industria o el
comercio que menoscabe la libre competencia o perjudique al publico
consumidor constituye competencia desleal. En nuestro sistema

12% Martinez Morales, Rafael 1., op. cit., p. 307.
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jurldico, 1a libre competencia esta constitucionalmente garantizada por
los articulos 5° y 28 de nuestra Carta Magna, y conforme a dichos
preceptos a nadie puede impedirse que se dedique a la profesion,
industria o comercio que le acomode, siendo lIcito y cuando no se
ataquen los derechos de terceros ni se ofendan los derechos de la
sociedad; se prohiben los monopolios, a excepcién hecha de aquélios
que por su naturaleza corresponden al Estado y de los privilegios que
conceden las leyes sobre derechos de autor y de mvencnones y

marcas. Ahora bien, en matorln do prop ial,

pais se ca enh un r i N quo es ¢l Convanlo
de ia Unién de Paris, vigent mil

tres, mi que en térmi del articulo 133 cons(llucionll es la
fey en nuestro pals. eue o io fue ficado en el Dlario
Oficial de la Fed elv isi de jullo de mil novecientos
setenta y seis, y en su articuio 10 bis soﬂala oxpresamonto que,
los paises de la Unién estin 1] gurar a los

nacionales, una proteccién eficaz contra la competencla desleal,
y aclara "consmuye acto de competencia desleal todo acto de

comp io a los usos honestos en materia industrial
o comercial”. Con base en osto, Ia Ley do Invonclonos y Marcas
vlgente. trata de evitar la repri do los
actos desh tos en teria de induutrla y comercio, y aquéllos
que sean ios a las disp que gra. Para el

estudio de estos actos deshonestos, es importante tener presente que
lo sancionable, es el abuso del bien juridico tutelado por el articulo 28
constitucional, es decir, el abuso a la libertad de competencia que en
&l se consagra, no siendo admisible la restriccién de esta libertad sin
la existencia de una conducta que se adecue exactamente al supuesto
juridico contemplado por la norma Iegal La ley sefiala una serie de
actos deshonestos que de
competancla desleal, que npar(e do ser actos contrarios a las
disp i que ja mi y perjuicio no sélo
al tercero de quien obti beneficio o dafio, sino también
al desarrollo del cio y la ind ia, repercutiendo a su vez
en un daflo para el piiblico que requiere de los productos o
servicios que le ofrecen. Asi, tomando en cuenta los actos
deshonestos que se sancionan como infracciones administrativas y
como delitos, podemos definir a la competencia desleal, como la
conducta de un competldor que utilizando cualquier

pr dimi en tra de las b b o do g
disposicién legal, sustulga, utilice o 1] h
lal o i ial de otro recurrente, con el ﬂn do obtener

ventajas indebidas para si, para varias personas, o para causarie
un dano a aquél, para tal efecto, debemos decir que el concepto
de buenas costumbres ha sido interpretado por la doctrina como
los principios deducibles de normas positivas que son aceptados
por el sentimiento juridico de una comunidad. Asi, costumbres
comerciales como anuncios, promociones de ventas, campafias de
descuento, etcétera, son llcitas y permitidas para atraer clientela a un
establecimiento o hacia un producto, siempre que no se empleen
medios reprochables para ello. Siguiendo con el concepto de
competencia desleal a que hemos llegado, es requisito primordial para
que haya deslealtad, que primero exista competencia entre los
comerciantes, es decir, que desarrollen una actividad encaminada o
relacionada con el mismo fin, toda vez que podria darse una conducta
llicita entre comerciantes que no compiten entre si, y ésta,

- e e e .
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independientemente de que sea sancionable por otros medios, no
constituye competencia desleal. También cabe decir, que |la conducta
deshonesta del comerciante desleal puede ser activa o pasiva, es
decir, consistir en un hacer o en una omisién, realizada con la
intencién de obtener un beneficio propio o causar dafio a otro
recurrente. Ahora bien, para que esa competencia desleal sea
sancionable como infraccién administrativa, en el supuesto que
estudiamos, es indispensable que se actualice el segundo supuesto,
consistente en que esa conducta calificada de desleal cause o induzca
al publico a confusion, error o engafio en relacion con el producto o
servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece. Para
entender este segundo supuesto, es importante establecer lo que se
entiende por causar o inducir al publico, esto es, producir en él, un
animo incitdndolo o persuadiéndolo a moverse en determinado
sentido, con el fin de obtenerlo como cliente, esto es valido en la libre
competencia pero no a través de conductas deshonestas. Lo que
resulta reprochable, es obtener este fin mediante la confusion, el error
o el engafio en que se hace caer al publico. Conforme al diccionario
de la Real Academia de la Lengua Espafiola, confusién, significa la
mezcla de dos o mis cosas diversas de modo que las partes de la
una se incorporen a la otra, faita de orden o de claridad; la
acepcién de error, es concepto equivocado o juicio falso y
engaiio; ia falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o
discurre. De esta manera, la conducta del comerciante encaminada a
confundir, equivocar o engafiar al pubiico, es una conducta
deshonesta, pero sélo encuadra en el supuesto de infraccion que
analizamos, si la confusion, el error o el engafo lo llevan a suponer
que existe relacion o asociacion entre un establecimiento y el de un
tercero, como por ejemplo en las cadenas de tiendas o negocios que
ostentan la misma o semejante denominacion, o bien, que lo hagan
suponer que se fabrican o venden productos O se prestan servicios
bajo las normas, licencia o autorizacion de un tercero, como por
ejemplo, las agencias de carros que componen o venden piezas
originales de la misma empresa que fabrican los automdviles. Para
que una conducta sea sancionable conforme a la ley, es necesario
que se cumplan todos los requisitos previstos en las hipotesis
normativas, en virtud, de que en nuestro sistema juridico, a excepcion
de que expresamente lo sefiale la ley, no es admisible la aplicacion de
sanciones por conductas andlogas a las previstas. En estas
condiciones, resuita necesario para que surta la causa de infraccién
administrativa, que se den los dos elementos que han sido
analizados”.

El citado articulo 213 de la Ley de la materia recoge en su fraccion I, de
manera general e incompleta, la nocion de competencia desleal la que nos hemos
referido, ya que de una manera lamentable la relaciona con las fracciones
reguladas por la propia Ley y el concepto de competencia desleal es mas amplio
que la violaciéon a los derechos de propiedad industrial, como se puede observar
en la tesis jurisprudencial antes mencionada.
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La anterior jurisprudencia sirvié de base para la creacion del articulo 213,
LPI que a la letra dice:

Articulo 213. Son infracciones administrativas:

I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la

industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y
que se relacionen con la materia que esta Ley regula.

ll. Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén.

.

.

vi.

Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrird en la
infraccién después de un afo de la fecha de caducidad o, en su caso,
de la fecha en que haya quedado firme la declaracién de nulidad.

Poner a la venta o en circulacién productos u ofrecer servicios,
indicando que estan prolegidos por una marca registrada sin que lo
estén. Siel registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o
cancelado, se incurrird en infraccion después de un afio de la fecha de
caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la
declaracién correspondiente.

Usar una marca parecida en grado de confusion a otra registrada, para
amparar los mismos o similares productos o servicios que los
protegidos por la registrada.

Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada o
semejante en grado de confusién como elemento de un nombre
comercial o de una denominacién o razén social, o viceversa, siempre
que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén
relacionados con establecimientos que operen con los productos o
servicios protegidos por la marca.

Usar, dentro de la zona geografica de la clientela efectiva o en
cualquier parte de la Republica, en el caso previsto por el articulo 105
de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de
confusién, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para
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amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del
mismo o similar giro.

Vil. Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o
emblemas a que se refiere el articulo 4° y las fracciones Vii, Vi, IX,
X, Xill, XIV y XV del articulo 90 de esta Ley.

VIll. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de
confusién como el nombre comercial, denominacion o razén social o
como parte de éstos, de una persona fisica o moral cuya actividad
sea la produccién, importacién o comercializacién de bienes o
servicios iguales o similares a los que se aplica a la marca
registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular
del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello.

IX. Efectuar, el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos

que causen o induzcan al publico a confusién, error o engario, por
hacer creer o suponer infundadamente:

a) La existencia de una relacion o asociacién entre un
establecimiento y el de un tercero.

b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o
autorizacién de un tercero.

c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo
autorizacion, licencias o especificaciones de un tercero.

d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, region
o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que
induzca al publico a error en cuanto al origen geografico del
producto.

X. Intentar o lograr el propésito de desprestigiar los productos, los
servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de
otro. No estara comprendida en esta disposicién la comparacién de
productos o servicios que ampare la marca con el propésito de
informar al puablico, siempre que dicha comparacién no sea



155

tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de
Proteccion al Consumidor.

XlI. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por
registro de modelo de utilidad o disefio industrial, sin consentimiento
de su titular o sin licencia respectiva.

XIl. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos amparados por una
patente o por un registro de modelo de utilidad o diserio industrial, a
sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento
del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva.

Xlll. Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la
patente o sin la licencia respectiva.

XIV. Ofrecer en venta o poner en circulacion productos que sean
resultado de la utilizacién de procesos patentados, a sabiendas que
fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de
quien tuviera una licencia de explotacion.

XV. Reproducir o imitar disefios industriales protegidos por un registro, sin
el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.

XVI. Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de
confusion, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia
respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales
o similares a los que se aplique el aviso.

XVII. Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusién,
sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para
amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del
mismo o similar giro.

XVIll. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin
la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a
los que la marca se aplique.

XIX. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos iguales o similares

a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usé6
esta en los mismos sin consentimiento de su titular.
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XX. Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica
una marca registrada que hayan sido alterados.

XXI. Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica
una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o
suprimido parcialmente ésta.

XXIl. Usar sin autorizacion o licencia correspondiente una denominacion

de origen.

XXlll. Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorizacion del
titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se
considere original por si sola, por incorporacién en un circuito
integrado o en otra forma.

XXIV. Importar, vender, o distribuir en contravencién a lo previsto en esta
Ley, sin la autorizacién del titular del registro, en cualquier forma
para fines comerciales:

a) Un esquema de trazado protegido.

b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema
de trazado protegido, o

c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez
incorpore un esquema de trazado protegido reproducido
ilicitamente.

XXV. Las demas violaciones a las disposiciones de esta Ley que no
constituyan delitos.

Cabe destacar que en el contenido de dicho precepto se aprecian
conductas practicamente idénticas que han sido descritas en dos fracciones
distintas, como es el caso de las contempladas en las fracciones V y VIl en cuanto
al uso de una marca registrada como parte integrante de un nombre comercial,
razén o denominacion social, asi como las previstas en las fracciones VI y XVii
correspondientes a la usurpacion del nombre comercial y por cuanto hace a las
fracciones XX y XXI que consisten en ofrecer en venta o poner en circulacién
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productos debidamente registrados por una marca los cuales hayan sido
alterados.

El articulo 6° de la Ley de la Propiedad Industrial establece las facultades
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ({MPI), en su fraccién V, dispone
lo siguiente:

Articulo 6°. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad
administrativa en maleria de propiedad industrial, es un organismo
descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio, el cual tendra las
siguientes facultades:

...V. Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas;
ordenar y practicar visitas de inspeccion; requerir informacién y datos;
ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar
la violacién a los derechos de propiedad industrial; olr en su defensa a
los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas
correspondientes en materia de propiedad industrial.

Atendiendo al contenido de la fraccion antes mencionada, es notable la
competencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para llevar a cabo
los procedimientos de investigacion de las infracciones administrativas sefaladas
anteriormente. Su comisién dard origen a la aplicacion de las sanciones
dispuestas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con independencia
de la indemnizacion de los dafios y perjuicios que pudiera corresponder a los
afectados, misma que sera regulada por la legislacién comun y por la propia Ley
de la Propiedad Industrial, la cual previene que dicha indemnizacién en ningan
caso sera inferior al 40% del precio de venta al plablico de cada producto o la
prestacion de servicios que impliquen una violacion a alguno de los derechos de
propiedad industrial protegidos por la Ley (articulos 221y 221-bis, LPI).
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En esta materia las sanciones administrativas estan contempladas en el
articulo 214 de la Ley de Ja Propiedad Industrial y son las siguientes:

Articulo 214. Las infracciones administrativas a esta Ley o demas
disposiciones derivadas de ella, seran sancionadas con:

I. Muilta hasta por el importe de veinte mil dias de salario minimo general
vigente en el Distrito Federal.

Il. Multa adicional hasta por el importe de quinientos dias de salario
minimo general vigente en el Distrito Federal, por cada dia que
persista la infraccion.

Il. Clausura temporal hasta por noventa dias.

IV. Clausura definitiva.

V. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

La investigacidn de las infracciones se realizaran por el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, de oficio o a peticion de parte interesada (articulo 215,
LPI).

Cuando haya transcurrido el término de diez dias que se le dio al infractor
para que manifestara lo que a su interés conviniera de acuerdo a lo dispuesto por
los articulos 209, fraccién IX'y 216 de la presente Ley, el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial con base en el acta de inspeccion levantada, las constancias
y pruebas que obren en el expediente, en este caso el expediente contencioso
administrativo de infraccion, se procedera a dictar la resolucion administrativa
correspondiente (articulo 217, LPI).

En los casos de reincidencia de las infracciones antes mencionadas de
duplicaran las multas impuestas anteriormente, sin que su monto pueda exceder
del triple del maximo fijado en el articulo 214 de la Ley de la materia; define a la
reincidencia como cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo
precepto, cometidas dentro de los dos ailos siguientes a la fecha en que se emitié
la resolucion relativa a la infraccion (articulo 218, LPI).
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Las clausuras podran imponerse en la resolucion ademas de la muita o
sin que ésta se haya impuesto, en la inteligencia de que la clausura definitiva sera
procedente cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por
dos veces y dentro del lapso de dos afos, si dentro del mismo se reincide en la
infraccion, independientemente de que hubiere cambiado su domicilio (articulo
219, LPI).

Al dictar la resolucion administrativa respectiva y aplicar la sanciéon
correspondiente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tomara en cuenta:

a) El caracter intencional de la acciébn u omisién constitutiva de la
infraccion.

b) Las condiciones econdmicas de! infractor.

c) La gravedad que la infraccion aplique en relacién con el comercio de
productos o la prestacion de servicios, asi como el perjuicio
ocasionado a los directamente afectados (articulo 220, LPI).

IV. DIFERENCIAS ENTRE SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Y SANCIONES PENALES

Existen dos tipos de sanciones por medio de las cuales el Estado se
auxilia para castigar o reprimir, a los infractores o delincuentes las sanciones
administrativas y las sanciones penales.'??

Esta diferencia se encuentra regulada en el articulo 21 de la Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, que entre otras cosas, dispone:

“Articulo 21. La imposicién de las penas es propia y exclusiva de la
autoridad judicial. La investigacién y persecucién de los delitos incumbe al Agente
del Ministerio Publico, el cual se auxiliaré con un policia que estara bajo su
autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicacién
de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubemativos y de policia, las
que unicamente constituirdn en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero

2 picei io Jurldico Mexi op. cit., p. 3414,
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si el infractor, se permutaréa ésta por el arresto correspondiente, que no excedera
en ningtn caso de treinta y seis horas...".

En consecuencia, las autoridades administrativas imponen las sanciones
administrativas y las autoridades judiciales las sanciones penales; por lo tanto, las
primeras son resultado de infracciones a las leyes administrativas y las sanciones
penales son derivadas de los ilicitos reglamentados en la ley penal.

Asimismo, los delitos, como ya sefialamos, los impone una autoridad
judicial, sus sanciones se encuentran reguladas por el derecho penal y reciben la
denominacién especifica de penas.

De acuerdo con el jurista Garcia Maynez: “La pena es la forma mas
caracteristica del castigo y es por consiguiente, una de las consecuencias
juridicas de la comisién de un hecho delictuoso”.'®®

En el caso de los delitos, solo habra accion penal en contra de personas
fisicas y en las infracciones administrativas se responsabilizara a éstas y a las
personas morales. !

En las sanciones administrativas no rige el principio de nullum crimen sine
lege (no hay crimen sin ley) y nulla poena sine lege (no hay pena sin ley), los
cuales son fundamentales para el derecho penal. También se diferencian por los
motivos y fines que persiguen, ya que, como hicimos referencia que en las
sanciones penales, solo puede ser sujeto activo una persona fisica y se le
impondran las siguientes penas consistentes en: multa, privacion de la libertad o
medidas de seguridad; por el contrario, en las sanciones administrativas los
infractores pueden ser también las personas juridicas o morales y sus sanciones
se clasifican en: arresto, hasta por 36 horas (articulo 21 de nuestra Carta Magna),
de caracter patrimonial o econdmica como: la muita, el decomiso, la clausura y la
cancelacion de autorizaciones o permisos.'?

13 Garcfa Méaynez, Eduardo, op. cit., p. 305.
3 MBrtlncz Morales, Rafael ., op. cit., p. 312.

Dicci io Juridico Mexil , op. cit., p. 3414,




161

V. INTERPRETACION JURIDICA DE LAS FRACCIONES XX Y XXI
DEL ARTICULO 213, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Atendiendo al contenido de las fracciones XX y XXI del articulo 213, de la
Ley de la Propiedad Industrial se desprende lo siguiente:

Articulo 213. Son infracciones administrativas:

XX. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se aplica
una marca registrada que hayan sido alterados.

XXI. Ofrecer en venta o poner en circulaciéon productos a los que se aplica
una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o
suprimido parcial o totalmente esta.

Ahora, explicaremos en qué consiste cada una de estas conductas, las
cuales comprenden exclusivamente las marcas de productos (se aplican a las
mercaderias, ejemplo vestidos, calzados, bebidas alcohdlicas, etéctera), no asi las
de servicios (que caracterizan diferentes tipos de servicios, ejemplo las agencias
de viajes, restaurantes, etcétera).

En cuanto, a la fraccion XX, se sanciona al infractor que venda productos
en los cuales se exhiba ilicitamente una marca y éstos hayan sido alterados.

El Diccionario de la Real Academia Espariola define a la alteracion como
el: “Cambiar la esencia o forma de una cosa; estropear, danar, descomponer”;'3?
en tal virtud, considero que la alteracion es el cambio de los elementos
caracteristicos de una marca; ya que al adicionarle otros elementos modifican su
principio de distintividad; en consecuencia, esta figura se origina
fundamentalmente cuando un tercero ajeno (infractor) altera las caracteristicas
esenciales de un producto (s) que se encuentra debidamente registrado y vigente;
es decir, que el registro de la marca se encuentre surtiendo todos sus efectos
legales ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Con esta conducta se
logra desacreditar a la marca, que al ser alterada, no puede retribuir a las

3 Diccionario de la Real Academia Espaiiola, 21* ed., Espafia, 1992, p. 115,
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prestaciones que el publico consumidor espera de ésta; ejemplo de tal conducta
es la persona que cuenta con un perfume de una marca original y en su caso de
prestigio, sustituye el contenido de éste, lo reemplaza por otra sustancia logrando
asi duplicar su contenido y posteriormente fo vende al publico consumidor como
una marca original.

Asimismo, la fraccidn XXI, consiste en: Ofrecer en venta o poner en
circulacion productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber
alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

Dicha infraccion administrativa se relaciona con la anterior, por cuanto
hace a la alteracion de los productos de una marca registrada y vigente, no asi en
las diversas modalidades que se realizan, como sustituir o suprimir parcial o
totalmente la marca, por lo que es necesario definir las anteriores modalidades.
Asl tenemos que el Diccionario de la Real Academia Espafiola define la palabra
sustituir como el: “Poner a una persona o cosa en lugar de otra"'®* y por suprimir:

“Hacer cesar, hacer desaparecer; omitir";'35

en consecuencia, estas formas de
efectuar dicha conducta deben realizarse antes de ofrecerlas en venta o ponerlas
en circulacidon en el mercado para ofrecerlas al pulblico consumidor, ademas,
considera como ilegal el dafio material de la marca, y para que se realice esta
infraccion administrativa sefiala Jalife Daher: “...es menester que se trate de
bienes o productos auténticos, y que el ataque a la marca que portan sea de
caracter material, esto es, que de manera real se modifique, suprima o ailtere la
etiqueta, empaque, o material en el que la marca aparezca".""" Este supuesto se
refleja en situaciones que suceden con regularidad en el mercado actual, en las
que la marca que ampara ciertos productos, por ejemplo: calzado o vestuario
(pertenecientes a la clase 25 de la clasificacion oficial de productos que establece
el Reglamento de la Ley de la materia en su articulo 59) es sustituida por la de
otro comerciante que aflade estampados o accesorios a éstos, logrando asi
eliminar a la marca original.

134 bidem., p.1925.
35 Ibidem., p. 1922.
138 Jalife Daher, Mauricio, op. cir., p. 484,
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1. Efectos negativos de las fracciones XX y XXI del articulo 213, de Ia
Ley de la Propiedad Industrial

Los principales efectos negativos de las infracciones administrativas
sefaladas anteriormente, son el uso indebido por parte del infractor al utilizar una
marca registrada de un titular que tiene el derecho de uso exclusivo, que le
concede el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el disfrute de “su
marca”; por lo que el infractor no cuenta con ese derecho; como seria en el caso
de celebrar un contrato de franquicia con el titular de la marca y éste para poder
gozar del uso legal de la marca, mismo que se determinara conforme a la
legislacién de propiedad industrial; es decir, debera estar inscrito el contrato de
licencia de uso de derechos en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de
conformidad con el articulo 141 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por lo tanto, el uso ilegal de las marcas, es considerado como infraccion
administrativa (articulo 213, fracciones XX y XXlI, LPI) y consiste
fundamentalmente en que el infractor altere, sustituya parcial o totaimente la
marca registrada y que se encuentre vigente, por ejemplo, las bebidas alcohdlicas,
las cuales al ser alteradas con el animo de reproducir los contenidos, ponen en
grave riesgo “la salud” del publico consumidor.

En cuanto al uso ilegal, César Septlveda menciona que consiste en: “...el
empleo de la marca de otro, tal como esta registrada, o agregandole el propio
nombre o no en las mercaderias o alterandola, © como expresaba con muy buen
sentido Ja Ley de 1903, en su articulo 18, habia uso ilegal cuando la marca
registrada se empleara distinta, como si fuera otra, por cualquier adicién,
substraccion o alteracion®.'3”

Es necesario sefialar que no basta que la marca haya sido registrada
para determinar que el titular del signo marcario tenga a su disposicion las
acciones legales, en este caso, el solicitar la declaracion administrativa de
infraccion que la ley confiere en contra de los usurpadores de su marca. Por ello
es fundamental que la marca se encuentre debidamente registrada, y se
encuentre vigente surtiendo todos sus efectos legales a que haya lugar; es decir,

137 sepulveda, César, op. cit., pp. 214 y 215.
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que su uso y vigencia no se encuentren interrumpidos, los cuales se podran
comprobar por ejemplo con facturas de las ventas realizadas, asi como por escrito
presentado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial signado por el
titular de la marca o su representante legal que bajo protesta de decir verdad se
encuentra usando su marca en los mismos términos que fue registrada ante el
Instituto, dichas constancias obraran en el expediente de la marca reclamada.

2. Su sancién administrativa

En la Ley de la Propiedad Industrial, no se encuentra reglamentada, en
ningUn precepto, cual sera la sancion impuesta a los infractores que realicen cada
una de las infracciones administrativas antes mencionadas.

Se aprecian en el articulo 214 de la presente Ley, los tipos de sanciones
que se impondrdn al usurpador que realice alguna de las infracciones
administrativas contempladas en el articulo 213.

De conformidad con el articulo 220 el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial podra considerar para imponer sanciones a los infractores, en especial
de las infracciones administrativas reglamentadas en el articulo 213, fracciones
XXy XXl de la Ley en comento lo siguiente:

Articulo 220. Para la determinaciéon de las sanciones deberé tomarse en
cuenta:

I. El caréacter intencional de la accién u omisién constitutiva de la
infraccién.

1l. Las condiciones econémicas del infractor.

Ill. La gravedad que la infraccién implique en relacién con el comercio de
productos o la prestacion de servicios, asi como el perjuicio
ocasionado los directamente afectados.

Ademas de estas disposiciones, se impondra al infractor la indemnizacion
de los dafios y perjuicios que ocasiono; y en ningln caso sera inferior al 40% de!l
precio de venta al publico de cada producto o la prestacion de servicios (articulos
221y 221-bis, LPI).
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VI. PROPUESTA DE CREACION DEL DELITO
DE ALTERACION (CON SUS DIFERENTES MODALIDADES:
SUSTITUIR O SUPRIMIR PARCIAL O TOTALMENTE)
DE PRODUCTOS REGISTRADOS COMO MARCAS

En la Ley de Fomento y Proteccién a la Propiedad Industrial, de 1991, en
su articulo 223, fracciones Vil y IX, estuvo reglamentado el delito de alteracion de
marcas, no asi de manera conjunta con sus diferentes modalidades, el cual fue
derogado por la Ley de la Propiedad Industrial de 1994, y en la actualidad dichas
conductas son consideradas como infracciones administrativas; en tal virtud, esta
derogacion fue apresurada en este sentido, toda vez que se realizé a tan sélo tres
afios de promulgada ia nueva Ley. Debido a lo anterior es necesaria la creacion
de un nuevo precepto que abarque todas las conductas o modalidades que
contempla la alteraciéon de los productos registrados como marcas, y sobre todo,
que se reglamente como un delito de propiedad industrial y no asi como infraccion
administrativa, por ser necesario para el publico consumidor, asi como para el
titular de la marca y para el Estado.

A mi parecer el legislador debe derogar las infracciones administrativas
establecidas en el articulo 213 en sus fracciones XX y XX/ de la Ley de ia
Propiedad Industrial y considerarlas como una conducta que constituye un delito,
en su caso, reformar el articulo 223, fraccién Il de la Ley de la materia, el cual
establece:

Articulo 223. Son delitos:

...ll. Falsificar en forma dolosa y con fin de especulaci6én comercial
marcas protegidas por la ley.

Incorporando a la fraccidn anterior las modalidades de aiterar, sustituir o
suprimir, total o parcialmente los productos registrados como marcas.

La necesidad de la proteccion penal a estas conductas de alterar, sustituir
o suprimir es porque el derecho penal lleva implicita la coaccion en la represion de
conductas delictivas y la prevencion de las futuras. Considero que estas
conductas son muy graves, principalmente para la sociedad consumidora, que
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compra infinidad de productos, por ser indispensables para su vida cotidiana; en
consecuencia, al cometerse dichos usos ilicitos en los productos que amparan una
marca que se encuentra debidamente registrada, los afecta sobre todo en la
confiabilidad de ésta, asi como en la calidad del producto y por ende se ven
perjudicados tanto en su salud como en su economia; por lo que dichos
comportamientos a su vez son intolerables por la via administrativa y para
solucionar el problema planteado es fundamental trasladar estas actuales
infracciones administrativas al campo del ius puniendi para que sean
reglamentadas como delitos.

Antes de abarcar el estudio dogmatico del delito propuesto, es necesario
comentar que existen diversas corrientes de las cuales se aprecian los diferentes
elementos que conforman el delito en sus dos aspectos: positivo y negativo. Asi
tenemos a los diferentes autores de la accion causalista y los que adoptan la
teoria finalista de la acciéon derivada de su concepcion sobre el delito y los
elementos incorporados.

La teoria causalista de !a accién identifica al delito con elementos tales
como: la accién, la antijuridicidad, el tipo, 1a culpabilidad; en tanto en la teoria
finalista de la accién, separa al tipo de Ia antijuridicidad y analiza a éstos como dos
elementos distintos del delito de accién, el delito doloso y el delito culposo, del
cual resulta un diferente método para el estudio de los elementos del delito.

En este sentido, para Carranca y Trujillo, los elementos esenciales del
cuerpo del delito son: el sujeto activo, la accién y el objeto material del delito, o
sea, aquel sobre el que recae la accion tipica.'®

En nuestro pais, el sistema penal actual se ubica dentro de la teoria
causalista de la accion, por lo que nos basaremos en el contenido del articulo 168
del Cddigo Federal de Procedimientos Penales, que hace referencia a la
comprobacién del cuerpo del delito y a la probable responsabilidad del inculpado y
establece:

% Carranca y Trujillo, Raul, op. cit,, p. 223.
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Articulo 168. El Ministerio Publico acreditaré el cuerpo del delito de que se
trate y la probable responsabilidad del indiciado, como base del ejercicio de la
accion penal; y la autoridad judicial, a su vez, examinara si ambos requisitos estan
acreditados en autos.

Por cuerpo del delito se entiende el conjunto de los elementos objetivos o
externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley sefiale como delito,
asl como los nonmativos, en el caso de que la descripcidn tipica lo requiera.

La probable responsabilidad del indiciado se tendra por acreditada
cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca su participacién en el
delito, la comisién dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a favor del
indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad.

El cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad se
acreditaran por cualquier medio probatorio que sefiale la ley.

Respecto a lo anterior, el maestro Barragan Salvatierra, en su libro
Derecho Procesal Penal, argumenta que la naturaleza del derecho proceso penal:
“...es una relacién juridica procesal que nace una vez que el érgano jurisdiccional
recibe una consignacion por parte del Ministerio Publico.

Cuando se considera que se ha cometido un hecho delictuoso nace una
relacion juridica entre el Estado encargado de la persecucién de los delitos y el
probable responsable, misma que puede convertirse en una relacién juridico-
procesal hasta el momento que el Ministerio Publico ejercite la accion penal o
procesal penal que se refieren a los derechos y obligaciones que nacen entre el
6rgano de la acusacion, de la defensa y de decisién”.*3°

En cuanto a la integracion del delito, refiere que: “es una actividad a cargo
del Ministerio Publico durante la averiguacion previa y tiene su fundamento en
imperativos de caracter legal”*® y para la comprobacion del delito menciona:
“implica una actividad racional, consistente en determinar si 1a conducta o hecho
se adecua a la hipétesis de la norma penal que establece el tipo”.'*!

3° Barragiin Salvatierra, Carlos, Derecho Procesal Penal, 1* ed., México, Mc Graw Hill, 1999, p. 83,
10 1bidem, p. 342,

Y1 Idem. p. 343.
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Ahora bien, es necesario que en el delito propuesto se acredite al
presunto responsable la plena responsabilidad, en su comision dolosa, pues de
ellos se deduce su participacion en el delito en cuestién, sin que exista en tales
hechos alguna causa de licitud o excluyente de responsabilidad; ademas de no
contar en este caso con el titulo de registro de la marca reclamada, por lo que los
elementos de prueba seran principalmente et aseguramiento de mercancias, en el
caso de las marcas que se encuentren alteradas, sustituidas o suprimidas, lo cual
es la medida cautelar que decretara el Agente del Ministerio Publico Federal, para
impedir que se oculten los objetos relacionados con el delito, los cuales seran
necesarios para comprobar el ilicito, de conformidad con el articulo 180 del Cddigo
Federal de Procedimientos Penales que dispone:

Articulo 180. Para la comprobacion del cuerpo del delito y de la probable
responsabilidad el indiciado, el Ministerio Publico y los tribunales gozaran de la
accion méas amplia para emplear los medios de investigacién que estimen
conducentes segun su criterio, aunque no sean los que menciona la ley, siempre
que estos medios no sean contrarios a derecho.

E! maestro Barragan Salvatierra sefiala que: “El proceso debe entenderse
como Ufi conjinto de pruebas en espera de una acertada valoracion™.'#? Asi
tamb|én alude que el objeto de la prueba es fundamentalmente para la
demostracuén del delito con 'sus circunstancias y modalidades (conducta o hecho,
tipicidad, imputabilidad, culpabllldad), la personalidad del delincuente, el grado de
responsabilidad y el dafio producido.'*?

En consecuencia, se tomara en cuenta para el estudio dogmatico penal
del delito propuesto, de acuerdo a la clasificacion que hace Lépez Betancourt
relacionada con la teoria actual de los elementos del delito'* que son los
siguientes:

2 fdem. p. 356
3 tdem. p. 361
B Lépez Betancourt, Eduardo, Teoria del Delito, 9* ed., México, Porrtia, 2001, p. 66,
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Elementos positivos Elementos negativos
Conducta Ausencia de conducta
Tipicidad Atipicidad
Antijuridicidad Causas de justificacion
Imputabilidad Inimputabilidad
Culpabilidad tnculpabilidad
Condicién objetiva Falta de condiciones objetivas
Punibilidad Excusas absolutorias

En esta tesitura tenemos que la definicion legal propuesta para el delito
en cuestion, en 1a Ley de la Propiedad Industrial, es ia siguiente:

1. Nocion legal
Articulo 223. Son delitos:

...\, Falsificar, alterar, sustituir o suprimir parcial o totaimente, productos
registrados como marcas, en forma dolosa y con fin de especulacién
comercial protegidos por esta Ley.

2. Sujetos y objetos

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

En cuanto al sujeto activo, el tipo penal propuesto no exige ninguna
calidad especifica, puede ser cualquier persona fisica.

A) Sujetos

a) Sujeto activo:

b) Sujeto pasivo:
El sujeto pasivo tiene como calidad especifica que sea el titular o
licenciatario de la marca registrada (alterada, sustituida o suprimida)

También considerd fundamental al sujeto pasivo de la conducta,
entendida como la persona que de manera directa resiste la acciéon del sujeto
activo, en el tipo penal en comento lo es: el publico consumidor.
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El titular o licenciatario de la marca sera el sujeto pasivo, quien de manera
directa recae el dafio causado a su derecho de uso exclusivo de marca, ei cual al
ser utilizado por el sujeto activo que se dedique a falsificar, alterar, sustituir o
suprimir parcial o totalmente su marca, ocasionara el desprestigio de ésta y por lo
tanto la desconfianza del publico consumidor al adquirir los productos amparados
por la marca que se encuentra debidamente registrada y vigente, pero que ha sido
modificada por el usurpador, y por lo tanto, los consumidores no confiaran mas en
esa marca por la calidad que ofrece; viéndose asi afectado el titular o licenciatario
de una marca en los productos que ampara.

Considero como sujeto pasivo de la conducta, al pablico consumidor,
porque en este también recae la conducta realizada por el sujeto activo, debido a
que resulta el mas perjudicado cuando adquiere un producto registrado por una
marca, misma que es falsificada, alterada, sustituida o suprimida parcial o
totaimente por e! sujeto activo, ya que al comprar el producto alterado y en su
caso consumirlo, sera afectado en su salud asi como en su economia, porque
dicho producto ilicito no es confiable en su totalidad.

Asimismo, el Estado sera sujeto pasivo de la conducta realizada por el
delincuente, sobre todo, se vera reflejada en la economia de nuestro pais, ya que
este al realizar dichas conductas en los productos amparados por una marca y
utilizar ta marca de otro, no paga sus respectivos impuestos como lo son los
derechos de uso, vigencias, contratos de licencias, etcétera, ante el instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad competente para establecer las
bases de las actividades industriales de nuestro pais.

B) Objetos
a) Material:
Son los productos registrados como marcas, considerados como el
patrimonio del titular o licenciatario de la marca registrada (alterada,
sustituida o suprimida) establecidos en la clasificacion oficial de
conformidad con el artficulo 59 del Reglamento de la Ley de la
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Propiedad Industrial de acuerdo con los criterios de interpretacion y
aplicacién del Instituto Mexicano de la Propiedad industrial.

También es la salud publica de!l publico consumidor y el patrimonio del
Estado.

b) Juridico:
E!l derecho de uso exclusivo de la marca del titular o licenciatario,
considerado como su patrimonio.

3. Conducta

De acuerdo con Castellanos Tena, la conducta es: “el comportamiento
humano, voluntario, positivo o negativo, encaminado a un propésito”.'45

Este tipo penal sera contemplado como un delito de accion (la actividad o
movimiento voluntario del organismo humano va dirigida a realizar un fin) como el
alterar, sustituir o suprimir parcial o totalmente los productos registrados como
marcas las cuales se deben de estar debidamente registradas y con el fin de
venderlos al publico consumidor (sujeto pasivo), lo cual producira un resuitado
tipico (en el mundo exterior) el usar una marca sin alguna autorizacién por parte
del titular o licenciatario de esta.

A) Conducta tipica

Para que concurra la conducta tipica de este delito, es necesario lo
siguiente:

a) La existencia de una marca legalmente registrada.

b) Que ésta tenga un titular o propietario legitimo.

c) Que el registro de la marca se encuentre vigente.

d) Que la marca registrada sea falsificada (falsear o adulterar una cosa),
alterada (alterar: cambiar la esencia o forma de una cosa), sustituida
(poner a una persona o cosa en lugar de otra) o suprimida (hacer

143 Castellanos Tena, Fernando, op. cit., p.149.
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cesar, hacer desaparecer) se aplique a los productos a los que
ampara la marca registrada, sin consentimiento de su titular.

Dichas conductas se tienen que realizar parcial o totalmente, en los
productos registrados como marcas.

e) Que se realice en forma dolosa. Consiste en aquella persona que
conoce los alcances juridicos implicitos al falsificar, alterar, suprimir o
sustituir parcial o total los productos de una marca debidamente
registrada.

f) Con el fin de especulacion comercial, se da cuando el sujeto activo
realiza con el fin de lucrar en el mercado comercial, no importando asi
la cantidad, el monto o el volumen de las mercancias falsificadas,
adulteradas, suprimidas o sustituidas.

g) Dichas conductas se haran a las marcas protegidas por la Ley de la
Propiedad Industrial, las cuales tendran que estar debidamente
registradas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

También existira la tentativa punible, la cual se llevara a cabo cuando el
presunto infractor exteriorice una parte o totalmente los actos ejecutivos que
produciran el resuitado tipico.

4. Ausencia de conducta

Pavon Vasconcelos sefiala que hay ausencia de conducta: “cuando la
accion u omisién son involuntarias, o para decirlo con mas propiedad, cuando el
movimiento corporal o la inactividad no pueden atribuirse al sujeto, no son suyos
por faltar en ellos la voluntad™.'4®

Considero que aqui no se presenta ninguno de los casos de ausencia de
conducta ya que este delito exige el dolo y la existencia dei elemento material
como el falsificar, alterar, sustituir o suprimir parcial o totalmente productos

18 pavon Vasconcelos, Francisco, op. cit., p. 290.
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registrados como marcas, el fin de lucrar, lo cual es algo incompatible con la
ausencia de conducta.

5. Tipicidad

Castellanos Tena considera a la tipicidad como: “el encuadramiento de
una conducta con la descripcion hecha en la ley; la coincidencia de!
comportamiento con el descrito por el legislador”.'*”

Sera una conducta tipica cuando se retinan todos los elementos exigidos
por el tipo penal, como el falsificar, alterar, sustituir o suprimir parcial o totaimente
a los productos marcarios, asi como el sujeto activo los realice con dolo, y se lleve
a cabo con un fin de especulacion comercial, a los productos de marca protegidos
por la Ley de la Propiedad Industrial; por lo tanto, de la descripcion tipica se
observa que para confundir al consumidor en perjuicio del titular de la misma, se
altera la marca cuando se cambia su esencia o forma; en tal virtud, priva al titular
de dicha marca al no obtener mayores regalias de sus productos; se sustituye
cuando se pone otra marca en lugar de la registrada haciendo creer al publico
consumidor que los productos que la marca original contiene son los elementos
que caracterizan a éstas y se suprime cuando con el fin de la marca registrada,
hacen que desaparezca de los productos, con el fin de despojar a su titular del
prestigio adquirido por sus productos que son protegidos por una marca registrada
y hacen creer al publico consumidor que un producto de la misma clase es de
igual calidad.

6. Atipicidad

El mencionado autor sefala que la atipicidad “es la ausencia de
adecuacion de la conducta al tipo”.'%®

Se dara la atipicidad en este delito cuando falte alguno de los elementos
tipicos establecidos anteriormente; en consecuencia, no encuadraria el tipo, por
ejemplo: sera atipico el comportamiento de una persona cuando introduzca al pais

"7 Castellanos Tena, Eduardo, op. cit., p.168.
M8 ibidem, p.175.




174

marcas que ostentan ser falsificadas, por lo cual dicha conducta es atipica porque
corresponde a otra conducta tipica.

Por su parte, el maestro Barragan Salvatierra menciona que para la
adecuacion tipica es necesario que se lleve a cabo, el examen de cada uno de los
elementos integrantes del tipo, y si al reunirse éstos falta alguno, no habra
tipicidad, y en consecuencia no habra delito.'®

En tal virtud, ia atipicidad sera cuando el sujeto pasivo no sea el titular de
la marca, o dicha marca no se encuentre vigente al momento de los hechos,
etcétera.

7. Antijuridicidad

Castellanos Tena considera a la antijuridicidad “lo contrario al
Derecho".'®°

L.a antijuridicidad se deriva de la violacion al precepto mismo que tutela la
salud publica del publico consumidor, asi como del derecho de uso exclusivo que
tiene el titular de la marca y el pago de impuestos al Estado, como bien juridico,
en consecuencia, se encuentra en la violacion del derecho del titular (productor)
para poder distinguir sus productos con una marca, destruyendo asi el principio de
distincién de la misma, a su vez desprestigiandola con el publico consumidor, al
falsificar parcial o totalmente ésta; en cuanto a esto Ultimo se produce el mismo
efecto o sea la destruccion de la marca como tal, ya que en ambos supuestos
(parcial o totalmente) se transforma la marca original en otra y destruye su
caracteristica distintiva.

8. Causas de justificacion

Es imposible que pueda presentarse alguna causa de justificacion en el
delito en cuestion, debido a la exigencia legal de los medios empleados como el
falsificar, alterar, suprimir o sustituir parcial o totalmente los productos de marcas,

"? Barragdn Salvatierca, Carlos, op. cit., p. 343.
%0 castellanos Tena, Fernando, op. cit.,, p.178.
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asi como el dolo requerido y el fin de especulacion comercial para que su
configuracion.

9. Imputabilidad

Capacidad de querer y entender en el campo del derecho penal, como lo
es que el sujeto activo tiene esta capacidad para adulterar en sus diferentes
modalidades los productos debidamente registrados como marcas.

10. Inimputabilidad

Se prensentan las siguientes causas:
a) Desarrollo intelectual retardado.

b) Transtorno mental

11. Culpabilidad

Castellanos Tena apunta a la culpabilidad: “como el nexo causal
intelectual y emocional que liga al sujeto con su acto”.'®?
Unicamente se puede cometer este delito por la forma dolosa o

intencional, la culposa no es posible, ya que el tipo penal lo especifica.
12. Inculpabilidad
No exigibilidad de otra conducta (Vis compuilsiva)
13. Condicion objetiva de punibilidad
Se inciara por denuncia o querella.
14. Punibilidad

El referido autor alude que la punibilidad “consiste en el merecimiento de

una pena en funcidn de la realizacion de cierta conducta”.?s?

! tbidem, p.234.
2 Ibidem, p.275.
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A) Penalidad

En cuanto a la penalidad estoy de acuerdo en que sean de dos a seis
afos de prision y en cuanto a la multa de cien a diez mil dias multa, porque en mi
opinidn, resulta fundamental que estas infracciones administrativas sean
consideradas principalmente como delitos, no asi que se aumente o disminuya la
pena, ya que en la practica resulta inapropiada esta situacion; lo que seria
necesario es clasificarlo como un delito grave, ya que dicha conducta
principalmente pone en riesgo la salud de la sociedad consumidora, asi como esta
se ve afectada en su economia al comprar un producto de una marca registrada
que se encuentra alterado, sustituido o suprimido en su totalidad o parcialidad y
este paga por el producto supuestamente original, en cuanto hace al titular se ve
afectado ya que su marca es desprestigiada por aquellas personas que alteran en
sus diferentes modalidades su marca y el Estado al no recibir contribucion alguna
por ei sujeto pasivo de esta conducta ilicita, por lo que resulta indispensable
reformar y adicionar dicha conducta a los articulos 194 del Cédigo Federal de
Procedimientos Penales Federales, y 223-bis de |a Ley de la Propiedad Industrial,
por cuanto hace al -tipo penal ya que alude solamente a fa modalidad de
falsificaciébn y en el caso del delito propuesto también se encuentran otras
modalidades como el alterar, sustituir o suprimir parcial o totalmente productos
registrados como marcas.

B) Excusas absolutorias

Para Castellanos Tena, dada !a funcién de las excusas absolutorias, no
es posible 1a aplicacion de la pena; constituyen el factor negativo de la punibilidad.
Son aquellas causas que dejando subsistente el caracter delictivo de la conducta
o hecho impliquen la aplicacion de la pena.

En este delito no se presenta ninguna.
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15. Requisito de procedibilidad

Este delito de falsificar, alterar, sustituir o suprimir total o parcialmente
productos registrados como marcas... se perseguira de oficio o por querelia.

Para que se proceda al ejercicio de la accién penal se requerird que
existan las pruebas suficientes para que el fiscal federal proceda a consignar a los
presuntos infractores; en el presente delito sera necesario exhibir como pruebas
los productos originales que amparen una marca y los productos que hayan sido
alterados, sustituidos, etcétera.

Como este delito sera considerado grave, el Instituto de la Propiedad
Industrial tendra la facultad de iniciar una averiguacion previa ante !a Agencia del
Ministerio Publico especializada en materia de propiedad industrial, dependiente
de la Procuraduria General de la Reptiblica Mexicana.

Dada la gravedad y afectacion de los titulares de la marca como del
Estado tendran interés juridico en formular una quereila ante dicha autoridad.

Si se acreditan elementos suficientes para que ei Representante Social
de la Federacién consigne al probable responsable, remitird ante el Juez de
Distrito de Procesos Penales Federales del Circuito correspondiente para que
dicte la respectiva sentencia penal, y si se comprueba que en autos de la causa
penal el cuerpo del delito, y la plena responsabilidad del inculpado considerara a
éste penalmente responsable de la comision del delito de alteracion de productos
registrados como marcas, el cual compurgara la pena establecida en dicha
sentencia, asi como los productos alterados serdan decomisados y a su vez
destruidos.



178

CONCLUSIONES

PRIMERA. En la actualidad las marcas juegan un papel muy importante
en el comercio, al distinguir productos y servicios de una gran variedad existente
en el mercado. Su valor econdmico se asemeja al valor econdmico de los
inmuebles en cuanto a su utilidad, ya que por lo general su importancia, una vez
posicionado dentro del mercado aumenta y a ello se afade la inversion que se
efectua para su mantenimiento.

SEGUNDA. Una marca es todo signo distintivo utilizado por el comercio o
la industria para distinguir productos o servicios que se ofrecen, de otros de su
misma especie, por lo que su principal funcién es servir como elemento de
certificacién de los satisfactores disponibles, en el comercio y en la industria.
Una marca es como un iman que garantiza la preferencia de un segmento del
publico consumidor por cierto producto o servicio como consecuencia de ello, la
marca como signo distintivo se convierte en un elemento de valor independiente,

propio que inclusive puede llegar a ser el activo de mayor importancia de una
empresa.

TERCERA. El marco juridico para el otorgamiento y proteccion de estos
derechos tiene una enorme importancia para promover la creatividad y la
divulgacion de dichas creaciones, y de esta forma, estimular una legitima
competencia en su comercializacion, combatiendo aquellos actos que impliquen
una competencia desleal en perjuicio de los creadores industriales, como lo es el
“alterar”, “sustituir”, “suprimir’, total o parcialmente una marca debidamente
registrada.

CUARTA. Después de analizar el marco normativo al que pertenece la
conducta de alterar, sustituir o suprimir total o parcialmente aquellos productos
que cuentan con un registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, he llegado a la conclusién de que es necesario que dichas conductas
infractoras sean trasladadas al ambito penal, debido que las sanciones
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administrativas aplicadas actualmente resultan ineficaces; en consecuencia,
resulta evidente la necesidad de proteger en dicha materia a los titulares de los
productos que amparan las marcas, habida cuenta que a su vez se esta
protegiendo a las empresas que son una fuente importante de trabajo para la
economia del pais. Ademas de ser un centro de produccion de bienes y

servicios.

QUINTA. Debido a que la sociedad evoluciona constantemente, resulta
indispensable adaptar dichos cambios ai marco juridico penal para evitar la
impunidad que impera en el comercio actual. Tomando en cuenta que el dafio
causado al publico consumidor no solo se limita a lo econdmico, sino también al
riesgo de dafiar su salud, considero de suma importancia coaccionar a quienes
contribuyen directa o indirectamente en la realizacion de dichas conductas
ilicitas.

SEXTA. La inclusion de este delito en el marco legislativo de nuestro pais
permitird a! derecho de propiedad industrial vigilar y combatir la alteracion,
sustitucién y supresion de los productos debidamente registrados que lesionen
las actividades industriales y comerciales, asi como considero necesaria la
regulacion de este hecho ilicito, es la de vigilar la correcta aplicacién de las
medidas cautelares, las cuales son importantes para la valoracion de tal
conducta.

SEPTIMA. Es de vital importancia, que el delito que aqui se propone sea
competencia del ambito penal, debido a que en la actual regulacién juridica; es
decir, en la Ley de Propiedad Industrial, que pertenece al ambito administrativo
resulta ineficaz sancionar al infractor que use y especule con la marca de otro.

OCTAVA. En esta propuesta no sélo se busca proteger al industrial y al
comerciante, sino también salvaguardar al publico consumidor que es el
destinatario final de este tipo de satisfactores y que casi siempre resulta
engafado al adquirir un producto que ampara una marca y esta se encuentra
alterada.
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NOVENA. A la marca se le ha concedido una importancia mayor que a los
demas signos distintivos, quiza por tener sus raices en el mas remoto pasado,
por eso al ser alterada, sustituida o suprimida, a la luz de la ciencia juridica
consideré que la marca debe ser objeto de proteccion penal y esa proteccion, a
su vez, ha de ser eficaz, a fin de que su funcion beneficie a los propietarios,
también y de manera preferente, a los consumidores y al inmenso publico que
forma la clase de consumidores en potencia a quienes en todo momento ies
ofrecen diversos productos.

DECIMA. También se pretende amparar el derecho de uso exclusivo del
titular de la marca, evitando asi la usurpacién por parte de terceros ajenos a este
derecho de uso exclusivo; en tal virtud, si esta propuesta legislativa fuera
aprobada, seria necesaria ia modificacion a los preceptos relacionados que
actualmente se encuentran establecidos en la materia civil, con el objetivo de
obtener una reparacion del daiio ocasionado.

Ahora bien, dicha propuesta consiste en derogar las fracciones XX y XX|
del articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial; en consecuencia reformar la
fraccion 1l del articulo 223, de la Ley en comento para quedar como sigue:

Articulo 223. Son delitos:

...\l, Falsificar, alterar, sustituir o suprimir parcial o totalmente, productos
registrados como marcas, en forma dolosa y con fin de especulacién comercial
protegidos por esta Ley.
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