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INTRODUCCION.

En nuestra era, la Propiedad Industrial, ha tomado gran relevancia, el desarrollo
de nuevas tecnologias y el uso de marcas como signos distintivos de una
empresa a otra, es fundamental para el desarrolio de las mismas, es asi que la
propiedad Industrial, retne distintas figuras juridicas de proteccion como son las

marcas, las patentes, los disefios de utilidad, los disefios industriales etc.

l.a competencia desleal a cobrado un valor agregado en

I sistema da protecclén E

de la propiedad industrial, el poder dlstmguur un: producto de otro  es pleza g

fundamental del comercio, el

escenario la proteccnén a !

juridico de

allegarse de clientela, claro que con atanes de Iucro.

Se aprecia de manera regular que en algunas empresas tratan de im ar C rtos

conceptos fundamentales de ciertas marcas, que por su originalidad o bienr :
porque son marcas que encierran cierto grado de notoriedad, éxito y por que no
de calidad, pretendiendo apoderarse de la imagen que encierran, valié‘ﬁdoéé‘ de Ié
competencia desleal, imitando ya sea su disefo, ya sea la denommacién o alguna
caracteristica fundamental de esta. para poder allegarse de chentela efecuva. asl
pasa con las patentes, ya que por falta de inventiva el competidor copla ciertas

reivindicaciones, de cierto invento para poder competir dentro del mercado, con
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un producto que no tuvo inventiva propia, sino que fue una copia, de aigun otro,

siendo que por lo general hace de el una copia bérata y de mala calidad.

El crecimiento vc{régine de la industria, requiere de medios, para la protecciéon de
la imégén marcaria, es donde el legislador crea medios dé protecciéon para eéta.
es con este trabajo que se aborda eﬁ el capitulo primero los antecedentes de la
Propiedad Industrial y los diferentes ordenamientos del Sistema Jurfdiéo
Mexicano, en el capitulo segundo se estudia la competencia desleal en general,
asi como un breve estudio en distintos Sistemas Juridicos, como es el Espaﬁol.'el
Italiano, el Francés y el Aleman, abordo asi el sistema juridico mexicano y
diferentes conceptos de competencia desleal dentro de este, abordo conceptos
como es la competencia desleal en materia mercantil, en materia Penal, la Ley
Federal del Trabajo, la Ley Federal del Consumidor y fa Ley de la Propiedad

Industrial asi como la reparacion del dafio en materia Civil etc.

Como tercer capitulo y considero que es pieza fundamental de mi trabajo, esbozo
un breve estudio sobre las Instituciones Juridicas de la Propiedad Industrial,
conceptos de lo que es una marca, una patente, un disefio industrial, un disefo de
utilidad, lo que son las variedades vegetales, asi como las denominaciones de

origen entre otras cosas.

En el capitulo cuarto y abordo lo que es una infracciéon administrativa, la visita de
inspeccidn, las medidas provisionales dentro del procedimiento y el estudio del
articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, estudiando todas sus fracciones,

dicho articulo es el parametro a seguir, para poder declarar una infraccion
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administrativa, donde la fraccién | habla de competencia desleal, y es de rigor su
estudio, es asi como el legislador, actualiza la competencia desleal dentro de la
Propiedad Industrial, que a su vez sirve de base para poder imervénlr en la via
Penal o Civil, estudiando cada una de las fracciones contemdas en el 213, ya que
al no actualizarse ninguna de estas, no se actuahza la fraccnén l de competenma
desleal, s6lo al menos que la actora del procedlmlento contencuoso admlnlstratlvo
de infraccién solicite un estudio de este, en un procedimien‘b neiarﬁente‘ de

competencia desleal.

Considero que presengar' una infraccién administrativa ante el Instituto Mexicano
de la Propiedad Indﬁstrigl. es fundamental para la proteccién de [ Propiedad
industrial Mexicana, en la cual este Instituto se considera como perito en la

materia, siendo la unica autoridad Administrativa en esta rama.




CAPITULO
ANTECEDENTES DE LA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
1.1 ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES.

El articulo 28 de la Constitucién especifica, con toda claridad, la prohibicién de los
monopolios y sélo reserva para la Nacién los que considera indispensables para
el ejercicio de la soberania o esenciales para cumplir con su funcién
gubernamental como la acufacién de moneda, telégrafos y radiotelegrafia; asi
mismo confiere a los autores y artistas el privilegio de reproducir sus obras por
determinado tiempo; el cual también se concede a los inventores y
perfeccionadores de alguna mejora, pero exclusivamente para el uso de sus

inventos.

Este articulo que fue reformado en 1983, sefala que la prohibicién de referencia
se sujetara a lo dispuesto por las leyes respectivas, sefialando en su parrafo
octavo que los privilegios de los autores y artistas para la produccidn de sus obras
y los de los inventores y perfeccionadores de alguna mejora, no constituyen

monopolios.

El articulo 28 se relaciona con el 89, fraccion XV, que faculta al Presidente de la
Republica para conceder privilegios a los inventores, descubridores o
perfeccionadores de alguna mejora.

“Segun el Tratadista Fernando Serrano Migalion, el articulo 28 Constitucional,
tiene como primer antecedente el articulo 335 de la Constitucion Politica de 1a
Monarquia Espaiola, promulgada en Cadiz el dia 19 de marzo de 1812:"
*Articulo 335. Tocara a esta diputaciones (provinciales):"

"QUINTO: Promover la educacidon de la juventud conforme a los planes
aprobados; y fomentar la agricultura, la industria y el comercio. protegiendo a
los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos™.'

Y por uitimo, el articulo 28 de la Constitucion de 1857° que establecia que no
habra monopolios, ni estancos, ni prohibiciones a titulo de proteccién a la
industria, exceptuando los relativos a la acufacion de moneda, correos y los

' SERRANO MIGALLON. Fernando. La Propiedad Industrial en México, 2* ed., Edit. Porrsa, México, 1997. p.
S

2 Constitucion Politica de los E stados Unidos Mexicanos de 1857,

7
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privilegios que por tiempo limitado conceda la ley a los inventores a
perfeccionadores de alguna mejora.

1.2 LEY SOBRE PRIVILEGIO EXCLUSIVO A LOS INVENTORES O
PERFECCIONADORES DE ALGUN RAMO DE LA INDUSTRIA®

Esta ley fue expedida el 7 de mayo de 1832 y publicada en la misma fecha. Su
objeto era proteger el derecho que tienen los inventores o perfeccionadores de
algun ramo de la industria y hacerlo similar al de propiedad. Para obtener este
derecho, el inventor o perfeccionador debia presentar ante el Gobierno Federal,
Ayuntamiento o Gobernador del Estado o territorio respectivo la descripcion
exacta con los dibujos, modelos y demas datos necesarios para la explicacion del
objeto que se proponia. Las Autoridades por su parte le darian un testimonio en
forma.

En caso de que el tramite no se hubiere iniciado ante el Gobernador del estado, la
documentaciéon se turnaba a éste, para que conociese del asunto. Elevada al
gobierno general la solicitud éste {a publicaba en tres ocasiones para que durante
un plazo de dos meses contados a partir del dia de la primera publicacion, se
pudiera alegar algun derecho de preferencia.

Las patentes eran vigentes por diez anos y las de mejoras por seis, no sefialaba
el derecho a renovar la vigencia de la patente. Los inventores o perfeccionadores
soOlo las podian usar en industrias, hasta haber obtenido la patente. En caso de
disputa esta se ventilaba por lo sefalado en las leyes comunes; la actuacién de
mala fe era causa de pérdida de la patente.

El Gobierno publicaba en la "Gaceta" la concesién de las patentes y guardaba los
documentos que le dieron ayuda. Los derechos para el otorgamiento de una
patente eran de tres a diez pesos.

2 Loy sobre Privilegio exciusivo a los Inventores o Perfeccionadores de algun ramo de la industria, expedida

el 7 de mayo de 1832 y publicada en misma fecha.
TESIS CON
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1.3 LEY DE MARCAS DE FABRICAS.*

La Ley de Marcas de Fabricas fue expedida el 28 de noviembre de'1889 por el
Ejecutivo Federal, en ejercicio de las facultades extraordinarias’ otorgadas por el
Congreso de la Unién del 4 de junio de 1887.

El objeto de esta Ley era proteger las marcas industriales o mercantiles que
amparaban bienes fabricados o vendidos en el pais.

El titular de una marca ya fuera nacional o extranjero residente en el pais, podia
adquirir el derecho exclusivo de usarla en la Republica, si eran residentes en el
extranjero se regia 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 los requisitos y formalidades establecidas
en la Ley.

La marca registrada pertenecia al primer poseedor o ai primer solicitante si la
posesion no podia comprobarse; ésta se trasmitia sin formalidades especiales y
conforme a las reglas del derecho comun; la duracién de propiedad de la marca
era indefinida; se entendia abandonada por clausura o falta de produccién por

mas de un ano.

Habia taisificacion de marca de fabrica cuando se usaba una reproducciéon exacta
y completa de otra cuya propiedad estaba ya reservada y cuando pudiera
confundirse con otra depositada, y eran culpables de delito de falsificacion los que
usaban siempre que se aplicara a objetos de la misma naturaleza. Estos delitos
se juzgaban conforme al Codigo respectivo y procedia la accién de dafios y
perjuicios.

“ Ley de Marcas de Fabricas, expedida el 28 de noviembre de 1889 por el Ejecutivo Federal, en ejercicio de
las facullades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Unién del 4 de junio de 1887.
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1.4 LEY SOBRE PATENTES PRIVILEGIO A LOS INVENTORES O
PERFECCIONADORES.*

La Ley de Patentes de Invencién o Perfeccionamiento fue expedida el 7 de Junio
de 1890 y publicada en el Diario Oficial de la Federacién en la misma fecha. En
ella todo mexicano o extranjero, inventor o perfeccionador de alguna industria o
arte tenia derecho, conforme al articulo 28 Constitucional, a la explotacion
exclusiva de la patente que se le otorgaba por 20 ahos, la cual podia ser
prorrogada por cinco afnos en casos exclusivos y expropiada por el Ejecutivo
Federal por causa de utilidad publica, esto previa indemnizacion.

Para obtener los beneficios de patente, se tenia que acudir a la Secretaria de
Fomento, el primero en presentarse tenia la preferencia; la solicitud de la patente
era publicada en el Diario Oficial de la Federacion durante dos meses de diez en
diez dias, o durante este plazo se podia alegar un mejor derecho, después no se
admitiria ninguna oposiciéon, en caso de existir ésta; se citaba a las partes para
solucionar el problema en el ambito administrativo, de no llegarse a un acuerdo se
remitian las constancias a la autoridad judicial; la sentencia se comunicaba a la
Secretaria de Fomento para su cumplimiento.

Las patentes caducaban cuando transcurria el tiempo de la concesion y no
hubiese prorrogado o cuando se renunciaba a ellas, la caducidad debia ser
declarada por la Secretaria de Fomento o por los tribunales para que surtiera
efecto, y publicada en el Diario Oficial. La propiedad de la patente podia
transmitirse sin que se perjudicara a terceros. El delito de falsificacién de las
patentes se sustanciaba en los términos del Cddigo Penal para el Distrito Federal.

1.5 LEY DE PATENTES DE INVENCION.®
ta Ley de Patentes de Invencién fue expedida por el Ejecutivo Federal en

ejercicio de facultades extraordinarias el 25 de agosto de 1903; publicada en el
Diario Oficial de la Federacién el 1?2 de septiembre del mismo afo, tenia 16

* Ley de de I o Par iento, ida el 7 de Junio de 18380 y publicada en el Diario
Oficial de la Federacion en misma fecha.

® L ey de Patentes de invencion. expedida par el Ejecutivo Federal en ejercicio de facultades extraordinarias el
25 de agosto de 1903; pubiicada en el Diario Oficial de la Federacién el 19 de septiembre del mismo anfo.
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capitulos: De las patentes; De la peticion y concesion de patentes; De los plazos y
derechos fiscales; De la explotacién; Del titulo y sello; De la publicidad oficial; del
examen; De la transmisién de los derechos que confieren las patentes; De la
expropiacién; De la caducidad y nulidad de las patentes; De la responsabilidad
Penal y Civil de los que infrinjan los derechos que otorga una patente;
Procedimiento para obtener la revocacién de las resoluciones administrativas;
Procedimiento para los juicios civiles; Procedimiento para los juicios penales; De
las publicaciones y museo y De las patentes por modelos y dibujos industriales.

Las patentes eran expedidas a nombre del Presidente de la Republica por la
oficina de patentes, se publicaban en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas.

La caducidad y nulidad de las patentes, debian ser declaradas por los juzgados
de Distrito de la capital de la Republica y la sentencia definitiva publicada en el
Diario Oficial y en la Gaceta de Patentes; la ley sefalaba la responsabilidad penal
y civil de quienes infringian una patente y en materia pena!l determinaba las
sanciones. En el aspecto procedimental es protija la Ley; ya que detallaba los
pasos desde la interposicion del escrito de demanda hasta la sentencia definitiva;
y las autoridades competentes determinaban ila fundaciédn de un musec de
patentes.

1.6 LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO.”

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio fue publicada en el Diario Oficial de
la federacién el 2 de septiembre de 1903; tenia ocho capitulos: Definicién;
Registro y Nulidad; Penas; Procedimiento para obtener ia revocacion de las
resoluciones administrativas; Procedimiento para los juicios civiles; Procedimiento
para los juicios del orden penal; Nombre y avisos comerciales; Derechos fiscales
y transitorios.

Definia por primera vez lo que se debia entender por marca; detalla los requisitos
para su registro y el derecho exclusivo sobre la misma. Las marcas que no podian

7 La Ley de Marcas Industriaies y de Comercio tue publicada en el Diario Oficial de la Federacion, el 2 de
septiembre de 1903.
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ser registradas; otorgaba los mismos derechos a mexicanos o extranjeros siempre
que hubiere reciprocidad; establecia {a transmisién y enajenaclén. la accion de
nulidad y. la obligacion de publicar todos estos trémlles en. la Gaceta Oficial de
Patentes y Marcas. . RORPERLRU S

En materia de sanciones establecia las penas a quiehes r
posibilidad de demandar dafios 'y - perjuicios, - para lo ;‘cual b los mbunales .
3 comerclal tenla

competentes eran los de ia Federacidon. E! Duefio de un nombr
derecho exclusivo a usarlo sin necesidad de registro y podta ser publicado en la

Gaceta Oficial de Patentes y Marcas.

Patentes y Marcas y su duefio tenia el derecho de ejercer Ias acclones
penales de quién afectaba sus intereses. ! :

1.7 LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES.®

Esta Ley fue expedida el 21 de junio de 1928 por el Ejecutivo Federal, en ejercicio
de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Unién el 16 de
enero de 1928.

fFue la primera Ley que se expidid bajo la Constitucién de 1917, siendo mas
técnica en su estudio y terminologia; establecia el derecho exclusivo para el uso
de una marca para distinguir los articutos y su procedencia, las nuevas se debfan
registrar en e! Departamento de la Propiedad Industrial de la Secretaria de
industria, Comercio y trabajo y podia ser solicitado por cualquier persona fisica o
moral nacional o extranjera.

® Ley de Marcas y de Avlsos y as C A el 21 de junio de 192B por el Ejecutivo
al, en de itad (+! por el Congreso de la Union el 16 de enero de

1928.
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Para obtener el registro de una marca, tenfa que presentarse al Departamento de
la Propiedad Industrial referido, la solicitud; una descripcion de la marca, las
reservas que se hacfan y su modelo; y un clisé de la marca en doce ejemplares;
la fecha en la que se empezd a usar; y el pago del impuesto fiscal para el examen
de la solicitud.

Finalmente preveia la facultad del Departamento de la Propiedad Industrial para
formular la declaracion de falisificacion, imitacién o uso ilegal de una marca,
nombre o avisos comerciales, que se hacian en contra de la Ley y el derecho de
quienes resultasen afectados para demandar judicialmente su revocacion.

1.8 LEY DE PATENTES DE INVENCION.®

La Ley de Patentes de Invencion fue expedida por e! Ejecutivo Federal el 26 de
junio de 1928, en ejercicio de facultades extraordinarias concedidas por el
Congreso de la Unidn por Decreto de 16 de enero de 1928. Esta Ley como las
anteriores buscaba proteger el derecho del inventor contra terceros y regular la
proteccion de este derecho.

1.9 LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.™

La Ley de Propiedad Industrial, expedida el 31 de diciembre de 1942, y publicada
en el Diario Oficial de la Federacion en la misma fecha, se componia de nueve
titulos: Disposiciones Preliminares; Patentes de Invencidon; Marcas; Avisos
Comerciales; Procedimiento para Dictar las resoluciones Administrativas;
Publicidad en los Derechos de Propiedad Industrial; Responsabilidades Penales y
Civiles y Procedimientos Judiciales.

Regulaba la Propiedad Industrial, las patentes de invencion y de mejoras, los
nombres y avisos comerciales, las marcas, etc., diferenciando las invenciones

% Ley da de Inv por el Ejecutivo Federal el 26 de junio de 1928, en ejercicio de
facultades extraordinarias conced-uas por el Conqreso de la Unién por Decreto de 16 de enero de 1928.
" Ley de Prc industrial, I 31 de dici de 1942, publicada en el Diario Oficial de ia

Federacion en misma techa.
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patentabies y las que no lo eran; la exclusividad del propietario de una patente y
los derechos para hacerla valer ante los tribunales.

Previa los requisitos y la forma para obtenerla ante la Secretaria de la Economia
Nacional, los plazos de vigencia que eran de quince afos improrrogables; los
derechos fiscales y la sancién por no cubrirlos en tiempo; los términos y
condiciones para su explotacién; la transmisién y expropiacion de las mismas; el
examen extraordinario de novedad; los casos de invasion por uso; explotacién o
importacién ilegales, la declaracién de invasion en estos casos ©O por
importaciones ilegales los que se publicaban en la Gaceta de la Propiedad
Industrial comunicandose a la Procuraduria General de la Republica; y su nulidad
o caducidad se hacia administrativamente a peticidén de parte o de oficio.

Respecto a las marcas, sefialaba que quienes la usaran o quisieran usaria para
distinguir los articulos que fabricaban o produjeran y denotar su procedencia,
podian adquirir et derecho exclusivo de uso, mediante su registro en la Secretaria
de la Economia Nacional, con las formalidades y requisitos de Ley; distingufa lo
que no se admitia como marca, los plazos de renovacion, que eran de 10 afios y
derechos fiscales y la sancidon por no pagarios en tiempo.

La declaracion de falsificacion, imitacién 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,
también se hacia en el ambito administrativo de oficio o a peticidn de parte.

La Ley establecia el procedimiento para dictar las declaraciones administrativas
de: nulidad de patente de una marca o de un aviso comercial; invasion de los
derechos que confiere una patente; de falsificacion; imitacién; uso ilegal de una
marca o de un aviso comercial registrado y de un nombre comercial publicado o
no. Por lo gue se refiere a las responsabilidades penal y civil, se sefialaban
claramente los delitos especiales y las penas a que se hacian los casos en que
procedia la reparacion del dano; y establecia; los procedimientos judiciales, tanto
en materia civil como penal; los tribunales competentes y las leyes aplicables.
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1.10 LEY DE INVENCIONES Y MARCAS."

Esta Ley se expidid el 30 de diciembre de 1975 y fue publicada en el Diario Oficial
de la Federacién el 10 de febrero de 1976. Regulaba las patentes de invencion y
de mejoras; los certificados de invencion; el registro de modelos; los dibujos
industriales; ios apoyos y facilidades respecto de los derechos solicitados por los
trabajadores, las micro y las pequefas industrias; el registro de marcas, las
denominaciones de origen; los avisos; los nombres comerciales; y la proteccién
contra la competencia desleal.

La vigencia de la patente era de 14 afnos improrrogables contados a partir de la
expedicién del titulo y considerando como fecha legal de la patente el dia y hora
de la presentacion de su solicitud; su explotacién deberia iniciarse dentro de un
plazo 3 afos; en caso contrario cualquier persona podia solicitar a la Secretaria
de Comercio y Fomento Industrial 1a concesién de una licencia obligatoria para
explotaria.

Las marcas tanto de productos como de servicios se podian registrar en la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial para obtener su uso exclusivo
durante 5 afos, plazo renovable indefinidamente por periodos iguales.

En cuanto a las infracciones, inspecciones, sanciones y recursos; estaban
claramente senaladas asi como las facultades de la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial para establecer sistemas de inspeccién y vigilancia; esto
ademas de los recursos administrativos que podian interponerse.

1.11 LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.'?

Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de junio de
1991. Establecia tas bases para que, en las actividades industriales y comerciales

' Loy da invenciones y Marcas, esta ley se expidio el 30 de diciembre de 1975 y fue publicada en el Diario
Oficial de la Federacién el 10 de febrero de 1976.

2 ey de yP de la industrial, publicada en el Diario Oficial de ta Federacion el
27 de junio de 1991,
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del Palis, tuviera lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus
procesos y sus productos; promovia y fomentaba la actividad inventiva de
aplicacién industrial; impuisaba el mejoramiento de la calidad de los bienes y
servicios en la industria y en el comercio; Protegia la propiedad industrial
regulando las patentes de invencion; registros de modelos de utilidad; disefios
industriales; marcas y avisos comerciales; nombres comerciales; denominaciones
de origen y de secretos industriales; prevenia los actos que atentaban contra la
propiedad industrial o que constituian competencia desleal.

1.12 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. (VIGENTE)"

La Ley de la Propiedad Industrial de 1994, fue publicada en el Diario Oficial el dia
23 de noviembre de 1994, es producto de la reforma a la Ley de Fomento y
Proteccién de la Propiedad Industrial, uno de los cambios fue precisamente el
nombre, pero en esencia es la misma ley. Esta Ley, vigente en la fecha que se
elabora este trabajo, esta compuesta por siete titulos, los cuales a su vez estan
compuestos por capitulos:

El titulo primero, esta compuesto por un capitulo unico, establece  las
disposiciones generales de la ley, las cuales son de orden publico y de
observancia general en toda la Republica, sin perjuicio de lo establecido en los
Tratados Internacionales de los gque Meéxico sea parte, correspondiendo su
aplicacion administrativa al ejecutivo federal por conducto del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI), el cual es un organismo descentralizado, con
personalidad juridica y patrimonio propio, este titulo establece el objeto de la
propia ley, asi como las tacultades y composicion del Instituto.

E! Titulo Segundo, esta compuesto por siete capitulos, se establece el concepto y
las disposiciones relativas a las patentes, modelos de utilidad y diseifos
industriales, como pueden una vez concedidos transmitirse y como puede
tramitarse su nulidad y caducidad.

'Y | oy de la Propiedad Industrial de 1994, publicada en el Diario Oficial el dia 23 de noviembre de 1994,




El titulo Tercero, esta compuesto por un capitulo Unico referente a secretos

industriales.

El Titulo Cuarto, define lo que se entiende por marcas, avisos y hombres
comerciales, establece como se puede obtener su registro, como se transmiten
sus derechos y la establece la nulidad, caducidad y cancelacidon de los mismos.
Es de importancia el articulo 93, el cual establece que las marcas se registraran
en relacién con productos o servicios determinados segun la clasificacion que
establezca el reglamento de la Ley de la Propiedad Iindustrial. Siendo importante
remitirse a las Gacetas de la Propiedad Industrial, ejemplares extraordinarios Nos.
XXXy XXXIV, puestas en circuiacion el dia 18 de diciembre de 2002, en donde
se publica una lista alfabética de productos y servicios para el registro de marcas,
con el fin de facilitar la comprension y alcance de cada clase establecida.

El Titulo Quinto, define lo que se entiende por denominacién de Origen y la
autorizacion de su uso. El Titulo Quinto Bis, establece los Esquemas de Trazados

de Circuitos Integrados.

El Titulo Sexto, define las Reglas Generales de los Procedimientos
Administrativos, establece ia tramitacion de las solicitudes de declaracion
administrativa de nulidad, caducidad, cancelacion e infraccion administrativa, en
este capitulo se establece el recurso de reconsideracion, el cual procede contra la
resolucidn que niegue a una patente, registro de modelo de utilidad y disefio

industrial.

Por ditimo y en lo que se refiere al Titulo séptimo de la Ley de la Propiedad
Industrial, como medio de comprobar el cumptimiento de lo dispuesto en la misma
y de las demas disposiciones derivadas de ella, el Instituto realiza su inspeccién y
vigilancia, conforme a los procedimientos de requerimiento de informes y datos y
visitas de inspeccién, mientras que el articulo 213 de la Ley de la Propiedad
Industrial, establece todo lo que se debe entender por infracciones administrativas
y el ejercicio de sus sanciones.




No resulta ébice sefialar, que con fecha 23 de noviembre de 1994, se publico en
el diario oficial de la federacién el reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial,
abrogando al reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, publicado en el
diario oficial del dia 30 de agosto de 1998. Este Reglamento esta compuesto de
79 articulos, teniendo una gran importancia el articulo 59 ya que establece la
clasificacién de productos y servicios.
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CAPITULO 2
LA COMPETENCIA DESLEAL CONCEPTOS Y DIFERENTES
CONCEPCIONES DE ESTA.

2.1 QUE ES LA COMPETENCIA DESLEAL y LA DIFERENCIA CON LA
COMPETENCIA PROHIBIDA.

En términos generales se le llama competencia desleal, al aprovechamiento que
hace un competidor, del uso de sus caracteristicas distintivas, como puede ser
las marcas, las patentes, los disefos industriales, o 1o que es o mismo todo lo
que comprende la propiedad Industrial , la competencia ilicita implica el ejercicio
de una actividad mercantil, de la que hay obligacion de abstenerse, sin embargo,
dentro de ese concepto general de competencia ilicita, cabe distinguir dos
modalidades que la legislacidn y la doctrina aspiran a diferenciar; a saber la

competencia prohibida y la competencia desleal. Ambas son igualmente illcitas,

con diferente caracterizacion y fundamento.

En efecto, llamamos competencia prohibida de un modo estricto y propio a
aquella en que lo ilicito resulta ser el ejercicio mismo de la concurrencia. No se
puede licitamente desarrollar un determinado tipo de actividades econémica, que
se declara vedada juridicamente para determinados sujetos, sobre los cuales

recae una obligacion de abstenerse de realizarse competencia.

Esta obligacion de abstencion puede tener su origen, o en un precepto legal, o en

un contrato.




Por parte de la constitucién en su articuio 28 dice a la letra “Tampoco constituyen
monopolios 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
inventores, se otorguen a-los inventores y perfeccionadores de alguna mejora”,
de lo antes dicho se desprende que el estado faculta de maneara temporal, a los
particulares para que por medio de su inventiva, realice la explotacion comercial
de dicho invento u obra artistica, entonces tiene su origen en un precepto legal
donde se le puede llamar competencia prohibida por la Ley es el caso de los
monopolios estatales; de las concesiones otorgadas por la Administracién, con
clausula de exclusividad; de los derechos de propiedad intelectual y de propiedad
industrial: por disposicion de la ley, en todos esos casos una determinada
actividad de produccién o cambio de bienes queda blogueada a favor de un udnico
titular el monopolista, el concesionario, el sujeto del! derecho - exclusivo

permaneciendo prohibida a todos los demas.

En ocasiones, sin embargo, la prohibicion legal alcanza sdélo a personas
determinadas: asi se puede hablar que los trabajadores en determinados casos
dentro de su contrato laboral, se obligan a guardar confidencialidad, sobre los
asuntos de los cuales la empresa tiene ciertos secretos, los cuales producen
ventajas sobre sus competidores, y al darse a la luz crearfa un menoscabo
econdmico dentro de su empresa, por lo tanto el contrato laboral se constrifie a
realizar clausulas de confidencialidad, y a crear reservas en caso de que el
trabajador este contratado por obra determinada, la empresa sera titular de la
realizacion de las mejoras u inventiva que pueda realizar este dentro dei trabajo,

siempre y cuando asi lo estipulen las partes.




Para que la competencia sea ilicita como contraria a una prohibicién legal, debe
existir previamente un precepto expreso que establezca dicha prohibicién. En lo

no prohibido expresamente, la competencia es licita y permisible.

Pero la obligacién de abstenerse de la competencia puede tener también su
origen en un convenio entre partes determinadas. Hablamos  entonces de

competencia prohibida por contrato. :

Las partes pueden convenir la obhgaclﬁn de abstenerse de la competsncia. bien

en un contrato principal blen en un pacto accesorlo de otro.

En el primer caso surgen las variadisimas modalidadas’de trusts, consorcios,
entes o cartels, en que varios empresarios convienen no hacerse la competencia
en determinados sectores, actividades o ramos de la industria y del comercio, o
en determinadas zonas territoriales. Este tipo de contratos en que se contienen
compromisos de abstenerse de competir plantean los problemas de licitud que
trata de las normas que persiguen la eliminacion de las limitaciones de la

competencia.

Asi, en el contrato de cesion de empresas normalmente se establece la
obligacion del cedente de abstenerse de ejercicio la misma actividad industrial o
mercantil que constituye el objeto de la empresa cedida. Se persigue con ello,
como ha indicado Broseta, “de una parte, que el transmitente no detraiga la
clientela ya adquirida, cuya cesidn directa es imposible; y de otra, que pueda

captar. En definitiva, la abstencion de la competencia constituye en tales casos el
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medio adecuado para que tenga efectividad la transmisién de la empresa, en
plenitud de sus valores™'* o, como Garrigues sefala, “representan el aspecto
negativo de la obligacién positiva de transmitir la clientela, afieja como elemento

econdmico esencial a la transmisién de una empresa”'s.

También aqui rige el principio de que, para que exista la obligacién de no hacer
competencia, ha de haberse convenido asi en un pacto expreso. La abstencién

ha de limitarse precisamente a este tipo de actividad.

En todos estos supuestos de competencia prohibida, tanto si la prohibicién deriva
de una ley como de un contrato, lo prohibido es el desarrollo de la actividad
econdmica concurrencial, cualesquiera que sean los medios que se utilicen;

aunque se realice la competencia con toda pulcritud y correccién.

Queda dicho de ese modo que toda competencia desleal es ilicita; pero que, en
cambio, no toda competencia ilicita es desleal: En principio, pues, Ila terminologia
que utiliza 1a legislacion Mexicana no es rigurosamente exacta. Entre nosotros,
como es sabido, se llama competencia ilicita a lo que en otros sistemas
extranjeros se denomina, mas propiamente, competencia desleal. La legislacién
Mexicana estima que la competencia desleal es la competencia ilicita por
excelencia y de ahi que le dedique tal nombre. De todos modos, la actitud
mexicana no es totalmente injustificada. Al calificarla como tal parece como

querer subrayarse un tipo especial de antijuridicidad en esta clase de

* BROSETA PONTS, Manuel, Problematica /urldfca aclual de la Empresa, ed Colegio de Abogados de
Valencia, recogiendo las conterencias pronul autores, V Espana. 1965, pag. 43.

'* GARRIGUES, Juan, Estudios sobre el Contrato de Compraventa Mercantil, ed. Colegio de Abogados de
Valencia, Valencia Espafa, 1967, pag. 50y 51
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competencia; una antijuridicidad que no deriva directamente de un precepto
prohibitivo expreso, sino de estimacioneas sociales reprobatorias. En ese sentido,
la competencia desieal seria meramente ilicita, la competencia desleal se
encuentra también prohibida por el ordenamiento juridico: sin embargo, conviene
diferenciarla de la competencia prohibida por la ley, en efecto, aparte plantear
problemas muy diversos en cuanto técnicas legislativas de su represién, la
competencia deslea! se distingue de la competencia prohibida por la ley en el

contenido de la propia prohibicion.

La competencia prohibida por la ley se caracteriza por que en ella se considera
illcita la prohibida actividad econémica que implica competencia, sea cual sea la
modalidad que asuma su ejercicio; mientras que en las distintas formas de
competencia desleal, la actividad concurrencial en si misma es licita y permisible,
con tal que se desarrolle correctamente; encontrandose sdlo prohibido ejercitarla

con determinados medios, que son los que la hacen incurrir en la ilicitud.

En resumen, la competencial prohibida pone al sujeto privilegiado o en cuyo favor
se establece la prohibicidn, al abrigo de todo riesgo concurrencial; mientras que
en la competencia desleal la licitud de la competencia se presupone, quedando
unicamente prohibido practicarla con el empleo de determinados medios

reprobables.
De ahi se deriva una consecuencia del mayor interés, que es gque en la

competencia desleal no se sanciona con la ilicitud el haber causado a otro un

perjuicio concurrencial; sino el haber causado ese perjuicio indebidamente: Como
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y:-; dijimos. la licitud del daﬁo concurrencial es'ur‘1 péstulédo esehcial del régfmen
de competencta' Slendo ello asl ya se comprende que por o que es ilicita la
competencna. Slendo ello a5|, ya se comprende que por lo que es ilicita la
competencna desleal no es estrictamente porque con ella se cause un dafo a otro
competldpr,',desviandc hacia 'si la cllemela ajena, lo que es en definitiva la

"finalidad de toda actividad concurrencial.

El ordenamiento juridico considera que hacerlo asi con medios honestos y
honrados es licito. La concurrencia causa siempre un perjuicio a los empresarios
implicados en ella. Es una lucha en que se aspira a que triunfe el mejor, aquel
que tiene el favor de los consumidores y, por tanto, el éxito de uno de los
empresarios sélo puede conseguirse en detrimento y a costa de los demas, en

cuanto que sus compradores dejan de ser compradores de los otros.-
2.2. CONCEPTO DE COMPETENCIA DESLEAL

Si en general no resulta facil dar una idea clara de lo que encierra en su ambito
esa modalidad de competencia ilicita que se denomina competencia desleal, esa
dificultad sube de punto cuando se trata de elaborar un concepto que pueda ser

aplicado al derecho positivo mexicano, por las razones que hemos de exponer.

Si hubiéramos de atenernos al plano de las significaciones linglisticas,
deberiamos partir de que, segun el diccionario de la Real Academia Espafiola,
ser leal es ser tidedigno. veridico, legal y fiel en el trato o desempefo de un oficio

o cargo, en nuestro caso concreto, en el desarrollo de una actividad determinada:
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la de ofrecimiento de bienes y servicios en el mercado. La lealtad requiere,
esencialmente, sujecién a lo que exigen las leyes de la fideiidad y el honor;
debiendo reparase en que esa conformidad de ta conducta con lé verdad, la
honorabilidad y la honradez, cuando se trata de una‘acmacién concdrrancial
hace relacién a dos térmlnos |nseparables, que son, de un lado, los demés
oferentes, o competidores y, de otro, la clientela que lyes compra, es decnr los

consumidores.

Pues bien: ante todo, habra que recordar que de la institucién de que tratamos no
puede darse un concepto absoluto. La competencia desleal no ha tenido en todas
las épocas histéricas, ni la misma importancia y funcién ni el mismo contenido. Si
en general actuar deslealmente en la competencia es desarrollar la actividad
concurrencial de un modo contrario a lo que la conciencia social acostumbra a
adquirir, dentro de una especie de moral comercial, ya se comprende que ese
juicio condenatorio varia, de acuerdo con las concepciones y las circunstancias
economicas sociales de cada momento. Lo que en una sociedad resulta
admisible y acostumbrado, en otra se considera reprobable. La nocidn de
deslealtad en la competencia, sin embargo sin dejar de tener ese fondo moral
comun a muchas de sus manifestaciones, sin embargo, es una nocién relativa:
relativa a la época, al pais y al estamento social que consideramos. Asi para la
moral de la concurrencia de la época gremial, hacer la propaganda de los
productos es actuar deslealmente en la atraccion de la clientela. En cambio, en la
concepcién actual la utilizacion de las mas agresivas formas de propaganda y

publicidad se estima normal y aceptable. Del mismo modo, por ejemplo. Mientras
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se considera incorrecto que anuncie sus servicios un abogado, no parece

irregular que Io haga un médico.

El concepto de competencla desleal es en cierto modo de caracter formal alude a
la irfegularldad de la conducta del competidor, juzgada a [a luz de Io que se
acostumbra, de 1o usual y permisible, segun una concepcidn social détermfnada.
sin perjuicio de que formen parte de su contenido universalmente reprobado ‘Ia
maniobra fraudulenta, ta conducta equivoca que implica engafo, cuyas
manifestaciones mas salientes asumen modalidades distintas en cada momento,
asimismo Cesar Sepulveda afirma en su obra:

“El sistema Mexicano de Propiedad Industrial"(México 1955, pag. 162)* no se ha
realizado en este pais, hasta la fecha, un solo estudio que permita percibir la
real naturaleza de la ilicita competencia mercantil y sus diferencias con las otras
instituciones de propiedad industrial”'®

A) LOS DOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES DE LA DISCIPLINA DE LA
COMPETENCIA DESLEAL.

Cuando hablamos de actuacion desleal en la competencia, no referimos a un tipo
concreto y determinado de actividad: la que persigue la atraccion y captacién de
compradores. Todo cuando pretende el competidor desleal puede quedar
comprendido en esa aspiracion. Los medios tortuosos que utiliza tienen también

ese unico fin.

Cuando trata de potenciar la empresa propia, lo mismo que cuando persigue la

debilitacion de las empresas rivales, el desprestigio de los otros; cuando incurre

'® WALTER FRISH, Philipp. “Las p contra
REVISTA EL FORO Quinta época, No. 33- Enevo-Marzo. México, 1974 pag. .31

26




en imitacidn o falsear la naturaleza de los prbductos o su origen; en cualquier
clase, en fin, de maniobras ill'citas que intente, al competidor desleal le movera,

como ultima razén de su conducta, ganar clientes, aumentar sus posibilidades

comerclales en el mercado.

Pues bsen. se denomina competencla desleal *a la acnwdad concurrencnalr

encamlnada a Ia captacusn de cllentes. que se desarrolla medlante manuobras y

maquinaclones o a través de formas y medvos que Ia concuencua soclal reprusba

como contrarios a fa moral comerclal dentro de la concepclén representada ‘por

nt7

ta costumbre y por el uso'

Dos son, pues, los problemas que suscita la. calificacién de  la actividad
concurrencial como desleal y condenable, en cada caso. concreto. En primer
lugar, la forma como queda plasmado en normas juridicas la conciencia social
reprobatoria. En segundo término, la clase de supuestos que segln esas normas,

merecen la clasificacion de actos desleales.

La ilicitud de la competencia desleal pdede derivar juridicamente, bien de la
aplicacion del principio general que declara la responsabilidad por dafo causado

a otro, bien de la existencia de una ley especial represora.

En efecto, en algunos ordenamientos juridicos modernos, no existe competencia
desleal. Ya se comprende, sin embargo, que en tales sistemas la deslealtad en la

competencia no puede dejar de ser ilicita juridicamente.

'” BAYLOS, CORROZA, Hermanegiido, Tratado de Derecho industrial, ed. Civitas S.A.Madrid 1978, pag.
311,




A falta de precepto prohibitivo expreso, la jurisprudencia considera a otro
indebidameme, aplicando el principio general de Ila responsabilidad

extracontractual o aquilina.

2.3. CONCEPTOS DE COMPETENCIA DESLEAL EN DIFERENTES SISTEMAS
JURIDICOS.

A) CONCEPTO DE COMPETENCIA DESLEAL EN FRANCIA.

Hemos dicho ya que no todos los ordenamientos juridicos cuentan, como
instrumentos para la sancion de la competencia desleal, con una ley especial
represora, con preceptos legales expreso que la definan y declaren su ilicitud,

ejemplo tipico de estos sistemas es el francés

La jurisprudencia francesa, en defecto de ley alguna que declare ilicita ni
prohibida la competencia desleal, ha sabido sancionar las actuaciones desleales
en la competencia con la condena a la cesacién del acto y a una indemnizacion
de danos y perjuicios, basandose exclusivamente en que competir de modo
desleal, es decir, con mala fe, utilizando en la concurrencia el fraude, la confusién
entre distintivos, la denigracion del competidor o la propaganda engafosa, es
realizar un acto ilicito, comprendido en el articulo 1.382 del Cédigo Civil francés.
Ha de subrayarse que con este criterio la jurisprudencia francesa ha elaborado
uno de los conceptos Mmas amplios y precisos de competencia desleal que se
conocen, de eficaz aplicacion practica a la realidad cambiante de la lucha

concurrencial sin otro apoyo, que la norma general de derecho civil que consagra

28 P meare (‘q‘\.* -




la obligacién de responder del! dafio causado por acto ilicito." Con razén la
doctrina francesa, sin omitir los inconvenientes derivados de la falta de una ley
especial, considera satisfactoria esta situacion; lo que demuestré una vez mas la
importancia que tiene una interpretacién viva, adaptada a Ias'exigenciasry

necesidades de la realidad social.

Evidentemente, la aplicacidn a los distintos supuestos de deslealtad en la
competencia del principio de responsabilidad extracontractual, presupone la
ilicitud de la actuacion desleal en la lucha que implica {a concurrencia; lo que a su
vez plantea el problema de ila fundamentacion juridica de esa calificacion. Tal
fundamentacion no puede estar en la inclusion del acto en ninguna lista legal
tasada de supuestos de ilicitud, puesto que la norma que consagra el principio de
responsabilidad por dafo, es por si misma indeterminada y genérica; sino en ia
aplicacion de criterios de valoracion social e incluso moral, pero en su aplicacién

a través de estimaciones juridicas propiamente dichas.

“El hecho de que haya de apreciarse en la accidn u omision causa dafosa, para

que den lugar a responsabilidad, la existencia de culpa o negligencia nos

advierten de que detras del precepio hay una valoracion que precisa verificarse.

Para responder del dano no basta con causario; es preciso ademas que el daifo

sea indebido™'".
Los expedientes juridicos que permiten trasladar la valoracion social sobre la que
se basa el precepto a su aplicacion practica son muy variados: es que el dafo se
causo con incumplimiento de un deber; o sin derecho alguno a originario. O gque
se infligid excediéndose y abusando del derecho que se ostentaba: o que se

omitid, en fin en la conducta el cuidado y la diligencia que son exigibles a todos,

'® GALICIA VILLANUEVA, Edgar. “Extraterritorialidad de la Ley de Compatencia Europea y Vision del
Derecho de Competencia en Mexico”, REVISTA ESTUDIOS JURIDICOS, No. 13. Julio-Diciembre, 2000
Meéxico. pag. 35




incluso en las actuaciones licitas y permisibles. Son estas estimaciones juridicas
y otras analogas, las que logran traducir a juicios concretos de interpretacion y

aplicacién de la norma el principio general de responsabilidad extracontractual.

En un segundo grupo de sistemas, la represion de la deslealtad en la
competencia se confia a la existencia de una ley prohibitivas especial. No
obstante, la experiencia acredita que la especificacion de los supuestos concretos
de actuacidon desleal no puede hacerse de un modo estricto de acuerdo con la
técnica de la tipicidad. Lo demuestra el hecho de que estas leyes especiales
resurmmen su criterio valorativo de la ilicitud de las conductas que se tachan de
desleales en una definicion omnicomprensiva de todas las eventuales
manifestaciones concretas de deslealtad, luego complementada - por
enumeraciones que no pretenden ser exhaustivas, sino recoger tan sélo los

principales casos concretos.

En resumen, todos estos sistemas que cuentan con una ley especial represora
suelen servirse, para la organizacion de una disciplina de la competencia desleal,
de la consignacion de una clausula general, verdadera formula en blanco, en
cuanto que remite a su vez a valoraciones sociales que han de ser verificadas por
el intérprete. Como Esser senala, “la técnica de la clausula general implica la
adopcién de un tdpico juridico, apto para incorporar a la norma estimaciones

esencialmente extrajuridicas"'®

" ESSER ODD, Jack, Principio y norma en la Jur, del » , ed. Jus,
Barcelona, Espafa, 1961, trad. Esp. De Eduardo Valenti Fiotl, P 65
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B) CONCEPTO DE COMPETENCIA DESLEAL EN ALEMANIA.

En Alemania la materia esta regulada por la ley contra la competencia desleal de
7 de junié de 1909%°. En su articulo 1°, la ley consigna una clausula general del
siguiénte ténérﬁ ;‘EI que en el trafico mercantil realiza actos, con finalidad de
comﬁétenéia, qUe atenta contra las buenas costumbres, puede ser sometido a

una reclamacion de cesacion y de reparacion del dano”.

“Como sefala FIKENTSCHER, lo que sirve de fundamento a la defensa frente a
la competencia desleal que contiene la clausula no es, pues, ninguna exigencia
relativa a la lealtad misma, sino al comportamiento acostumbrado, usual,

socialmente admisibie™?!

. Ese es el mdédulo legal al que la actuacién concurrencial
ha de ajustarse: Aqui, cualquier criterio de valor queda sustituido por una
remision a la costumbre, aunque los juicios valorativos no pueden evitarse, ni en
ese caso, porque la referencia se hace, no a cualquier clase de costumbres, sino
precisamente, a las buenas costumbres, es decir, a las costumbres honesta,

honradas??.

La formula elastica y amplia de que para competir lealmente hay que atenerse a
lo que se acostumbra, a lo que vienen haciendo todos, con la aprobacién social,

encierra uno de los elementos esenciales de la institucidn, consistente en la

20 Ctr. Su texto. con las modificaciones introducidas hasta 11 de marzo de 1957, en el Codice de Bonasi. En
varsidn francesa, la misma, comprende las modificaciones de la Ley de 23 junio de 1970 y se publica en "ta
Propiete Industnale” en tebreto de 1972, pag. 38

' ROGEL. Vide, £studios sobre propiedad industrial, ed. Tecnos, Barcelona, Espana, 1997 p. 65

“# Ipidem. pag. 32 Sobre el significado de esta clausula, vid BUSMAN, PLEYZCKER y KLEINE, Geweblicher,
Para estos autores, la clausula general cumple dos funciones: recoger como supuestos de campetencia

desleal conductas no especificadas en las normas ¥ ar el tundamento a la
prohibicién, por lo que la junsprudencia alemana considera que la norma del Art. 1° de la ley domina la
iolalidad de sus preceptos; o que no quierae que ién de ion en 10N con los supuestos

especificamente tipihcados.




obligacién, implicita en toda actividad concurrencial, de utilizar medios corrientes
y habituales, aquellos que todos se conciertan para usar; y no medios
excepcionales y desacosturnbrados, cuyo empleo forzosamente coloca a los
demas competidores en una situaciéon de desigualdad e inferioridad, contraria a la
esencia misma de toda licitacidn. Lo que no es admisible es que cualquier
competidor acuda a servirse de formas o modalidades de actuacién a las que
implicitamente han renunciado todos los demas paises, por ir contra lo que se
acostumbra estimar como permisible y honesto. Al prohibir 1a desleaitad, en
realidad se sancionaria la conducta del competidor que juega con ventaja, podria
decirse, puesto que recurre a medios que ningdn comerciante honrado
acostumbra a utilizar; a procedimientos que el uso rechaza, como contrarios a la

probidad mercantil.

C) CONCEPTO DE COMPETENCIA DESLEAL EN ITALIA.

Analogo problema se plantea con la regulacién contenida en el Cadigo civil
italiano, en que se encuentran recogidas las normas especificas sobre disciplina
de la competencia desleal (art.2.598 a 2.601). Aqui también cuenta como pieza
basica la clausula general. Lo que sucede es, que la técnica legislativa invierten
los términos: en lugar de formular primero de todo una detinicidon de caracter
general y pasar a continuacion a enumerar los principales supuestos tipicos, la

regulacion procede a la inversa.

En efecto, el articulo 2.598 det Cddigo civil considera constitutivos de

competencia desteal:
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1), el uso de nombres o signos distintiyos aptos para producir confusién con los

de otros; en su apartado -

3), valerse dlrecta o mdlrectamente "de cualquler otro medlo no conforme a Ios

pnncnplos ‘de’ Ia correccnén profesional y apto para danar la empresa a]ena i 8

Es ésta. evidentemente, una verdadera clausula general, qué residualmente
reéoge todos los otros supuestos posibles de deslealtad que no han quedado
especificados en los apartados anteriores.

Se establece como sancién la condena a la cesacién del acto, con los
pronunciamientos precisos para eliminar sus efectos y, si aquél ha sido realizado
con dolo o culpa, el resarcimiento de los dafios y perjuicios; a mas de la

publicacién de la sentencia condenatoria (art. 2.599 y 2.560).

Franceschelli, al comentar la formuta italiana de represion de la competencia
desieal, subraya que aqui como en otros rmuchos casos, el legistador se ha
servido de conceptos que permiten al derecho seguir las mudables
circunstancias de la vida; por lo que permiten al derecho seguir las mudables
circunstancias de la vida: por lo que. en la imposibilidad de fijar en reglas a
priori” todas tas posibles modalidades o todos los posibles medios desleales en
la competencia. ha hecho referencia, para determinarlos, a los principios de ta
correccion profesionat”™

Pasteris a su vez, recuerda que tas legisiaciones han preferido. incluso con los
inconvenientes que ello supone, “dictar una normatividad elastica, acogiendo
como criterios de valoracion conceptos idoneos para adaptarse a las mudables
exigencias de la disciplina”, tales como el de buenas costumbres, en Alemania;
correccion profesional, en l(talia; usos honestos, en ia Convencion de Paris,
Bélgica y Luxemburgo; buena fe. en Suiza: acto ilicito civil. en Francia®™,

* FRANCESCHELLI. Pdolo “Stuch sulla concortenza sleale™ (esfudio de LA
FATTISPECIE. EN RIV. DIRITO INDUSTRIALE. Tomo. IV, Nums. 3-4, Milan 1963 pag. 260.
* PASTERIS ROGEL, Vide “Le Droit’, LE MOND, No. 16, Ginebra Suiza, 1997, pAg. 536.




Un segundo problema plantea el estudto de Ia d|scrpllna de la competencla

desleal y es de la determ-nacnjn de su contemdo. Se trata de precnsar ahora

cuales son las ac(uacnones que en Ia Iucha concurrenclal merecen la calmcacu.‘m

de desleales, cualqunera que sea Ia técnlca juridlca que se utlllce para su

represion. R SR

Aqui es donde se 'apnrafc‘ié‘qu'é_la qb(ﬁpetancia kdeskle/al no es una ihstit‘ucién de
contenido homogéneb, Esté < nutrida . fundamentaciénb de .tres . tipos . de
comportamiento anti]urfdico$ diver#os: aquellos en que !a nota de antifuﬁcidad la
da de modo esencial la aprobacién indebida de valores ajends en ia Iuéha
concurrencial; los que se caracterizan por implicar un ataque injusto a otro
competidor y los que se definen como contrarios a la verdad y a la realidad en la
competencia en el mercado. El fraude, la maquinacién dafosa y la actuacion que
implica engano son los tres elementos principales que dan su contenido propio a

la disciplina de la competencia desleal®®.

2% idem, Son muy por 1a de los acios de competencia desieal: Todas
allas utilizan comoa criteno  para u clasiticacion la nn..nadd del acta mismo Desda NUESIrD punto de vista, agruparemos las
n 1a n esos tros . cada uno de
los Guales se caractenza por Centrarse en un i de anll]u"mdad distinta’ el fraude. 1a maquinacion dafosa y el engano.
Aludiendo a algunas de las mas que. para ios actos de
competencia desleal pueden dividise en fres grandes grupas: actos de confusion (entre distintivas de toda clase), actos de
y actos de Mermitiod los divide en 1) Aclos Que henden a la debilitacion o destruccion de la
posiCIon aue _cada ccmpehdo' ocupa en el (como ta o el de un 1a
pel su , el empieo de para 9 ajiena. extorno de
Empieados, ete 1 y 2) Actos que persiguen 1a creacion o el retuerzo de la Posicion que Dcupa “on of morcade 61 autor de la
canducta desieal (como j0s actos de contusion o WMtacion. 1a publicidad que se sive de taisas,
de calidades 0 BIUIOS, denomINACIones e orgen eic.1 Sordelll los clasifica o ACtoS que INcurran en la organizacion de 1a
v a la sa, disfrute abusivo de secrelos ajenos. maniobras para la violacion de relaciones
contractuales, etc ) 3) Aclos que parsiguen fa confusion con K del u de
tormas de publicidad, stc ) 4) Aclos que atectan a los precios de 108 productos del desleat de de ios
productos aeno, la cntica de €slos. la comparacion con 10S PIopios. ta denigracién y utlizacion de falsas noticas, etc.): 5
Actos relalivos a l0s medios de con datos de uACio
de talsas rebajas . etc.) . se refiere Sordelli a algunas figuras de dudosa calficacion. como las
nq o ventas ntas con premios, rebajas de precios, ec. Una de las fuentes pancipales de la
que se nutre la competencia desleal ia constituyen todos aguelios ACtes Ge concurrencia en que de un modo U otro e
competidor desieal con aclos de que imphcan et dulento del . del ttular de la
patente
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D) CONCEPTO DE COMPETENCIA DESLEAL EN ESPANA.

Algunos supuestos especiales de competencia desleal en la Ley Espafola de

Competencia Desleal.

Por lo que se refiere a los supuestos desleales que perjudican fundamentaimente
a los empresarios competidores, la Ley de Competencia Desleal recoge dentro

de este grupo, los siguientes.

1.- Los actos de denigracion (art 9) son -aquelios en los que se intenta captar la
clientela del contrario mediante la difusiéon de  manifestaciones aptas para

menoscabar su crédito y buena fama en el mercado.

2.- Los actos de imitacién (art. 11) prbhibe ia imitécién de : prestaciones e
iniciativas empresariales cuando estén amparadés por un derecho de exclusiva

reconocido por la Ley.

Como dice Baylos,”la disciplina de la competencia desleal solo defiende frente a
ja imitacién, en cuanto instrumento que produzca confusién entre los elementos
distintivos, por lo que una empresa o sus resultados puedan ser reconocidos por
todas las demas”?®. No tunda su accién represora en la defensa de la originalidad
del medio copiado, sino en su asociacion con la empresa que lo utiliza, como

nota peculiar suya. que produce una fundacion de distincidon y diferenciacion.

26 Ortamendi, J.J. Cometarios a la Ley 3/1991 de la Competencia Desleal, editoriat Civitas, Madrid, 1997, pag.
158. tomado de BAYLOS, CORROZA, Hermenegildo Tratado de Derecho Industrial, ed. Civitas S.A Madrid
1978, pag. 330.
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La doctrina y la jurisprudencia consideran como requisito indispensable el riesgo

de confusién para que la imitacién pueda ser considerada desleal.

Para que se dé el riesgo de - confusién - en - sentido prbpio las mismas
caracterfsticas' del producto deben tener sinéieﬁte fuerza identificadora de su
origen, de modo que el publico atribuya al original y a la copia misma fuerza y
unica procedencia. Por eso precisamente en algun ordenamiento, como el
aleman, la jurisprudencia y la doctrina exigen para calificar de desleal la imitacién
servil que el producto sea conocido en los medios comerciales y que le publico le

asocie una procedencia y calidad particulares.

Entre nosotros se ha sefalado que desde la perspectiva del producto plagiado
éste ha de ser reconocido como procedente  de un determinado origen
empresarial, afadiendo, con acierto, que ello no ha de significar que. fos
consumidores conozcan cudl es origen sino que la forma del producto es tan
peculiar que aquelios acaban por identificarle por su forma, de modo gque asignan

a todos los productos de la misma forma un mismo origen empresarial.

El art. 12 de la Ley de la Competencia Desleal considera desleal el
aprovechamiento indebido, en beneticio propio o ajeno, de las ventajas de la
reputacién industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado, en
especial el empleo de signos distintivos ajenos o denominaciones de origen
falsas acompafados de la indicacion acerca de la verdadera procedencia del

producto © de expresiones tales como modelo, sistema, tipo, clase y similares.

2 TESIS CON
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Sin embargo, y continuando con la exégesis del art. 12 de la Ley de la
Competencia Desleal Espafiola, la explotacién de la reputacion ajena lo que se
busca es precisamente establecer la relacion con otros cofnpetidores para

aprovecharse del prestigio o reputacion de que disfrutan en el mefcédo.

La doctrina considera asentada la opinidon de que la referencia.al sigho distintivo
del competidor o de sus productos es desleal siempre que sea evitable, es decir’
siempre que no sea necesaria para identificar la propia actividad o el propio

producto.

Se hace necesario que la referencia no induzca a error acerca del origen o
procedencia de la prestacion, dicho positivamente, no habrd induccidn al error o
riesgo de confusién cuando la referencia expresa netamente el distintiva origen

de los productos o servicios.

La violacion de secretos industriales (art. 13 LCD) ya que es desleal divulgar o
explotar sin autorizacion de su titular secretos industriales o de cualquier otra

especie a los, ademas se haya tenido acceso legitimamente pero con deber de

reserva?’.

Aunque haya accedido a ellos de modo legitimo, por retaciones precontractuales

o contractuales, hay obligacion de guarda dicha reserva®®,

?’ BROSETA PONT. Manuel, Problematica juridica actual de la Empresa , Op. cit., pag. 135
2 GALAN CORONA. Pedro, “Supuestos de Competencia Desleal por violacidn de secretos, en La

. TEST
Bl 7

regutacion...” REVISTA DE DERECHO., octubre- diciembre, Madrid, 1998, pag. 9.




El secreto consistente en un conocimiento reservado, que se pretende que no
sea accesible a los demas, y a tal efecto, consistentemente ponen obstaculos
para que no se amgplie, al margen de su voluntad, el circulo de sus conocedores,

pues desean conservar en exclusiva ese conocimiento frente a otras personas.

Este conocimiento, que es, en suma, un estado mental, recae sobre un objeto
determinado, que constituye el otro elemento estructural del secreto empresarial.
Este objeto se traduce en ideas, productos, procedimientos o experiencias
industriales o comaerciales, no solo relativas al sector técnico industriai o al sector
puramente comercial de la empresa, sino también relativas a otros aspectos de la

organizacion interna de la empresa y sus relaciones.

El conocimiento ha de ser reservado u oculto, caracter que evidentemente
desaparece cuando se produce la divuigacion. Por otra parte, este caracter
reservado u oculto no debe ser circunstancial accidental o casual, sino que debe
existir una voluntad consciente y deliberada por parte del titular del secreto de
mantener el caradcter secreto o reservado del mismo. Por ultimo, en este
conocimiento ha de concurrir una circunstancia objetiva, cual es qQue exista
interés en el mantenimiento del secreto, interés no debido a la voluntad
caprichosa de su titular sino objetivamente justificado en su relevancia para la
actividad empresarial que desarrolla el titular sino objetivamente justificado en su
relevancia para la actividad empresarial que desarrolla e} titular el secreto en el

mercado.

38



Para que se origine la competencia desieal basta con "el animo de obtener un

provecho propio o ajeno de per]udicalf al titular del secreto”.

Ello es asi pordue. por una barte. no puede olvidarse que el secreto empresarial
es un bienvde carédar patrirﬁonial, cuya apropiacién presenta interés no sélo
para quien es activb en el mercado, sino también para otros que, sin ser activos
en él, pueden obtener un provecho, por ejemplo, revelandolo a un competidor a
cambio de una remuneracién. Por otra parte, es preciso, tener presente que el
secreto empresarial, bien inmaterial, es extraordinariamente fragil; su revelacion
le destruye y elio trae negativas consecuencias sobre la competencia en el
mercado en cuanto que su titular se ve privado de un arma competitiva; de ahi
que, aunque el agente no persiga afianzar su interés en el mercado, la revelaciéon
afecte al orden competitivo del mercado. Por ultimo, es preciso admiitir que sobre
el secreto empresarial su titular ostenta un derecho subjetivo; derecho sobre et
secreto que se infiere de muy diversos preceptos, entre otros y en el plano
constitucional, los articulos 20.1 b/ y 33.1 de la Constitucién Espaiola (en

adelante CE), ademas de!l propio articulo 38 CE.

La conducta gque se sanciona en ei primer caso es la explotacion, que debe
entenderse en el aprovechamiento u obtencion de alguna ventaja del secreto ya

sea en interés propio, ya sea en interés ajeno.

En el segundo caso la conducta prohibida es la divulgacion de los referidos

secretos.

TESIS CON
FALLA DF ORIGEN
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La induccién a la ruptura contractual (art. 14 LCD) se refiere a cuando se captan
empleados o clientes de un competidor a través de maniobras incorrectas o
“malas artes”, como por ejemplo el soborno de empleados, la incitacién con una

contraprestacién a la ruptura de contrato, o la aprdbacibﬁ . lndébida de listas de

cliente?®. e Dl

También el aprovechamiento de la ruptura contractual puede ser desleal ‘si
median ciertas circunstancias, como el intento de eliminar al competidor del
mercado del inductor 6 1a induccién a la violacién de un pacto de no competencia

por el competidor desleal.>®

2.4 ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL CONTRARIOS A LOS
CONSUMIDORES EN ESPANA.

El segundo grupo de supuestos tipificados en la LCD como desleales se refiere a
las practicas que atentan directamente contra el consumidor. £En este apartado la

LCD considera como desleales:

1. Los actos de confusion (art 6 LCD) Es decir, aquellas actuaciones idéneas
para crearla en relacion con la actividad, la prestaciones o el establecimiento

ajena. Al utilizar la Ley la expresién “idéneo”, estd incluyendo tanto los

?° Broseta Pont, Manuet, Problematica juridica actual de la Empresa, Op. cit., pag. 10

3 ILLESCAS ORTIZ, Ratfaal, "la Infraccién inducida, en La regulacion”. REVISTA DE LA FACULTAD DE
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA SANTA
MA. DE LOS BUENOS AIRES, Agosto de 2000. pag.11
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comportamiehto que estan creando, como todos los potencialmente susceptibles

de crear confusién3'.

En efecto, el art. 6 LCD establece que se consldera desleal todo compoﬁamiento
que resulta |déneo para crear confusnén con la actlvidad Ias prestaclones o el

iente el riesgo de asocnacnén respecto de la

estableclmlento alenos, snendo sufl

procedencia de la prestacién para fundamentar la deslealtad de la practica.

Si, de acuerdo a lo quse ha interpretado la doctrina sobre el mismo, no se trata ya
de que el consumidor confunda efectivamente unos productos con otros; basta
que exista riesgo de confundabilidad para que la deslealtad se produzca.

Como dice Martin-Achard, “debe evitarse todo riesgo de confusion porque los

competidores leales deben tener interés en trabajar con sus propias fuerzas,

distinguiéndose de sus rivales. En cualquier caso, los competidores tendran

siempre la obligacion de tomar todas las medidas adecuadas para limitar, si es

posible excluir totalmente, la contusion de los consumidores’
Considera desleal la utilizacion o difusién de indicaciones incorrectas o falsas,
que sea susceptible de error a las personas a las que se dirige, sobre ta
naturaleza, modos de fabricacion o distribucién, caracteristicas, aptitud en el
empleo, calidad y cantidad de los productos y, en general, sobre las ventajas
realmente ofrecidas.

Cabe decir, como indica Baylos sobre este articulo, “"que el elemento antijuridico
esencial es aqui el engano a los consumidores. Eso no quiere decir Que quien
logra atraerse una clientela con engafo, no actiue con fraude y perjuicio para
restarles competidores. El perjuicio a los demas competidores existen; pero el
medio esencial por el que ese perjuicio se causa es directamente la maniobra
engasfosa, que tiende a hacer aparecer como verdadero 1o que es falso™?

3! groseta Pont, Mdnuei Prob/anrallr:a/urlmca actual de ia Empresa, Op. cit. pag.

32 OIDEKOP. Dieter. “Integracion regional y Derechos de Propiedad Inleleclual” HEVISTA DE DERECHO
DE LA ALTA TECNOLOGIA, anoc VI, nums, 70-71, junio-julio, de Buenos Aires Argentina, 1994, pags. 70 y
71. Tomado de ACHARD Manin, Problematica juridica actual de la Propiedad industrial, Edit. Jus, Madrid
Espana, 1998, pag 50.

3 BAYLOS CORROZA, Harmenegildo. Tratado de Derecho industrial, Op. cit, pag. 170.
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Se trata en definitiva, de difundir o utilizar indicaciones susceptibles de inducir a
error sobre las ventajas realmente obtenidas, como dice Otamendi pero no soélo

cuando se trata de ventajas, sino cuaiquier elemento del arﬂculo 73‘

2 Los obsequios, primas y regalos (art 8 LCD), que serén desleales cuando por

las circunstancias en que se realicen pongan al consumidor en; Ia actutud de

contratar la prestacion principal para conseguir los obsequnos. pnmas -] regalos.

3 La actitud discriminatoria (art. 16 LCD), tanto en materia de precios como en
otras condiciones de venta que se reputaran desleales, excépté si media causa

justificada.
4.- Actos de competencia desleal contrarios al buen funcionamiento del mercado.

Un funcionamiento correcto del orden concurrencial exige cualquier practica que
pueda perturbarlo deba ser sancionada. Por eso se persiguen también acciones
que, si bien no operan directamente sobre la competencia en el mercado, si lo
hacen mediante el afectar (directamente) a la esfera interna de un competidor,
incidiendo sobre sus decisiones, organizacion o funcionamiento, alterando o
debilitando su capacidad para competir. En esta medida conducen a la lesién o al
falseamiento de la competencia, o a su puesta en peligro.

Los casos mas claros son aquellos de desorganizacion de la empresa rival y de
adquisicion de secretos industriales o empresariales ajenos, aunque este entra

tambien dentro del primer supuesto.®®

3 OTAMEND!, J.J. Cometarios a la Ley 3/1991 de la Competencia Desieal, Op cit, pag. 319
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Sin embargo, los supuestos tipificados en la LCD son:

- Las actuaciones con vnolacrén de normas (an 15) Este artnculo se rehere al
caso de prevalerse en el marcado de una ventaja adqumda med:ante la |nfracccén

de Ieyes, snempre que haya ventaja sea sngnmcauva.

b.- Laventaa pérdidas (art. 17), que sdlo se reputaré deéléal si es suscép(ibvlé de

inducir a error, desacredita la imagen de un producto o establecimiento a]enos a:

cuando forme parte de una estrategia encaminada a ehmnnar a un comp tidor o

grupo de competidores del mercado.

- La explotacién de situaciones de dependencia (art. 16.2). en el sentido de
calificar de desleales los supuestos de explotacion por bane de una empresa de
la situacidn de dependencia econdmica en que puedan encontrase sus
empresas, clientes o proveedores que no dispongan de alternativa para el

ejercicio de su actividad econdmica.

2.5 REGIMEN REPRESIVO DE LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL EN
ESPANA.

Si la competencia desleal implica la comision de uno o varios actos realizados
mediante el ejercicio abusivo (incorrecto) del derecho de competir en forma
contraria a la buena fe, lo cual produce o es susceptible de producir un dafo a un

competidor, a los consumidores o al propio mercado, es logico que el Derecho

3 VIRGOS SORIANO, Miguel, £/ comercio internacional en el nuevo
desieal Estudios de Derecho Mercantil. ed. Civitas, Estudios de Derecho Mercanlll Madrld Espaha 1997,
pag. 94.




reaccione sancionando con diversas medidas a quienes incurren en_esta
competencia desleal. Por ello, en los ordenamientos extranjeros se considera
tradicionalmente que el acto desleal constituye un ih'cito’ civil' y_se cqncéde al
perjudicado una serie de accicnes (distintas de las penales) para defqnderée del

mismo.

Dichas acciones, en términos génerales. son:

1.- La accién declarativa de la desiealtad del acto, para que el Juez declare
precisamente. un acto de competencia desteal, y por consiguiente,:ilicito. Se

denuncia, demanda y se obtiene la correspondiente sentencia judicial.

2.- La accion de cesacidn, para evitar que la actuacion: dasylealf nga 3
perpetrandose en el tiempo mientras se espera la sentencia judicial. E‘été écclén L
ocupa el puesto preeminente dentro de las distintas acciones para reprimiré! acto
desleal. La cesacion puede solicitarse del juez, si se dan dos simples requisitos
objetivos: que alguien cometa una actuacion desleal y, ademas, que exista el
riesgo de repeticion, riesgo que existe en este caso desde el rndrhento en que
cuentan con maquinas o proveedores para reproducir las prendas de vestir éon
las indicaciones faisas. Si se considera necesario, como es el caso, puede
solicitares la cesacion provisional de efectos como medida cautelar (art. 25.1
LCD) para evitar los perjuicios que la lentitud del proceso judicial pueda producir
en la victima de la deslealtad, mientras espera la sentencia que declare la

existencia de la competencia desleal.




- La accién de remocién, tendiente a eliminar los efectos nocivos producidos -
por ese comportamiento desleal; es decir, la dirigida a eliminar los actos,
situaciones u objetos a través de los cuales se ha exteriorizado oy producido ia
competencia desleal, como por ejemplo la destruccién de las etiquetas,’ fglleios.

imitacion de marcas registradas, etc.

- La accién de rectificacién, de las informaciones engaﬁdsasio'désleales.

pudlendo en este caso obligar a la correccién en las prendas de ves

ethuetas Y- el envid de una comunicacion dirigido a todos‘los cllentes.

modificando la informacion de las prendas enviadas.

5.- La accidén de indemnizacion de dafios y perjuicios, cuando en la realizacién
del acto de competencia deslea! intervino dolo o cu|pa por parte del’ agente

infractor que las realizé.

6.- La publicacidn de la sentencia que condene al causante de una infraccion de

la lealtad que deberia respectar al competidor. B

.- Por ultimo, la accion de enriquecimiento injusto, que sélo procedera cuando el
actor de la competencia desleal lesione una posicion juridica de la victima
amparada por un derecho de exclusividad u otro de analogo contenido. La LCD
establece en ei art. 18.5 que la accion de indemnizacién de dafos y perjuicios
podra incluir, en su caso, la publicacion de la sentencia que condene a publicarla

al causante de una infraccion de la lealtad que debia respetar al competidor.

45




2.6 LA PROTEGCCION CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL
DERECHO MEXICANO EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS JURIDICOS

Después de haber analizado a grandes rasgos qué se entiende por competencia
desleal en su sentido juridico, y examinar la Ley Espanola de Competencia
Desleal, vamos a analizar cudles son las disposiciones de nuestro Derecho que
se refieren a esta materia, para posteriormente hacer una evaluacidn de la

misma.

Como ya dijimos en su momento,-vlasy nérma; g:oﬁtra la  competencia desleal
suelen estar relacionadas estrechamente cdn las normas de bropiedad industrial,
por lo que no resulta extrafio que las pocas normas relativas a la competencia
desleal se encuentren en la Ley de la Propiedad Industrial ( en lo sucesivo LPI), y
en algunos tratados internacionales relacionados con la materia, suscritos y

ratificados por México.
A) LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Las normas mas importantes relacionadas con la materia son el art. 213 LPl y e}
art. 10 bis del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, del

10 de marzo de 1883, con las modificaciones de Estocolmo.

El articulo 213 LPi dispone:

“Son infracciones administrativas. a) 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”.
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E! segundo, el articulo 10 bis del Convenio de Paris para la propiedad Industrial,
adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y publicado en el Diario oficial de
la Federacion el 27 de julio de 1976, que, al referirse a la competencia desieal,

establece textualmente lo siguiente:

“Los paises de la union estan obligados a asegurar a los nacionales de los
paises de la unidén una proteccién eficaz contra la competencia desleal: ...2/
Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a
los usos honestos en materia industrial o comercial. 3/ En particular deberan
prohibirse:

1.- Cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial
de un competidor:

2.- Las aseveraciones falsas en el establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor;

3.- Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio
pudieren inducir al publico a error sobre ja naturaleza, el modo de tabricacion,
de las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”

En la relacion al citado art. 10 bis del Convenio de Paris, coincidimos con Mantilla
Molina, que tacha de “Textualmente vago” y de “una excesiva remision al criterio

del juzgados para calificar desleal la situacion del competidor'36,

El juzgador debe, a nuestro juicio, poseer una guia legal tipifique los supuestos
especiales mas comunes de competencia desleal, a fin de que goce de mayor

orientacién y los empresarios gocen de una mayor seguridad juridica.

Si una sociedad pretende basar el éxito de su producto, si no exclusivamente, si
de manera primordial y destacada, en el hecho o circunstancia de sustraer en su
provecho la clientela ajena, sin empenar a cambio sus propios recursos,
inventivas o su propia fuerza econdémica, incurre en competencia desieal, porque

con su conducta lleva la intencién de sustraer la clientela del fabricante o

3 MANTILLA MOLINA, Roberto, Derecho Mercantil, ed. Porria, México, 1970, pag. 143.
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comerciante compsetidor, atrayéndola para si mismo, recibiendo indebidamente

los beneficios de que disfruta su rival.

Por lo tal se incurre en competenciya desleal en materia de propiedad industrial,
cuando se. pretende basar el éxito de un producto en la imitacion de las
caracteristicas predominantes del competidor, con objeto de sustraer clientela

ajena, sin afnadir elementos o peculiaridades propias.

“Hay que senalar que el término competencia es te L

en el ambito marcario, sino que tiene amplia unlszamén en el ambito de la
competencia econdmica, regulada por la Ley Federal de Competencia
Econdmica. En forma menos abundante, también se utiliza en las legislaciones
protectoras de los consumidores, especiaimente en lo relativo a 1a publicidad"".

Es conveniente sefalar también que el concepto de competencia desleal es
sumamente dificil de definir con contornos precisos, puesto que implica un
analisis valorativo de muy variables conductas humanas. Por ello, el concepto no
suele definirse en los textos legales, sino que, como es el caso de la Ley de la
Propiedad Industrial, sueien enunciarse a modo ejempilificativo, las conductas

mas usuales.

€l convenio de paris define, en forma muy amptia, como acto de competencia
desleal “todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia
industrial o comercial”. ¥, en particular, sefiala como actos que constituyen

competencia desleal:

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

37 SERRANO MIGALLON Fernando, La Propiedad Industrial en Meéxico, Op. cit., pag. 504.
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1.- Cualquier acto capaz de crear una confusién, por cualquierAmedio que sea,
respecto del establecimiento, o productos o la actividad industrial o comercial de

un competidor;

2.~ Las aseveraclones falsas cen: el e]ercicio del . comercio, capaces de

desacredutar el establecnmlemo. Ios productos ola actlwdad industrial o comerciat

de un compe dor

- Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio
pudieran inducir al publico a error sobre la naturaleza, de modo de fabricacion de

las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Si analizamos los articulos 213, fraccién, y el articulo 10 bis del Convenio de
Paris para la propiedad intelectual, podemos observar que ellos se refieren a que
hay competencia desleal cuando se induce a engafo a la clientela pero, sobre
todo, cuando se intentan desacreditar el establecimiento. Productos o servicios
del competidor: en ese caso que nos ocupa, el tribunal Colegiado considera que
solo cuando se intenta desacreditar al competidor se constituye la competencia
desleal, sinc que basta realizar actos de imitacion para sustraer la clientela ajena,
sin afadir elementos propios. Aunque los tribunales enfatizan et elemento de la
intencion de sustraer la clientela ajena, me parece que no podemos considerario

como suficiente para competir en términos desleales.

]
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“A los competidores estd permitido disputarse la clientela, pero a condicién de
hacerlo con procedimientos honestos”®. Cualquier persona fisica o moral que
constituye una empresa, tiene la intencién de obtener clientela: sin ésta, la
empresa no tiene razén de ser. Pero, ¢de donde la puedek obtener? Es muy
posible que sea dificil la creacién de nuevos mercado, sin que impliquen la
pérdida de !a clientela de otras empresas. Por ello, considero que aunque el
proposito de cualquier empresa sea de hacerse de clientela, ello conlleva la
consecuencia casi inevitabie de implicar sustraccién de clientela ajena. Por eso,
no basta la intencion de sustraer clientela ajena para que se configure la

competencia desleal.

Es necesario realizar “actos de imitacion” respecto de las caracteristicas
predominantes de su “competidor’. En e! mundo de los negocios, las empresas
del mismo sector son similares; las técnicas organizativas y los productos cada
vez se parecen mas. Por ello, cada vez las empresas intentan diferenciarse mas
unas de otras a través del servicio. Pero el servicio, las técnicas organizativas,
etc. Son cosas intangibles, faciles de imitar pero dificiles de regular. La tendencia
de la legislacion sobre propiedad industrial es, mas bien, a negar su registro
como marca o como patente. Precisamente por la dificultad en su registro como
marca o como patente. Precisamente por la dificultad en su registro y regulacion
me parece conveniente que los tribunales especifiquen a que tipo de
caracteristicas predominantes se debe atender para considerar que hay

competencia desleal.

* RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Universidad Nacional

Autonoma de México, México, 1997, pag. 77.
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Cabe afadir a la anterior consideracion que el tribunal Colegiado define la
competencia en su connotacion econdémica como el conflicto que surge entre
quienes tienden a conseguir el mismo resultado, ofreciendo la misma mercancia
o el mismo servicio y dirigiéndose al mismo publico. Es légico por lo mismo, que
exista mucha similitud entre los productos o servicios ofrecidos por los
competidores, por lo que habria que determinar cuando los actos de imitacién
constituyan competencia desleal pese a que la ejecutoria afiade que la
competencia licita es en la que et comerciante o fabricante estan en un plano de
igualdad y en la que el éxito depende exclusivamente del empefio de sus propios
recursos y fuerzas para contraponerias al as de su rival, la anterior afirmacion no
resuelve el problema cuando no estamos en presencia de recursos o fuerzas
propias, de competencia desleal por realizar actos de imitacién me parece que se
consideran los actos de imitacion sobre actos o derechos protegidos por la Ley,
por medio de las marcas, patentes y en general, por los derechos de propiedad
intelectual. Por tanto. Nno bastara realizar actos de imitacion del competidor para
que este pueda alegar que su contraparte compite deslealmente, sino que sera
necesario que los actos de imitacion versen sobre derechos protegidos por la Ley
para ser ejercidos exclusivamente por su titular. Lo anterior queda claro en el
caso comentado, porque la competidora fabricé unos tenis imitando un disefio

protegido por la Ley a favor de la demandada.

Otro requisito indispensable, segun el Colegiado, para que, en su caso,
procediese la accion contra la competencia desleal, es el de no hacer uso de las
fuerzas propias, recursos o inventivas. Lo anterior porque, de este modo, se

estaria aprovechando de un prestigio ganado por otro, en beneficio propio. Ahora




‘ bien, el Tribunal deberfa pensar que hay una razdn bor la cual la clientela esta
cambiando de competidor: si el nuevo vendedor: o abastecedor no le ofrece
alguna ventaja {que. implica hacér uso de algo que no. ‘tiene el éompetidor), én
prmcipio no se cambnar!a de productor. Por ello, probar este ulnmo elemento lo
conslderamos dlﬂcll por lo que puade vser convemente Ia presencla de peritos
para demostrar Ia ausencia de recursos o fuarzas proplas en la sustraccion de la

clientela a]ena.)

Un ultimo elemento a considerar para que prospere la accidén por competencia
desleal es que no existan otras acciones especificas a las que se pueda acudir
anfes de invocar la accidn de competencia desleal, esto es, que se trata de una
accion subsidiaria ante la ausencia de disposiciones concretas qQue prevean y
sancionen esos comportamientos, y que de algun modo - afectan
fraudulentamente al publico o a los intereses de los industriales y comerciantes
en asuntos emparentados con la propiedad industrial, en cuyo caso puede
acudirse a las reglas de la competencia desleal. Las autoridades administrativas
y judiciales, dejaron establecido que las acciones especificas para combatir el
delito de invasiéon de patente y los delitos de usurpacion de marcas en sus

modalidades de falsificacidon, imitacién y uso ilegal.

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis, de la Octava Epoca, de los:
Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la
Federacion, Tomo: XV-I, Febrero, Tesis: .30.A.581 A, Pagina: 207

MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO
OE CONFUSION. CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE
LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE.- La marca es todo Signo que se
utiliza para distingur un producto o servicio de otros y su principal funcion
es servir como elemento de identificacion de los satisfactores que genera el
aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista,
en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a
disposicion de la poblacion una mayor cantidad y variedad de articulos para
su consumo, con la unica tinalidad de aumentar fa produccion de sus
productos y, por ende, sus ganancias econdmicas. El incremento en el




numero y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece ta
presencia de las marcas en el mercado, porque eltas constituyen el unico
instrumento que tiene a su disposicion el consumidor para identificarlos y
poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales,
comerciantes o0 prestadores de servicios podran usar una marca en la
industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho
a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad
competente, segun asi lo establece el articulo B7 de la Ley de Fomento y
Proteccion de la Propiedad Industrial, ademas en este ordenamiento legal
en sus articulos 89 y 90, se indican las hipdtesis para poder constituir una
marca, asi como los supuestos que pueden originar el no registro de la
misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria. es el de evitar la
coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o
servicios. y para ello establecié la siguiente disposicion que dice: "Articulo
90. No se registraran como marcas: ... XVI. Una marca que sea idéntica o
semejante en grado de confusion a otra ya 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 aplicarla a productos o servicios
similares...* Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare
productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe
tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por si misma, es de
que debe revestir un caracter de originalidad suticiente para desempenar el
papel que e es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la
tinalidad de evitar toda posibilidad de confusion con marcas existentes.
Determinar la existencia de la contundibilidad de_las marcas o la posibilidad
de que ella se dé, no siempre es tarea facil; no existe una regla matematica
ctara y precisa, de cuya apticacion surja indubitabte la contundibilidad de un
cotejo marcario. La cuestion se hace mas diticil ya que lo que para unos es
confundible para otros no lo sera. Es mas, las mismas marcas provocaran
confusion en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad
existira cuando por el parecido de los signos el publico consumidor pueda
ser llevado a engano. La confusion puede ser de tres tipos: a) fonética; b)
grafica; y, c) conceptuat o ideclogica. La confusion tonética se da cuando
dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar, En la practica este
tipo de confusion es frecuente, ya que el publico consumidor conserva
mejor recuerdo de io pronunciado que de lo escrito. La confusion gratica se
origina por la_identidad o similitud de los signos, sean estos palabras
trases, dibujos, etiquetas g cualquier otro signo, por su simple gbservacién.
Este tipa de confusion obedece a la manera en que se percibe la marca y
no _como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de
contusiédn puede ser provocada por semejanzas ortograficas o graticas, por
la_similitud _de dibujos 0o _de envases y de combinaciones_de_colores,
ademas de que en este tipo de confusion pueden concurrir a su vez la
confusion fonétca_y conceptual. ta simiitud ortogratica es quizas ta mas
habitual en los casos de confusion. Se da por la comcidencia de letras en
los conjuntos en pugna y para ello influyen !a misma secuencia de vocales,
fa misma longitud y cantidad de silabas o terminaciones comunes. La
similitud grafica también se dara cuando los dibujos de las marcas o los
tipos de letras que se usen en_marcas_denominativas, tengan irazos
parecidos o iguales; elio aun cuando las letras o 1os objetos que los dibujos
representan, sean_diferentes. Asimismo, existira contusion derivada de_la
simibtud grafica_cuando las etiquetas sean iquates o parecidas, sea por
simslitud _de la_combinacidn de colores utilizada, sea por ta_ disposicion
simitar_ de _elementos_dentro de la misma o por ta utilizacion de dibujos
parecidos. La similitud gratica es comun encontrarla en las combinaciones
de colores, principaimente en etiquetas y en los envases. La confusién
ideologica o conceptual se produce cuando siendo las paiabras fonética y
graficamente diversas, expresan el mismo concepto. es decir, es la
representacion o evocacion a una misma cosa, caracteristica o idea. la que
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impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de
suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en
las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo
de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo
contenido conceptual, la confusidén es inevitable, aun cuando también
pudieran aparecer similitudes ortograficas o fonéticas. Este tipo de
confusién puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y
un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusién
en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos
supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los
dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representacion
grafica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras
que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las
denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no
sdlo la expresion que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que
pueda graficamente representarias, lo anterior es asi, porque de lo contrario
serfia factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el
registro de embiemas o palabras que se refieren a la misma cosa o
cualidad aludida por la denominacion ya registrada, con ia cual el publico
consumidor resultaria faciimente inducido a confundir los productos.
Diversos_ criterios susteniados__por _la Suprema Core y Tribunales
Colegiados, han _senalado_  que para_ determinar si dos_marcas son
semejantes en grado de confusidn, debe atenderse a las semejanzasy no a
las diterencias, por lo gue es necesario_al momento de_resolver un cotejo
marcario tener en cuenta las siguientes reqlas: 1) La semejanza hay gue
apreciarta_considerando la marca en su conjunio. 2) La comparacion debe
apreciarse tomando_en cuenta las semejanzas vy no las diferencias. La
imitacion _debe apreciarse por imposicion, es decir, viendo alternativamente
lag marcas y no comparandoias una a lado de la otra; y, 4) La similitud debe
apreciarse supohiendo que la_contusion puede sufrifla una_  persona
medianamente inteligente, o_sea el comprador medio, y¥_que preste la
atencion_comun ¥ ordinana. Lo anterior, implica en_otros términos que la
marca debe apreciarse en su_totalidad, sin panicularizar en las diterencias
gque_pudieran ofrecer sus distintos _aspectos o detalles, considerados de
manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus_semejanzas que
resuiten de su examen global, para deternmwnar sus_elementos primordiales
ue le dan su caracter distintivo; todo ello debera etectuarse a la primer.
impresion normal _gue proyecta la marca_en su conjunto, tal como lg
abserva el consumidor destinatario de la misma en_la realidad, sin_que
pueda asimilarsele _a un_examinador minucioso y detallista de signos
marcarios. Esto es asi. porque es el publico consumidor quien
tundarmentalmente merece Jla proteccion de la autoridad administrativa
quien otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientacion
y error respecto a ta naturaleza y origen de los distintos productos que
concurren en el mercado. por 1o que dicha autoridad al momento de otorgar
un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar
sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal
manera que el publico consurmidor no so6lo no confunda una con otros, siNo
que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sélo de esa
manera podra lograrse una verdadera proteccion at publico consumidor y,
obviamente. s¢ podra garantzar la integridad y buena fama del signo
marcario ya registrado, asegurando de esa forma la facil identificacion de
los productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si
dos marcas son semejantes en grado de confusion conforme a la tracciéon
XVI del articulo 90 de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad
Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.
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Amparo en revision 1773/94. Comercial y Manutacturera, S.A. de C.V. 20
de octubre de 1994, Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Géngora
Pimentel. Secretario: Jacinto Juarez Rosas.

Amparo en revisién 1963/94. The Concentrate Manufacturing Company of
freland. 14 de octubre de 1994. Mayoria de votos. Ponente y disidente:
Carlos Aliredo Soto Villasefior. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales
Quezada.

El legislador al querer limitar {a competencia, impone ciertas prohibiciones a la

actividad de los empresarios.

Estas prohibiciones tienen diversas razones, como o es “el deseo de
proteger el interés del titular de una industria mercantil contra la
competencia de personas el interés privado del titular de una industria
mercantil contra la competencia de personas ligadas a ella en vinculo de
sociedad o dependencia. Unas veces la ley quiere proteger a la empresa
contra las que por conocer intimamente la organizacion del negocio,
podrian, a costa de poco trabajo, obtener unas posicién favorable en la
competencia... otras veces, la ley... quiere evitar que el dependiente vuelva
a disponer de la ac ad mercantil gue quedd vinculada definitivamente al
negocio de su principal”.”® Dependera del interés de la sociedad y de los
fines econdmicos que se persigan, para imponer prohibiciones a la
competencia.

Pasemos a hora analizar las principales prohibiciones legales que restringen la
libertad de competencia, haciendo notar que en estos casos, aun cuando exista
competencia y el ejercicio del comercio esta permitido, la ley por diversas razones
limita esa competencia. Asimismo, no se entra al estudio de todas las
prohibiciones, con estas referencias se desprende lo disperso de las
disposiciones que a continuacidén comentamos, sin que exista un ordenamiento

uanico al respecto.

B) PROHIBICIONES EN DERECHO MERCANTIL.

La unica incompatibilidad que establece nuestra legislacion es la contenida en el

articulo 20 de la Ley Federal de Correduria Publica, prohibe a los corredores

*® GARRIGUES, Joaquin, Curso de Derecho Mercantil, Edicion, da con la ' de
Alberto Bacovitz; ed. Porrua, México, 1979, pags. 238 y 239.
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comerciar por cuenta propia, ser comisionistas, asi como tener el caracter de
factor o dependiente de un comerciante. “L.a razdn de esta limitacion estriba en-el

deseo de salvaguardar la |mparcialldad de que debe estar revestido el corredor.

Yy, sobre todo, avntar confllctos de . interés, en los que los del cl nte se

subordinarian o sufnr[an mengua frente a los pnnclplos del cc:rredor."40 La

-sancién a esta vnolacnén Impllca la cancelacnén de su habulntacnén de conformldad

con el anlculo 21 de la Ley Federal de Correduria Publica.

Exlste prohlbiclén para ejercer el comercio, a los quebrados que no hayan sido
rehabilltados y los que por sentencia ejecutoriada hayan s:do condenados por
delitos contra la propiedad, incluyendo en éstos la falsedad el peculado, ely
cohecho y la concusion. Ademas también a los corredores les esta prohibido

ejercer el comercio (articulo 12 fraccién 1 det Coédigo de Comercio).

*El articulo 312 del Cadigo de Comercio establece que los factores no podran
traficar o interesarse en negociaciones del mismo género de las que hicieren en
nombre de sus principales, salvo pacto en contrario y en los términos pactados.
Es una restriccion que va dirigida, verdadera y propia, a impedir la competencia
en contra de ta empresa en la que el factor trabajo. y que comprende el trafico,
es decir, la realizacion ocasional o habitual de actos de comercio, asi como
interesares en negociaciones ajenas, del mismo género o de uno similar, ya
sean en concepto de Socio, asociado, 0 a su vez de administrador general o
gerente... la ratio legislacion de la prohibicion de la competencia. esto estriba en
fa obligacion del factor de dedicar sus energias al servicio de su principal, a
mismo tiempo que impedir {a concurrencia desleal que resultaria si utilizase en
beneficio propio los datos, intormaciones y referencias gue hubieren llegado a
su conocimiento por su calidad de tactor™*'. Esta prohibicién de bhacer
competencia al principal también recae en lo apoderados generales de una
negociacion para actos de dominio y administracion, ya que estan autorizados
para contratar respecto a tos negocios de sus principales, en terminos del
articuto 309 de! Codigo de Comercio

“tLa sancion del incumplimiento de la obligacion de no concurrencia a cargo del
factor, consistente en la rescision del contrato y en el pago de los danos y
perjuicios, tanto si la relacion gue lo liga con el principal tuera de naturaleza Civil
(art. 1949 del C. Civ.) como si fuese laborat™*.

“° BARRERA GRAF, Jorge. Estudios de Deracho Mercantil. Bancario e industrial. ed. Porrua, México, 1998,
pags.410y 411,

*! ibidemn; p. 411.

“? |bidem; p. 412




Los dependientes tienen una prohibicién similar a la anterior,” pero aun mas
amplia, ya que no pueden hacer ninguna oparacién de comercio ‘por. cuema

propia, sin autorlzacién de su principal, como lo dlstmgue el artlculo 330 fracclén

I del cédlgo de Comerclo. La sancién sera la rescisién del contrato y el pago de

daflos y perjuncnos, en términos del articulo citado y del anfculo 327 del mlsmov

ordenamiento.

Por su parte la Ley General de sociedades Mercantiles en su articulo 35 prohibe
a los socios de una sociedad en nombre colectivo a dedicarse a negocios del
mismo género de los que constituye el objeto social de la sociedad, ni ser socios

de sociedades que lo realicen, salvo que todos los socios lo consientan.

“Esta prohibicion se justitica, en primer lugar, por el hecho de aquellos son
administradores natos de la sociedad, en cuya funcién corresponde un deber
de fidelidad, hacia el ente que vendria a menos al utilizar o poder utilizar la
experiencia de la Compania y los datos y documentos, en negocios
personales; en segundo lugar, la responsabilidad ilimitada de los socios, que
en cierto grado los convierte en co-empresarios de la gestion social, que los
vincula e interesa en la consecucion de una finalidad comun, exigen de los
socios el no competir con la persona moral, aun cuando de ta competencia no
se acarrearan dafios a esta. La interdiccion de la norma comprende, por un
tado, el ejercicio habitual o el ocasional de los negocios del mismo género;
asimismo, deben quedar comprendidos los negocios de un genero similar, es
decir, todos aquelios que puedan impedir o restringir el togro del fin de la
sociedad™*

Esta prohibicion tambien se aplica a los socios comanditados en la comandita
por acciones (Articuio 211 de la Ley General de sociedades Mercantiles)
“Ninguna razon exste para someter a tratamiento distinto a estos dos tipos de
socledades. que son tan semejantes, y de ninguna manera se justifica que
dicha prohibicion se imponga a los socios comanditarios de la S. En C. Que
no partcipan en la adm-nuslracnon de la sociedad (art. 54) y cuya
responsabilidad es limitada (art. 71)"**

“3 ibidem; p. 413
“4 Ibidem; p. 414
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La sancién, en términos del articulo 35 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, consiste en la exclusién del Infractory en la pérdida de los beneficios

o utilidades, ademas del pago' de dafios y perjuicios.

C) PROHIBICIONES EN MATERIA PENAL

El articulo 253 tipifica co;ﬂo delito: tocrlyok écto o procedimiento que evite o dificulte,
o se’ proponga évitér o dificultar ia Iibre concurrencia en la produccion o en et
comercio, y, b) todd acuerdo o combinacién, de cualquier manera que se haga de
productores, industriales, comerciantes o transportistas, para Aevitar, la
competencia entre si y traiga como consecuencia que los consumidores o
usuarios paguen precios exagerados. Creemos que”... en rigor no constituye
problema de competencia desleal, sino, por el contrario, asunto relativo a la
proteccién de la libre empresa, pero con la finalidad de amparar al publico
consumidor evitando la constitucional de monopolios ilicitos.*® esta norma
comentada, hace referencia al ambito penal la hipétesis normativa del articulo 28

Constitucional.
D) PROHIBICIONES EN MATERIA LABORAL.

El articulo 47 de la Ley Federal de! Trabajo, en su fraccién |l. Dispone que son
causas de rescision del contrato las faltas de probidad u honradez del trabajador.
“la interpretacion de nuestra doctrina y jurisprudencia han dado de dicha norma,

permite afirmar la imposibilidad de mantener 1a relacién de trabajo cuando un

** tbidem; p. 407
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obrero haga competencia a su patrén estableciendo una industria o negociacion
idéntica a la de éste, o prestando sus servicios a otra Industria o negoclacién de

la misma naturaleza“. “Consecuentemente, la cléusula y el pacto de no

concurrencia en un contrato de trabajo son plenamente vé dos en nuestro X

derecho, y como claramente resulta de nuestra ]urlsprudencla. dicho pacto no .’

tiene que ser expreso, puesto que constituye un efecto normal de la relaciénvde
taboral.™*®LLa Suprema Corte de Justicia de Ia ~>Naci6n. ha interpretado la
obligacién de! trabajador de actuar con honradei o probidad como  una
prohibicion a bhacer competencia al principal, citamos a continuacion la

jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion:

Falta de probidad del trabajador. L.a concurrencia desleal al patron la implica. La
circunstancia de que un obrero haga competencia a su patrén, estableciendo
sus servicios en otra industria o negociacion de la misma naturaleza, significa
una falta de probidad que hace wnpos-ble 1a prosecucion de la relacion obrero-
patronal, basada en la confianza®’

Quinta Epoca. Tomo XLIV. Pag. 204. R. 108/34. Quiroz Carlos y Coags.
Unaminidad de 4 votos. Tomo LXXV. Pag. 7432. A.D. 77/42. Quiroz Carlos y
Coags. Unaminidad de 4 votos. Tomo LXXX. Pag. 294. A.D. 2993/43. Boniche
Arturo. 5 votos. Tomo LXXX. Pag. 1127. A.D. 1581/44. Pimetel Carlos.
Unaminidad de 4 votos. Tomo LXXXIH. Pag. 2290. A.D. 7660/44. Noria Miguel.
Mayoria de 4 votos

E) ACCIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL

La accién general que en nuestro derecho se puede aplicar para reprimir los
actos de competencia desleal, esta contenida en el articuio 1910 del Cédigo Civil,
que trata de la responsabilidad extracontractual o la llamada responsabilidad

Aquilina.

4 Ibidern: p.421.

*7 Quinta Epoca. Tomo XLIV. Pag. 204. R. 108/34. Quiroz Carlos y Coags. Unaminidad de 4 votos. Tomo
LXXV. Pag. 7432. A.D. 77/42. Quiroz Carlos y Coags. Unaminidad de 4 votos. Tomo LXXX. Pag. 294, A.O.
2983/43. Boniche Arturo. 5 votos. Tomo LXXX. Pag. 1127. A.D. 1581/44. Pimetel Carlos. Unaminidad de 4
votos. Tomo LXXXIN. Pag. 2290. A.D. 7660/44. Noria Miguel. Mayoria de 4 votos.
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El mencionado articulo 1910 establece que el que obrando ilicitamente o contra
las buenas costumbres cause dafio a otro, debe reparario, al menos que
demuestre que el daiio se produjo por culpa inexcusable de la victima. En forma

somera, pasemos a analizar el precepto en comento.

Los elementos caracteristicos de esta accion son: el ilicito, la causacién de un

dafio y la reparacién det mismo.

E! concepto ilicito se puede ver “desde el punto de vista de la norma, osea,
desde un puntd de vista logico-formal, podemos decir que es una norma de
orden publico (aniculo 1830 del Cddigo Civil), protectora de derechos absolutos
vy que impone (una responsabilidad de reparar el dafno o la afectacién moral
causada) a quien, por accién u omisién voluntaria ia transgreda y cause un
dadio o una afectacion moral, o ambas cosas, a otra persona. Desde el punto de
vista del delito, o sea, desde el punto de vista ontolégico, se define: Una
conducta voluntaria, de accidén o de omision, violatoria de una norma protectora
de derechos absolutos, que causa un dafio o una afectacion moral o ambas a la
vez, en el patrimonio © en la persona de otro, y que tiene la obligacion de
reparar o de satistacer®.”

“El precepto no hace referencia al elemento culposo, pero la doctrina conoce esta

responsabilidad como fundada en culpa directa; no es una intervencion fisica,

corpdrea, sino un actuar doloso culposo."*®

No es correcto hablar de simple intervencién personal del demandado para
hacerio responsable: podria intervenir involuntariamente, como instrumento, y
asi no sufrir las consecuencias impuestas por la ley. En este sentido se habla
de responsabilidad directa. Quien culposamente produjo el dafo, o repare... La
culpa es mas amplia en su concepcion que el dolo: éste abarca unicamente los
actos y resultados pensados y queridos respecto a un resultado dafioso;
aquella, la conducta humana que produce dafo sin intencidon....el dafo es
exigido por ia ley para la responsabilidad del demandado, si el actor no probare
en juicio su existencia, el reo sera absuelto... la afectacién puede ser material,
corporail y moral.”™

“* MOGUEL CABALLERO, Manuel. apuntes de su cétedra de Teoria General de la Obhgaciones, edit.
Porrua; México. 1992, pag. 165.
“® MOGUEL CABALLERO, Manusl, La Responsabilidad Civil Exiraconrraclual del Estado, de los Organismos
Publlcas ¥ de los Servidores de la Nacion, edit. Porrua, México 1997, pag. 2:

*° MOGUEL CABALLERO. Manuel, La Ley A h y los de la Per 1 . ed. Tradicion S.A.,
México, 1983, pags. 20, 46, 63.
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Segln e! articulo 1915 del mismo ordenamiento, la reparacién del dafo debe
consistir, a elecci6én det ofendido, en el restablecimiento de la situacion anterior,

cuando ella sea posible, o en el pago de afios y perjuicios.

Esta accién aquiliana, en principio, rompe con los elementos caracter[sticbs de
nuestra disciplina, ya que se requiere para Qque prbspere esta accioén, la
comprobacion de la culpa y el dafio y la relacidn entre ambos. Por o tanto, el
problema que presenta esta norma es que el concepto de delito civil no es
suficiente para abarcar todos los actos de competencia desleal. Deciamos que el
ilicito en nuestra disciplina es mucho mas amplio, por lo tanto, si el acto de
competencia desleal que se quiere reprimir abarca el ilicito civil, la accién no
prosperara. En consecuencia, es necesario la comprobacién de la conducta
culposa o dolosa det infractor y el dafno causado, que el dafo puede ser al menos
potencial, por lo que la norma contenida en nuestro articulo 1910, es insuficiente
para reprimir todos los actos de competencia desleal, ya que insistimos, para
ejercer la accion contenida en el 1910 se debera probar los elementos

constitutivos de la responsabilidad extracontractual fundada en culpa directa.

F) LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR JUNTO CON LA
LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Son dos cuerpos legales que se especificamente sancionan los actos de

competencia desleal.
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La Ley Federal de Proteccién al consumidor, establece en su articulo primero que
el objeto de la ley es promover y proteger los derechos del consumidor y procurar
la equidad y seguridad juridica en las relaciones entre p‘roveedores‘ y

consumidores, cuyos principios basicos en las relaclones de consumo, entre

otras, es la proteccién contra la pubucldad enganosa y abuswa, métodos

comerciales coercitivos y desleales, (arﬂculos 1° fraccnén VII)

El principio de esta norma tiene por objeto Ias relacxones entre consumidores y
proveedores, y no regular otro tipo de relacuones en el mercado como podria ser
entre proveedores, siendo la verdad de los hechos, que los Unicos obligados at
cumplimiento de dicha ley son los proveedores, a pesar de que el articuio 6° de la
Ley, establece que estan obligados a! cumplimiento de fa misma los proveedores
y los consumidores, ya que todo el contenido de la Ley Federal de Proteccion al
Consumidor esta imponiendo obligaciones a los proveedores; ademas, que por
disposicion del articulo 99 los uUnicos facultados para presentar reclamaciones por
violacion a la ley son los consumidores, sin que la Procuraduria resuelve

controversias entre 1os proveedores.

Pensamos que la Onica accidn que tienen los consumidores, en el campo de la
competencia desleal, es la relacionada con la publicidad engafiosa y abusiva.
prevista en el articulo 32 de la Ley Federal de Proteccion al Consumidor que
establece que {a informacion o publicidad relativa a bienes o servicios que se
difundan por cualquier medio o forma, deberan ser veraces, comprobables y
exentos de textos, diadlogos, sonidos, imagenes y otras descripciones que

induzcan o pueden inducir a error o confusion por su inexactitud, si que la

—
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Procuraduria pueda reprimir otros casos de competencia desieal que repercuten
en el consumidor, ya que su funcion se limita a proteger los intereses de los
consumidores relacionados con las disposiciones expresas de dicha ley, o dicho
de otra forma, sélo por violacion a cargo del proveedor a una norma especifica de
esa ley, la Procuraduria podra ejercer sus facultades. No se hace extensiva esta

facultad, pues esta Institucién no es drgano jurisdiccional.

La Procuraduria puede actuar cuando tenga .  conocimiento ‘de actés de
competencia desleal, al hacer referencia a productos; marcas. "servicios o
empresas en forma especitfica, como resultado de mvestngacnones permanemes.
técnicas y objetivas, a efecto de orientar y protege el lnterés de Ios consumu:iores
y publicar periddicamente dichos resultados para conocimiento de los propios

consumidores.

La sancién por violacion al articulo 32 de la Ley Federal de Proteccién al
Consumidor, esta prevista en el articulo 127 del mismo ordenamiento, coﬁsistente
en multa hasta por el equivalente de una a mil quinientas veces el salario minimo
general vigente para el Distrito Federal, lo cual podra duplicarse en casor de
reincidencia: entendiéndose como reincidente, al proveedor que viole dicho
precepto dos o mas veces durante el transcurso de un afo, contado a partir de
que se cometio la primera infraccion. Para determinar la sancidon se debera tomar
en cuenta la condicion econémica del infractor, el caracter intencional de la
infraccion, la reincidencia, la gravedad de la infraccion y el perjuicio causado al

consumidor o a ia sociedad en general.
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G) LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA.

La Ley Federal de Competencia Econdmica, que prevé distintas hipotesis para
reprimir los éctos monopdlicos, establece dos limitaciones importantes para poder
reprimir dichos actos: la influencia en el mercado relevante y el poder substancial.
Recofdéndb que por mercado relevante, la ley establece los siguientes criterios
para su distincion: la posibilidad de substitucidn por otros del bien o servicio que
se trate; los costos de distribucion de dichos bienes o servicios; los costos y las
probabitidades de los consumidores para acudir a otros mercados; y, las
prohibiciones legales que limiten el acceso de los consumidores a otros
mefcados. Para determinar el poder substancial, la ley establece como criterios:
la posibilidad de establecer precios en forma unilateral, o restringir el abasto, sin
que sus competidores puedan contrarrestar dicha actuacion; la existencia de
barreras como la oferta de otros competidores; la existencia y el poder de sus
competidores; las posibilidades de acceso del agente econémico y sus
competidores a fuentes de insumos; su comportamiento reciente; y los demas

que establezca el reglamento de la ley que comentamos.

L.os actos que senala esa ley econdmica como actos monopdlicos, aun cuando el
acto en si mismo no reuna las caracteristicas de poder substancial y la influencia
en el mercado relevante, creemos que por analogia y dependiendo del caso
concreto, pueden ser considerados como de competencia desleal, ya que mas
que regulaciones antimonopdlicas, son normas tendientes a establecer una
competencia desleal. honesta, siendo dichos actos en rigor, de competencia

desleal, vgr. Los pactos de distribuciones en exclusiva, sea de bienes y de
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mercados, asi como los pactos de no fabricar 6 distribuir bienes o servicios por un
tiempo determinado o determinable, la imposicién de precios o demas
condiciones a los distribuidores o proveedores, la venta sujeta a condicién de
adquirir otro bien o servicio adicional, normalmente distinto, o sobre bases de
reciprocidad, la negativa a vender bienes o servicios diéponibles y ofrecidos a
terceros, es decir las practicas discriminatorias, las presiones contra clientes o
proveedores con el fin de persuadirlo de cierta conducta o bien, a fotzarlo a
actuar en determinado sentido, etc. Actos que pueden ser aplicadés porkénalog?a
como de competencia desleal y, por lo tanto, pueden ser reprimidos éomd tales.
Pensamos que la accién que de debe ejercer para reprimir esos amoé como de
competencia desleal, previstos en la Ley Federal de Competencia Ecdnémica. es

a través del articulo 1910 del Cédigo Civil.
H) LA SANCIONES POR PARTE DEL IMPI Y LA REPARACION DEL DANO.

La Ley de la Propiedad Industrial reprime los actos de competencia desleal con
multa, clausura o arresto. La multa serd de diez mil dias de salario minimo
general vigente en el Distrito Federal, pudiendo incrementarse con quinientos
dias mas del salario antes mencionado; la clausula temporal hasta por noventa
dias o podra ser definitiva: y, el arresto administrativo hasta por 36 horas (articulo
214), pudiendo duplicarse las multas en caso de reincidencia (articulo 218)
Entendiéndose la ley por reincidencia, la violacién al mismo precepto dentro de

un plazo de dos afos, contados a partir de la resolucién relativa a la infraccién.
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Estas sanciones se aplican después de la investigacion que el Instituto Mexicano
de Proteccién industrial, ya sea que actue de oficio o a peticién de la parte
interesada, sin embargo, en términos de 216 "en Ibﬁc‘:as'os que no to amerite, no

habré fa mspecc:én sino que se oira a Ias panes n audlenc:a, como Io prevé el -

articulo 14 Constltumonal y resolvera el IMPI lo que en derecho proceda. N

El IMPI tiene la facultad, al practicar una vusnta da Inspecclén. asegurar. en forrna
cautelar, la mercancta o productos con Ios cuales presumiblemente se cometa la
competencia desleal, levantando un inventario de los bienes asegurados, dejando
como depositario al encargado o al propietario del establecimiento, si es fijo, o en

caso contrario a el IMPI.

La cléusula' definitiva  se  impondra cuando el . establecimiento - haya - sido
clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso,de ,dos anos, si

dentro del mismo se reincide en la infraccion. (art 219).

t os criterios que debe seguir el IMPI para imponer las sanciones son el caracter
intencionatl de la accion y omisién, las condiciones econémiéas vd'el inﬁ-actor y la
gravedad de la infraccion en relacion con el comercio de productos o la
prestacion de servicios, asi como el perjuicio ocasionado a la parte perjudicada.

(articulo 220).

La ley remite a la legislacion comun para que el perjudicado ejercite la accion
para el pago de dafios y perjuicios (articulo 221), siendo en este caso, que la

sancién aplicada por ! IMPI no basta para ejercer la accién contenida en el 1910
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del Cédigo Civil, sino que ef perjudicado deberd comprobar todos los elementos

que hemos visto anteriormente, para que su accién prospere.

Como hemos estudsado anteriormente. el IMPI puede tomar medldas severas

como Io . es Ia clausula deﬁnmva para reprimlr totalmente los actos de

competencna des|eal sin embargo. se deberé recurrir a la acclén contenlda en el

artfcul_o 1910 de! Cadigo Civil para la reparacién del dafio.

Es importante que en la via administrativa se repriman los actos de competencia
desleal, ya que esta via suele ser mas rapida y efectiva, que ta via jurisdiccional.
Pensamos que es positivo que la autoridad administrativa cuente con medios
eficaces para reprimir los actos de compeiencia desieal en forma pronta, y no se
deje al perjudicado a un juicio ante Tribunales judiciales, que normalmente son
muy largos, lo que vendria a resultar en un grave perjuicio en el patrimonio de
aquel que sufre la competencia desleal hasta que se resuelva el juicio. “El hecho
de que después se pueda ir a reclamar los dafos y perjuicios en la via
jurisdiccional, no es tan importante como el de suspender los actos desleales y

que no se cause un perjuicio por el retardo en la imparticion de justicia™®'.

Bajo esa tesitura, debe de ejercitarse primeramente la denuncia prevista en la
Ley de Propiedad Industrial, para evitar que se causen o se sigan causando
danos al perjudicado, y después ejercer la accion aquiliana, para reclamar el
pago de danos y perjuicios, para asi lograr una efectiva represion de los actos de

competencia desleal.

*' ACOSTA ROMERO. Miguel. Teoria general det Derecho Administrativo, ed. Porria, México 1997, pag.
871.
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Asimismo es . parte medular. de nuestro estudio profundizar lo que es la
competencia desleal en Ia Ley de la Propledad Industrial referente a las
mfraccnones admlmstratlvas hacnendo un estudlo somero de Ias ﬁguras juridicas

que ccntlane esta ley. y como las protege. 8
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CAPITULO 3
INSTITUCIONES JURIDICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

3.1. LAS PATENTES
A) OBJETO DE PROTECCION PATENTARIA.

£l objeto de proteccién de una patente son los inventos. Al hablar de creaciones
humanas notamos que {as mismas son susceptibles de dividirse entre creaciones
estéticas, esto es que tienden a satistacer el gusto o apreciacién de las personas
y por otro las creaciones destinadas a satisfacer necesidades. Las primeras se
protegen a través de los derechos de autor y la segunda a través de las patentes
u otras figuras de propiedad industrial. La linea divisoria entre dos conceptos fue
muy marcado durante toda la historia de la humanidad y hasta la primera mitad
del siglo XX. No obstante, a raiz de los avances de la economia del mercado y el
gusto personal de los consumidores, esta linea divisoria se ha adelgazado y

encontramos en muchos casos, una conjuncion de proteccién.

El derecho de explotacidon exclusiva es oponible erga omnes, esto es nadie lo
puede reproducir o explotar sin el consentimiento previo de su titulér. Esté
derecho por supuesto conlleva ciertas obligaciones para el titular, enk prinéibio la
publicacién de su conocimiento técnico y en segundo lugar el deber de

explotacion.

Y Con
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Por otro lado, el titulo como tal se considera como un documento probatorio de la
existencia del privilegio y aunque es constitutivo de derecho, el documento perse,

es sblo comprobatorio de los derecho del titular.

Asi pues, algunos tratadistas han definido a la patente como la “recompensa” a
una blusqueda exitosa. Aunque algo coloquial, esta definicién es ilustrativa de las
patentes, ya que el inventor al tener un consentimiento certero y aplicable a la
industria puede escoger entre utilizarlo secretamente (secreto industrial, que no le
garantiza derecho alguno si un tercero llega al conocimiento protegido por
cualquier medio licito), o bien patentarlo para que publicamente se le reconozca
la explotacion exclusiva en su favor por un plazo de 20 anos. Estos 20 afios son
justamente la recompensa a la inventiva y considerando la velocidad con que se
desarrolla la ciencia, tales 20 anos son mas que suficientes para que el invento

reditue el esfuerzo e invencion del titular o su causahabiente.
B) SUJETOS DE PROTECCION PATENTARIA.

La proteccion derivada de una patente pertenecer al inventor. La propiedad
Industrial, como parte de la propiedad intelectual en sentido amplio, reconoce que
el ser humano es el unico ente capaz de crear. En consecuencia, la legislacion
reconoce al inventor como titular originario de un invento. No obstante, en virtud
del valor y aplicacion industrial de los mismos, en materia de propiedad industrial
no existen derechos morales como en el caso de los derechos de autor. El
derecho de paternidad se reduce a mencionar en la solicitud de patente a los

inventores, sin que sea necesario reconoce con posterioridad tal derecho.
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tgualmente, contrario a las disposiciones. autorales, la propiedad industrial no
regula la transmisién de los derechos de una patente puede pertenecer en
consecuencia a cualquier persona que demuestre haberlos obtenidos del

inventor.

Propiamente la invencién en términos del articulo 15 de la Ley de la propiedad

industrial es:

Art. 15. Se considera invencién toda creacién humana que permita transformar la
materia o {a energia que exista en la naturaleza, para su aprovechamiento por el

hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

En realidad nuestra ley de una definicién amplisima de invencidén, a fin de que las
mismas no sean rebasadas por el avance del conocimiento humano. Las teorias
anglosajonas reconociendo igualmente esta amplitud menciona que la invencién
es “todo bajo el sol que se ha sido creado por el hombre”. Adicionalmente la ley
de la propiedad industrial define especificamente aquello que no considera una

invencién.

Art. 19.- No se consideraran invenciones para los efectos de esta ley:

1.- Los principios tedricos o cientificos.

Il.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya
existia en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuere desconocido para el

hombre.

71




{ll.- Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos

O negocios y los métodos matematicos.

1V.- Los programas de computacion.

1V. Los programas de gresentacién de iriformacién.f

V.- Las formas de pres#ntécién ;!a inférmécién.

VI. Las creaciones estéflcas y Iaé ot;;ras artisticas o literarias.

Vil.- Los métodos de tratamiento quirdrgico, terapéutico o de diagnostico

aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y

Vill.- La yuxtaposicion de invenciones conocidas o mezclas de - productos

conocidos, su variacion de uso, de forma, de dimensiones o de materlales. salvo

que en realidad se trate de su combinacion o fusién de tal manera que no puedan -

funcionar separadamente o que las cualidades o funciones caracterlstlcas de Ias i

mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio

para un técnico en la materia”.

De esta manera se cuestiona que si todo lo que se encuentra en la lista

anteriormente puede ser protegido por una patente. -
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De esto se desprende que no, ya que existen algunas invenciones, para la ley
que no son patentables por no reunir . los -requisitos que  sefala dicho

ordenamiento. Tales invenciones son:

Art. 16.- Seran patentables las invenciones_que sean nuevas, resultando de una
actividad inventiva y susceptibles de aplicacidh industrial, en los términos de esta

ley, excepto:

I.- Los procesos esencialmente bioldgicos para la produccién, reproduccion y

propagacion de plantas y animales.

Il.- Et material bioldgico y genético tal como se encuentra en la naturaleza
ill.- LLas razas animales.

V.- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y

V.- Las variedades vegetales®?

"Quizas la clasificacion mas sencilla que se puede utilizar para identificar el
objeto de proteccién de una patente es aquella que contempla: las patentes
para procesos (industriales), o las patentes para productos {(maquinas o
productos terminados). Nuestra legislacion ya no distingue entre wejas
patentes de mejoras o de adicidn o las de iImportacion™?, Si el invento reune
las siguientes caracteristicas.

2 El articulo 510 transttorio de la ley de la propiedad industrial sefala que el IMPI recibiria las solicitudes de
de var hasta que entrara en vigor la legisiacion respectiva DOF24 de septiembre

p
de 1996.
*' BONDIA Roman, Pr i I su sig en ia de la infor . ed. Trivium,
Madrid, 1988, pag. 180
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C) REQUISITOS DE PROTECCION.

Existen tfes requerimientos para que una invencion puede ser patentada en
nuestro pai’s. a ello se le conoce como requisitos de patentabilidad. Todo inventor
debe consnderar a estos requisitos como obstaculos a vencer para obtener un
pnvnegno para asl Ilegar a la concesion de la patente.

Tales reqmsnos_ son los siguientes:
D) NOVEDAD

En el articulo 12 fraccion | de la ley de la propiedad industrial, define como nuevo

a todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica.

Ahora bien, estado de la técnica son todos aquellos conocimientos técnicos
hechos publicos mediante una descripcidn oral o escrita o por la explotacién del

invento ya sea en el pais o en el extranjero.

La novedad es un obstaculo que implica que el invento ya existia anteriormente, y
que por consiguiente no merece proteccion. La existencia del invento se da por la
explotacion o puesta en practica del inventor, o bien al hacerse del conocimiento
publico. Por supuesto la novedad implica que existe igualdad entre las
caracteristicas técnicas a protegerse y las caracteristicas de aquello que se
considera un antecedente. LLa existencia o divulgacion de estas caracteristicas

implican en consecuencia pérdida de novedad.
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Este principio no es absoluto. Las excepciones a la novedad se explicaran

adelante.

E) ACTIVIDAD INVENTIVA

La actividad inventiva, también referida como principio de no evidencia, deriva de
un estudio o analisis, a veces muy subjetivo, del éstado de la técnica.
Metaféricamente hablando, el estado de la técnica servira para la autoridad como
una biblioteca, un respaldo de informacién que puede combinarse entre si para
prdducir diversos resultados. Contrario al requisito de novedad, los antecedentes
de actividad inventiva pueden no ser iguales o identiticar a las caracteristicas
técnicas del invento a patentarse, sino con el s6lo hecho de que el estado de la
técnica “ensefie, Instruya” o por lo menos dirija al resultado no contempla como
tal el invento, pero si una o mas de sus caracteristicas pueden intui‘rsé o
deducirse de lo que se encuentra en el conocimiento publico, entthés e|' ir:wento E

resultara obvio y en consecuencia no patentable.

El principio de evidencia sin embargo no se refiere a cualqu' r persona. snno aun

técnico en la materia. “La actual legislacion es omlsa respecto de quienes ‘son

técnicos en la materia, concepto que queda ablerto a interpretac:én

Nuestra legislacién define la actividad inventiva como:;

Art. 12.- Para afectos de este titulo se considera como

' Aungue en ientos admir i o judici las partes pueden ofrecer pruebas pericialas que
versen sobre el arte respeclivo de los inventos.
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IV. Actividad inventiva, al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan en

forma evidente parakun técnico en la materia.
F) APLICACION INDUSTRIAL

El tercer requisito, conocido también como utilidad, se define por la actual

legislacién como:

Art. 12- Para efectos de este titulo se considera como
tll. Aplicacién industrial, a la posibiidad de que. una mvencién pueda ser

producida o utilizada en cualquier rama de la achvndad econémlca.

El concepto de utilidad en consecuencia es muy ampfio pues engloba cualquier

tipo de uso en la industria que pueda darsa un inve to. Sncluyendo cuestiones

meramente creativas.
G) PRINCIPIOS DE TERRITORIALIDAD.

Como antes explicamos la patente y los registros de disefios industriales son
constitutivos de derecho. Esto significa que para obtener el derecho exclusivo se
debe antes tramitar y obtener antes el derecho ante el IMPI. Contrario a tos
derechos de autor, al ser la patente y el registro constitutivo de derechos, ellos
van a dar al titular el derecho exciusivo de explotacion en México. Si desea

obtener el derecho exclusivo en otros palises, el titular debera acudir ante las
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oficinas de. patentes correspondientes a fin de conseguir la proteccidn territorial

en el pais de que se trate.
H) EL PRINCIPIO DE PRELACION.

El principio de prelacién recoge fa maxima juridica de prior temporis, potier iure.
Este concepto implica que el solicitante en tiempo de un invento, tiene un mejor
derecho para obtener la proteccion. Obviamente, para tener este mejor derecho,
debera presentarse la solicitud ante el IMPI, cubriendo los requisitos que sefiatan
los articulos 38 bis de la Ley de la Propiedad Industrial y 38 de su reglamento.
Cubiertos estos requisitos que se explicara adelante, el solicitante adquiere lo

que se conoce como fecha legal.

Existen dos importantes aspectos que provienen de la fecha legal. El primero de
ellos implica que el estado de la técnica incluira todos aquelios inventos que sean
divulgados antes de la fecha legal, asi como de aquellas patentes o solicitudes
presentadas antes de la misma. En consecuencia, cualquier invento creado,
divuigado o solicitado con posterioridad a la fecha legal no forma parte del estado
de la técnica y en consecuencia no es antecedente oponible a la patentabitidad

del invento.

Por otro lado, la fecha legal dara al titular, el derecho preferente de solicitar en
término de 12 meses, su invento cualquier pais del extranjero (via el Convenio de
Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial o del Tratado de Cooperacion

en materia de Patentes). Internacionalmente, la fecha legal de la primera solicitud




produce el efecto de que las t.;lteriores solicitudes presentadas (fahilia de
patentes), retrotraen sus efectos a la primera fecha legal. De esta forma,
suponiendo que el invento haya sido solicitado por un tercero con posterioridad a
la primera fecha legal, pero antes de la fecha legal de la solicitud extranjera, este
antecedente no podra ser oponible al invento, por ser posterior a la prioridad.

“La prioridad debe reclamarse en el momento de que se presente la
solicitud y para cumplimentar el requisito, una copia certificada de la
solicitud debe presentarse ante el IMPI (o cualquier otra Institucién
extranjera), dentro de los tres meses posteriores a la fecha Iegal"s’.

1) EXCEPCION AL REQUISITO DE NOVEDAD.

La novedad no es un requerimiento critico y absoluto, ya que si el solicitante o el
inventor divulgan el invento dentro de los 12 meses anteriores a la fecha legal,
dicho invento no perdera la novedad. Es importante hacer notar que esta
excepcion solo puede hacerse valer por el propio inventor o su causahabiente. Es
conocido que la mayoria de los inventos requieren de una inversion fuerte para
poder desarrollarse, los inventores personas fisicas muchas veces no cuentan
con el capital para iniciar la produccién o comercializacion, por lo que deben
hacerla publica a fin de allegarse inversionistas o socios capitalistas. Por ello, la
ley les concede un “plazo de gracia” de doce meses, para divuigarlo sin perder la
novedad. Sin embargo, una vez divulgada la invencion, esta fecha es critica, ya

que pasados doce meses, se pierde la novedad.

Nuevamente se reitera que el plazo de gracia unicamente .sirve para los
inventores o causahabientes. Si cualquier tercero divulga la invencién la novedad

se pierde.

5 SEPULVEDA, Cesar, E/ Si: Moexi de Industrial. 2% edic., ed. Parrtia, México, 1990, p.
150
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J4) LOS DOCUMENTOS DE FORMA

Documento anexos a la solicitud de patente es necesario presentar ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, una solicitud, que debera contener
los siguientes documentos:

Documentos formales

1.- Los documentos de forma, segun los articulos 38 bis de la Ley y 38 del

reglamento son:

a) Solicitud firmada

b) Pago de derechos

c) Poder (2 meses previo requerimiento)

d) Documento de prioridad (3 meses sin mediar requerimiento)
e) Cesion de derechos (2 meses previo requerimiento)

f) Traducciones (2 meses sin mediar requerimiento) Documentos de fondo.
K) DOCUMENTOS DE FONDO.

El articulo 47 de la Ley de la Propiedad Industrial sefala gue la solicitud se debe

acompainar de:

a) Descripcién TE' SIS C OI‘I

0 I
b) Dibujos EA;_.‘_:‘

o ORIGEN

c) Reivindicaciones (38 RLPI) . B L oy S
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d) Resumen (38 RLPI)

e) Depdsito de Material biolégico (opcional, dependiendo del invento)

a) La descnpcnén. como su. nombre Io mdnca cons:stente en un recuento del

Invemo, en el que se deben detallar primordlalmente los antecedentes conocidos,

el problema técn o ylia manera de utmzar y reproducnr el invento.

b) Los dlbujos’ ‘on"io‘ apoyo de la descripcién y sirven para que el

examnnador comprenda Ias caracterisucas de la invencién. Los dibujos varian
dependlendo da la invencnén y aunque !a legislacién deja abierta la posibilidad a
que no se presentan, en la practica es recomendable anexarios para una mejor

comprensuén.

c) Las reivindicaciones, en temimos de la ley de la Propiedad Industrial, son todas
aquella caracteristicas técnicas esenciales del invento. Se trata de oraciones

abstractas que delimitan las caracteristicas del invento a protegerse.
d) Por ultimo el resumen es una breve exposicion del invento a protegerse.

Para que ia solicitud obtenga la fecha legal, es necesario que se presenten con la
solicitud y el pago de derechos, cuando menos la descripcidon, dibujos,
reivindicaciones y resumen. Los restantes documentos no son necesarios para

obtener ta fecha legal, sin embargo se y tendran que presentar durante el tramite.

80 B




L) TRAMITACION DE UNA PATENTE.

Recibida la solicitud, el IMPI realiza un examen de la misma. El examen se divide
en dos etapas, la primera de ellas conocida como examen de forma y la segunda

como examen de fondo.
1. EXAMEN DE FORMA.

En el examen de forma la autoridad se cerciora de que los documentos
presentados se encuentren completos y apegados a las reglas que se senalan
para el efecto, como el cumplimiento de los margenes y la calidad de los dibujos.
La concluirse este examen el IMP| expide un oficio de acreditamiento de examen
de forma y el resumen de la solicitud, conjuntamente con el dibujo mas

representativo de la invencién se manda en la gaceta del IMPI°®,
2. EXAMEN DE FONDO

Durante el examen de fondo, ef IMPI1 analiza los requerimientos de paténtabilidad.
esto es, determina si el invento en cuestion es nuevo, resultado de la actividad
inventiva y susceptible de aplicarse en la industria. Regularmente el IMPI realiza
una busqueda en las bases de datos de diversos paises para estudiar los
inventos relacionados. Con base en los resultados se determina si es factible

conceder la patente. Si el examinador determina que hay antecedentes

** BECERRA RAMIREZ, Manuel, Derecho de la Fropi . Institulo
de Investigaciones Juridicas, Universidad Nacionat Autcnoma de Méxlco Méxlco. 1998, pag 158
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dponibles. se dara vista at solicitante para que exponga las diferencias que
existen entre la técnica y el invento cuya proteccién se solicita, asi como para que
realice modificaciones a la descripciébn o a las reivindicaciones. Durante el
examen de fondo no podra ampliares en ninglin momento la proteccion solicitada,

pero si podra reducirse®’.

Concluido el examen de fondo, el IMPI| puede conceder o negar la patente. En

primer caso, se expide la cita a pago y'sé pdblica como patente concedida en la

gaceta de! IMPL. En segundo caso, el solicitante podra ejercitar el recurso de
reconsideraciéon ante la misma autoridad, éxponiehdo sus observaciones, dentro

de un plazo de treinta dias a partir de la notificacion de la negativa.

M) PROTECCION DE LA PATENTES.
Toda vez que el titular de una patente goza del derecho exclusivo de explotacion,
podra iniciar acciones legales una vez concedida la patente, contra cualquier
persona que sin su consentimiento utilice el invente patentado. Estas acciones se
conocen como infracciones administrativas y se consagran en el articulo 2‘13 de
la ley de la Propiedad Industrial. Este articulo sefala:

Articulo 213.- Son infracciones administrativas:

Hi.- Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén...

*7 idem

RIS
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XI. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de
modelo de utilidad o disefio industrial, sin consentimiento de su titular o sin la

licencia respectiva;

Xl.- Ofrecer en venta o poner en circulacnon productos amparados por una

patente o por un registro de modelo de utllldad o dlseﬁo ndustrlal a sab|endas de

que fueron fabricados o laborados sin el consentlmlento del mular del a patente o

registro o sin la licencia respectiva;

XIl.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular dela patente o sin

la licencia respectiva;

XIV.- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos que sean resultado de ia
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.

"E! pago de dafos y perjuicios solo podra hacerse valer ente
autoridades judiciales y sera retroactivo a la techa de la publicacion en
la gaceta correspondiente a la terminacion del examen de forma, ya que
antes de esta publicacion la tramitacion de la solicitud sera secreta™>®
Igualmente, por la via penal existen solamente la posibilidad de demandar a los

reincidentes.

Art. 223.- son delitos:

8 ibidem p.135
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Reincidentes en las conductas previstas en las fracciones Il a XXl del articuio
213 de esta ley, una vez que la primera sancién administrativa impuesta haya

quedado firme.
3.2. DISENOS INDUSTRIALES

Los disefios industriales, a diferencia de las patentes protegen cuestiones
meramente de forma y no técnicas. En realidad, hay cierto paralelismo entre los
derechos de autor y los disefos industriales, el objeto de proteccién es similar y
en muchas ocasiones iguales. En este apartado, se hara referencia tanto a las

disposiciones estudiadas para las patentes.
A) DEFINICION Y DIVISION DE LOS DISENOS INDUSTRIALES.

Los disefios industriales se han definido como aquellas creaciones estéticas que

se utilizan en la industria para dar un aspecto peculiar y propio a los objetos.

En Términos del articulo 32 de la Ley de la Propiedad Industrfal. los disefos
industriales se dividen en: ‘

1.- Los dibujos Industriales

Los dibujos industriales son toda combinacion de figuras lineas o colores que se
incorporen un producto industrial con fines de ornamentacién y que le den un

aspecto peculiar y propio.
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2.- Los Modeios Industriales

Por otro  lado,  los medios industriales, se constituyen por toda forma
tridiménsional due sirve de tipo o patrén para la fabricacién de un producto

industrial, que le de la apariencia especial en cuanto no implique efectos técnico.

L.a diferencia entre dibujos y modelos industriales, como se pude apreciar, radica
en las dimensiones del objeto protegido. Cualquier tipo de"estampado siendo bi-
dimensional es un dibujo industrial, en tanto que cualduier otro objeto que tenga

tres dimensiones sera un modelo industrial. -
B) REQUISITOS DE PROTECCION DE LOS DISENOS INDUSTRIALES.

A diferencia de los inventos, los diseﬁésv industriales deben cubrir con dos

requisitos Unicamente, la novedad y la aplicacién industrial.

Es menester senalar que la actual Ley de Propiedad Industrial corrigié un defecto
de la anterior Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, yé qkue
este uUltimo ordenamiento consagraba cqu requisito - “la Originalidad” y ta’
aplicacion industrial. : : T o

Aunque el cambio parece minusculo, para los estudiosos de los derechos de

autor implicé una correccidon necesaria. “La originalidad es un concepto que
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proviene de la doctrina autoral y en consecuencia su aplicaciéon es mas amplia

que la novedad”5®.

Como éntes definimos, novedad es todo aquello que no se encuentra en el
estédo de la técnica. Este requisito implica que hay una identidad entre los
antécedemes y el disefic a protegerse. La originalidad por otro lado, es un
concepto mas amplio y referido Gunicamente a la forma, sin importar si existe o no.

En consecuencia, aunque todo lo nuevo es original, no todo lo original es nuevo.

Sin embargo, el articulo 31 de la ley de la Propiedad Industrial especitica el
concepto de novedad al mencionar que seran nuevos los disefios “que sean de
creacion independiente y difieran en grado significativo de disefios conocidos o

combinacion de caracteristicas de disefios”.

De tal forma la legislacion vigente recupera para los disefios el concepto de
novedad que impide el registro de disefios previamente conocidos o divulgados o
de aquellos que no aporten una creatividad mayor por parte del solicitante. Este
requerimiento es altamente subjetivo y depende del caso concreto, ya que no
existe una regla para su aplicacidn. Por otro lado, “tampoco seran nuevos
aquellos disefios que se conformen de combinaciones conocidas (aplicando

quiza mutatis mutandi, el requerimiento de actividad inventiva a la forma)"s°.

5 bidem p.163
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Ahora bien, por o que se refiere a la utilidad, e! requerimiento, como antes
sefalamos es de minimis, esto es, jos elementos de disefio deben incorporarse a

un producto aplicable a la industria.

C) ASPECTOS NO ﬁROTEGIDOS DE LOS DISENOS INDUSTRIALES.

Existen ciertos eleméntos que aun y cuando se incorporan a los disefios

industriales, no puedeyn ser bi’dtégidos por disposicion expresa de la ley.

Estos aspectos son Ios sngulentes.

Caracterfstlca o elementos dlctados por consideraciones de orden técnico o

por la reahzacién de una funcién técnica;

2.- Caracteristicas o elementos que no incorporen ningtin disefio arbitrario del

disefiador

3.- Caracteristicas o elementos que permitan la incorporacion’ o montaje del
producto con otro del que forme parte o pieza integrante.

En la practica es dificil determinar cuales aspectos meramente son técnicos ya
que en la mayoria de los casos, por o que habra el IMP! de estudiar caso por

caso los elementos a protegerse.
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D) DOCUMENTOS A ANEXARSE A LA SOLICITUD.

Tal como las patentes, existen diversos requisitos que deben cubrirse para tener
la fecha legal. La diferencia mas notable radica en los dibujos, los cuales son un

requisito indispensable para los disefios industriales.

“Por otra parte, la descripcién unicamente nombrara las diversa vistas de los
disefios. Mientras mas vistas del producto se presentan, gozara el disefio de una

proteccién mas especifica™s’.

En disefios industriales no aplican las reivindicaciones, las cuales se suplen por
la leyenda “Tal como se ha referido e ilustrado”. Las soficitudes de disefo

industrial tampoco se acompanaran de un resumen.

E) TRAMITACION.
El tramite es similar al de las patentes, con la salvedad que concluidos el examen
de forma se pasa directamente al examen de fondo sin que se hublique la

solicitud, sino hasta su concesion.

£s posible también reivindicar un derecho de prioridad pero tnicamente por un

periodo de seis meses a partir de la primera fecha legal.

® Idem.
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Los disefios industriales se protegen por un término de 15 afios contados a partir

de la fecha legal. Concluido este tiempo los disefios pasan al dominio publico.

F) CONFLICTOS CON LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR.

Es necesario indicar ahora, que las diversas pr iones de propi

intelactual no son forzosamente excluyentes unas de otras. "En principio

pueden coexistir Jas patentes con los disefios industriales, pues

protegen aspectos diversos de un solo producto. Mientras que la patente

se refiere a cuestiones meramente técnicas, los disefios industriales se

refieren a cuestiones de disefo, esto es, estéticas. De igual forma, la

proteccién autoral y los registros de disefios pueden coexistir en muchas

ocasiones sin problema alguno™?.
A esta coexistencia de diversas figuras de proteccion sobre un solo producto se
le conoce como el “principio de protecciéon acumuladas”. Tenemos entendido que
el Instituto Nacional de Derecho de Autor (INDA), opta en la practica por negar el
registro de obras que tienen un fin meramente industrial. Sin embargo, como
veremos mas adelante, la finalidad industrial, en nuestra opinién no

necesariamente se opdne a la originalidad.
1.- Del principio de proteccién autormatica.

Un problema practico que se presenta para las personas que son titulares de
estos derechos radica en que por consejos de consultores, en diversas ocasiones
se aconseja que algunos productos no se registren, valiéndose del llamado
“principio de proteccion automatica”. Como es conocido, las obras autorales se
encuentran protegidas desde el momento mismo de la creacidon, creando el
registro autoral una mera presuncién IURIS TANTUM sobre la originalidad de la

obra. Sin embargo. en los disefos industriales el registro es constitutivo de

®? Ibidern p.210
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deréchos. y siA el regisfro autoral procede, es muy probable que se pierda la

novedad.

La preferencna por la’ proteccnén autoral radlca en Ia rapldez del tramite y su bajo

costo, ya que, comparatlvamente, una sohcitud de diseﬁo tarda en su tramite

alrededor de 1 afo y medio,’ en tanto q ‘e los derechos de autor pueden
expedirse en 15 dias. De |gual forma el cgsto de un disefio es de alrededor de
1,300.00 pesos por derechos; eh xan(o qde el'de una obra autoral es de $70.00

pesos.
La linea divisoria entre los disefios industriales y las obras de arte aplicado.

Completamente la informacién anterior, encontramos que el objeto de proteccidn
de los disefios industriales como de algunas obras autorales es casi idéntico.

No puede afirmarse que la proteccidn autoral sea mas fuerte que ia proteccién
industrial, ya que la nueva Ley Federal el derecho de Autor contempla
mecanismos de proteccidn para las obras tan eficaces como las existentes para

propiedad industrial, como de algunas obras autorales es casi idéntico.

Particularmente, la legislacién autoral en su articulo 13, menciona dentro del
catalogo de obras susceptibles de proteccion autoral a las obras de arte aplicado,
que incluyen en disefo gréfico o textil. El disefo textil sin duda se identifica

plenamente con los dibujos industriales.
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No obstante, el problema radica en la amplitud del disefio grafico y su posible
aplicacién, pues entendemos que el disefio grafico se aplica a muchos objetos

tridimensional, como los empaques, ceniceros, tripticos o letreros, botellas, etc.

Sin embrago hay otros productos que por su complejidad o aplicacién no
pertenecen al disefio grafico, sino a!l disefio industrial, como por ejemplo zapatos,
relojes etc. Sin embargo estas creaciones muchas veces se identifican con

analogias a las partes plasticas®.

En conclusion, “es posible acceder a un principio de proteccion
acumulada, para disefios industriales y obras autorales, sin embargo
existiran algunas creaciones Que por sSu caracter técnico o su
complejidad, se protejan unicamente por la propiedad industrial®*,

G) PROTECCION DE LOS DISENOS INDUSTRIALES.

Nuevamente se cita el articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial,-que

permite el ejercicio del derecho en contra de infractores. Este articulo sefala: .
Articulo 213.- Son infracciones administrativas:
XV. fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de

modelo de utilidad o disefo industrial, sin consentimiento de su titular o sin la

licencia respectiva;

% SCHMIDT, Luis C., “La proteccion de obra rte ico y en los paises
Iatincamericancs” REVISTA MEXICANA DEL. DERECHO DE AUTOR Ménxico, aho V. NG, 14, diciembre-
marzo de 1998, pag. 118

Idem
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XVi.- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos amparados por una
patente o por un registro de modelo de utilidad o disefio industrial, a sabiendas de
que fueron fabricados o elaborados sin el consentimiento del titular de la patente

o régistro o sin la licencia respectiva;

XVINIi. Reproducir o imitar disefios industriales protegidos por un registro sin el

consentimiento del titular o sin la licencia respectiva.

El dnico punto a tratar en este apartado, es la subjetividad del término”imitar”,
mencionado en la fraccion XVII del anterior ordenamiento. A |la fecha no existen
criterios establecidos para determinar una imitacion, y la aplicacién de un analisis
de confusién marcario no se estima pertinente para los diseinos. En
consecuencia, dejaremos esta tarea a los litigantes y a las cortes o para que
establezcan criterios o lineamientos referentes a al interpretacion de . las

imitaciones.
3.3. MARCA.

Concepto de marca.
Se considera como marca el signo de que se valen los industriales, comerciantes
y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancias o servicios de los de

sus competidores.

T oS T
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A) DIFERENTES CATEGORIAS DE MARCAS.

Existen muy variados criterios para establecer la clasificacion de las marcas®, las

mas importantes son las que surgen desde estas perspectivas:

1) Desde el pbﬁto de vista del objeto a distinguir, las marcas pueden ser marcas

de productos y marcas de servicios.

Por tradicion las legislacionaes sobre marcas aludieron a rﬁarcas due tienen por
objétg diferenciar un producto de otro, un mercancia de otra, aél como‘sus
sindnimos: mercaderia, efectos, bienes, articulos, etc. “Pero a partir 69 1946, en
la-ley de marcas (Lanham Act) se incluyen como objetos distinguibles‘p qﬁé se
identifican por medio de las marcas los servicios"®®. "La ley mexicana de :1 975
adoptd el sistema cada vez mas generalizado de reconocer y reglamentar al iado
de las mercancias, los servicios. Igual acontece con la vigente ley de 1991

reformada en 1994"%7.

2) Desde el punto de vista del sujeto titular de la marca, estos signos distintivos

pueden ser marcas industriales, marcas de comercio y marcas de agricultura.

En su evolucidn histérica, la protecciéon a las marcas destinaba unicamente para

quien las utilizara sobre los productos de su fabricacion, razén por la cual las

% Para la exposicion y comentarios de la nueva ley mexicana sobre la materia, véase BECERRA RAMIREZ,
Manuel, “La Ley Federal de Varedades Vegetaies”, en LEX, SUPLEMENTO-ECOLOGIA, Mexico. julio
1997.pp. XVt a XVil.

% RANGEL ORTIZ, Horacio, “El Foro” BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS, A.C. undecima
epoca Toma XIl No. 2 Segundo semestre 1999 Mexico D F. p.2

" AANGEL MEDINA, David, “Las marcas de servicios”. en REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL Y ARTISTICA, afio IX, num. 18, Mexico.julio-diciembre de 1971, pp. 169-190.




antiguas leyes se denominaban leyes de marcas de fabrica o leyes de marcas
industriales. En las altimas décadas del siglo XIX se admitié la posibilidad de
protegef los signos empleados por los comerciantes, como intermediarios entre el
fabricante de las mercancias y los consumidores, para identificar el iugar de venta
de las mercancias, con independencia o al lado de la marca industrial de quien _
las produj’o‘.' Las marcas de agricuitura, son ias 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 semitransformédos

en envasas, latas, bolsas de plastico, etcétera.

3) Consideradas desde su composicién, integracion o formacién, las marcas
pueden ser nominativas o denominativas, si consisten en un vocablo, en una
palabra o frase. También pueden ser figurativas, innominadas o gréficas, cuando
el signo es un emblema, un dibujo o una combinacién y distribucién de colores
mostrados en una superficie. Pero si dicha combinacién y distribucién de coiores
mostrados en una superficie. Pero si dicha forma tridimensional, tienen volumen,
entonces se trata de una marca plastica, como ocurre en las que consisten en

forma de envase, frascos, etcétera.

4) Por dltimo, se conocen como mixtas aquellas marcas que resuiten de una

combinacion o varias combinaciones de las tres modalidades ya citadas.
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B8) ADQUISICION DEt. DERECHO

La ley mexicana considera como fuentes del derecho sobre la marca tanto al
primer uso de las mismas cuanto a su registro. Pero el derecho de exclusividad

sobre el signo marcario solo se obtiene mediante su registro (art 87 y 92, LPI).
El uso como fuente del derecho a la marca®®.
Al primer uso se le atribuyen efectos juridicos en los siguientes casos:

1) Como una excepcion que puede ser opuestas en caso de litigio por quien es
senalado como infractor de una marca registrada, ya que el derecho al uso de
una marca, obteniendo mediante su registro, no producira etectos contra un
tercero que de buena fe ya explotaban dicha marca u otra semejante en grado de
confusion, para los mismo O similares productos o servicios, a condicion de que
ese tercero hubiere empezado a usar la marca, de manera interrumpida y con
anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud de registro o del uso

declarado en ésta (art. 92, frac. |, LPI)

2) En el caso que se menciona, el primer adoptante de la marcas mediante su
uso tendra ademas del citado derecho de excepciodn. El derecho de solicitar el
registro de la marca dentro de los tres afos siguientes al dia en que fue publicado
el registro, en cuyo supuesto, previamente debera resolverse sobre la nulidad del

registro ya efectuado (art. 92 frac. |, parte final, LPI)

8 |dem
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3) Por otra parte, el registro de una marca es nulo cuando 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 legal de la marca registrada, aplicada a los -

mismo o similares productos © servicios; siempre que quien haga valer el mejor
dereého pbr uso anterior, compruebe haber usado su marca interrumpidamente
en el pais o en extranjero con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada,
aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga
vater el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado su marca
ininterrumpidamente en el pais o en el extranjero antes de la fecha de
presentacion o de la fecha de primer uso declarada por el que la registré (art.
151, frac II, LPI).
C) EL REGISTRO DE LA MARCA.

Ya se ha dicho que segun el sistema mexicano de la proteccién marcaria, el
derecho de uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro, razén por
la cual el industrial, el comerciante o el prestador de servicios que quiera gozar
del derecho exclusivo de uso de su signo distintivo, debera contar con el

correspondiente registro.
D) MARCAS REGISTRABLES.
Siguiendo los principios universalmente pregonados por la doctrina y por la

mayoria de las leyes extranjeras, la ley mexicana presenta en primer término la

regla general que permite saber qué signos pueden constituir marcas. Se trata de
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los que dan satisfaccién a las condiciones o funciones, caracteres esenciales y

secundarios de la marca. En efecto, pueden comnstituir una marca:

1) Las denommaciones y flguras vnsubles suflcremementa dlstintlvas susceptlbles

de |dent|ﬂcar los productos ° servucnos a que ‘se aplcquen -] traten de aphcarse,

frente a Ios de su mlsma especne o clase~

3) Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, y

d) El nombre propid de imé pefsoné' tfsica, siempre que no se confunda con una

marca registfaaé oun ﬁombre corﬁercna] publicado (art. 89, LPI).

E) MARCAS NO REGISTRABLES.

En segundo lugar, la ley establece un catalogo formado por denominaciones,
“figuras, formas, letras, objetos, titulos, etcétera, que expresamente se
consideran como no registrables en calidad de marcas, como los siguientes que

sefala el articulo 90 de la LPI en sus diterentes apartados"®®;

1) Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o

cambiantes (frac.l);

% GARCIA MORENO, Victor Carlos, “La propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comaercio®, REVISTA
MEXICANA DE JUSTICIA, México, afio V, num. 18, julio-septiembre de 1994, pag. 326
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2) Los nombres propios, técnicos, técnicos o de uso comun de los objetos
que pretendan amparares, lo mismo que las palabras que se hayan convertido en
la designacién genérica de los productos o servicios frac.ll);

3) Las formas tridimensionales que sean del dominio publico o que se hayan
hecho de uso comlun y las que carezcan de originalidad, asf como la forma usual »
de los productos o la impuesta por su naturaleza o funcidn (frac. lil);

4)' tas denominaciones, figuras o formas tridimensionales que sean
descriptivas de los productos o servicios, asi como !as palabras descriptivas o
indicativas de la especie, calidad. cantidad, composicidon, destino, valor, lugar de
origen de los productos o la época de su produccion (frac. IV);

5) Las letras, los numeros digitos y los colores aislados (frac: IV);

6) LLa traduccidn a otros idiomas de las palabras no registrables, lo mismo
que el cambio caprichoso de su ortografia o la formacién artificial de palabras no
registrables (frac. VI);

7) Las que sean reproduccion o imitacién de escudos, banderas o emblemas
de paises, estados, municipios o divisiones politicas, asi como las
denominaciones, siglas, simbolos o emblemas de organizaciones internacionales,
gubernamentales © no de cualquier organizacion reconocida oficlalhénte. .
incluyéndose su designacion verbal (frac. Vil);

8) Los signos oficiales de control y garantia o sus imitaciones, asi como la
reproduccién o imitacion de monedas, billetes de banco, monedas
conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero (frac.
villy;

9) La reproduccién o imitacion de condecoraciones, medallas u otros premios

reconocidos oficialmente (frac.1X);
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10) Las - denominaciones geograficas y los gentilicios que indiquen la
procedencia de los productos o servicios, asi como nombres y adjetivos que
pued‘ank originar 'conf‘usién sobre la procedencia de los productos o servicios
(frac.X) '

11).. Laé denominacnones de poblaciones o lugares que se caractericen por la
fabncacién de productos, para amparar éstos (frac. Xl);

12) Los nombres. pseudonimos, firmas y retratos de personas, sin el
consentimiento de las misma o de sus parientes préximos (frac. XII}.~ :

13) ‘ Loé tftuloé de obras intelectuales protegidos por la legislaciyén’ autoral (frac.
XIv).

14) ‘ Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales engafiosas acerca
de la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios (frac.
Xivy: e i

15) tLas marcas que sean o iguales o semejantes a una marca que se estime
notoriamente conocida en México, para se apllcadas a cualquier 'productos -
servicio frac. (XV) :

16) La marca que sea idéntica o semejante a otra ya reglstrada y v1gente. o
cuyo registro esté en tramite, para dlstmguir lguales o simnlares productos o
servicios (frac. XVi); ‘

17) La marca que sea idéntica o semejante a un nombre comercial de una
negociacidon cuyo giro sea similar a los productos o sérvicios que se pretendan

amparar la marca (frac. XVIl).
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F) LA SOLICITUD DEL REGISTRO, INFORMACION QUE DEBE CONTENER:

“La Ley de la Propiedad Industrial senala reglas expresas acerca de las

condiciones de la solicitud del registro de la marca, sea para determinar

quién puede solicitar el registro, bien para saber como se solicita, lo

mismo que los datos que han de aportarse en la solicitud, la

documentacion que debe acompadarse a la misma y, desde luego, la

indicacion de la autoridad ante quien debe formularse la solicitud™’°.
Asimismo, el tramite o curso de la solicitud con sus etapas correspondientes, esta
previsto por dicha, ley. Los elementos y requisitos que en detalle deben concurrir
en fa solicitud y en su tramite, también son el objeto de las normas contenidas en

el Reglamento Ley de la Propiedad Industrial.

Fue tradicional que la solicitud del registro de la marca se formulara

mediante un escrito cuyo contenido, forma, dimensiones, se dejaban al

buen criterio de quien la redactaba: pero a partir de 1989 dicha practica se

ha cambiado para ulilizar un formato elaborado por el Instituto Mexicano de

ta Propiedad Industrial (art. 5°., frac. Il, RLPI), “cuyo texto pude ser

reproducido libremente con tal de que no se aitere la informacion gue ha de

aportarse, cubriendo los espaciaos que para tal efecto aparecen en dicha

forma impresa, en el orden que alli se demanda, las siguientes, dirigidas al

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*’®.
1) Los datos del titular o duefio de la marca: nombre, nacionalidad, domicilio
con todos los datos pertenecientes, numero, colonia, codigo postal, poblacion,
estado pais.
2) Como la practica mas comun es que intervenga un mandatario para
solicitar el registro marcario, en el formato también deben aportarse los datos del
apoderado, consistentes en su nombre, domicilio en el territorio nacional: calle,
numero, colonia, codigo postal, teléfono, poblacion y estado; numero de la
inscripcion en el Registro General de Poderes.

3) Tipo de marca: nominativa, innominada, mixta o tridimensional.

7 AMIGO CASTANEDA, Jorge, "Modernizacién del si sal”, COMERCIO
EXTERIOH MEXICO, edicion especial. noviembre de 1994, pag. 155
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4) Debe de indicarse si la marca no se ha usado; pero si ya ha sido usada,
debera proporcionarse la fecha con la indicacién del dia, mes y afio en que se

inicio el uso.

dose mdlcar Ia clase a

5) Productos o servicios que protege la marca: debi

que corresponden, asi como si se tratan de un “producto ‘de dos a dlez

productos o si la marca abarca toda la clase.

6) Segun se trate de una marca de fabrica, o de comercno o de servlclos,
debe sefalarse en la solicitud si se trata de un establecnmiento mdustrlal o
comercial o de servicios, proporcionando el domvcullo completo del
establecimiento: calle, numero, colonia, cédigo postal, poblacién, estado y pais.

7) En los casos en que se reclame prioridad, debe mencionarse el pafs de lé
solicitud original, la fecha de presentacion y el numero de serie de la soliéitud
extranjera.

8) Nombre y firma del solicitante o su apoderado; lugar y fecha (art. 113, Ley .-

de la Propiedad Industrial, y 56 a 60, Reglamento Ley de la Propiedad lnduétrial).
G) LOS ANEXOS DE LA SOLICITUD.

DEBE AGREGARSE ESTA DOCUMENTACION A LA SOLICITUD:

1) Comprobante de pago de la tarifa de derechos por concepto de estudio de
la solicitud
2) Siete etiquetas en blanco con las medidas reglamentarias, cuya exhibicion

no se requiere si se trata de marcas nominativas.

3) Siete etiquetas a color con las medidas reglamentarias.
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4) Siete impresiones fotograficas o el dibujo con las medidas reglamentarias
de la marca tridimensional en los planos.

5) Documento que acredita la personalidad del apoyderado,

6) En caso de marca en copropiedad, reglas de usb' y licencia de la marca y

su transmisién de derechos.

7) Copia simple de la constancia de inscripcio v n,"ely Régistro ‘General de

Poderes del IMPI (art. 114, LPI).

8) La solicitud se presentara ‘en tres ejemplares en cada uno de los cuales

debera aparecer la firma autégrafa del sollcntante.

H) TRAMITE DE LA SOLICITUD.

La solicitud de registro de la marca se presentara ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, con las informacién y anexos que han gquedado seﬁalédos,

(art. 113y 114 LPl y 56 y 57, RLPI).

El expediente que se forme con tales documentos queda sujeto a un tramite

dividido en estas etapas:

1) E! examen administrativo o de forma, que tiene por objeto verificar si los
requisitos formales y la documentacion exhibida que ya se han descrito,
quedaron satisfechos (art. 199, LPI).

2) E! examen de novedad y de fondo, que consiste en comparar el signo que
se presenta a registro con las marcas ya registradas, o en tramite de registro, a

efecto de determinar si tiene o no novedad la marca elegida, asi como en
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determinar si existe algun otro impedimento para el registro de la marca (art. 122,
122 bis 123 y 124, LPI).

3) El acuerdo de concesion del registro o el que lo niega (art. 1 25, LPI). En

. caso de concesién

4) Ya sea que se conceda o se niegue gl ‘re‘gistrov, la re!s:oll.lréjlé'ry'l sera
publicada en la Gaceta de la Propiedad industrial (art. 127,LPI) S .

5) Contra la negativa no esta previsto ningldn recurso administ(ativo ‘ante la
propia autoridad, o sea el IMPI, por lo que el medio de impugnaciénvdel aéﬁérdo
denegatorio de registro debe consistir en un amparo indirecto ante el juez de

distrito en materia administrativa.

1) PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD DE LA MARCA. PRINCIPIO DE LA
TERRITORIALIDAD

Con el caracter distintivo, la novedad, la licitud y la veracidad del signo, se
requiere el de la especialidad de la marca como una de las condiciones

esenciales de la misma.

“La marca es especial en el sentido de que solo se aplica a la categoria de
productos o servicios para los que ha sido creada. De aqui surge la regla
general, segun ia cual la marca no puede registrase para proteger,
indeterminadamente, de modo indiscriminado, o cualquier mercancia o
servicio, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la
proteccion de los producios o servicios para los que fue registrada por

cualquier otra persona para distinguir productos o servicios de otra clase”.”?

Por consiguiente, la validez del registro de la marca en lo que respecta a su
duracion, derechos que confiere, obligaciones, etcétera, tiene las dos limitaciones

que se mencionan: la que impone el principio de la especialidad por o que toca a

72 RANGEL MEDINA, David. “La especiaidad de la marca en la jurisprudencia mexicana”, en REVISTA
MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTISTICA. afio X, num. 20 julio-diciembre de 1972, pp.
183-190.
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las mercancias y servicios que protege el registro y la que deriva del principio de

territorialidad, por lo que ve el alcance espacial o geografico de sus efectos.

J) ADOPCION DEL PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD EN EL SISTEMA
i MEXICANO.

La ley rﬁexicana de la propiedad industrial se refiere a la especialidad como
condicién propia de un signo para que sea tomado como marca, cuando
establece en su articulo 89 que pueden constituir una marca las denominaciones
y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles - de identificar los
productos y servicios, a que se apliquen o traten de aplicars’ey. frente a los de su

misma especie o clase.

En su significado de que la accidn del signo se limita al campo de las mercancias
iguales o similares, o pertenecientes a un mismo género o a una misma especie,
el caracter especial de la marca también o adopta la ley mexicana cuando exige
que los registros de marcas se efectien bajo el cumplimiento de las reglas
concernientes a la clasificacién tradicional de productos. Dichas reglas son, en

resumen:

1) Que las marcas que registraran en relacién con productos o servicios
determinados (art. 93, LPI);
2) Que una vez efectuado el registro de la marca, no podra aumentarse el

nimero de productos o servicios que proteja, y que al proteger posteriormente un
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producto o servicios diversos con una marca ya registrada, sera necesario
obtener un nuevo registro (art. 94 LPI);

3) La que ordena que la solicitud de registro de ia marca, debe presentarse
con la indicacién de los productos o servicios a los que se aplicara la marca (art.
113, frac. IV, LPIl);

4) La que dispone que para reconocer el derecho de prioridad para quien
previamente solicitd en otro pais el registro de la misma marca, debe solicitarla en
México para los mismos productos © servicios mencionados en la solicitud
presentada en el extranjero (art. 118, frac. H, LPI);

5) Que no es registrable una marca que sea idéntica o semejante en grado
de confusion a otra en tramite de registro presentada con anterioridad o a una ya
registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios (art.
90, frac. XVI LP});

8) ta que impide el registro de la marca que sea idéntica o semejante en
grado de confusidn, a un nombre comercial aplicado a una negociacién cuyo giro
preponderantemente sea la elaboracion o venta de los productos o la prestacién
de los servicios que se pretendan amparar con la marca (art 90, frac. XVII, LP1).
7) ta que prohibe que una marca registrada o una marca semejante en grado
de confusién a otra marca registrada se use o forme parte del nombre comercial
correspondiente a un establecimiento cuya actividad sea la produccion,
importacidn o comercializacion de bienes o servicios iguales o similares a los que
se aplica la marca registrada

8) La que se considera como infraccion administrativa el uso de una marca

semejante en grado de confusién a otra marca registrada para amparar los

TETE O0H
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mismo o similares productos o servicios que los p'rorte dos por la marca
registrada (art. 213, frac. IV, LPI);

9) La que define como infraccién admlmstratlva el uso, snn consentlmnento de

su propietario, de una marca registrada o semejante en gr do de posnbnhdad de

confusion. Como elemento de un nombre comarcnal cuando éste corresponda a_

un establecimiento que opere con los productos o servncuos protegsdos por la

marca (art. 213, frac. V, LPI); ; .
10) La que también califica de infraccién administrativa el uso davhn’anv marca
previamente registrada, como nombre comercial de una nyegociaciénr cuya
actividad sea producir, importar o comercializar bienes o serVicioé fgua!es o,
similares a los que se aplica la marca registrada, si tal uso se efectia sin el
consentimiento del titular.

11) La gue se sanciona como infraccion administrativa el uso de una marca
registrada, sin el consentimiento de su titular en productos o servicios iguales o
similares a los que ampara la marca registrada (art. 213, frac. XVIIl, LPI);

12) La gque también castiga como infraccién administrativa la venta o puesta
en circulacion de productos iguales o similares a los que se aplica una marca
registrada, cuando se tiene conocimiento de que el uso de tal marca se efectua
sin consentimiento del titular de su registro (art. 213, frac. XIX, LP!);

13) La que establece la caducidad del registro de la marca cuando ésta no es
usada durante tres anos consecutivos en los productos © servicios para los que
fue registrada (art. 130, LPl); y

14) La que permite el empleo de la leyenda que indique que la marca que

ostenta un producto o un servicio esta registrada, sélo para el caso de que los
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productos o servicios correspondan precisamente a los que se refiere el registro

(art. 131 en relacién con el art. 213 frac. XXIil, LPI).

K) LA SITUACION DE LAS MARCAS NOTORIAS

Pero el principio e la especialidad en la acepcién que se mencionan no es
absoluto. Las marcas notorias o de gran renombre gozan de un trato privilegiado
que les permite romper la rigidez establecida por la clasificacion de mercancias,
de manera que aun tratdndose de articulos o servicios agrupados en categorias
distintas a las que pertenecen los productos amparados por la marca registrada,
la proteccion de la marca notoria se extiende a las mercancia y servicios que

formalmente correspondan a otros grupos de la clasificacion oficial.”®

L) RAZONES PARA EL TRATO PRIVILEGIADO A LAS MARCAS NOTORIAS

La institucidn de la marca notoria funciona sobre la base de una excepcion a los
citados principios o reglas de la territorialidad y de la especialidad. La proteccion
excepcion de esta marca esta justificada por las siguientes razones:

1) Porque el registro o el uso de una marca igual o similar que se prestara a
confusion, equivaldria a un acto de competencia desleal;

2) Porque se puede considerar perjudicial ese registro para los interese de
los que pueden ser inducidos a error;

3) Por la necesidad de proteger el trabajo honesto;

73 véase RANGEL MEDINA, David “La proteccion de las marcas notorias en la jurisprudencia mexicana® EN
ACTAS DE DERECHOS INDUSTHIAL, afio 1984-1985, t. 10 pp. 31-60, y RANGEL ORTIZ, Horacio, “la
proteccion de la marca notoria en las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas", EN EL FORO, ORGANO
DE LA BARRA MEXICANA-COLEGIO DE ABOGADOS, octava época. num 2 México, 1998, pag. 101.
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4) Por el deber de evitar que alguien pudiera apropiarse indebidamente de los
signos que son propiedad de otros, y

5) Porque el empleo de una marca no debe usurpar indebidamente los
derechos de un tercero, ya que ante la seguridad queﬁ conceden los registros
» débe prevalecer el respeto a los derechos que otro’_ﬁayé adquirido por su trabajo.

Interés protegido.

Por: dicha razones se afinrma que la. proteccién de las marcas notoriamente
conocidas obedece a un triple interés. interesa a los duefios de esa ciase de
marcas que el prestigio y el activo intangible que simbolizan estan protegidos
contra el uso indebido y el deterioro que provoca su utilizacién no autorizada.
También interesa a los consumidores estar protegidos contra el engafio y la
confusién en cuanto a la procedencia y calidad de los productos y servicios
vendidos por quienes no estan autorizados a utilizar marcas : notoriamente

conocidas.

Pero ademas de beneficiar tantos a los titu ares de estas marcas notorlas como a.

los consumidores, con la proteccnén privllegnada que se bnnda a dlchos sugnos

distintivos se promueven précticas comerclales equitativas y honastas.
M) EL ARTICULO 6 BIS DEL. CONVENIO DE PARIS.
La versiéon original del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad

industrial de 1883 no contenia disposiciones sobre la proteccion de las marcas de

gran renombre. La figura se adoptd en | as modificaciones hechas al convenio en
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las revisiones de la Haya, de Londres, de Lisboa y de Estocolmo. Es el articulo 6
bis del Convenio de Paris el que incorpora a dicho tratado las disposiciones sobre
la marca notoria. Segun el texto del citado precepto, los paises miembros de la

Uni6én adquieren estos compromisos:

1) Negar e! registro de la marca que sea igual o semejante a otra
notoriamente conocida; '

2) Nulificar el registro que indebidamente haya sido concedido respecto de
una marcas notoria;

3) Prohibir el uso indebido de una marca notoria.
N) LA JURISPRUDENCIA MEXICANA, REFERENTE A LAS MARCAS.

Antes de ser prociamada en la legislacién mexicana la proteccion de las marcas
notorias, con las caracteristicas que presentan el articulo 90 de la vigente Ley de
la Propiedad Industrial, la jurisprudencia mexicana produjo decisiones notables
en esa materia. Los tribunailes sistematicamente el articulo 6 bis en una serie de
juicios que se inicia con el caso de Bulova en el que se adopta la regla de la
notoriedad como fuente de derechos.”® Las nociones del caso Bulova fueron
posteriormente aplicadas en otros juicios que involucraban marcas notoriamente
conocidas como G.E., Cadillas, Sear, Singer, Sprite, Guerlain, Chanel, Gucci,

Cartier, Budweiser, TDK, etcétera’®.

7 Gaceta de la Propiedad Industrial, México, noviembre de 1995, p. 1489.

> RANGEL MEDINA, David, * La i i r ... Op. cit pag 35-60; RANGEL ORTIZ,
Horacio, “Notorios mark and prior use-recent mexican jurisprudence”, EN TRADEMARK WORL,
INTELLECTUAL PROPERTY PUBLISHING LTD., London, june, 1990, pag. 34-37
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O) LA MARCA NOTORIA Y LA LEY MEXICANA SOBRE PROPIEDAD
INDUSTRIAL.

Tanto en la Ley de invenciones y Marcas de 1975 como en el primitivo texto de la
Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial de 1991, se aludia a las
marcas notoriamente conocidas, pero no es sino hasta las reformas de 1994 a
esta ultima ley cuando se incorpora de una manera expresa la proteccion de las
marcas notoriamente conocidas con las caracteristicas de privilegio sentadas por
la jurisprudencia mexicana. Puede afirmarse que en este aspecto la ley nacional
excede a las normas del articulo 6 bis del Convenio de Paris, por cuanto que de

un modo expreso rompe la barrera tradicional del principio de la especialidad.

En efecto, segun el articulo 90 de la Ley de la propiedad industriai de 1991,
reformada en 1994, no seran registrables como marca: “XV. Las denohinaciones.
figuras o formas tridimensionales, iguales o serﬁejantes a una  marca dﬁe ‘el
Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicada a cuélquler

producto o servicio. *

El mismo precepto, para evitar que el concepto de notoriedad quede sujeto al
criterio de la autoridad o de los particulares, desvanece esa facultad discrecional
para CALIFICAR DE notoria la marca de que se trate, al aclarar en el propio

articulo, cuya fraccién XV ha sido transcrita en su primer parrafo, que:

Se entendera que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un

sector determinado del publico o de los circulos comerciales de! pais, conoce ia
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marca como consecuencia de las actividades comerciales del pais, conoce la
marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en
México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relacién con
sus productos o servicios, asi como el conocimiento que se tenga de la marca en

el territorio, como consecuencia de la promocién o publicidad de {a misma.

P) DURACION DEL DERECHO PROVENIENTE DEL REGISTRO

Los efectos del registro de la marca tienen una vigencia de diez anos contados a
partir de la fecha legal, que es el dia de la presentacion de la solicitud (art. 95
LPI). Este plazo es renovable de modo indefinido por periodos de diez afios a
condicién de que la solicitud de renovacién se presente por el titular del registro
dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia (art. 95y 133,
LPI).

Segun la ley de invenciones y Marcas, abrogada por la actual ley de 1991, la
renovacion solo procedia cumpliendo también la condicién de comprobar el uso
fehaciente, efectivo y continuo, interrumpido de la marca por su aplicacién a los

productos o servicios (arts. 139 y 140, LIM).

Conforme a la ley vigente solo se exige que el uso de la marca no se haya
interrumpido por un plazo de tres anos consecutivos, y en lugar de comprobar el
uso, para conceder la renovacion del registro basta hacer la declaracién bajo
protesta de decir verdad, de que la marca se ha usado por lo menos en uno de

los productos o servicios y que no ha sido interrumpido el uso durante tres o mas

.
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afos. Requisito que puede ser condonado cuando se alegue causa justificada

(art. 134, LPI).

En abierta contradnccnén a una de Ias reglas de la especuahdad de la marca,

cuando la misma marca se encuen ces para proteger otras

tantas categorias de produc!os o se bastara la renovaclén en alguno de

dichos registros para que se benefi : vacién los restantes registros

(art. 135, LP1).

Q) DERECHOS DEL TITULAR DE LA MARCA REGISTRADA.

Por virtud del registro de: fa’ ly-na'r'ca‘su"propietario goza de las siguientes

prerrogativas: -

1) Derecho, al Uso exclusivo de la marca (art. 87 y 126, LPI).

2) Derecho de persecuclén a’los "infractores.‘ mediante la- solicitud de

declaracion ad‘m ‘istratava de mfraccnén y -

3) Derecho de ofrecer y endir pruebas en el procednmiento de declaracion

2 192 bisl LPI).




infractor y la contestacién y pruebas que esté aporte (art. 193, 194, 197 y 198,

LPI);

tar se impida la circulacién de mercancias con la marca

5) . Derécho de so! i

infractora (art. 199 bis, frac. U, LPI)

6) quééﬁo "de " solicitar se prohiba la comercializacion - de productos
ilegalmente mar&é&os (art. 199 bis, frac. 1li, LPI); ;
7 Derécho de " solicitar - el aseguramiento - de -los - productos ilegaimente

marcados (art. 199 bis, frac. IV y art. 211, 212 bis y 21 2,!, LPI);

8) Derecho de seiialar el destino de los bienes asegurados (art. 212 bis, Iil,

LPi);
9) Derecho de solicitar ta practica de visitas para comprobar los hechos que

puedan ser constitutivos de la infraccidn al derecho de exclusividad del

propietario de la marca registrada (art. 203 a 209 y 217, LPI);

10) Solicitar la aplicacion de las sanciones administrativas establecidas por {a

ley contra infractores (art. 214, LPI);

11) Exigir la indemnizacion gue corresponda at titular de la marca por dafios y

perjuicios que le sean causados por la infraccion (art. 221, LPI);
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12) Derécho a la reparacion del dafio material o la indemnizacién de danos y
perjuicio por la violacién de sus derechos, en la inteligencia de que dicha
reparacion en ningun caso sera inferior al cuarenta por ciento del precio de venta
al publico de cada producto o la prestaciéon  -de servicios que impliquen una

violacién al derecho de exclusividad de usb de la marca (art. 221 bis, LPI);

13) El derecho de sohcntar del IMPI la ' investigacién de las infracciones

adm:mstrativas (a r

ncias de uso de la marca ya sea con caricter

oneroso oca titulo grawito (arts 136 137. 138y 139, LPI),

15) - Derecﬁo de céncedér‘ franduicias mediante el convenio respectivo (art.

142, LPI); =

16) Derecho de transmitir los derechos que confiere la marca registrada (art.

143, 146 y 147, LPI);

17) Derecho de renovar el registro por periodos subsiguientes de diez afos

(art. 95, 133, 134 y 135, LPI)

18) Derecho de renunciar al registro mediante la solicitud de su cancelacién

(art. 154, LPi y 63, RLPI);

114




19) Derecho de promover la declaracién der nulidad' de registros mércarlos
concedidos invadiendo los derechos del registro previamente otorgado (art. 155,

LPI),

20) .. Derecho de defender el reglstro de Ia marca cuando éste sea ob]eto de
demandas de nulldad cadumdad o cancelamén (art. 192, bls, 193 194 196 197,

198, 199, 199 bis, 199 bls 1y 199 bis 3 LPl)y

21) Derecho de sohcltar del IMPl el dlctamen técmco que como requlsito de

procedlbmdad se exlge para el e;erc:cno de Ia acc:én penal en los dehtos de

reincndencla en Ia |nfraccuén de |m|tacvén o marca y de falsnﬁcacién de marca en

lacién con el art. 223 fracs. 1y It,

forma dolosa y a escala comerplal (art. 225 en
Py,
R) OBLIGACIONES DEL TITULAR.

Los deberes que estan a cargo del duefio de {a marca registrada, que consisten

en obligaciones de hacer y en obligaciones de no hacer, son lo siguientes:

1) Usar la marca en territorio nacional, por lo menos en uno de los productos o
servicios consignados en el registro, de manera continua y sin interrupciones de
tres o mas afos consecutivos. El incumplimiento de esta obligacion trae consigo
la caducidad del registro, a menos que existan impedimentos para el uso de la
marca, independientemente de la voluntad de su propietario que justifiquen la

falta de uso de la marca (art. 130, LPI);

T ,«.,«.,-:,r
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2) Usar la marca tal como fue registrada. Sin embargo, puede quedar satisfecha
esta obligacidon cuando la marca se use con modificaciones que no alteren su

caréacter distintivo (art. 128, LP1);

3) Usar la marca precisamente como signo distintivo de los productos o servicios
para los que se registré y no como denominacién genérica de los mismos. Si el
propietario de la marca provoca o tolera que ésta haya perdido su funcién
diferenciadora e identificadora de los productos o servicios procedera la

cancelacion del registro (art. 153, LPI);

4) Dejar de usar la marca registrada cuando asi lo declare el IMPI. Esta
prohibicién de usar la marca se decretara cuando su uso sea un elemento
asociado a practicas monopdlicos o de competencia desleal; cuando el uso de la
marca impida ta distribucion, produccion o comercializacidn de los bienes y
servicios que distinga; cuando dicho uso entorpezca o encarezca la produccién,
ta prestacion o la distribucidn de bienes o servicios basico en casos de
emergencia nacional (art. 129, LPl). E! desacato a esta prohibicion sera

sancionado como infraccidon administrativa (art. 213, frac. Xitl, LPI);

5) Usar la leyenda “Marca Registrada” o las siglas “M.R." o la letra “R*
unicamente en los productos o servicios amparados por el registro (art. 131 LPI).
E! incumplimiento de esta disposicién sera sancionados como una infraccion

administrativa (art. 213, frac. XXII}, LP1);




6) Aplicar a los productos, envases o embalajes de productos amparados por la
marca las leyendas “Marcas Registradas”, “M.R:” o “R", o por algin otro medio
hacer del conocimiento del publico que los productos o servicios se encuentran
protegidos por la marca registrada. El incumplimiento de esta obligacién origina
una pérdida de las acciones civiles y penales derivadas de la violacién del
derecho exclusivo sobre la marca, asi como el derecho de solicitar fa practica de
medidas precautorias en el procedimiento de declaracion administrativa de
infraccién de derechos por parte del IMPI (art. 229 en relacidn con los art. 199 bis

y 199 bis 1, LPI);

7) En los casos en que se solicite que el IMPI adopte las citadas medidas
precautorias: “I. Comprobar ante dicha autoridad: la violacién a su derecho; que
tal violacion es inminente; la posibilidad de sutrir un dado irreparable y el temor
fundado de que las pruebas desaparezcan o alteren. |l otorgar fianzas, y Il
proporcionar la informacion necesaria para la identificacion de los bienes,
servicios o establecimientos relacionados con la violacién del derecho de

exclusividad"” (art. 199 bis 1, fracs. |, Il y Ili, LP1);

8) Inscribir en el IMPI el documento en el que conste la transmision de los
derechos que confiere la marca registrada. La consecuencia de no efectuar dicha
inscripcién impide que la cesidn produzca efectos en perjuicio de terceros (art.

143, LP1);
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9) Inscribir en el IMP1 la licencia de uso de !a marca registrada. El jnéumplimlento
de este requisito registral impide que la licencia impide que |a licencia produzca

efectos en perjuicio de terceros (art. 136, LP});

10) Antes de la celebracién de! convenio de franquicia, proporcnonar a qunen se la
pretenda conceder. la informacion sobre el estado que guarda su empresa. asi
como la informacién técnica, econdmica y financiera de la mlsa.f y las
obligaciones y derechos del franquiciatario que deriven de la celebracion del

contrato (art. 65 RLPI);

11) Inscribir la franquicia en el IMPI. Al omision de este requisito determina que la

franquicia no produzca efectos en perjuicio de terceros (art. 1'42. parte final, LPI);

12) Renovar el registro de la marca. La falta de renovacuones ‘causa la caducidad

del registro (art. 133 y 152, frac. |, LPI.

S) MODOS DE CONCLUIR EL. REGISTRO DE LA MARCA

Las causas provocadoras de la pérdida del derecho exclusivo que confiere el
registro marcario son las siguientes:
1) Caducidad de! registro por uso de la marca en forma distinta a como fue

registrada, si las modificaciones alteran su caracter distintivo;

2) Caducidad del registro porque la marca dejé de usarse durante los tres afos

consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaracién de caducidad, a
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menos que exista causa justificada para la suspensién del uso durante dicho

periodo (art. 130 y 152 frac. I, LPI);

3) Caducidad del regist;o pbrque nb se efectua su renovacion (art. 152, frac. I,

LIV°I):: -

4) Cancelacién del registro por propia voluntad de su titutar, cuando renuncia al

derecﬁo' de exﬁlu da

6) Nulidad del registro por alguno »erlbs’ motivos préVistés por.la ley (art. 151,

LPD R .
T) NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO

Los motivos determinantes de  la n'i.;ii'criad'vdelvregiStro'de la marca son los-
siguientes: ‘ L o

1) Porque se otorgd el registro en contravencién de la Ley ‘de la Propiedad
Industrial de!l 1991 reformada en 1994 o de la vigencia cuando él régiétro fue
concedido (art. 151, frac. | LP!);

2) Cuando existe un conflicto de uso contra registro, el cual se produce cuando ia

marca registrada sea identifica o semejante en grado de posibilidad de confusién,

a otra que haya sido con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada. Las
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marcas en conflicto deben aplicarse a los mismos o similares productos o
servicios. Ademas, quien alegue el derecho preferente por uso anterior, debera
comprobar el uso interrumpido de la marca antes de la fecha de presentacion de
la registrada.

El uso que se invoque puede haberse efectuado en el pais 0 en el extranjero (art.

151, frac. il, LPI);

3) Cuando en la solicitud del registro fueron aportados datos falsos (art. 151, frac.

Iit, LPI);

4) Cuando existe conflicto de un registro contra otro registro, el cual surge cuando
un registro se otorga no obstante la existencia de otro que esta vigente para una
marca igual o semejante en grado de posibilidad de confusién que, ademas.
distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios similares (Art.

151, frac. IV, LPI)

5) Cuando el representante del duefio de una marca registrad

el extranjero

solicita y obtiene en Meéxico el registro a su nombre,

consentimiento del titular del registro extranjero BArt. 151, frac. V LPI)

U) AUTORIDAD COMPETENTE PARA DECIDIR LA NULIDAD.

A diferencia de lo que acontece en los sistemas de otros paises, en donde es una

autoridad judicial la que tiene competencia para decretar la nulidad de los

registros marcarios. en México dicha competencia es de la misma autoridad
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administrativa que concedié el registro. Es el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial el que conoce de la accién de nulidad y el qhe decide acerca de la

misma.

El procedlmlento pude ser iniciado a Instanclas de parte interesada, lo mismo que
a peticiébn del Ministerio Publico. Tamblén puede mstaurarse de oﬁcio por el
propio Instituto. : L

La oportunidad para promover este juicio administrativo de nulidad varfa segun la
causa de nulidad que se alegue, E

Contra la determinacién que se dicte, ya sea decretando la nulidad o negandola,
no existe un recurso ordinario en la ley de la materia, razén por la cual la
inconformidad contra el fallo administrativo debera hacerse valer ante un juez de

distrito, mediante el juicio de amparo.
W) LIMITACIONES AL DERECHO DE MARCA

Sin que afecten la validez del registro, cuya terminacién gqueda sujeta a la
procedencia de ailguno de [os motivos antes expuestos, existen otras
restricciones o limitaciones el derecho de uso exclusivo de las marcas, los cuales

se contemplan, en los siguientes casos:

1) Una primera hipdtesis consiste en el uso de la marca o de una muy parecida a

la registrada, hecho de buena fe un tercero antes de ser presentada la solicitud
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de registro, para distinguir los mismos o similares productos o servicios (art. 921

frac. 1, LPI);

2) El segundo supuesto se refiere a la persona que comercialice. distribuya,
adquiera o use el producto al que se apllca Ia marca reglstrada sl dncho producto
fue introducido licitamente en el comercno, blen sea por el mular del reglstro o por

un licenciatario (Art. 92, frac. II, pnmer pérrafo. LPI).

3) Tampoco produce. efectos el registro- de la marca contra importacnén de

productos legitimos a los que se aplica la marca ya sea para usarlos. d:stnbulrlos

o comercializarlos en México (art. 92, frac. Ii, parrafo segundo. LPI).

En relacion con esta ineficacia del registro marcario a que aluden los dos parrafos
de la fraccidn segunda del articulo 92 de la LPI, el reglamento establece la
presuncion de que los productos que se importen son legitimos, cuando

concurren estas obligaciones:

4) La introduccion de los productos al comercio del pals del que se importe, se
efectue por la persona que en ese pais sea titular o licenciatario de la marca

registrada, y

5) Los titulares de la marca registrada en Meéxico y en e! pais extranjero sean, en
la fecha en que ocurra la importaciéon de los productos, la misma persona o
miembros de wun mismo grupo econdémico de interés comuin o sea sus

licenciatarios o sublicenciatarios (Art. 54, frac. | y 1l, RLPI).
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El mismo reglamento 'establece normas que permitiran considerar quiénes son

integrantes de un mismo grupo econémico de interés comun (art. 55, RLPI);

6) Una sctua nén més de ineficacia del registro de fa marca ocurre en relacién con

qunen aphque‘ su nombre propio o su razén social a los productos que elabore o
dlstnbuya. a los servicios que preste o a su establecimiento, o que lo use como
paﬁe de su nombre comercial, a condicién de que lo distingan de un homdnimo
ya registrado como marca o publicacién como nombre comercial (art. 92 frac. I,

LPY).

ta consecuencia de que el uso de ia marca se lleve a cabo en las condiciones
sefaladas en los apartados anteriores, sera que dicha actividad comercial no
implicara ta comisidon de las infracciones administrativas o delitos previstos en

materia de marcas (parte final del art. 92, LPI).
X) LAS IMPORTACIONES PARALELAS EN MATERIA DE MARCAS.
1) Concepto

Se dice que hay importaciones paralelas cuando un producto marcado con las
caracteristicas de un producto auténtico es importado a un pais por un tercero
distinto al dueno de la marca registrada en el pais de ta importacién y sin el
consentimiento expreso de dicho titular, Que también es duefio de la marca en el

pais del que proviene el producto importado.
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Se complementa e ilustra dicho concepto si se tiene por un lado a un titular de
una rmarca registrada en el pais A. En el pais B, el mismo titular o un licenciatario
usa la misma marca para identificar productos idénticos. Un tercero compra los
productos idémicos. Un tercero compra los productos en cuestion en el pais B y
por el n;lotivo que sea (generalmente diferencia de precios) los importa al pais A

sin el consentimiento del titular.
Y) LAS IMPORTACIONES PARALELAS EN EL SISTEMA MEXICANO

En la ley mexicana el tema de las importaciones paralelas en materia de marcas
es tratado en las disposiciones que se refiere a las restricciones impuestas a los
dueitos de marcas registradas. Dichas limitaciones se entienden facilmente en los
distintos casos que ya se mencionaron al tratar las limitaciones establecidas por
el articulo 92 de la LPI, salvo la situacion prevista por la fraccion il, conforme a la

cual el registro de una marca no producira efecto alguno contra:

Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiere o use el producto al que
se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sldo introducido
licitarmmente en el comercio por el titular de la marca registrada o por Ias persona a

quien le haya concedido licencia.

Queda comprendida en este supuesto la |mportac|6n de Ios productos Iegmmos a

los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso. distribucion
o comercializacion en México, en los términos y condiciones que sefale el

reglamento de esta ley.
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Como el segundo pérrafo de la fraccién segunda del artfculo 92 de la LPI alude

expresamente al hecho de que el dueno de IaAmarca reg strada no podré,

a Ia marca

ponactones .

paralelas se encuentran expresame te permm as ‘en el ordenamlento marcar[o )
mexicano, ya que la importacién paralela se produce exclus:vamente cuando la
casa duefia de la marca registrada en el pais de origen de |mpor1acién. Se trata
de un paralelismo entre la mercancia impbrtada por un tercero  sin- el
consentimiento expresc del dueio de la marca registrada, cuya circulacion la
permite el legisiador por haber sido introducida en el comercio del pais de origen
con el consentimiento expreso del duefio de la marca registrada en ambos

paises.

Si no existe esa identidad de titulares de marcas en ambos paises, no puede
hablarse de importaciones paraleias y seran situaciones de infraccién por no
quedar en la excepcion decretada por el apartado del articulo 92 que es objeto de

este comentario.

Z) AGOTAMIENTO INTERNACIONAL Y AGOTAMIENTO ORDINARIO DEL
DERECHO DE MARCAS.

Del estudio de conjunto de la fraccién Hl del articulo 92 de la LPI y del articulo 54
de su reglamento, acerca de la presuncién de legitimidad de los productos

importados, se desprende que lo previsto en el segundo parrafo de la fraccién |l




del articulo 92 es una situacidn de agotamiento internacional del derecho de

marca.

“En cambio, debe interpretarse que lo previsto en el primer parrafo de la
misma fraccion Il del articulo 92, es una situacion de agotamiento
ordinario o local, porque es esta parte del articulo 92 no se habla de
importacion, sino simplemente de distribucion, comercializacion y uso.
£n contraste con un agotamiento internacional, como es el previsto en el
segundo parrafo de la fraccion H del propio articulo, en donde se impide
al duefioc de la marca registrada perseguir actos de importaclén,
después de que el producto ha sido introducido en el comercio de un
pais extranjsro

3.4. CONCEPTO DE NOMBRE COMERCIAL.

El nombre comercial corresponde al signo distintivo que se utiliza para identificar
la empresa de una persona fisica, de las demdas que tiene la misma o similar

actividad industrial o mercantil.

“E! rétulo del establecimiento es la denominacion que algunos autores y
legisliaciones emplean para designar al signo exlerigr de los locales de la
negociacién como una variante del nombre comercial™

“La rmuestra de establecimiento es la expresion que tambien suele utilizarse
como otra modalidad del nombre comercial, para la designacién material y
exterior del establecimiento mercantil. En el dsrecho mexicano estuvo
regtamentada por el Codigo de Comercio de 1884

En la ley mexicana vigente, que ni la muestra, ni el rotulo, que en realidad son
sindnimos, se consideran como instituciones independientes del nombre

comercial.

* g RANGEL ORTIZ, Horacio, “Parallel importation of trademarked producis Mexico”, EN TRADEMARK
WORD ISSUE 61, INTELLECTUAL PROPERTY PUBLISING LTD.. London, october 1993, pag. 16-19
GARRIGUES. Joaquin. Curso de derecho mercanti, Op. Cit., p. 255, indica que el rétulo nominativo es el
que se compone del nombre del comerciante o de la sociedad. que el rétulo emblematico es el que se farma
con denominaciones de fanmasia. Por su parte. Rodngo Uria. Derecho mercantil, undécima edicion, Madrid
1976, pag.63 dice que 8l 10tuIo @s el nombre bajo el cual se da a conocer atf publco un establecimiento; gue
el registro de los rotulos preseta a las demas de la pr industrial, la especial
caracteristica de que al registro del mismo tiene efectos timitados al municipio donde esta ubicado el
establacimiento
7 GONGORA PIMENTEL, Genaro, D: o Juridico . Instituto de Investigaciones juridica de la
UNAM, Mexico, 1982, T. IV pag. 99




A) SUS DIFERENCIAS CON LA MARCA.

Si la marca tiene por objeto distinguir productos y servicios, el nombre comercial
tiene como finalidad diferenciar establecimientos, negociaciones y empresas.

En tanto que, en términos generales, la proteccién que la ley brinda a la marca
presupone el registro de la misma, el nombre comercial se protege sin que sea
preciso su régistro. baStando para que goce de la proteccion legal el hecho de su

uso.
B) ADQUISICION DEL DERECHO.

t.a fuente originadora del derecho exclusivo al nombre comercial es el uso del
signo (art. 105, LPI), siguiendo la ley mexicana el principio establecido por el
articulo 8 del Convenio de Paris, que dispone que el nombre comercial sera

protegido en todos los paises de la Unidn sin obligaciéon de depésito o de registro.

Sin embargo, podra publicarse el nombre comercial en la Gaceta de la propiedad
industrial a fin de establecer una presuncién de buena fe por quien adopta el

signo (art. 106, LPI).
C) ELEMENTOS BASICOS PARA LA PROTECCION.
Si bien es cierto que no es necesario registrar el nombre comercial para que éste

goce de la proteccion legal, no es suficiente la simple adopcién de un nombre

distintivo de una negociacion para el derecho al uso exclusivo de dicho nombre
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surja a favor de su propietario. La exclusividad del derecho sdélo se reconoce si

concurren estas circunstancias:

1) Que ol nombre de que se trate, efectivamente se esté usando para distinguir

una negociaciéon mercantil;

2) Que dicha denominacién sea conocida dentro de una z:ona‘ geografica que
puede ser delimitada por la extensién de la clientela efectiva o, eh su caso, en

toda la Reptblica;

3) Que el nombre adoptado, usado y conocido, ya sea en una zona geogréfica
determinada o en todo territorio nécional. tenga caracteristicas propias,
originales, de manera que de ser usado  por:un-tercero. pudiera provocar

confusiones o errores entre el publico consumidor (art. 109, LPI), y
4) Que el nombre que desea publicar no tenga, en lo que sea aplicable, ninguno
de los impedimentos legales que existen para qQque una marca sea registrada (art.

109, LPI).

D) PUBLICACION DEL NOMBRE COMERCIAL. SUS EFECTOS - -

Aun cuando el articulo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que el
derecho al uso exclusivo del nombre comercial se adquiere sin necesidad de su

registro, la propia ley prevé la posibilidad de que el nombre comercial sea
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publicado, con lo cual se producira el efecto de establecer la presuncién de la

buena fe en la adopcién y uso del nombre comercial.

Lo antenor sngmflca por tanto. que en el ‘sist ma mexi ano n se xlge el regustro

del nombre comerclal para que a su propieta se le reconozca el derecho ‘a su

uso - exclusivo; pero admite 1a p05|

publicado, atribuyendo a dicha pubhca 6n Ia consecuencia de establecer la

presuncion de que ha imperado la b ena fe en Ia adopc:én y uso del nombre

comaercial.
E) REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE PUBLICACION.

Para el tramite y publicacion del nombre comercial son aplicables, en términos
generales, las mismas disposiciones que corresponden al registro de la marca,
salvo la exigencia de acompanar a la solicitud de publicacién del nombre
comercial las pruebas que acrediten el uso efectivo de la denominacién aplicada
a un giro industrial o comercial (art. 107, LLP}). Es decir, en tanto que para solicitar
y obtener el registro que la marca ya esta en uso para los productos o servicios
de que se trate, para solicitar y obtener la orden de que se publique el nombre

comercial es preciso acreditar que el nombre en cuestion ya se encuentra en uso.
F) TRAMITE DE LA SOLICITUD.

La solicitud de la publicacion dei nombre comercial también tiene varios puntos

de semejanza, en cuanto a su tramitacién, con el tramite para el registro de la
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marca. En virtud de que para ser publicado debe tener elementos peculiares que
permitan distinguir al establecimiento de que se trate, de otros de su mismo
genérico, un paso importante en el tramite de la solicitud de publicacién es el
examen de fondo, el cual se practica a fin de determinar si existe aligun nombre
comercial idéntico o semejante en grado de confusion, aplicado al mismo giro
mercantil, cuya publicacion se encuentre en tramite o un nombre comércfai ya
publicado con anterioridad. Este examen de novedad tendra por objeto invesfigar.
asimismo, si existe una marca registrada o en vias de registro que ambafe
productos o servicios iguales o simitares a los que se relacionan con el prinéipal
giro de la empresa que solicita la publicacion. Igualmente servira para dejar en
claro si el nombre comercial analizado esta al margen de los impedimentos'que

para el registro de la marca se consignan por la ley (art. 108 y 109, LPI).
G) DURACION DE LOS EFECTOS DE LA PUBLICACION.

Asi como el registro de la marca tiene una duracién de diez afios, el efecto de la
publicacién del nombre comercial tiene limitada su vigencia al mismo periodo de
diez afos. Y del mismo modo que el registro de la marca puedé ser renovédd, la
publicaciéon de! nombre comercial también podra serlo indefinidamente por

periodos de diez (art. 110, LPL)

La oportunidad para solicitar la renovacidn de la publicacién del nombre
comercial es el ultimo semestre de cada periodo de diez aftos, como ocurre en
las solicitudes de renovacién de registros marcarios. Periodo en tanto que de

éstos la ley concede un periodo de gracia para la solicitud de renovacion del
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registro se presente dentro de los s'e’is‘ meses de vencido el término de los diez
afos, en el caso de‘l nombre comercial la ley es omisa al respecto, por lo que se
concluye que dich;plazo de g}acia no opefa pafa quienes, por morosidad o por
inadvertencia, no‘slolic't.ar" I a repoyacién de la publicacién del nombre comercial
durante los ﬂltimoé séis méses Ql;lé proceden al transcurso del plazo de diez

anos.

La parte final del articuio 110 de IavLPI.r de un modo expreso sanciona la falté de

renovacién del nor'nbrebcomercial con la cesacién de los efectos de la publicacion.

H) DERECHOS DEL TITULAR

Por lo que respecta a los derechés del titular del nombre comercial, la ley no
sefiala ninguno de modo expreso .y especifico, salvo el de caracter genéricd
relativo a su uso exclusivo por el titular. No obstante, el articulo 112 de la.LP!
establece que el nombre comercial se regirad en lo que sea aplicable y no haya

disposicion especial, por las reglas que se refieren a las marcas.

En consecuencia, el titular de un nombre comercial protegido legalmente, tiene

las siguientes prerrogativas:

1) La facultad de transmitirlo con el establecimiento identificado con dicho signo

distintivo, a menos que se estipule 1o contrario (art. 111, LPI);
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2) El dérecho de impedir que, sin su consentimiento, un tercero use el mismo
nombre comercial o uno semejante en grado de posibilidad de confusién, para
amparar un establecimiento industrial, comercial o' de servicios del mismo o
similar giro (Art. 213, frac. XVII, LPI). LA usurpagién que se realizaba por la
adopcion del mismo nombre comercial era castigada‘ como_delité en la ley
abrogada, en tanto que el uso indebido de un nofnbre Comerclal imitador del

protegido, se sancionaba como infracciéon admlmstratlva. Conforme a Ia ley ac!ual

ambas formas de usurpacién son sancionadas como mfraccione nistfativas
de acuerdo con el mencionado articulo 213, fraccién XVII en elacién con lo

dispuesto por el articulo 214 e la LPI;

3) E! titular del nombre comercial protegido, tambié

declare nulo el registro de una marca que sea ldéntlca o seme]ante en grado de

confusién. Esta nulidad se apoya en los articulos 151 fraccién | v 15 . en relacién

con el articulo 90 fraccion XVil, de la LPI;

4) El titular el nombre comercial también puede conceder licencias y franquicias

de su signo distintivo.
1) OBLIGACIONES DEL DUENO DEL. NOMBRE COMERCIAL.

Las obligaciones del dueiio del nombre comercial, son lo que sean aplicables, las

establecidas en la relacién con las marcas (art. 112, LPI).
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3.5 DENOMINACIONES DE ORIGEN

Concepto. La denominacién de origen es el signo distintivo consistente en el
nombre de un lugar geografico con el que se identifican las mercancias que
tienen similares propiedad derivadas de los elementos naturales propios
naturales propios de dicha regién geografica, como ctima, tierra y agua, asi como
de la técnica, destreza, habilidad y tradicional artesanal de quienes habitan la

propia regién, para producirlas.
A) FUENTES DEL DERECHO

El nacimiento de la denominacidn de origen ocurre con la ’declaracién de
proteccién que debe ser hecha por el IMP], de oficio o 'a petii:ién,‘de quien

demuestre tener interés juridico (art. 158, 159, 160, 161, 162, 168 y 164. LPI).

Para que este signo obtenga la proteccidn internacional conforme al Arreglo de
Lisboa relativo a la proteccién de las denominaciones de origen y su registro
internacionatl, dicho instituto, por conducto de la Secretaria de Relaciones

Exteriores tramitard el signo correspondiente (Art. 168, LPI).
B) DURACION DE LA PROTECCION.
La vigencia de la declaracidon de proteccidn de la denominacion de origen estara

determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sélo dejara

de surtir efectos por otra declaracion del Instituto que la revoque (art. 165, LPI).
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Sin embargo, los térmminos de la declaracion de proteccion podran ser
modificados en cualquier tiempo, de oficio o a peticion de parte interesada, a
condicidon de que sean sefaladas con detalle las modificaciones que se piden y

las causas que las motivaron (Art. 166, LPI).
C) TITULAR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN

El titular de l;-i déﬁorﬁinhciérﬁ de origen protegida conforme a la declaracién
correspondiente hecha por el IMP, es el Estado mexicano (arn. 167, LPI).

D) USUARIO AUTORIZADO DE UNA DENOMINACION DE ORIGEN.

Para poder usar licitamente una denominacion de origen protegida es menester
contar con una autorizacion, la cual es susceptible de ser otorgada por el Instituto
a una persona fisica como a una persona moral que satisfaga los requisitos
sefalados por la ley de la materia (Art. 169, 170 y 171, LPI). La normatividad de
quien tiene el caracter de usuario autorizado o usuario registrado de la

denominacién de origen es basicamente la siguiente:

1) Los efectos de la autorizacion para usar la denominaciéon de origen duran diez
anos, contados a partir de ta fecha de la solicitud en el IMPI. Este plazo es

renovabile por periodos también de diez anos;

CON
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2) E! usuario autorizado esta facultado para transmitir la autorizacidon de uso de
que es titular, siempre que el nuevo usuario cumpla los mismo requisitos que a él

le fuerdn exigidos para la obtencién del derecho (Art. 174, LP1);

3) E! usuario autorizado tamblén esta . facul(ado a: permltir el uso de la
denominacién de origen mediante convenio. que para sumr efectos. debera ser

autorizado por el IMPI (art. 175, LP1);

4) En cuanto a sus obligaciones, el usuarib autorizado debe usar la denominacién
de origen tal y como aparezca protegida en la declaracion (art. 173, LP1); también
tiene la obligacién de inscribir en el instituto el documento donde conste la
trasmisién de su derecho de usuario (art. 174, LP!), asi como el Convenio

celebrado con el subusuario autorizado (art. 175, LPI);

5) El modo de concluir la autorizacion de usuario de la denominacién de origen se
produce por nulidad, cuando la autorizacién fue otorgada en contravencién a ia
LPI, cuando se otorgd con base en informacién y documentacién falsas; por
cancelacién porque la denominacion de origen se usa en forma diferente a la
establecida en la declaracion de proteccidn, y por la determinacién del plazo de
vigencia de la autorizacion. Dichas formas de perder los efectos de la
denominacion de origen seran declaradas por el Instituto, ya sea de oficio, a

peticion de parte o del Ministerio Publico Federal (art. 176, LPI).
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E) DENOMINACIONES DE ORIGEN MEXICANAS PROTEGIDAS
INTERNACIONALMENTE.

| ) La denominacién de origen Tequila.

Como consecuencia de una solicitud de la Direccion General de Normas de la
Secretaria de Industria Y Comercio y de otras solicitudes formuladas por Tequila
Herradura, S.A. y la Camara Regional de la Industria Tequilera de la ciudad de
Guadalajara, dicha Secretaria pronuncio la Declaracion general de proteccién
para la denominacion de origen del nombre Tequila (resolucidén de 22 de
noviembre de 1974).

Segun esta resoluciéon, la palabra tequila sélo podra aplicarse al aguardiente
regional del mismo nombre, a que se refiere la norma oficial de calidad
establecida por la Direccion General de Normas, debiendo ser las caracteristicas
y componente del producto y el procedimiento para su elaboracion, los que se

filen en dicha norma de calidad.

Se establece como territorio de origen el comprendido en cuarenta 'y tres
municipios pertenecientes a los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacan y

Nayarit.

Con posterioridad, y antes la solicitud de 20 de septiembre de 1976, formulada
por Tequilera La Gonzalefia, S.A. para que paré d'ue' se fuese ampliado el

territorio de origen al estado de Tamaulipas, y considerando asimismo:
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1) Que los industriales del estado de Jalisco promovieron el cultivo del agave en

el estado de Tamaulipas;

2) Que los aga c estado cumplen ‘con los

requisitos de cahdad establecidos por la norma respectiva

3) Que es necesario contar con un mayor volumen de materia prima para producir

tequnla a fm de satrsfacer Ia demanda del prod cto en xt r_\jei’o, b2 :

4) Evitar eI uso de azucares distintos al del agave en su elaboracién. se dlcté una

segunda Declaracién general de proteccién a la denommamén de ongen tequila,

que dejo sin efectos la anterior. o ' |

Conforme a esta segunda declaracion, que es la vigente, el territorio de origen es
el comprendido en los cuarenta ' y tres municupios sefialados en-la pnmera

declaracion, ampliando a once municipios mas de estado de Tamaullpas‘
11) La denominacion de oriygen Mezcal.

Et 13 de julio de 1994 la Camara Nacional de la Industria del Mezcal, A.C., solicitd
la elaboracién de proteccién de la denominacién de origen mezcal, para ser
aplicada a la bebida alcohdlica del mismo nombre que tenga las caracteristicas,
componentes, procediendo para su elaboracién y comercializaciéon que se ajusten

a lo establecido en la norma mexicana correspondiente.
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La declaracién de proteccién de Ia bebida mezcal se establece para la regién
geografica comprendida por los estados de Guerrero, Oaxaca. Durango San Luis

Potosi y Zacatecas, partlcularmente en el astado de Oaxaca, Ia zona denominada

Regién del Mezcal

La Unién de Artesanos Olinca,‘A C: mediyarylte escrito da 20 de mayo de 1993,

solicité la declaracién de proteccoén de la denominacldn de origen Ollnala para

ser aplicada a la artesania de madera.

Por resolucién de 11 de noviembre de 1994, el IMPI 6(0rg6 Ia vproteccién ala
denominacion de origen Olinala para la reglon geogréflca que comprende el
Municipio de Olinald que se localiza al noroeste . de Chllpancmgo, estado de
Giuerrero, colindando al norte con el estado de Puebla, al sur con‘Cualac, al oeste

con Ahuacotzingo en el estado de Guerrero. -
1V) La denominacién de origen Talavera de Puebla.

La empresa Talavera de Puebla, S.A. de C.V., solicito la declaraciéon de
proteccion de la denominacion de origen Talavera de Puebla, para ser aplicada a
ia artesanias de la Talavera que se elabora con materias primas de los distritos
judiciales de Atlilxco, Cholula, Puebla, y Tecali, elaborados con técnica y recetas

de la zona blanca y azulejo de Talavera de Puebia.

TESIS CON
FALLA DF ORIGEN
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Por resolucién de 9 e’ marzo de 1995 el director general del IMPI otorgé la

proteccion legal a Talavera de Puebla como denominaclén de ongen,

estableclendo como regién geogréhca a Ia zona denom da zona de Talavera,

que comprende los dtstritos judlmales ya menclonados.
V) La denominacién de Origen de Talavefa,

Sin embargo, el gobierno del estado de Puebla s'olicitofla hbdif cacién de la
denominacién de origen Talavera de Puebla por el de Talavera. en vmud de
haber sido modificado a regién geogréfica proteglda por Ia antenor denomlnaclén,

por el de la zona de Talavera.

Por lo anterior, el Instituto Mexicano de la Proteccion Industrial por resolucion de
1 de septiembre de 1997 ha pronunciado la declaratoria general de proteccién de

ta denominacion de origen Talavera (DOF del jueves 11 de septiembre de 1997).

F) PAISES OBLIGADOS A PROTEGER LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN
MEXICANAS

De acuerdo con lo que dispone el articulo 1 del Arreglo de Lisboa relativo a ia
proteccidén de las denominaciones de origen, del que México es parte, los demas
paises a los que se aplica dicho instrumento internacional estan obligados a

proteger estas cuatro denominaciones de origen, por estar reconocidas y
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protegidas en el pais de origen, que es México, y registradas en la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual. i }

La proteccién asegurada por el Arreglo - contra toda usurpaclén o- lmitaclén

incluye la prohibicién de usar las denommac:ones acomp adas de expreslones

como “genero”, “tipo”, “manera”, “imitaciéon” o snmllares (an. 3 del Arreglo),
Los estados comprometidos a bnndar la cutada protecc:én, son: Argeha, Bulgaria,
Burkina Faso, Congo, Cuba, Eslovaquia, Francia, Gabén, Haiti, Hungria, Israel,

Italia, Republica Checé, Togo'y' Tdnez.

3.6 ANUNCIOS O AVISOS COMERCIALES.

A) Concepto

El aviso comercial es el texto del anuncio publicitario, el slogan comercial con el
que se dan a conocer al publico, para efectos de su propaganda, los tres signos
identificados de mercancias, servicios y establecimientos comerciales ya

estudiados.

Con la marca se distinguen mercancias y servicios: con el nombre comercial,
rétulo o muestra, se identifican establecimientos industriales y comerciales; con la
denominacién de origen se identifican productos procedentes de cierto y
determinado lugar geografico, sin perjuicio de que cada productor los distinga
entre si con su propia marca. Pues bien, con el aviso comercial se particularizan
las originales frases publicitarias que forman la literatura de que se valen los
medios de comunicaciones para difundir las marcas, los nombres comerciales y

las denominaciones de origen.
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Del aviso comercial tamblén conocido como anuncio comercaal debe decirse que
no esté lnclundo entre los objetos de la proteccién de la propledad lndustnal por.el

Convenlq de Par[s.

Se puede formular un concepto mas amplio del aviso coméfciél, si se acude al
Reglamento de anuncios para el Distrito Federal dé 29 dé ﬁdviembre de 1976
que. el articulo 6° define al anuncio como todcf tﬁedio' de' informacioén,
comunicacién o publicidad que indique, sefiale, exprese, muestre o difunda al
 publico cualquier mensaje relacionado con la produccién y venta de bienes, con
la prestacién de servicios y con el ejercicid ticito de éctividades profesionales,

culturales, industriales © mercantiles.
B) CLASIFICACION DE LOS ANUNCIOS.

E! mismo reglamento contiene una clasificacién de los anuncios atendiendo al
lugar en que se coloquen: fachadas, escaparates, marquesinas, etcétera (Art.19);
atendiendo su duracion: los que tienen un caracter transitorio como la
propaganda impresa, y los que se consideran permanentes: los pintados en
predios, muros, bardas (Art. 20) Por sus fines, los anuncios se clasifican en:
denominativos, los que solo contengan el nombre, razdn social o actividad a que
se refieren a marcas, productos, servicios o actividades analogas para promover
su venta, uso o consumo (Art. 21, frac. H); mixtos, los que contengan como
elementos del mensaje publicitario los elementos comprendidos en anuncios

denominativos y de propaganda (art. 21 frac. I}1).

141




C) ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

Ley de 1928. Como signo distintivo, el aviso comercial fue incorporado por
primera vez en México dentro de las normas protectoras de la_ propiedad
industrial, en las Ley de Marcas y de avisos y Nombres Comerciales del 26 de

junio de 1928.

Segun dicho ordenamiento, quien para anunciar al pt.‘lblﬁco un - comercio,
negociacidn o efectos, hiciere uso de avisos con originalidad-:'quer facilmente los
distinguiese de los de su especie, podria adquirir el défeého'»e;clusivo de
seguirlos usando, asi como el derecho de impedir el uso por tercero#, de avisos
iguales o semejantes, al grado de que al primer golpe de vista se confundiei-an en

su conjunto (Art. 57).

La proteccidon del aviso se alcanzaba mediante su registro.ei cual producia

efectos durante quince afos, al vencimiento de cuyo plazo el aviso comercial caia

bajo el dominio publico (arn. 58). 2
Ley de 1842. La ley de la Propiedad Industrial del 30 de ﬂléiérﬁﬁre ‘de 1842
reprodujo en su articulo 209 la disposicion de la ley: ‘qe>,‘,'192ka,‘” relativa . al
reconocimiento del derecho exclusivo de uso de avisosy'éomércialie‘s qué fuesen

registrados.

La variante de esta nueva ley consistio Gnicamente en reducir los efectos del

registro a un plazo de diez afos.
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Ley de 1975. La ley de lnvenciones y Marcas del 30 de diciembre de 1975

mantuvo la misma proteccnén al aviso comercial en sus articulos 174 a 178,

preceptos eqﬁlvalentes de los arﬂculos 209 a 213 de Ja antigua ley de 1942.

La deflclente reglamentaclén de esta clase de signos distintivos de la empresa
pudo haberse remadlado al prepararse el proyecto de esta nueva ley, pero no
ocurrlé asf En el anteproyecto enviado al Congreso ni siquiera aparecia el titulo
destinado a Ios awsos comerciales. Habiéndose hecho notar esta omisidén, de
prlsa Y. sin mngun estudlo se recurrié al facil expediente de copiar las
dlsposncvones aluswas de la ley anterior, intercatando entre las denominaciones
de ongen \ los nombres comerciales el titulo sexto, con un capitulo Gnico, para el

anuncio comercval.

D) EL REGIMEN DEL AVISO COMERCIAL CONFORME A LA LEY VIGENTE.

La Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial de 1991 conservé
sustancialmente en el capitulo |1l del titulo cuarto la reglamentacion de este signo
distintivos establecida en la ley anterior. ¥ en las reformas de 1994 sdélo se
introdujo como novedad la inclusion expresa de infracciones administrativas al

aviso comercial protegido.
E) CONCEPTO LEGAL.

Con mejor técnica que las que le precedieron, la vigente ley proporciona de modo

expreso el concepto de este'signo distintivo diciendo que se considera aviso
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comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto_anunciar al publico
establecimientos ©o negociaciones comerciales, industriales o de servicios,

productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie (Art. 100, LPI).
F) COMO SE ADQUIERE EL DERECHO SOBRE ESTE SIGNO DISTINTIVO

El derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtendra mediante su

registro en el IMPI (art. 99, LPJ).
G) DURACION DE LA EXCLUSIVIDAD.

igual que la ley anterior a la vigente, vésta sefial un plazo de diez afios para la
vigencia del registro del aviso comercial, perb'a diferencla de aquélla, la cual no
admitia prérroga, la ley actual dispone que el reglstro podra renovarse por

periodos de diez afos también (art. 103, LPI). .
H) DERECHOS DEL TITULAR DEL REGISTRO

t.a prerrogativa que confiere el registro del aviso comercial, salvo la del derecho a
su exclusivo por su titular, no se menciona expresamente por la ley, la cual indica
que estos signos distintivos se regiran, a falta de disposicion especial por o
establecido en materia de marcas. De este modo se debe conciuir que el registro
es transmisible a terceros y que también su titular podra conceder licencias de
uso. Esta ultima prerrogativa se confirma al definirse como infraccién

administrativa el uso de un aviso comercial registrado o semejante en grado de

T

i
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confusién, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva (art. 104 y

213, frac. XVI, LPI).
1) PERDIDA DEL REGISTRO.

Ya se ha dicho que el plazo original de diez afios de vigencia es renovable, de
donde resulta que ia primera razén para que desaparezcan los efectos juridicos
del registro es que el mismo no sea renovado, o sea, por el vencimiento ‘del
plazo. En relacién: con su nulidad, podra ejercitarse tal accion si en el
otorgamiento ' imperd - alguna de las prohibiciones relativas al registro de las

marcas.

J) RESTRICCIONES EN LA ELECCION DE LLOS ANUNCIOS.
Las limitaciones para elegir un aviso comercial provienen de las disposiélones
sobre propiedad industrial y de las que pertenecen" a otros or&enamientos
legales. Por tanto, antes de adoptar el texto de un anuncio comerc al sea para

registrarlos como avisos o bien para  su slmple uso. es convemente que se

atienda a lo que disponen dichas leyes.
K) LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
Ya se dijo el registro de los avisos comercial se regird en lo que sea aplicable y

no haya disposicién especial, por las reglas establecidas en relacion con las

marcas. Lo cual significa que la libertad para elegir un aviso o anuncio comercial
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tendra, entre otras, la imitacion que el articulo 90 de Ia LPI sefala para la
registrabilidad de los signos marcarios. Asi, no deberé reglstrarse un aviso
comercial consistente en denominaciones susceptlblas de enganar al publico o

inducir a error,  por constituir falsas md acnones sobre .Ia» naturaleza.

componentes o cualidades de Ios productos, serv:c:os o estableclmlentos que

pretendan anunciarse (frac. XIV del cttado arﬂculo).

Tampoco deberé admmrse el reglstro,' como -aviso comercial, cuando su

contenido sea contrario al orden pubhco. a la moral y a las buenas costumbres

(art. 4% LPI).

L) REGLAMENTO DE ANUNCIOS

Con basé en. el articuib 4° . de la Ley de la Propiedad Industrial que también
prohibe el registro de avisos comerciales que contravengan cuaiquier diéposicién
legal, en la eleccién de estos signos distintivos también conviene tener presentes
algunas disposiciones del Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal, como
la referente a que el contenido y mensajes de los anuncios debera ser veraz, por
lo que se evitara toda publicidad engafosa sobre bienes y servicios que pueda
atraer errdneamente al publico (an. 5° del reglamento). O la que reitera que
queda prohibida toda publicidad cuyo contenido sea contrario a la moral o a las
buenas costumbres (art. 7° del reglamento): Y la que ordena que el texto de los
anuncios debera redactarse en idioma castellano, salvo que se trate de nombres

propios de productos, marcas o nombres comerciales en lengua extranjera, que
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ya estén registrados en el IMPI o, antes de 1994, en la Secretaria de Comercio y

Fomento Industrial.
M) LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.

De acuerdo con lo preceptuado en la parte final del propio articulo 4° de la LPI,
también es importante que quien usa un aviso comercial y pretende registrario,
tenga en cuanta las reglas de otro ordenamiento legal cuyos objetivos tienen algo
en comun con la reglamentacién de la propiedad industrial y de la publicidad, ya
sea para evitar la competencia desleal, o bien para impedir que los consumidores
sean victimas de un engafio provocado por los mensajes publicitarios. Se trata ‘de
la Ley Federal de Proteccidén al Consumidor de 1992, que entre sus objetivos
persigue la proteccidén contra la publicidad engafiosa y abusivél (art. 1°,, frac. VII)
y qQue en el articulo 32 decreta que la informacidn o publicidad relativa a bienes o
servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberan ser: veraces,
comprobables y exentos de textos, didlogos, sonidos, imagenes' ' y otras
descripciones que induzcan o puedan inducir a error o cdnfuéién; por  su
inexactitud. Ademas, procedencia extranjera, se expresara ari idioma esﬁaﬁol y
su precio en moneda nacional en términos comprensible y conforme al sistema
general de unidades de medida, sin perjuicio de que simultanaameﬁte se
expresen en otro idioma u otro sistema métrico (Art. 34). El incumplimiento de las
citadas disposiciones dara lugar a la imposicion de sanciones administrativas (arn.
127). Sin perjuicio de lo cual, la Procuraduria Federal del Consumidor podra

ordenar al proveedor que suspenda la publicidad que viole las disposiciones de la

'
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ley 'y que se realicé la publicidad correctiva en la forma a en que se estime

suficiente (art. 35, frac. [ y II).

N) LEY GENERAL. DE SALUD.

También en acatamiento a lo dispuesto por el articulo 4°. De la LPI, es aplicable
la ley General de Salud (publicada en el diario Oficial de la Federacién el dia 7 de
febrero de 1984, modificada por uitima vez el 14 de junio de 1191), que cony el fin
de proteger la salud publica faculta a ia secretaria de Salud para que autorice la
publicidad que se refiere a los productos y servicios reglamentados por dicha ley
(art. 300. De este modo sefala diversas normas sobre la publicada, entre las
cuales destaca la que establece que la informacién contenida en el mensaje
publicitario sobre calidad, origen, propiedades nutritivas y beneficios de empleo,

debera ser comprobables (art. 306).

O) LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA COOPERACION INDUSTRIAL
INTERNACIONAL.

Para evaluar la importancia de las normas reguladoras de la proteccion de la
propiedad industrial en la cooperacion industrial internacional, conviene tener en
cuanta el trascendental papel que dicha propiedad ha desempanado en el
proceso cultural, cientifico y economico de la humanidad. Pero al mismo tiempo,
no deben subestimarse los fendmenos econdmicos y sociales de los pueblos. Por
lo contrario, se deben encarar esos problemas para plantar soluciones

adecuadas. Asimismo, hay que tener presente que es irreversible {a
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transformacién que esta produciendo en ios paises de incipiente desarrollo.
También es menester reconocer la necesidad de buscar un equilibrio en las

relaciones de los Estados de avanzada tecnologia con los que carecen de ella.
3.7. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y TRASPASO DE TECNOLOGIA.

Las normas sobre la propiedad industrial, en sentido estricto, tienen como objeto
proteger los derechos de los propietarios de marcas, de patentes y de los otros
componentes de la propiedad intelectual. En cambio, las disposicidhes ‘que
regulan el traspaso de tecnologia estan inspiradas en el propdsito de éroteger al
usuario de esos derechos en sus relaciones con el duefio de patenles o de
marcas o de tecnologfa en general y en de impedir desequilibrios en ia economia
del pais receptor con motivo del pago de regalias al extranjero. También
pretenden evitar que por la carga economica que implica dicho pago, se aumente

el costo de los productos y servicios.
A) POLITICA LEGISLATIVA LATINOAMERICANA.

La politica legislativa sobre propiedad industrial de los paises en via de desarrollo
se ha orientado a darse reglas que interfieren con la libetada econdémica, como
la demuestran las normas reguladoras de la propiedad industrial y del traspaso
de tecnologia que fueron dictadas para los pueblos que forman el Grupo Andino.
También confirman esa tendencia las leyes que sobre las mismas materias se

expidieron en otros palses como Argentina y Brasil.
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A la sombra de la poi(tica nacionalista en que se époyé la nueva legislacién
latinoamericana, sus reglas vinieron a transformar la tradicional reglarhentaclén
de la propiedad industrial, y a romper con el principio de la libre competencia al
reconocer que dicho principio debe someterse a limitaciones que son expuestas

en los contratos sobre explotacion de los elementos de la propiedad industrial.

B) LA REGULACION DEL TRASPASO DE TECNOLOGIA EN MEXICO.

Con algunos problemas similares y comunes a diversos paises como los ya
mencionados, México no escapé a dichas politicas legislacién. Asf, fue
promulgada la Ley sobre el Registro de la Trasferencia de Tecnologia y el Uso y
Explotacion de Patente y Marcas del 28 de diciembre de 1972, la cual, tras diez
anos de aplicacién, fue abrogada por la Ley sobre el control y Registro de la
Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacion de patentes y Marcas, de 19
de diciembre de 1981. Aspectos relevantes de esta ley fueron las normas sobre
el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia y l0os actos relacionados con
la propiedad industrial que deberian ser inscritos; causas para negar la
inscripcion; quién tenia obligacion de solicitar la inscripcion; plazos para presentar
la solicitud respectiva y para resolver acerca de la procedencia o improcedencia
de dicha inscripcion; consecuencias por no inscribir los actos en el Registro, Asi
como recurso de reconsideracidn contra determinaciones del Registro de

Tecnologia ante la Direccién General de Desarrollo Tecnoldgico.
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C) ABROGACION DE LA LEY DE TRASPASO TECNOLOGICO.

Dicha ley sefalo politicas conforme las cuales debe admitirse o no la tecnologia
foranea y establecié los mecanismos necesarios para una correcta evaluacion de

los contratos.

A los casos de inscripciéri obl aforla' brevistos en la primaria ley agregé los

contratos sobre esta materi seryit:los de "asesorla; consultoria y supervision;

concesion de derechos de autor y los programas de computacion.

Esta nueva ley extendié su ambito de competencia no sélo a la revisién de los
contratos, sino que, ademas, hizo factible que la autoridad aplacédora dq la ley
pudiera fijar politicas de regulacién para la transferencia de tecnologia ky para

promover el desarrollo tecnolégico nacional.

Para dejar como indiscutible el estrecho vinculo que existe entre la tecnologia y
los actos que tienen que ver con su transmision, y la propiedad industrial, debe
destacarse que la propuesta contenida en el proyecto de ley de propiedad
industrial, debe destacarse que la propuesta contenida en el proyecto de ley de
propiedad industrial acerca de la desaparicion de la ley sobre el traspaso
tecnolégico, fue aceptada, ya que segun la fraccion |1 del articulo segundo
transitorio de la Ley de Fomento y Proteccién de la propiedad Industrial, se
abrog6 la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, se abrogé la

Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad [ndustrial, se abrogé la Ley sobre
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el Controt y Registro de la Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacién de

patentes y Marcas, lo mismo que su reglamento publicado el 9 de enero de 1990.

D) EL NUEVO MARCO LEGAL DE LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA.
Derogadas las normas especificas, particulares, que fueron dictadas y aplicadas
durante cerca de dos décadas, conviene indagar cudles son las disposiciones
vigentes del derecho positivo mexicano reguladoras de los contratos de traspaso

de tecnologia.

1) En primer lugar, debe tenerse presente el articulo 73 de la Constitucién
Federal en cuya fraccién XXIX se faculta al Congreso para expedir las leyes
relativés a la promocion de la inversion mexicana, la regulacion de la inversién
extranjeré, la transferencia de tecnologfa, y la creacion, difusion y aplicacién del

conocimiento cientifico y tecnolégico requerido para el desarrollo del pais.
2) Las disposiciones del Coédigo Civil del Distrito Federal, de aplicacion federal,
también deberan observarse en la preparacion de los contratos para que los

mismos tengan validez conforme a las leyes mexicanas.

3) La ley de la Propiedad Industrial de 1991 y sus reformas de 1994, que de

manera expresa establecen la ‘normat dad para los contratos que versen sobre
cesion y concesion de derechos de creacién industriales nuevas y de signos

distintivos. Asi respeb(o de:’
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-Patentes: son aplicadas a tales comratos los articulos 62 a 69 reglamentarios

de las llcencias y de Ia transmisién de derechos.

-Modelos de umlda ] anfculos 22 25y 29 relacionados con su explotacién. )

- Dlseno mdustn arﬂculo 36 y 69 respecto de Ias Ilcencias para explotarlos‘

-Secratos Indusmales. artfculos 82 a 86 bis I ‘en cuamo a su reglamentaclén
especiﬂca' ’ R i ‘ ‘

-Registro de marca: articulo 136 a 150, referente a las ‘Iiéencias y a la
transmisién de derechos; '

-Franquicia: articulos 136 a 150, en especial el 142, que alude a la inscripcién
dei contrato de franquicia; ' ‘

- Denominacidn de origen: articulos 174, 175 y 178, concerniente a los contratos
de transmision del derecho de usuario a@torlzado y de sublicencia de usuario
autorizado; : ; E e - .

-Nombre comercial: articulo 112, en relaqiysn cén la franquicias y los contratos
de licencia en general sobre este signo distinti\)d, y

- Aviso comerciat: articuio 104, en cuanto al otorgamiento de ticencias.

4) Asimismo, en la celebracién de contratos sobre el traspaso tecnolégico es
conveniente tomar en cuanta las disposiciones de la Ley Federal de Competencia
Econdmica, algunos de cuyos principios, como la prohibicidn de las clausulas
restrictivas son coincidentes con las reglas ya derogadas de la Ley de

Tecnologia.
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CAPITULO 4
LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE INFRACCION

4.1 LA INSPECCION

A) Facultades de inspeccidn y obligaciones del particular.

El Articulo nos sefala:

Art. 203. Para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y demas
disposiciones derivadas de ella, el Instituto realiza la inspeccién y . vigilancia,

conforme a los siguientes procedimientos:

1. Requisito de informes y datos, y

Il. Visitas de inspeccion.

Articulo 204. Toda persona tendra obligacidn de proporcionar a la Secretarfa,
dentro del plazo de quince dias, los informes y datos que se le requieran por
escrito, relacionados con el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley y

demas disposiciones derivadas de ella.

El articulo 203 encuentra apoyo en la atribucidn que la fraccion V det a'rticuloke de
la Ley de la Propiedad Industrial otorga al Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, y se traduce en una de las mas importantes funciones de la autoridad

en esta materia.
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Es importantes destacar que el precepto esta redactado en términos tan amplios,
que no existe razén por la cual pretender encasnllar sus alcances unicameme al
ambito contenciosos. que es en la practica en el que estas facultades se e]ercen,
sus manifestaciones pueden abarcar cualesquiera otros aspectos de los que son

materia de la Ley de Proteccion Industnal.

Dentro de esos ambitos distintos al aépécto 'céﬁtencioso en el qﬁe ‘estas
facuitades pudieran tener aplicacién,l’deﬁén' éﬁnsiderarse. por ejemplo, * la
verificacién del empleo de un nombre kcome'rcial. o en su casaq, inclusive, la
comprobacién de uso unilateral y libremente pudiera solicitar un titular para
acreditar en el expediente de sus registro de marca o patente, el uso o

explotacion del objeto tutelado.

En la relacién con la primera fracciénr del precepto, cabe referir que dicha
atribucion esta estrechamente ligada a la facultad que, en la especie, consigna la
traccion V del articulo 6° de la Ley de la Propiedad Industrial a favor del iIMPL, con
el objeto de que éste pueda allegarse cualesquiera probanzas e informacién

adicionales en los procedimientos que son de su competencia.

Es usual que en ciertos asuntos de caracter contencioso, terceros posean
informacion relacionada con el litigio, que puedan ser importantes para allegarse
elementos que permitan decidir el conflicto, de manera que esta atribucién debe
extenderse en el mas amplio sentido, a pesar de que la Ley de la Propiedad
Industrial no prevea sancidn expresa para el caso en que e! destinatario del

requerimiento se abstenga o se niegue a suministrar la informacién pertinente. El
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ordenamiento se limita, en el articulo 204, a determinar que toda persona tendra

obligacion de proporcionar al IMPI, dentro el plazo de quince dias, los informes y

datos que se le requieran por escrito.

Por. lo que hace a la fracc:én n del precepto. relatwo a las vnsnas de mspeccién.

es importante pumuahzar que esta atnbuc:én es profusameme recurrida en la
préctnca por el IMPI, . como consecugncia de»las constantes solicitudes de los
promoventes para lograr l1a imposicion de medidas provisionales por infracciones

a las diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.

De hecho, la visita de inspecciotn, en las solicitudes de declaracién administratiVa
de infraccion, se ha convertido en muchos casos en la “prueba reina”, ya que la
misma permite que se constate de manera fehaciente el ilicito, asi como la
responsabilidad de su autoria. Asimismo, las propias  visitas de  inspeccion
permiten que e! inspector comisionade para su desahogo realice actos
importantes dentro del procedimiento, como son las notificaciones y la aplicacion

de las medidas cautelares o provisionales.

Por otro lado y a pesar de que la Ley de la Propiedad Industrial es omisa en
sefnalar que los inspectores que practican las vlsntas estén investidos de fe
publica para esa tarea, es claro que lo asentado en ‘el acta circunstancnada
levantada con motivo de la visita goza de tal célidad, siendo una prueba muy

eficaz en cuanto a su alcance y valor.
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Una tesis que viene a ilustrar y dar soporte a las facultades de inspeccién de
autondades admlmstratlvas. y que resuitan aplicables al caso del IMPI es la que

se trascribe a contmuacrén'

Visita - domiciliaria orden y su ejecucién verificada en el procedimiento  de
declaracion administrativa de infraccidon a que se refiere la ley de invenciones y
marcas. improcedencia el juicio de amparo en contra de una.

Resulta improcedente el juicio de garantias en jos casos en que se
ordena la practica de una visita domiciliaria pues constituye una
actuacion de la autoridad administrativa como una de las etapas del
procedimiento administrativo, que en si misma, busca tan soélo dejar
constancia de ciertas situaciones facticas a efecto de verificar el
acatamiento de ciertos ordenamientos y no produce efectos juridicos
definitivos, los que son propios y exclusivos de la resolucidon con que
concluya el procedimiento aludido, aunado al! hecho de no generar
directarmmente y por si mismas la orden de visita y su ejecucion, actos de
imposibles reparacion, circunstancias que se deducen de lo expuesto en
la propia demanda de garantias pues el supuesto de afectacion alegado
sdlo puede ser consecuencia de la resotucion que eventualmente y en
definitiva dicten las autoridades en térmmos de lo dispuesto en los
articulos 210 al 215 de la Ley de Invenciones y Marcas. En ese orden de
ideas el Juicio de Garantias es improcedente en base a lo dispuesto por
las tracciones tl y IV del anticulo 114 de la Ley de Amparo y se surten la
causal prevista en la fraccion XVIiIl el articulo 73 de la aludida ley,
debiendo por ello sobreseerse en el Juicio de Garantias al tenor de los
establecido por el articulo 74 fraccion Il del citado ordenamiento.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EL
PRIMER CIRCUITO

PRECEDENTES:

Amparo en revision 385/86. Fabrica de Dulces Gomez, S.A. de C.V.

9 de octubre de 1986. Unanimidad de votos. Ponente:

Fernando Lanz Cardenas. Secretario: Jean Claude Tron Petit.

R-392; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito:

Fuente: Informe; Pane: ll; p. 71.

B) VISITAS DE INSPECCION.

Articulo 205. Las visitas de inspeccion se practicaran en dias y horas habiles y
unicamente por personal autorizado por el Instituto, previa identificacién y

axhibicidon del oficio de comisiéon respectivo.
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El Instituto podré autorizar se practiquen en dias y horas inhabiles a fin de evitar
la comisién de lnfracmones, caso en el cual en el oflmo de com:sién se expresaré

tal autorizacién.

EI precepto etermlnara bases elementales para la practlca de vtsntas de
. |nspeccién por parte del IMPI al conslgnar que éstas practicadas por personal
autorlzado por el proplo Insmuto. Las condiciones refendas por el precepto, en et
senttdo de”que las mspecciones seran pracncadas previa identificacién del
Inspéctoi y exhibiéién del oficio respectivo, cumplen la finalidad de otorgar un
mfnimo de seguridad juridica en la practica de este tipo de diligencias, que
redunda eﬁ que el visitado pueda corroborar tanto la identidad del funcionario,

como los alcances del acto a practicar.

Tendiendo a esta consideracion, resulta en consecuencia indispensable due el
oficio de comisidn comprenda con la precision los aspectos sobre los ciue debe
versar, ya que lo contrario la diligencia podrfa resultar inadecuada para acreditar
los extremos que pretende, o en su caso, de excederse de lo consignado en el
oficio, tacharse de ilegal por el visitado, afectando su alcance probatorio.

Respecto de la identificacion previa que debe realizar el inspector comisionado
en las visitas de inspeccion, la fraccion It del articulo 209 de ta Ley de la
Propiedad Industrial, al determinar los aspectos que debe contener el acta
levantada con motive de la inspeccidn, establece que debe consignar el nimero y
fecha del oficio de comision que la motivé, incluyendo ta identificacion det

inspector.
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Respecto de la autorizacién que el IMPI puede hacer para la practica de visitas

de mspecctén ‘en horas mhébiles. basta mencionar la conveniencia. de esta

opcién, ya que la naturaleza misma de este tlpo de dnligencla exige que: en

multlples ocasion 'S Ias i nes sean desarrolladas en horas consnderadas

como Inhéb!les.

Esta anernatlva de actuaciones en dias u horas inhébileé o
multlples negocnacuones mercantiles operan en horarios dnversos.
servicios que prestan o productos que expenden,.
limitacion para este tipo de diligencias. Puede' ser 'el éas

exclusivamente opere en horario nocturno, o de un comercio que sélo abra Ios

dias domingos, o bien, que se trate de negociacuones de c écter u'regular que
trabajan bajo condiciones de clandestinidad que obllgan a actuar bajo este

parametro.

Por otro lado, cabe destacar la referencia totalmente imprecisa que se contiene
en el segundo parrafo del precepto, en el sentido de que el habilitamiento de
horas y dias inhabiles tiene el propdsito de evitar la comisién de infracciones, lo
que logicamente es una expresion absolutamente inadecuada. En principio, las
visitas de inspeccién tienen por objeto verificar y dar constancias de ciertos
hechos en relacion con la materia regulada por la Ley de Propiedad Industrial, y
el hecho de que de manera concomitante a la visita se puedan imponer medidas
provisionales o asegurar productos presuntamente infractores, no debe

entenderse como la via para evitar la comision de infracciones, ya que tal objeto
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s6lo puede ser resultado del procedimiento administrativo mismo. Calificar como

infraccion actos en la etapa de la visita resulta condenatorio @ inaceptable.
C) OBLIGACION DE PERMITIR VISITAS

Articulo 206. Los propietarios o encargados de establecimientos en que se
fabriqden,' almaéenen, distribuyan o vendan productos o se presenten servicios,
tendran a obligacién de permitir el acceso al personal comisionado para

practicar visitas de inspeccidn, siempre que se cumplan los - requisitos

establecidos en el articulo anterior.

Un concepto relevante para la cabal comprensiéon de este precepto, y'de las
normas que regulan las visitas de general, es el de establecimiento. Eﬁ v‘ozvde
Gongora Pimentel, “por establecimiento se entiende el asiento rﬁaterial de la
empresa, lugar geografico en el que permanentemente se desenvueiven sus
negocios. De un comerciante que empieza sus negocios en su lugar determinado

se decir que “se establece””®.

El lenguaje legal utiliza la expresién para referirse, por una parte, al asiento de la
empresa, esto es, al punto geografico permanente desde el cual se dirige el
negocio. Comunmente una empresa tiene uno o varios establecimientos, pero el
establecimiento no es esencial para la existencia de la empresa, ya que existen

empresas sin establecimiento, como ocurre con ciertos comerciantes y con

™ GONGORA PIMENTEL, Genaro, Dicci io Juridico instituto de I Juridica de ia
UNAM, Op Git. Pag. 100
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algunos agentes comerciales; y. en ocasiones el establecimiento no es fijo, sino

ambulante, como sucede con ciertos establecimientos de espectaculos.

El alcance que el cntado autor refiere para el concepto del estableclmlento es
partlcularmente importante para fuar el alcance de la expresxén en el contexto del
precepto que se comenta, que debe ser el mas amplio de cuantos sean posubles.

ya que la propia Ley de la Propiedad Industrial, en su articulo 207, deja clara esa

connotacion al determinar gue son visitas de inspeccién las que se practiquen en
los lugares en que se fabriquen, almacenan, transporten, expendan o

comercialicen productos o en que se presten servicios.

Son importantes, en relacion con el concepto de establecimiento y su régimen
legal, los articulos 15, 17, 18, 21 y 23 del Cédigo de Comercio.

Un aspecto interesante de los comentarios de Rodriguez y Rodriguez “respecto
del establecimiento mercantil, es el relativo a que el comerciante puede
extender su actuacion a varios locales y a diferentes actividades, pudiéndose
distinguir entre un comerciante que tiene varios negocios distintos, cada uno
con su establecimiento con varios locales accesorios, que no tienen
independencia juridica y econémica“®®. La distincion es significativa para definir,
en casos de infracciones, ios presuntos sujetos responsables y la forma en que
debera dirigirse la accion legal para diferenciarla en funcion de las diversas
personas involucradas.

Otro concepto que también merece especial comentarios es el de “encargado”,
que emplea el precepto para designar a la persona con la que éste se refiere a la
persona con la que, a la par del propietario, pudiera entenderse la visita de
inspeccioén,

Es claro que la expresion “en cargado” solo pude comprenderse, desde el punto
de vista legal, por analogia con el concepto de “dependienta”, que sin duda es
la mas proxima y consecuente en el contexto de la Ley de la Propiedad
Industrial. En opinion de Jorge Barrera Gral, “respecto de ios dependientes del
comerciante existen las notas que son propias de una relacién, esto es,

2 BODRIGUEZ RODRIGUEZ, Genaro, Diccionario Juridico . Instituto de 1 igaci Jjuridica de
1a UNAM, México, 1982, t.V. Pag. 102.
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subordinacién jerarquica y dependencia econémica, por 1o que siempre estan
vinculados con el comerciante o el empresario por contratos de trabajo, pese al
caracter comercial de la labor que realicen™’.

Sin embargo, para los efectos del derecho mercantil son auxiliares del sujeto de
esta disciplina, que es el comerciante, sin que a ellos mismos les corresponda
este caracter legal, en tanto que carecen de una nota que es esencial a éste, o
sea, actuar en nombre propio, ya que, como se desprende el articulo 305 del
Cddigo de Comercio, tantos los factores como los dependientes obran a nombre

y por cuenta del comerciante.

Cabe apuntar que dependientes del comercio o del empresario son, o pueden
ser, varios segun la importancia econémica y tamarno de la negociacién; pueden
ser los funcionarios de mayor jerarquia, con son los gerentes y directores
generales /que son los factores a los que se refiere el articulo 309 dei Cédigo de
Comercio, los que de una categoria intermedia (subgerentes o directores
adjuntos); los abogados y consultores de {a empresa; y los dependientes en
sentido estricto, que son los encargados de atender a los clientes en las tiendas,

y los trabajadores y obreros en los talleres y las negociaciones de toda indole.

Es claro que de conformidad con lo dispuesto por los articulos 321 y siguientes
del Codigo de Comercio, los actos desplegados por los factores y dependientes
obligan a los comerciantes, y es éste el sentidc que en mi opinidn debe
prevalecer en la interpretaciéon del articulo 206 de la Ley de la Propiedad

Industrial, ya que es notoria la intencién del precepto, al referirse al “encargado”,

®* BARRERA GRAF, Jorge, Dit Juridico Instituto de i Juridicas de la UNAM,
México, 1982, t. Ill, pp. 88-89.
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de que la inspeccién se desarrolle con cualquner persona que tenga relacion

Iaboral con el estableclm|ento vnsutado‘

ajo onriyot:-iéiones precisas,

Sln embargo en aras de emplear el languaje legal

seria recomendable que el texto de Ias expresnones

“factor” Y “dependlente que reconoce expresamente la leglslacién mercamnl.

Respecto del texto especifico del articulo, debe senalarse que el listado del tipo

de establecimiento en el articulo parece la

multiplicidad de situaciones sobre las que pue e versa : na visita de inspeccitn,

de acuerdo a la Ley de !la Propiedad lndustnal “Por ejemplo, pudxera ser el caso
de una visita de inspeccion dirigida venﬂcar Ia contablhdad de una empresa que
obre en posesion de un despacho de contadores. que es un tipo de

“establecimiento” no contemplado por el Ilstado dal precepto.

Respecto del cumplimiento que debe observarse en la visita de inspeccién, al
articulo se refiere a las condiciones sefialadas por al articulo 205 de ia Ley de la
Propiedad Industrial, que son las que consisten en que el inspector comisionado

se identifique como tal, y que se exhiba al visitado el oficio de comision.
D) OBJETO DE LAS VISITAS DE INSPECCION.
Articulo 207. Se entienden por visitas de inspeccion las que se practiquen en los

iugares en que se fabriquen, almacenen, expendan o comercialicen productos o

en que se presten servicios, con objeto de examinar los productos, las
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condiciones de prestacién de los servicios y los documentos relacionados con la

actividad de que se trate.

El presente articulo se encuentra estrechamente vinculado con el que el precede,

. al determinar Ios lugares en que Ias

specc ones pueden practncarse. y los

objetos y actlvndades sobre los que puede versar.v

Es Ingé;ésahte la referencia que el precebto hace a la posibilidad de que la visita
sea practicada en el lugar en que se transporten. los objetos materia de la
inspecciéon. Desde luego que técnicamente la expresion no es muy afortunada, ya
que las mercancias suelen estar depositadas en lugares, y mientras son
transportadas se encuentran en transito. Sin embargo, es clara la intencién detl
legislador de que las inspecciones puedan verificarse respecto de mercancias en
transito, de manera que la referencia bien podria haberse dirigido a los vehiculos

en que éstas sean transportadas.

Por otro lado, atento a las facultades que competen al IMPI en relacién al
aseguramiento de mercancias y objetos relacionados con la posible comision de
infracciones, y que ejerce a través de la actuacion de sus inspectores en visitas
de inspeccion, parece una referencia muy limitada la facultad que se consignan
en el precepto al sehalar que las visitas tienen por objeto “examinar” los
productos, las condiciones de prestacidén de los servicios y los documentos

relacionados con la actividad de que se trate.

1o TESTS CON




Lo anterior, como es facil inferir, implica el riesgo de que al visitado le pueda ser
otorgado amparo, atendiendo a la consideracién de que el inspector pudiera
haberse excedido en la visita de las facultades que expresamente le confiere este

precepto.

En el mismo sentido, cabe también considerar que el precepto‘;es sensiblemente
inexacto al referirse a “lugares” en jo que las visitas pueden- practicarse,
contrariando la expresidn que la Ley de la Propiedad Industrial emplea én générél
en estos casos, que es la de “establecimientos”. Nuevamente,: podemos
considerar que la intencion del legislador de dar a las visitas de inspeccién el mas

amplio alcance posible, hace que se incurra en imprecisiones indeseables.

Articulo 208. De toda visita de inspeccién se levantara acta circunstanciada en
presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se hubiese
entendido la diligencia o por el inspector que la practico, si aquella se hubiese

negado a proponerlos.

La exigencia del precepto respecto de la necesaria comparecencia de testigos en
el acta circunstanciada levantada con motivo de la visita de inspeccién no parece
un acierto del legislador, por los claros inconvenientes que ello implica frente al

escaso peso que dicha comparecencia reporta para el valor probatorio del acta.

Ello deriva del escaso valor que la testimonial tiene actualmente en nuestro
sistema legal, a grado tal que la propia Ley de la Propiedad Industrial, en su

articulo 192, expresamente considera la prueba testimonial como inadmisible en
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esta materia. Por otro lado, el hecho de que los testigos sean preferentemente
propuestos por el vxsnado. se traduce en gque éstos sean tachables. por tratarse
generalmeme de personas que se encuentran en una situacidon de subordinacion

laboral respecto del v:snado.

Como . explica Alicia Pérez Duarte®?, 'la  prueba - testimonial se basa en la
declaracién de una persona ajena a las partes, sobre los hechos relacionados
con la litis que hayan sido conocidos directamente y'a través de sus sentidos,

conociéndose a dicha persona como testigo.

Es relevante, es este contexto, o dispuesto por el articulo 1262 el Cédigo de
Comercio, que incapacita para actuar como testigos en materia mercantil, entre
otros, a los menores de catorce afios, a los dementes, a los parientes por
consanguinidad dentro del cuarto grado, y por afinidad dentro del segundo, a los
conyuges, a quienes tengan interés directo o indirecto en el juicio y a gquienes

vivan a expensas o sueldo del que los presenta.

Es claro que bajo estos conceptos los testigos que deben hacerse comparecer al
acta usualmente carecen de idoneidad. Sin embargo, el precepto parece justificar
que estos testigos si puedan tener una participacién en el procedimiento, si
alguna de las partes tiene la pretension de que se constate alguna de las
situaciones propias de la visita Que no se consideren claras o resulten
cuestionables. En consecuencia, a pesar de que la Ley de la Propiedad Industrial

no prevé de manera expresa el acto, e incluso a pesar de que el articulo 192

2 pEREZ DUARTE, Alcia Elena, Di ano juridico i , Instituto de Juridicas de la
UNAM, México, 1982, 1. VIIl. pag.277.
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excluye la prueba testimonial en lo general, es presumible que si el precepto
obliga a comparecer testigos en el acta, éstos pueden participar en el proceso
para rendir testimonio, precisamente, de los hechos que fueron materia de ia

visita.

A la par de las situaciones propias del procedimiento administrativo, es claro que
la comparecencia de testigos puede resultar relevante para los casos en los que,
como consecuencia de testigos puede resultar relevante para los casos en los
que, como consecuencia de la practica de una visita, puedan derivarse conflictos
legales de otra especie, como pudiera ser la violacién de secretos industriales o
el abuso que pudiera haberse cometido de parte del inspector, o bien, las
agresiones que el visitado pueda sufrir en contra de los sellos de aseguramiento

por las personas que participan en la diligencia.

4.2 REQUISITOS DEL ACTA DE INSPECCION.

El articulo 209 indica: En las actas se hara constar:

I.- Hora, dia mes y ano en que se practique la diligencia;

11.- Calle, numero, poblacion y entidad federativa donde se encuentre ubicado et
lugar donde se practique la visita;

IIl.- Numero y fecha de la orden de comision que la motivé;

IV.- Nombre y caracter de la persona con quien se entendié la diligencia;

V.- Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que

hubieren sido designadas por el visitado o, en su defecto, por el inspector;

R
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Vi.- Mencién de la oportunidad que se dio al visitado dg ejercef su derécho de
hacer obse’rvacionas al inspector dukrante la practica de l1a diligencia;

Vit.- Datbs relativos a la actuacion;

VIII.-Declarac:én del visitado, si quisiera hacerla,

1X.- Menclén de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de
confirmar por escrito las observaciones que se hublere hecho en el momen(o de
Ia visita y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro de! término de diez dias, y
X.- Nombre y firma de quienes intervinieron en la- ditigencia, incluyendo al

inspector.

La intencién del legislador al sehalar expresamente las condiciones -y requisitos
que con motivo de la visita de inspeccién debe observar el acta levantada, es la
de asegurar que los derechos del visitado seran respetado, ya que esté tipé de
actos pueden devenir en situaciones de molestia para el particular obieib de Ié

visita.

Es claro que la violaciéon de cualesquiera de estos requisitos puede aparejar la
invalidez del acta, a pesar de que la Ley de la Propiedad industrial es omisa en
sefnalar dicha consecuencia, por lo que el inspector debe de ser cuidadoso en el
llenado de la misma. De hecho, los formatos que emplea el IMPI para tevantar el
acta incluyen ya parte de la redaccién necesaria, de manera que el inspector se

limita a requisitarlos, lo que reduce la posibilidad de omisiones y tallas.

En relacion con los diversos requisitos que son materia de las distintas fracciones

que integran el precepto, cabe sefialar que, en el caso del domicilio que se debe
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hacer constar respecto del lugar en que la misma se desarrolla, puede existir una
incongruencia en los casos en los que la visita se desarrolle en vehiculos, o en su
caso, en puestos callejeros, lo que impide aportar los datos . exigidos por.la

fraccion Il de esta disposicidon. Sera convememe que en futuras enmiendas a la

Ley de la Propiedad Industrial se corrija esta deﬁcuencia.

£n relacién con la fraccién Vi, que establece como condicién conslghar Ios datos

relativos a la actuacion, debe resaltarse que de manera previa ala préctlca de la
visita. la parte que la solicita debe especificar exactamente sobre qué puntos
debe versar, con objeto de que ésta se dirija, en forma exclus:va. a desahogarlos.

de esta manera el inspector cuenta con una guia para la practica de la visita.

Sobre este particular, hay que senalar que en rmuchas ocasiones el inspector
suele asumir facultades que en rigor no le competen, basadas en apreciaciones
subjetivas, como es la relativa a la posible similitud en grado de confusién entre
marcas, lo que conduce a que el acta se introduzcan elementos que cuestionan

su validez.

Por otro lado, respecto de fa declaracién que expresamente se reconoce >como
derecho del visitado para hacer observaciones al acta, tanto en el momento de la
visita como dentro de los diez dias siguientes, debe ponderarse qué muéhas
veces tales observaciones se insertan dentro del escrito por medio del cual el
visitado da contestacion a la demandada instaurada en su contra, siendo que

resulta importante considerar que, por claridad procesal, tales observaciones
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deban formularse en escrito por separado o, en su caso, dentro del escrito de

contestacién a la infraccién, en un apartado especifico.

Cabe mencnonar, al r specto' que los ez dlas ‘de plazo concedidos al visitado

para . formular observa ones, - es co ncndente con el plazo concedido por el

artfculo 216 de Ia Ley de la Propnedad lndustnal para dar contestacion a las

solicltudes de declarac 6n admimstra va de infraccion, que son los casos que en

mayor medlda requueren de la préctlca de v1sutas de inspeccién.

A) PRUEBAS Y OBSERVACION AL ACTA:

Articulo 210. Al hacer observacnones durante la dlllgencna o por escmo. fos
visitados podran ofrecer pruebas en relacién con los hechos contenldos en el

acta.

Esta disposicion parece preferentemente orientada a los casos en los que la
visita se desarrolla en establecimientos cuyos propietarios no son’ parte en el
procedimiento respectivo, de manera que para el visitado podria: Vnckaraxistir
posibilidad alguna de ofrecer pruebas, de ser ese su deseo, en relacién‘con la

visita.

En cambio, para quien es parte en el procedimiento, particularmente para el
demandado, el ofrecimiento de pruebas en reilacion con la visita de inspeccion
puede quedar subsumido en el momento procesal existente para tal efecto, que

es el de la contestacién a la demanda. Lo anterior, dado que las pruebas que
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podrian ser ofrecidas respecto de la visita de inspeccién suelen coincidir con las

atinentes él fondo del asuhto._

Ahora - bien, pud»era ser que por cnertos hechos relacronados de manera

especiflca a la visita de Inspecc:én. pueda justmcarse que se ofrezcan pruebas

relacionadas especificamente con Ia vns:ta. Da hecho. es comun que en Ia

practica se presenten s:tuacnones complejas en el desarrollo de Ias i

Io .que : buede )

pueden ser interpretadas como oposicion por pane del vusntado
originar que se impongan sanciones en su contra. de manera que en estos casos
el ofrecimiento de pruebas que se especmcamente se Ilga a Ia visna, pude estar
limitada exclusivamente a demostrar algunas cIrcunstancuas_ para vacredltar los

extremos de la oposicién, con objeto de justificarla.'

En consecuencia, cuando se trate de casos. como. el . mencionado,:- es
recomendable que las pruebas relacionadas exclusivamente con la visita de
inspeccién, sean ofrecidas en el escrito de observaciones al acta que prevé la

fraccion IX del articulo 209 de la Ley de la Propiedad Industrial.
4.3 ASEGURAMIENTO DE MERCANCIAS.

Articulo 211. Si durante la diligencia se comprobara fehacientemente ia comision
de cualesquiera de los actos o hechos previstos en los articulos 213 y 233, el
inspector asegurarda, en forma cautelar, los productos con los cuales
presumiblemente e cometan dichas infracciones o deiitos, levantando un

inventario de los bienes asegurados, lo cual hara constar en el acta de inspeccién

171 r- AT SN




y se designara como depositario al encargado o propietario del establecimiento
en que se encuentre, si éste es fijo; si no lo fuere, se concentrarén los productos

en el instituto.

E! primer cuestionamiento que surge de Ia revns:én de este precepto es el relatlvo

a su vinculacion con el articulo 199 bis de la propla

Propledad

de mercancias.

Como primera pauta para comprender la presencia de supuestos que

aparentemente se superponen, cabe mencionar que el ar‘ticulo 21 1 de la Ley de

ta Propiedad Industrial existe con ese texto desde Que Ia Ieglslacién de 1991 fuer
promulgada bajo et titulo de Ley de Fomento y Proteccuén de la Propledad
Industrial. En cambio, el articulo 199 bis de la Ley de Ia Propiedad lndustnal fue
introducido por la reformas de 1994, de manera que la aparentemente dupllcada

puede encontrar su origen en este hecho.

Sin embargo, la interpretacién que en la practica se ha venido dando a esta
inconsistencia, ha resultado en que las medidas provisionales previstas bajo uno
y otro precepto cumplan funciones que en unos casos sean complementarias.
Una primera diferencia que cabe apuntar respecto de ambas disposiciones, se
deduce de la sola lectura de los mismos y consiste en gue, en el caso del articulo

199, las medidas provisionales se encuentran orientadas a los casos de
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declaracién administrativa relativas a la violacién de los derechos protegidos por
la Ley de la Propiedad Industrial, lo que descalifica la actuacién del IMP| para
aplicar tales medidas, en principio, en los casos de delitos. En cambio, el articulo
211 dé maneré exﬁresé se refierertanto;a‘ los supuestos de infraccién (art. 213),
como a Ios’de delito (érf. 223), éon;r{o céncurréme para realizar el aseguramiento
de mercéncias ilegales. N )

Otra clara diferencia que deriva de ‘Ia confrbntacién de ambos preceptos, es el
caracter oficioso que de manera preponderantemente asume el aseguramiento a
que se refiere el articulo 211 de la Ley de la Propiedad Industrial, en el sentido de
que impone al inspector comisionado para el desahogo de la inspeccion, la
obligacién de proceder al aseguramiento de mercancias, cuando se compruebe
fehacientemente que las mismas violan derechos de propiedad industrial es decir,
el inspector, ante la presencia de productos infractores, debe proceder al
aseguramiento, aun en ausencia de peticion expresa de parte del solicitante de la

inspeccion.

En cambio, en el caso de las medidas provisionales que determina el articulo 199
bis de la Ley de la Propiedad Industrial, resulta indispensable que el promovente
solicite expresamente la aplicacion de las mismas, incluyendo el aseguramiento,
y acreditar los extremos del articulo 199 bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial,
que es el que determina las condiciones que deben satistacerse por el titutar del

derecho para la determinacidén de las medidas preventivas.
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Lo anterior nos conduk:e. en consecuencia, a establecer que existe una diferencia
notable en el aseguramlento a que se rehere el anlculo 21 1, frente al que prevé el

articulo 199 bis, ya que. en Ias condlcxones en que Ios establece el articulo 199

bis 1 de la Ley de 2 procedencua de las mismas es

necesano el otorgamlento de una: fianza dewparte del sohcitanta de la medida,

mientras que‘ e asegura

|ento derivado del articulo 211 no requiere cumplir con

Bajo esta premisa resultaria que, en ciertas condig:iones.‘i reporta mayor utilidad
para el solicitante de la inspeccion, ya que una éane, no: sé le exigira el
otofgamiemo de finaza, y por otro lado, por el hecho de que ai émitirse ésta no se
actualiza la posibilidad de que el demandado levante el aseguramiento mediante
la exhibicién de una contrafianza, en los términos ‘an que lo prevé el articulo 199

bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Estas diferencias entre ambos tipos de medidas, de ninguna manera son
eliminadas por el hecho de que el aseguramiento a que se refiere la fraccién IV
del articulo 199 bis, por disposiciéon exprésa del propio precepto, deba prvaét'k»:arse
de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 211 a 212 bis 2 de la Ley de la

Propiedad industrial.

En relacién con el texto del articulo 211 de la Ley de la Propiedad Industrial, cabe
mencionar que el mismo complementa los requisitos que deben observarse al
levantar el acta de inspeccién, cuando se practica aseguramiento, ya que a éstas

se debe agregar un inventario de los bienes asegurados.
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~Por otro Iado y a dlf/ encxa del aseguramiemo prevnsto por el amculo 199 bus, en

el caso de aste precepto unicamente pude ser desngnado como deposntano el

encargado o prop|etano del establ‘ CIm emo n que se encuentren cuando éste

sea fuo.

En relacién con el aseguramienio brevisto por este précept es importénte tener
en cuenta lo dispuesto por el artlcu

Propiedad Industrial,

que determuna que el aseguramiento de bcenes sek reglré

establecimiento, si el propletano o el represe tante se en ontrase

presente.

- El depositario tendra como obligacién respecto de los:bienes asegurados. -

mantenerios en el domicilio donde se hubiere efectuado la dnllgencia o. en su

caso, en el designado para tal efecto, no podré disponer de’ ellos y deberé

conservarios a disposicion del instituto.

.- Los bienes asegurados que deban concentrarse en el lnstituto. se
custodiaran en el local especialmente dlspuestos para el efecto por y bajo la
responsabilidad del propio Instituto o de la delegacion ' competente de la

Secretaria, y
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IV.- El inspector podra tomar las prOVldenmas necesanas para Ia préctlca de la

dlhgencla y para e]ecutar el aseguramiento. lgualmente podré sollc ar el auxilio
de la fuerza publlca o la intervencnén ~del Mvnlsterio Pubhco Federal. cuando lo

estime conveniente. :

Asimismo, debe considerarse el contenido del articulo 73 del Reglamento de la
Ley de la Propiedad Industrial, que determina que el aseguramiento de bienes se
levantara cuando adquiera el caracter de definitiva la resolucién del Instituto en
que se declare que no se ha cometido infraccidén administrativa a fa ley, askl como
cuando la correspondiente sancién administrativa que haya sido Impuesta'por el
Instituto sea declarada insubsistente o se deje sin efectos en cumplirﬁienfo de
una orden judicial, o en su defecto, cuando los mismos sean ; buesto§ a

disposicion del Ministerio Publico Federal.
4.4 REQUISITO DE LA VISITA.

Articulo 212. del acta levantada se dejara copia a la persona con quien se
entendid la diligencia, aun cuando se hubiere negado a firmaria, lo que no

afectara su validez.

El hecho de que la Ley de la Propiedad Industrial prevea en este precepto que se
debe dejar al visitado una copia del acta levantada con motivo de la inspeccién,
persigue la obvia pretensién de facilitar a éste el ejercicio de los derechos que se

consignan en la fraccion IX del articulo 209 y en el articulo 210 de la Ley de la

176




Propiedad Industrial, los ‘cuales consisten en hacer observaciones respecto del

acta y ofrecer pruebas.

Por otro lado. mer ce especlal comentano Ia ultlma rase del precepto, en et

sentldo de que Ia ausencla de hrma el vus tado no afectaré ia val ez del acta, ya

que es Ia unica dlsposicuSn en la Ley de la* Propledad Industnal que. aun de

manera indxrecta. permite precisar que lo asentado en el a ic o”,
lo que entendemos como equiparable a “dotado de fe pubhcaf’ Sienqo qué' la Ley
de la Propiedad Industrial no contiene precisién sobre este‘k puﬁto ;n péniculaf,
debe considerarse que et acta tiene en consecueng:ia el valor probatorio que se

asigna a los documentos publicos.

Aunque es deseable que et visitado firme el acta, su negativa a firmar no puede
ser invocada como motivo para cuestionar los hechos asentados en la misma. Sin
embargo, nada establece la Ley de la Propiedad Industrial respecto de la firma de
los testigos, cuya comparecencia se prevé en el articulo 208 de la Ley de la
Propiedad Industrial, de manera que, interpretando a contrario sensu este
precepto, podria estimarse, prima facie, que la negativa de éstos a firmar el acta

si podria afectar su validez.

Sobre el punto ha de tener presente que la designacidon de testigos debe
realizarse antes de que la visita se desarrolle, para que éstos presencien la
misma y realmente actien como tales, de manera que, si al final del acta se
niegan a firmarla, el inspector no debera sustituirlos con otras personas a las que,

probablemente, no les consten los hechos respectivos.
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Articulo 212 bis. El aseguramiento a que se refiere el articulo 211 de esta ley

podra recaer en: -

[ S Equlpos ‘instrumentos, maqulnarlas, dlsposmvos. dlsenos, especmcaciones.

is és. placas, y en general de cualquner otro medio

n de los actos o hachos consudarados en esta Iey como

papelerfa.

muestras, ;

modelos, :

docui‘nentos.‘ etiquetas,

elementos de prue as,y:.

Hi.- Mercancias, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice

la infraccion a los derechos protegidos por esta ley. '

Este articulo, en realidad, presenta una manifiesta superposicion respecto de lo
previsto en la fraccion Il del articulo 199 bis de la Ley de la Propiedad Industrial,
que establece, dentro del elenco de medidas provisionales que conforme a dicho
precepto se regulan, la de ordenar el retiro de la circulacién de diversos
implementos empleados en la fabricacién de productos infractores, asi como los

objetos en si mismo, papeleria, anuncios, etcétera.

Una primera lectura de la fracciones que integran este precepto, genera la idea

de que el listado de objetos y elementos en los que el aseguramiento puede
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recaer es mas amplio que los contemplados en el arﬂculo 199 bis, ya que
expresamente se mencionan los libros, los registros y Ias facturas. Io que
presupone la cesaciéon de la actividad misma de la unldad mercanul ya que se

trata de elementos que son legalmente imprescindibles para operar.

Es claro que el aseguramiento, como medida provisional que es, no debe
aplicarse con pretensiones de sancién al presunto infractor, de manera qde los
inspectores del IMPlI deben ser sumamente cuidadosos de asegurar.
exclusivamente, aquelios elementos de los que se puedan inferir elementos de

prueba, o como sediala la fraccion lll, que materialicen la infraccién.

En el caso especifico de las facturas, el precepto no aclara si el aseguramiento
puede recaer sobre las que han sido ya expedidas por la negociacién
inspeccionada, y en las que consten evidencias de la infraccion, o bien,‘rlas que
no han sido empleadas, y en las que consten evidencias de la infraccién, o bien
las que no han sido empleadas y se estima que materializan la infraccién por
contener, por ejemplo, la marca materia de la reclamacién. En este ultirhg caso, la
estimacion que el IMPI debera realizar para la fijacién de la fianza debe péndérar
que el aseguramiento de los formatos de facturas puede paralizar la negociacion,

lo que representa sin dudas graves perjuicios.

El caso del aseguramiento que recae sobre este tipo . de elementos, libros,
facturas y registros, suele tener una relevancia especial en el caso de

infracciones de marca de servicio, en que suele haber cierta complejidad para
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identificar elementos concretos en los cuales la violacién de derechos se
manifiesta.

4.5 DESIGNACION DE DEPOSITARIO.

Articulo 212 bis 1. En el aseguramiento de bienes a que se refiere el articulo
anterior, se preferiria como depositario a la persona o Institucién que, bajo su

responsabilidad, designe el solicitante de la medida.

El precepto en comento claramente otorga al SOIlcitante de la medida el derecho
de decidir si el mismo u otra perscna o msmuclén habré de quedar en calidad de
depositario de los bienes asegurados, o en si en su caso el proplo demandado

habra de fungir como tal.

No existe una regla general en la cual basarsé para réalizar un aseguramiento.
L.a decision debe depender, por ejemplo, de la posibilidad de que los bienes
desaparezcan de manera conjunta con la empresa demandada, en cuyo caso
resulta conveniente que el solicitante de la medida quede como depositario. En
cambio, si la empresa demandada es estable y regular, y la presencia de los
bienes asegurados en sus instalaciones puede presentarse un factor de
incomodidad significativo, o un elemento de publicidad indeseable para su cliente,
puede ser preferible optar porque los bienes sean dejados én las instalaciones

del presunto infractor.

Un elemento importante de esta disposicidn es que otorga sin mas la calidad de

“depositario” a quien habra de tener bajo su custodia los bienes asegurados, lo
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que nos )ubica en el régimen a que se refiere, supletoriamente, el articulo 444 del

Cadigo Federal de Procedimientos Civiles.

Sea c_ual fuere !a, deci lén del 'promovente. es recomendable que en el escrito en
el que soliéitérla,abiidé‘lclén de las medidas, se especifique quién habra de quedar

como depositario de los bienes asegurados.

4.6 REGLAS PARA DECIDIR EL DESTINO DE LOS BIENES ASEGURADOS.
Et arﬂ'culo 212 bis 2 ‘establ C En el caso de que la resolucién definitiva sobre el
fondo de !a controversia. declare que se ha cometido una infraccién

administrativa, el lnsmuto decndlré con audiencia de las partes, sobre el destino

de los bienes asegurados sujeténdose alas sigu:entes reglas‘

I.- Pondra a disposicion de la autoridad judicial cpmpétéme los b[ehes 'due'se

hubiesen asegurado, tan pronto sea notificado’ de que ‘se ha I'n fado el 'r.iroceso

tendiente a la reparacidn del daifo material o al pégo' dé los dafios y be'ri‘u'iclos:“

Il.- Pondra a disposicion de quien determine ei laudo, én‘ el caso de que se opte

por el procedimiento arbitral;

I1l.- Procedera, en su caso, en los términos previstos en el convenio que, sobre el
destino de los bienes, hubiesen celebrado el titular afectado y el presunto

infractor;
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IV.- En los casos no comprendidos en las fracciones anteriores. cada uno de los

mteresados presentara por escrito, dentro de’ Ios clnco d(as S|gu19ntes al en que

se les dé v:sta. su propuesta sobre el destmo de los bienes asegurados. que

e hubuere

de comun acuerdo. decxdan respe(

que se Ies haya dado vista, y

VIi.- Si las partes no manifiestan por escrito su acuerdo sobre el desﬁno de los
bienes en el plazo concedido, © no se ha presentado ninguno de los supuastos a
que se refieren las fracciones | y |l anteriores, dentro del plazo de .90 dias de
haberse dictado resolucidn definitiva, la junta de Gobierno del Instituto podra

decidir:

a) La donacion de los bienes a dependencias y entidades de la Administracion
Publica Federal, entidades federativas, municipios, instituciones ptblicas, de
beneficencia de seguridad social, cuando no se afecte el interés publico, o

b) La destruccion de los mismos.

E! articuio no aclara el momento en que el Instituto debe decidir el destino de los
bienes asegurados, limitandose a declarar que habra de procederse cuando la

resolucion definitiva sobre el fondo de la controversia declare que se ha cometido
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la infraccién administrativa. La primera posibilidad seria la de proceder a definir el
punto d‘e manera inmediata a la emisién de la resolucién, a reserva de que la
misrﬁa quede firme luego de tramitarse los recursos existentes, o bien, que el
IMPI' espere hasta que la resolucién sobre el fondo adquiera caracter de cosa
juzgada, para entonces proceder a desahogar el asunto relativo al destino de los

bienes asegurados. Esta segunda alternativa parece sin duda la mas acertada.

Respecto de las reglas contenidas en el precepto, cabe destacar que las

referidas en la fraccion | parece revelar una falta de comprenslén del leglslador
respecto de los procedimientos civiles existentes para reclamar Ia eventual
indemnizacién por los dafnos y perjuicios causados por la lnfraccién. al referli’se a
“la reparacién del dafio material o al pago de dafios y perjuicios como si se
tratara de dos procedimientos diferentes, siendo que se trata exactamente del

mismo tipo de procedimiento.

Es claro que en este caso el IMPl debe remitir dichos bienes a'la autorldad
judicial, para que éstos puedan cumplir la funcidn probatorié que éventﬁalmente
se requiera dentro del procedimiento civil, y al propio tien‘ipo. para que el destino

final de los mismos sea decidido por el juez de la causa.

En el caso de la fraccidn |l, parece que el legislador se quedd corto respecto del
destino que se puede dar a los bienes como resultado de un laudo arbitral que
ponga fin al conflicto, al sujetarlo a la unica posibilidad de que se ponga a
disposicion de quien el propio laudo determine. No se aclara si dicho laudo podria

otorgar, por ejemplo, el actor, el derecho de proceder a la destruccion de los
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productos asegurados, en eI caso de que nlnguna posibilidad exista para tratar de

obtener algin benefncno de los mismos.

Perb mas éllé 'dé ‘Iohqu‘erla‘ disposicién en si misma pueda implicar respecto del
deéfind de los »bienes asegurados, que francahente se. z-iprééia . ’cérﬁo una
cuestlén secundana. el precepto manifiesta’ una especnal relevancia por impllcar
que el procedlmlemo arbitral es viable para poner fina un confhcto consnstente en
la comision de una infraccion administrativa. Lo anterior: revive ‘la ,pplémica
resaltada en el comentario vertido respecto de la articulo 199 bis 8 de la Ley de la

Propiedad Industrial.

En congruencia con lo comentado respecto del artlculo 199 bis 8 de ia Ley de la
Propiedad industrial, en relacién a la procedencia de Ios convemos que’ pongan
fin a controversias relativas a la invasion de derechos de propledad industnal la

fraccién il de este articulo prevé la posibilidad de que este tipo de soluciones

negociadas se gesten, en cuyo caso debera proponerse el destino de los bienes’

asegurados. En consecuencia, debe estimarse como ln’dispansable’vlqu'e' el
convenio presentado al IMPI sobre e! particular, contenga una clausula que

especifique el punto relativo al destino de los bienes asegurados.

Respecto de las fracciones 1V, V y VI del precepto, cabe referir que las mismas
disponen un procedimiento casi incidenta! para decidir el destino de los bienes
retirados de la circulacién o restringidos por una medida provisional, otorgando
una primera posibilidad de definicion a las partes por la via del mutuo acuerdo, y

trasladando al IMP!{ la decision final en caso de que el acuerdo no resuelva lo
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conducente. En: ocasiones, por la naturaleza de los bienes,‘ es posible que el
titular afectado por la infraccion desee conservarlos, para tratar de resarcnr en

alguna medlda los dafnos sufridos, o incluso, que pretenda conservarlcs para

destru:r y capitatizar a través de la difusién del acto de la de ruccu:m buscando

los fines disuasivos que estas acciones suelen tener..

Otra alternaﬁva es que las partes decidan la’ ellmlnacnén de las etiquetas que

ostentan la marca materia de la controversia. hberandok:s para su posterior
remarcaje y comercializacién, de manera que el monto econdémico que

representan pueda ser utilizado para beneficio de las partes.
4.7 SUPUESTOS DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.
A) ARTICULO 213. SON INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

Antes de ingresar al analisis de las diversas conductas definidas por la Ley de la
Propiedad Industrial como infracciones administrativas, me parece oportuno
realizar algunas acotaciones sobre este importante precepto, que ha cobrado
especial relevancia a partir de las reformas que se realizaron a la ley de la
materia en agosto de 1994, y que tuvieron como una de sus importantes
consecuencias el engrosamiento del elenco de infracciones administrativas
reguladas en este precepto, y una considerable disminucién de las que antes de

las reformas eran definidas como delito.
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ta tendencia consistente en despenalizar algunas conductas para regularlas
como infracciones administrativas es una orientacién que en ultimas fechas se ha

generalizado en nuestro pais, dgrivada de ta suposicién de que la complejidad e

implicaciones del proceso né!,eh muchas ocasiones no resultan adecuados
para resdlver el tipo de si‘tuag:ibnes’ concrefas que se presentaﬁ yr que implican
una’ violacién de derechbs’. As"[' bués," se considera que ei tratamiento de las
conductas bajo el esquema de ‘infr}accién administrativa, permite una reaccion

mas rapida del aparato juridico.: para pbner remedio a la conducta lesiva.

Al propid tiérﬁpo. se considera que la regulacion de estas conductas como
infraccioné;. pérmite la rnés eficéz imposicidn de sanciones econdmicas, que
tienen un4efecto ejemplificador y preventivo muy adecuado para el tipo de ilicitos
de que se trata, en lo que el contenido patrimonial de los derechos parece sugerir

que ia sancién tenga esta misma orientacion.
B) SUPUESTO GENERAL. DE COMPETENCIA DESLEAL.

l.- 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.

Para la adecuada comprension de los alcances de una dispdsicién como la que
es materia de esta fraccién del articulo que’ éomprénde los supuestos de

infraccion administrativa de los regulados por la Ley de la Propiedad industrial, es

e
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conveniente repasar algunas ideas bdsicas sobre la competencia, los buenos
usos y la costumbre, que son conceptos clave en la estructura del precepto.

En palabras de Jorge Barrera Graf, “la concurrencia mercantil puede
entenderse como la participacion de dos o mas sujetos en una actividad
comercial, ofreciendo sus productos o sus servicios al publico. En el sistema
econdmico de mercado, propio de los paises capitalistas, la concurrencia
implica la competencia entre los concurrentes. Su fundamento legal es la
libertad de comercio que establece el articulo 5 de la Constitucién, segun el
cual, “a ninguna persona podra impedirse que se dedique a la profesién,
industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo licitos”. Este principio es
herencia del liberalismo y esta consagrado como una de las garantias
individuales. Su ejercicio, segun el mismo precepto,”solo podra vedarse por
determinacion judicial cuando se ataquen los derechos de terceros, o por
resolucién gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se
ofendan los derechos de la sociedad™.

Ei propio Barrera Graf®®, al disertar respecto del principio constitucional antes
referido, senala que una interpretacion amplia del mismo, no ya literal, ni cehida a
la filosofia individualista que reproduce su texto, sino orientada por la ideas
sociales de la Revolucion mexicana, que cristalizaron precisamente en diversos
preceptos de la Carta Magna, lleva necesariamente a admitir que tal libertad tiene
como limites la realizacién de actividades ilicitas o contrarias a! interés publico; y
por tanto, que es posible limitarla e incluso prohibirla cuando su ejercicio viola

derechos de terceros o atenta en contra del bien publico.

La licitud y el respecto a los derechos de la sociedad de que habla la norma,
exigen que el ejercicio de!l comercio no sea “contrario a las leyes de orden publico
o las buenas costumbres”, como indica con precisiéon el articulo 1830 dél Cédig’o'
Civil al definir lo que significa un hecho ilicito; 1o que repite el artlchlo 1910 del

mismo ordenamiento.

* BARRERA GRAF, Jorge, Dicci io juridico it Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM,
México 1982, t. VIII, pag. 191-182.

# ibidem, pag. 189
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Es una idea de Barrea Graf ®°que resulta sumamente interesante - para la
consideracién del precepto que nos ocupa, el conocido autor determina que en
este contexto se tiene que admitir io que, por otra parte, es pr.inc‘:ipio necesario del
derecho; o sea, que la libertad /de comercio en este caso) bes la posibilidad de
una actividad que no afecte derechos de terceros o el mterés pubhco, ya que una
libertad sin frenos conduciria al abuso del fuerte en contra del débll y no a un
régimen democratico, sino de opresién ollgérquica. Por tanto. concluye el cnado
autor, el hecho de que la interpretacion que deba darse a Ia I|bertad de ‘comercio
y al texto del artlculo 5° de la Constitucion sea ésa. se desprende tanto de

diversos preceptos de nuestro derecho, ‘como _de‘préctlcas en materia” de

concurrencia que restringen la libre competencia.

El articulo 28 constitucional en general prohibe los monopolios y los actos que
atentan contra la libre concurrencia, y reitera expresamente (parrafo segundo), el
principio de la libre concurrencia, con la redaccidén farragosa y ambigua, que
admite que se restrinja cuando ocasiones “ventajas indebidas a favor de una o

varias personas y con perjuicio del publico en general o de alguna clase social"®®.

Es peculiar, dice Barrera Graf®, que la prohibicién genaral de,fa éorripetencia
desleal en nuestro sistema legal no esta contenida, por ‘cierfo. en,u’pzaf ley Ifnéma,
sino en un tratado internacional, como es el Convenio dé éarfé ;‘:v:-':ra‘k ié Pfétéccién
de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, cuyé ultima revisién
adoptada en Estocolmo el 14 de julio de 1975, fue pio;nulgada por el Ejecutivo

Federal y publicada en el Diario Oficial de la Federacion del 27 de julio de 1976; y

% ihidem. p. 190
* |pidem, p. 192.

®7 ibidem, p. 193
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que, es “ley suprema de toda la Unién™, segun lo determina el articulo 133 de la

Constitucion.

E! anlculo 10 bus de dIChO Convenlo defme Ia competencla desleal COITIO’ “todo

acto de competencva desleal com “todo acto de competen |a contrario a los

usos honestos en materia lndustrial o comerclal" (pérr. 2). y en part:cular prohlbe

(pérr. 3)~ i

1) Cualquner acto capaz de crear una confusnén. por

respecto del establectmlento. los productos o Ia actlvndad indusmal o comercnal de

un competndor’

2) La aseveraciones falsas en el ejercicio del comerclo. capaces de desacredltar
el establecimiento, los productos o la actividad industrial 7 o comercial de un
competidor;

3) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio,
pudieren inducir al publico a error, sobre la naturaleza, et modo de fabricacién, las
caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Es interesante recordar que el ultimo proyecto de Codigo de Comercio contenia
en su articulo 418 una disposicidon que contemplaba diversos supuestos, entre los
cuales se establecia: “realizar actividades en caminadas a evitar o dificultar el
acceso de la clientela” (frac. |l; "sonsacar a los trabajadores o empleados de una
empresa” (frac. VIIl) y “cualesquiera otros actos analogos encaminados a desviar

la clientela de otro comerciante” (frac. X).
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Otro de los conceptos que inevitablemente deben considerarse en el analisis de
la d|sposiclén que nos ocupa es el de costumbre v buenos usos en matera
mercantil”, necesanos para determmar los parémetros referidos que de(ermmen

los actos agravxantes de ta competencia.

Miguel Arroyo Ramirez, define la costumbre, en un amplio sentido, como al
“habito adquirido por la repeticién de actos de la misma especie, y en el &mbito
juridico ésta ha sido considerada una de las fuentes principales del derecho
pertenecientes al commom law es la fuente principal”®®. Garcia Maynez dice al
respecto “que los convencionalismos son manifestaciones de practicas colectivas
a las que la sociedad les atribuye fuerza vinculante. “El derecho no es una
institucion legendaria e intocable, sino un ente vivo que se enriquece
cotidianamente. La costumbre constituye el derecho viviente de manera tal que el
derecho comercial consistente en una perenne codificacién de los usos, hay
muchas operaciones que nacen antes que la ley misma; la’ realidad nos

demuestra la existencia de actos fuera de la ley, qQue la empﬁjan ,'y'la

anteceden"®®, T

Goéngora Pimentel, por su parte, nos recuerda los elementos constitutivos de la
costumbre, al referir que dos son los requisitos, uno material u objetivo, que ha
sido denominado inveterata consuetudo y se define como la repeticiéon constante
y generalizada de un hecho. Y otro elemento que es de naturaleza psicolégica y

es conocido como opinio iuris atque necessitatis, que se traduce en el sentido de

* ARROYO RAMIREZ. Miguel, Dy io juridico 7 , Instituto de Investigaciones Juridicas de ia
UNAM, México, 1982, 1. i, p. 349.

" GARCIA MAYNEZ, Eduardo, Introduccion al Estudio del Derecho, Edit. Porrua, México, 1991, pag. 135
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que ese hecho de repeticion constante y generalizada, debe tener en una
colectividad la conviccién de que ese actuar es juridicamente obligatorio.

Estos dos elementos, refiere Gongora, “son primordiales para que la costumbre

sea considerada como fuente de derecho. y en derecho mercantil es fuente

autdnoma, ya que no necesita del reconocimiento del legislador para que su

aplicacion sea obligatoria; pues. si bien es verdad que el articulo 10 del Cédigo

Civil establece que contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso,

costumbre © practica en contrario, también lo es que, interpretado dicho

precepto a contrario sensu, se infiere que cuando la costumbre no contraviene

1a ley, su observancia es obligatoria, independientemente de que exista o no

disposicién legal que lo autorice™ . Y aun sin esa interpretaciéon, en materia

mercantil existen normas legales que en forma expresa autorizan la aplicacion

de la costumbre © usos mercantiles como fuente supletoria, segun se

desprende, por ejemplo, del articulo 2°. Fraccion NI de la Ley General de Titulos

y Operaciones de Crédito.
Un gran sector de la doctrina se inclina por dar distinto significado a las
locuciones “costumbre comercial” y “usos comerciales” y los argumentos de
diferenciacién que expresan son tan ambiguos, que dificilmente se puede advertir
su disimilitud, a mas que dichos argumentos no se conjugan unos con otros. A
mayor abundamiento, la ley utiliza dichos vocablos como sindnimos, por lo que
nosotros nos inclinamos a darles una connotacion equivalentes, pues se hace
mas asequible su entendimiento. Esta reflexion del maestro Gongora resulta de
gran utilidad para nosotros en el analisis del precepto, ya que se esclarece que
para tales efectos debe entenderse la referencia legal a los buenos usos y

costumbres como sinénimo.

Partiendo de esa perspectiva, podemos acceder a la consideracion de los cuatro
criterios de distincion para las costumbres o usos comerciales, que Barrera Graf
refiere. Por su ambito de vigencia, ubicidndose en este rubro los usos

internacionales, que tiene especial aplicacién en el derecho mercantil debido a

2 GONGORA PIMENTEL, Memorias de la Suprema Corte de Juslicia de la Nacién, Edit. Porraa 29 Edic.
México, 1996, pag. 156.
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esa constantes importaciones y exportaciones que cotidianamente realizan los
paises de todo el mundo, entre los: cuales podriamos sefalar los lamados
créditos documentarios, la compraventa. y en general las operacvones regidas por
los llamados “ ncoterms .

También se encuentran en ‘este mcnso usos nacnonales y los locales o regionales.

Los' primeros tlenan ‘su émblto de aphcac:én demfo de la Republica y como

egemplo de los mnsmos se clta el endoso para transmltlr derechos que constan en

documentos que no son titulos de crédltos. como es el caso de las facturas.

Por éu coﬁtenf&o intrinsecé se distinguen Llsés ge_hgrélés de usos especiales. Los
primeros se refieren a toda una rama det ‘deret:hb corﬁo podria ser: usos civiles,
usos administrativos, usos mercantiles y los esbecléle_é. qué cbmo su nombre lo
indica, regulan una determinada y concreta acti\/idéd.' éémo los usos bancérios.

industriales, etcétera.

Por la amplitud de las relaciones que regulan se distinguen los usos nérmativos
de los interpretativos o negdciales. Los primeros éonstituyen uﬁaﬁ fuente dé
derecho de caracter auténomo y obligatorio, que el juez debe aplicar aunque no
sean invocados por las partes; no estan ellos subordinados a la prueba que de su
existencia aporten las partes, aunque por su caracter no estricto, es evidente la
utilidad de su invocacion y de su prueba, a efecto de que el juzgador los conozca
o los recuerde. Los interpretativos o negodciales, en cambio, se aplican a
concretas y particulares relaciones existentes entre personas determinadas, sin

constituir propiamente una fuente del derecho objetivo, sino meros criterios de




interpretacién de la voluntad de los particulares en el negocio concreto de que se
trate. Por esta razdén, los usos interpretativos deben ser probados por quien los
invoca, y. el iuéz estd facultado para desecharlos si se le acredita la voluntad

contraria de las partes, porque ellas estan en libertad de acogerios o rechazarlos.

Por ulhmo, el rubro final en que los usos se pueden agrupar atiende a la funcién

que Ies toca realizar, distinguiéndose en este grupo los usos complementarios o

integrativos, de los usos derogatorios. En cuanto a ios usos derogatorlos, el

articulo 10 del Cdodigo Civil los prohibe en nuestro derecho, mientras que Ios usos

complementarios o integrativos, se aplican como supletorios de la Iey. en omlsién

y deficiencias de ésta. .

Revisados ios conceptos de competencia desleal, costumbre y buehos hso§ en la
industria y el comercio, resulta simple conjugarios para comprender el alcance de
la fraccion | det articuto 213 de la LPI.

Es necesario indicar, sobre el particular, que la hipdtesis se erige como la norma
de caracter mas amplio de cuantas contempla el ordenamiento en lo general, y el
régimen de ilicitos en lo particular, constituyéndose, practicamente, en una
valvula de seguridad que el legislador ha incluido en previsién de que los tipos
especiales pudieran no ser adecuados para una cierta conducta que, aun siendo
lesiva, no sea sancionada por no corresponder con precision a jos elementos

constitutivos de cada supuesto.

De hecho, el precepto resulta de tal alcance, que puede vélidamente sostenerse

que cuando se comete cualesquiera de las infracciones que integran el articulo
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213 de la Ley de la Propiedad Industrial, se vuinera este articulo de manera
concomitante, ya que cualesquiera de los actos considerados como infraccién
administrativa debe entenderse como un acto contraric a los buenos usos

comerciales que implica competencia desleal. *

Es claro que la Ley de la Propiedad Industrial, al referir el precepto
exclusivamente a aquellos actos que se relacionen con la materia que la propia
Ley de la Propiedad Industrial regula, lo hace de manera que no existe posibilidad
alguna de que al supuesto se den alcances que desborden las instituciones
propias de la materia, para tratar de aplicarse a situaciones generales de
competencia desleal. Ello puede tener especial relevancia para combatir casos
de evidente competencia desleal, para los que no existe un tipo especifico, como
puede suceder con la imitacién del lamado “trade dress”, particularmente en el
contexto de los servicios. Otro tipo de asuntos en los que, en clara burla al
espiritu de la ley, se obtienen registros con el solo animo de explotar derechos de

propiedad industrial de manera totalmente espuria e ilegal.
C) FALSA INDICACION DE MARCA REGISTRADA -

ll. Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la
patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrira en la infraccfén 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.
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11l. Poner a la venta o en circulacién productos u ofrecer servicios, indicando que

estan protegidos por una marca registrada sin que lo estén. .

Si el reglstro de una marca ha caducado o ha sdo decla ado nulo o cancelado.

se incurriré en mfracclén después de un ano de Ia fecha de caducudad o’'en su

caso, de la fecha en que haya quedado hrme la declaracnén correspondient

Tal como el articulo 131 de la ley de la Propiedad Industrial lo :es‘tabiec‘e, ta

ostentacion de la leyenda indicativa de que el signo en cuestién ée'encuentra

registrado, es obligatorio pero privativo de los que han alf:arizado ese,

reconocimiento. Es evidente que la utilizacion indiscriminada :dé tales
indicaciones, en marcas que no se encuentren registradés. generarla
incertidumbre y supondria un privitegio injustificado para los que lo hlcieran sin
razén alguna, por lo que resulta indispensable sancionar las conductas que

contrarien esta regla.

No se pude explicar, por otro lado, la segunda parte del precepto, gue determina
que en los casos de nulidad o cancelacién de un registro se cometera la
infraccion hasta después de un afo de la fecha en que quede firme la resolucién
correspondiente, toda vez que, en casos en particular, el antiguo titular del
registro debe suspender de inmediato la utilizacion de la marca, de manera que la
posibilidad de que la indicacion de “marca registrada” se siga empleando debe

entenderse como suprimida.
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En cambio, en los casos de caducidad (por ejemplo,. por no practicarse las

renovacién de manera oponuna)' en los que no exlste oblngamén de suspender el

uso de la marca por no existlr derechos de terceros que puedan ser afec(ados al

pueda comerclallzar Ias ercancfas ya dlstlngmdas con ahquetas o empaques

que inclufan tal indncaclén :

D) USO ILEGAL DE MARCA CONFUNDIBLE.

IV. Usar una marca pareclda en grado de confusion a otra registrada, para
amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la

registrada;

No hace falta un andlisis demasiado profundo de este precepto para darse cuenta
de que en el mismo se omitid, inexplicablemente, Ia referencia a que el uso de la
marca confundible a la registrada debe ser careciendo del consentimiento del
titular de la misma, ya que es claro que, bajo el texto de la fraccién en comento,
podria calificarse como infraccion, inclusive, el uso autorizado, lo que por absurdo

queda descartado.

Es necesario, en consecuencia, que en futuras enmiendas se introduzca la
aclaracian pertinente, para hacerla ademas congruente con los tres supuestos de

uso no autorizado de marca que regula este mismo articulo, y que
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invariablemente : consignan la ausencia de : consentimiento como elemento

constitutivo del supuesto.

reg:strada, cesé de ser conslderado

admmlstrauva en Ia refenda fraccién.

Antes dé las mencionadas reforrhés. usar una vﬁarca parecida a otra registrada, o
usarla en forma idéntica, esto es, repl;oaﬁcirla en todos sus elementos, eran
consideradas como situaciones que irhplicabén agravios de diverso grado, de
manera que la imitacion era tratada como infraccion, mientras que Ia
reproduccién era sancionada como delito. La propia practica en nuestro pais se
encargo de demostrar que tal distincidon resultaba absolutamente injustificada, ya
que el mismo dolo existia en una conducta o en otra, y el mismo dafo se
causaba al signo materia del ataque, de manera que se decidid, inteligentemente,
dar el mismo trato a ambos supuestos. De hecho, el tratamiento dispar que se
dispensaba a estas conductas, generaba que, muchas veces, un competidor
desleal adecuadamente asesorado, optaba por caer en la figura de la imitaciéon
de una marca, imprimiendo ciertos cambios menores a la misma, con tal de no
ubicarse en el supuesto de la reproduccidn, evitando ser perseguido por la
comision de un delito. Este tipo de conductas, por su notoria mala fe, sin duda
adicionaban un elemento que hacia inferir la existencia de un claro animo de

engafar y beneficiarse con ello.
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Esa es la razén de que habiéndose ya otorgado un trato igualltarlo a'ambas
conductas,  al contemplarlas como mfraccuones admlmstranvas, estas pudleran
ser fusionadas en un solo supuesto. que sin duda ennqueceria la sustematuzacuén
y claridad del cuerpo norrnahvo. bastando con:incluir en eI supuesto que les
conjugue, una frase comao: “Usar una marca idéntica o parectda en grado de

confusién”.

Al realizar la revision de los diversos elementos que se requieren para la
actualizacion de esta hipétesis, se debe mencionar que en la determinacion de si
una marca es o no similar en grado de confusién a otra, se debe recurrir a los
criterios que existen en relacion con la fraccidon XVI del articulo 90 de la Ley de la
Propiedad Industriat. En general, podemos considerar que los mismos criterios
que orientan la prohibicidn de otorgar un registro de marca cuando existe
previamente otro concedido, son los mismos que deben emplearse para
determinar si el uso de una marca invade la esfera juridica de exclusividad que la

ley otorga al titular de una marca registrada.

En ese mismo sentido debe atenderse a los criterios existentes respecto detl
analisis de similitud entre productos y servicios, que fueron expuestos con motivo
de los comentarios vertidos respecto del articulo 93 de la Ley de la Propiedad

industrial, y la propia fraccion XVI del articulo 90 del mismo ordenamiento.

Aclarado la anterior, el aspecto mas importante que se debe diucidar es cuando

existe un “uso de marca” que pueda considerarse que concurre para dar

T
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satisfaccién a la fraccién en comento, por lo que es importante remitir a los
comentarios vertidos sobre el particular con motivo de la revisién de los articulos
87, 92, 113 fraccion lll, 128 y 130 de la Ley de la Propiedad . Industrial. Cabe
mencionar que en la practica se presentan numerosos casos en los que se
considera que no existe “uso de marca” en los términos en que se requiere para
declarar la infraccién administrativa prevista en el precepto, sea porque tal! “uso”
no exista, o bien, por ubicarse en algunos de los supuestos de excepcion

previstos por el ordenamiento.

E) LOS CASOS QUE SE PRESENTAN CON MAYOR REGULARIDAD SON
' LOS SIGUIENTES:

1) El mayor numero de supuestos que se presentan en los que se puede
considerar que no existe “uso de marca” en los términos en que el precepto lo
exigiria, por configurarse alguna de las excepciones previstas en la Ley de la
Propiedad Industrial, son los que obedecen a casos en los que presenta el
llamado “"agotamiento de derechos”, tal como se regula en la fraccién Il del
articulo 92 de la Ley de la Propiedad Industrial. Muchos de los casos obedecen a
situaciones en las que ciertos productos han sido importados al pafs, pero
ostentado vdlida y legitimamente la marca respectiva, de manera que no existe

infraccién alguna a la disposicidon.

Otros casos de agotamiento pueden ocurrir cuando, por ejemplo, fue el propio
titular de la marca registrada quien puso en circulacion la mercancia respectiva,

como puede suceder con los casos de los envases genéricamente de libre
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circulacién, como los empleados para la distribucién de agua purificada, tal como
los empleados para la dlstnbuctén de agua purlflcada, tal como se comenté con

motivo del articulo 129 de la Ley de la Propledad lndustrial

2) Otros casos que se presentan con gran frecuencia ‘son aquellos en Ios que el

actor pretende la declaracién de Ia mfracclén admimstrativa por el empleo no

autorizado de una marca 5|mrlar a Ia reglstrada en productos o servk:los andlogos
o coincidentes, oponiendo ‘el demandada la excepc-én qué es’ matena de la
fraccién | del articulo 92 de la Ley de. la Propiedad lndusmal que consiste en
invocar el uso previo y continuo de la marca como excepcién a los efectos del

registro.

3) Otros casos en los que suelen plantear como excepciones a demandas de uso
ilegal de marca, son las que apelan al lamado “uso circunstancial”®, que es el que
suelen realizar algunos talleres de reparacion o mantenimiento, o algunos
comercializadores, respecto de las marcas que manejan en sus establecimiento.
En tales procedimientos, el demandado suele plantear como excepcién la que
consiste en que, en rigor, el uso que realizan de la marca no cumple otra finalidad
que la de informar al consumidor sobre las que reparan o venden. Es el caso, por
ejemplo, de muchos talleres automotrices que se ostentan, por ejemplo, como
“taller especializado Ford”, lo que propiamente no implica uso no autorizado de
marca, sino que es una referencia al tipo de servicios ofrecidos que, segun su

decir, no puede ser anunciada de ninguna otra forma.
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£n el caso de los comercializadores la situacion es exactamente la misma, ya que

arguyen no contar con otra forma de publicitar los pro'du'ctos que eXpenden que

no sea la de citar literalmente la marca ldentmcadora de Ios productos, por Io que

de mnguna manera exista un uso de marca que‘pueda K onsaderarse como

violatorio de la ley: un argumento simllar se. esgrime an los casos de publlmdad

comparativa, cuando el titutar de la marca pretende enderezar una accnén por uso

ilegal de marca.

En estricto sentido, astas excepciones parecen contar con Ia légnca necesaria
para constituir una defensa eﬁcaente auna demanda basada en Ia fraccién 1V del
articulo 213 de la Ley de la Propiedad Indusmal sin embargo. es claro que cada
caso debe analizar en el contexto especifico en que presenta, ya que este
argumento no justificaria, de ninguna manera, que las marcas puedah s'e‘r citadas
en forma tat que se induzca a confusién o error al publico. Al hacerlé suponer que
esta consumiendo los servicios prestados por el titular original de lé marca

registrada.

En ese sentido, el empleo de ciertas palabras como *distribuidor oficial” o “taller
autorizado”, revelan una manifiesta intencién de incurrir en competencia desleal,
lo que significaria que la marca esta siendo ilegalmente empleada. Algunos
especialista consideran, en un argumento muy sugerente, que el empleo de la
marca bajo este contexto puede ser permitida, pero sélo como dato o informacién
al consumidor, de manera que el uso de logotipos o disefios propios de las

marcas no debe considerarse como permitida.
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4) Por uitimo, un caso que también se presenta con frecuencia, en el cual el
demandado se excepciona del pretendido uso ilegal de la marca registrada, se
configura cuando dicho demandado cuenta también con una marca registrada

que brinda apoyo al uso que realiza.

Tales casos se presentan cuando en el procedimiento de registro se ha cometido
algun error, o bien, cuando por diferencia de apreciacién el segundo registro ha
sidd 'corvu:édidb.” lo Vq‘uek traslada el conflicto al terreno de las nulidades. Por este
motivo, es siemp‘re conveniente que antes de presentar una demanda de
infrac¢i6n c;onv i::ase en esta fraccion, previamente se realice una busqueda de
antec’:ejdentesv para  verificar si existe un registro de marca indebidamente

otorgado que esté siendo usado como soporte para dicho uso.

F) USO ILEGAL DE MARCA COMO NOMBRE COMERCIAL O
DENOMINACION SOCIAL.

V. 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 protegido por la marca;

La presente fraccién tiene por objeto trasladar el supuesto previsto para el uso

ilegal de una marca (frac: IV del articulo 213 de la Ley de la Propiedad industrial)
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al supuesto de due la' misma sea empleada como elemento de un nombre

comercial o de una denominacién o razén social.

En reuteradas oponumdades, con motivo del comemario realizado respecto de

dlversos . preceptos relacionados con eI conﬂncto marca/nombre

comercial/denominacidén social, hemos destacado el erréneo enfoque asumndo

por el legislador sobre este asunto, el cual parece tener su ongen en el hecho de
que se equipara a la denominacion social con institucuones del derecho de la

propiedad industrial, siendo que nada justificas esta suposicion.

Es evidente que el hecho de que una marca registrada pueda formar parte de
una denominacién social, per se, no se deberia considerar como infraccién
administrativa, ya que tal situaciéon no tendria por qué devenir en un menoscabo
de ios derechos del titular de la marca registrada. Pero la confusién en que
incurre el legislador, consistente en asignar a la denominacién social efectos de
institucion generadora de derechos de propiedad industrial, hace que, al contar

con una denominacién social, se presuponga que la misma se usara como

marca, lo que provoca la confrontacion.

En rigor, la misma absurda situacién que se plantea al integrar una marca como
parte de una denominacién social, podria plantearse si una persona bautizara a
su hijo menor con un nombre previamente registrado como marca; para efectos
legales, no existe ninguna diferencia entre el uso permitido a una persona para su
nombre civil, que el que corresponde a las personas morales de! suyo, como ha

quedado ampliamente explicado en los comentarios conducentes.
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Sin embargo, dada la impreclsién cometlda por el Iegislador en la comprensnén de

estos asuntos. |nevnablemente se reproducen Ias condncnones para plasmarlo en

bastaria para ello.

Es importante considerar los efectos que tiene la inclusién de la expresién “y
viceversa”, que se incluye en el precepto, 0 que se traduce en que también
constituye infraccion administrativa el empleo de un nombre comercial o una
denominacion social como marca. Sin embargo, es claro que si la marca hubiese
adquirido la calidad de registrada, seria necesario trasladar ei conflicto al terreno
de las nulidades, ya que bajo ese supuesto la infraccion administrativa no podria

cometerse.

Por lo que hace a las demas consideraciones inherentes a este supuesto, es
procedente remitirse a las vertidas con motivo de la infraccion materia de la

fraccion 1V del articuio 213 de la Ley de 1a Propiedad Industrial.
G) USO ILEGAL DE NOMBRE COMERCIAL.

VI. 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
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comercial idéntico o semejante en grado de confusién, con otro que ya esté
siendo usado por un tercero, para amparar -un establecimiento . industrial,

comaercial o de servicios del mismo o similar giro.

Esta fraccion responde también, en lo basico, a tas m:smas consideraciones
realizadas respecto de la fraccidn IV del presente arﬁculo 213 de la Ley de Ia

Propiedad Industrial. Las diferencias existentes con la prgs 5

de la especial naturaleza del nombre comercial, en particular, de la interpretacién -

que es necesario siempre realizar respecto del concepto da' la “zona ‘geografica

de la clientela efectiva”.

Es evidente que el precepto, al referirse a cualquner parte de Ia Republlca en el

caso previsto por el articulo 105 de la Ley de la Propledad lndustrlal en el caso
previsto por al articulo 105 de la Ley de la Propiedad lndusmal se reflere a
aquellos nombres comerciales que han sido protegidos a nivel nacional por su

difusion constante y masiva.

Dadas las condiciones de excepcidn que la legislacion concede al nombré
comercial y que recoge el articulo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, en el
sentido de que el mismo se protege sin necesidad de depdsito o registro, no debe
considerarse como necesaria la exhibicion de la constancia oficial de pubticacién
para seguir un procedimiento administrativo por el uso no autorizado de un
nombre comercial. Sin embargo, el criterio formalista de las autoridades suele
requerir de este documento para considerar la accidn como procedente. De

hecho, ése es el sentido en que se encuentra redactada esta fraccién, a!
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establecer para su procedencia que comete la infraccidon quien use un nombre
comercial que esté ya siendo usado por un tercero, y el precepto no se refiere, en
momento alguno a nombre comercial publicado, 1o que conforma la procedencia

de la accién sobre las bases comentadas.
H) USO DE MARCAS NO REGISTRABLES.

Vil. Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o emblemas
a que se refiere el articulo 42. Y las fracciones VI, VI, IX, X1, Xill, XIV y XV del

articulo 80 de esta ley;

En esta fraccidn no se afectan directamente derechos de una personé ) empresa
en particular, sino que se considera como indebida la utlllzaclén como marca de
signos que se califican como inapropiados para ese fin y que. de hecho. son
definidos previamente por la Ley de la Propiedad Industrial como marca no

registrables, en diversas fracciones del articulo 90 del ordenamiento.

La razén de que el legislador hubiere escogido sélo el empleo de ciertas marcas
no registrables como constitutivas de infraccién administrativa, obedece a! hecho
de que, en tales casos, se considera que el signo de que se trata sufre un

menoscabo indeseable, dadas sus especiales caracteristicas y funciones.

Tal como la fraccion en comento lo determina, se conspira que comete infraccién
administrativa quien emplea signos que consisten, entre otros, en escudo,

banderas o emblemas de paises o estados, denominaciones, siglas o simbolos
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de organizaciones lnternacionales. oficiales o no, signos oficiales de control y
garantia, monedas. bllletes. condecoracnones. medalias o premios oficiales de
control de garamta. as( como cuando se trate de nombres, firrnas seudénlmos o

retratos de personas, o de obras protegidas por el derech de,autor.

Finalmente, se considera también que comete la mfraccuén prevlsta qulen emplea

marcas engafosas, de las prohxbldas por la fracclén XIV lculo 90 de la l.ey
de la Propiedad Industrial, asi como: el empleo de " marcas’ notoriamente
conocidas. ‘

En realidad, en ciertos casos no se comprende 1a exclusiéri de ciertos' s'upuestos

de marcas no registrables cuyo uso, segun mi parecer, tamblén tendrfa que
considerarse como infraccién administrativa, como . en el caso suponen las
hipotesis de las fracciones X y Xll del an!culo 90 de Ley ‘de la Propiedad

industrial.

Un aspecto particularmente importante en relacidon con esta fraccion, es la relativa
al interés juridico del promoverte de la solicitud de declaracién administrativa que
se pudiera presentar con base en esta hipotesis, particularmente en el caso de
ias marcas a que se refieren las fracciones Vil, VI, IX y XIV. En principio, sélo se
encuentran legitimado para presentaria quien se considere como afectado por et
empleo del signo en cuestién, vy que dicha facultad debe entenderse reservada a
las entidades oficiales depositarias facultado para interponer este tipo de

acciones.
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Sin embargo, una consideracion de los fines que persigue el legislador al incluir
hip6tesis de infraccién, en el sentido de reprimir este tipo de conductas
entendidas como lesivas de los valores juridicos tutelados por la ley, conduce a la

estimacién de que exista un Interés colectivo en la prosecucién de est'e‘tiy ‘de

procedimientos, 'de manera que si la autoridad considera que no ex ste

legitimacién en el actor, cuando debe entenderse como obhgada a seguir lcho
procedirmemo de oficio, cuando del andlisis de la demanda se desprenda que
existen elementos suficientes como para investigar 1a’ pOS|ble comlslén de a

infraccién.

En cambio, en el caso de las tracciones Xli, XIii y XV del articulo 90 de {a Ley de
la Propiedad industrial, no queda duda de que existe un afectado individual que

sin duda es el prime legitimado para enderezar la accién.

N uUso ILE_GAL DE MARCA, NOMBRE COMERCIAL Y DENOMINACION
SOCIAL.

VIil. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusion
como nombre comercial, denominacion o razén social © como parte de éstos, de
una persona fisica o moral cuya actividad sea la produccion, importacion o
comercializacion de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica 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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Respecto del empleo que el precepto prevé que se pueda hacer de una marca
como elemento de un nombre comercial, no queda duda de que es procedente
considerar tal conducta con infracciéon administrativa, ya que nada |nh|be que el

caso pueda ser juzgado bajo los mismos pardmetro que se aplucan para Ios casos

de marca a marcas, ya que, siendo en lo basico el nombre comercual un Insmuto

tutelar de derechos sobre signos distintivos, las reglas genarales le al_canzan en

la forma y términos convencionales.

No debe perderse de vista que la presente infraccién.“q‘uue“ i;qnéiste en emplear
una marca como elemento de un nombre comerciall no publicado,
invariablermente es coincidente con las infracciones previstas en las fracciones IV
y XVIiil de la ley de la Propiedad Industrial, que regula ios casos en que se
emplea, sin consentimiento, una marca similar en grado de confusién a la
registrada, mientras que el segundo supuesto se refiere al empleo de una marca
idéntica a la registrada. Lo anterior, dado que existe unas superposicién de
figuras permitida por la Ley de la Propiedad Industrial, en el sentido de que
distinguir un establecimiento con un nombre comercial, puede ser amparado bajo

esta modalidad, o en su caso, a través del registro de una marca de servicio.

Esto es, dicho en otras palabras, que siempre que se emplea un nombre
comercial, se esta haciendo uso de una marca de servicio, y a la inversa, de
modo que si se estima que una infraccion se comete al emplear un nombre
comercial, concomitantemente se estaria cometiendo alguna de las mencionadas
infracciones en relacién con marcas. Esta dualidad, sin embrago, de ninguna
manera justificaria la absurda conclusién de que el demandado pudiera ser

condenado por la comisién de ambas infracciones, cuando es claro que la
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coinci&encia deriva, simplemente, de la duplicidad de instituciones. juridicas

destinadas a amparar este tipo de signos distintivos. -

servicios y las actividades propias de los comerciames. puede generar u onginar
la colision de los derechos registrales,.: o qua . supone la éctual:zacién del
supuesto. La redaccion del precepto parece sdgerir esté posibilidad, al incluir a
los productos como elemento que pueda entrar en conflicto con los servicios o las

actividades propias de los infractores.
J) INTRODUCCION DE CONFUSION O ENGANO.

IX. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles actos que
causen o induzcan al publico a confusidn, error o engafo, por hacer creer o

suponer infundadamente:

a) La existencia de una relacidén o asociacion 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;
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d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, regién o localidad
distinta al verdadero Iugar de origen, de modo que Induzca al piblico a error en

cuanto al ongen geogrénco de! producto;

De manera conjunta con el supuesto previsto en la fracciéﬁ 1 de‘qste mlsrr_-no
precepto, la hipdtesis en comento se manifiesta como una’dbe las ‘c"ie fr)ayor
amplitud de cuantas se consideran como infraccién administréti&as. pof m:':’es‘tair
referida en forma particular a la violacién de un derechd espéc(ficb ‘de‘ bfoﬁiedéd
industrial otorgado por alguna de las instituciones contempladas por Ié Ley ae la

Propiedad Industrial.

De hecho, esta hipdtesis parece obedecer a un formato atn mas amplid que la
enunciada en la fraccion I, dado que en este caso no se exige como condicidn
para su actualizacion, que los actos estimados como ilicitos se vinculen a alguna

de las figuras tuteladas por la Ley de la Propiedad Industrial.

En este orden de ideas, es usual que esta fraccién se invoque por quienes
promueven solicitudes de declaracion administrativa de infraccién, ya. que
cualquiera que sea la conducta impugnada, que pueda encuadrar en otra u otras
de las hipoétesis contempladas en el articulo 213 de ia Ley de la Propiédad
Industrial, de manera concomitante satisface alguno de los incisos previstos en el

supuesto analizado.

Por lo que hace a los tres primeros incisos, los mismos responden a una misma

estructura, diferenciados unicamente por lo que hace a los elementos que, como
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resultado de la actividad ilegal, son confundidos o asociados indebidamente por
el consumidor. Es im‘ponante destacar que el inciso a), inclusive, causal sdélo en
los césos de aviso o‘nombres comerciales, y no en los casos de marcas, en cuyo
supuesto parecen aplicables los incisos b) y c). dependiendo de que se trate de

marcas de productos o de servicios.

La “maleabilidad” de esta lnfracclén queda de ma esto en el hecho de que,

basta con que se presente el caso dela explotac[én no. autorizada de una

titular y del infractor.

Es claro que si, por 'éjemplo. se hace usoO no autorizado de una marca igual o
confundible. ala registrada.' se estara causando en el publico un engafio,” al

suponer Infundadamente que el producto o servicio corraspondiente'—‘ esta

fabncando ] prestando bajo licencia, autorizacién o espec:flcacuones del mular.

El precepto viene a colmar una manifestacion omision de que adolecia la primera
version de la ley, al sancionar como infraccion administrativa Ié utilizacion de
designaciones geografitas que puedan orillar al error respecto de la procedencia

de las mercancnas‘
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La fraccién VII del articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que
constituye infraccién aclministrativa usar como rharcas vlas denominaciones,

sngnos. sfmbolos. siglas .o emblemas a que se reﬁere el articulo 4* y las

fraccuones VII Vi, I1X, XII Xlll XIV y V 90 de la Ley de la Propiedad

Industriat. Cabe adverhr que este inciso fue_incl 6 en este precepto en las
reformas practicadas ala ley en agost 994 Yy parece estar alentado por las

disposiciones que el Tratado de lere Comer o de América del Norte comlane en

matena de desngnaclones geograficbas’

Remitimos al lector a !la revisién del comentario vertido respecto:de: dichos
preceptos, en los cuales se analizan diversos ejemplos relacionados con lo . que
puede ser la utilizacién de denominaciones geograficas permitidas, y aquellas

que en definitiva pueden estimarse como improcedentes y prohibidas.

Surge en ese sentido el cuestionamiento de si el empleo de una desngnacxén
geografica cuyo registro fue negado, implicaria automatlcamema Ia comlsnén de
la infraccién prevista en este inciso, ya que las razones que‘ estimulan la

actualizacion de ambos son las mismas.

Por otro lado, cabe referir que esta hipotesis se actualizan en forma conjunta a la
prevista en la fraccién XXl del propio articulo 213 de la Ley de la Propiedad
industrial, ya que al prever este precepto como infraccién administrativa el
empleo sin autorizacién de una denominacion de origen, debe estimarse que toda
denominacién de origen es por definicion una designacion geografica, por io que,

al usar tal denominacion sin apego a derecho, es obvio que se hace suponer al
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publico que el p‘roductorAcorrespondieme proviene de un territorio distinto del
verdadero lugar de origen a un Ii.lgar distinto de aquel del que efectivamente

provengan las merbcanf:fas‘r
K) LA PROTECCION DEL TRADE DRESS.

El precepto 6;1 comento es, de manera conjunta con la fraccion | del articulo 213
de la Ley de lakpropiadad industrial, aunque en este caso de manera mas
espéciﬁca. la disposicién que mas se aproxima a la proteccion del concepto

conocido como trade dress, tal como se concibe en la legislacion norteamericana.

En relacién con la proteccién juridica del lamado trade dress, es necesano decir
que a lo largo del tiempo, del derecho ha respondido a la necesidad de que los
productos, servicios y establecimientos de un comerciante o prestador de
servicios, se distingan de los de su competidor y sean identificables para ‘el
consumidor, reservando en exclusiva el empleo de los signos distintivos como

marca, el aviso o el nombre comercial.

De esa manera, el crédito que el comerciante adquiere por medio del serio
ejercicio del comercio, se preserva al gozar en exclusiva de Ia 1ac'ul(ad ‘de
emplear sus signos distintivos, estableciendo un puente de cornunicacién con e
publico que ejerce su preferencia al seleccionario. La marca’ es un céd‘lgo de
identidad instantaneo, que concentra toda la informaciénl relativa at’ producto oel

servicio. Es la memoria del producto. El consumidor manifiesta su fidelidad a una
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casa comercial al eleglr. de entre todas las marcas concurremes, aquélla que por

sus atributos responde mejor a sus expectatlvas.

Este medio de objetivacién de valores emprésariales que es la marca, es sélo el

objeto indirecto_de. la: proteccién jurrdlca; En realidad, lo que el sistema juridico

protege es la‘empresa el pubhco, al permmr que se produzcan los mutuos

ulacién “pretensién-prestacnén entre ambos sujetos. A pesar

de que eI sistema de proteger ala empresa mediante la cobertura de su marca y

demas : signos dlstlnnvos es la piedra angular de la competencia, nuevas
coberturas exclusivas han surgido en el mundo, como respuestas a la evolucion

propia del comercio.

Se refiere especialmente al llamado trade dress, que en su traduccién literal
entendemos como “vestido del negocio”, que se conforma por las caracteristicas
distintivas propias del establecimiento, las cuales le confieren una - imagen i
particular y distintiva. Elementos tales como arquitectura y los colores del local, l'a‘
suma de los diversos aspectos decorativos (mesas, anaqueles, létrei{oé.’ -
aparadores, iluminacion, etc.) vestimenta del personal, entre otros, en éu eépaéial
combinacion, le asignan al establecimiento una identidad propia que conforma su

imagen.

La sofisticacion ha llegado, en algunos negocios, al punto de aplicar la mayor
parte de los recursos de instalacion para lograr una particular “imagen de
establecimiento”, que resulte atractiva para el cliente. Pudiéramos decir que ya

ningun negocio de atencidn al publico esta exento de invertir una buena parte de
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sus recursos en disefiar su imagen, la que suele ser exitosa en la medida de su

originalidad .

Esta tendenc:a, ames |nadvenlda e wrelevante para 1a proteccién legal ha Ilegado‘

a lograr, 'en la Unlén Amencana, reconocumlento como material de reserva en

exclusiva para el establec mlento. A pesar de qua en' na pnmera mstancia
pudxéramos pensar en que 1a Ieglslacién ha llegado dem snado lejos.

constituyendo exclusuvas en torma mestncta Ilmlt nd co N 1l libertad

X. Intentar o lograr el propdsito de désprestigiar los 'prod;:ctoé; 7Io's‘ servicios,r la
actividad industrial o comercial 0" el establecimiento ‘d>e _otro.- No'’ estara
comprendida en esta disposicién, la comparacion de productos o sérvicios que
ampare la marca con el propdsito de informar al pablico: siémpre que aicﬁa
comparacion no sea tendenciosa, falsa y exagerada en los términos de ia Ley .

Federal de Proteccion al Consumidor.

Para el adecuado analisis de este precepto, es necesario atacar su estimacion
dividiéndolo en dos partes que, aunque intimamente relacionadas, son supuestos

independientes. El primero de sellos refiere como infraccidon administrativa “intentar
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o lograr el propdsito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad

industrial o comercial o el establecimiento de otro™.

Este supuesto debe entenderse en su mas ampllo se

o, esto es. alcanzado el

resul!ado del desprestlgio de alguien, el supuesto es surte. Muchos especialusta

han consnderado que el precepto se reﬁere |

publlcldad comparauva, por virtud de la pane ﬂnal de Ia hipétesls. Io cual de

ninguna manera es procedente.

Lo cierto es que la fracciéon, simplé y llanamente. se refiere 'a' Que 'se Iogre o -

intente desprestigiar los servicios, productos o estableclm:emo de otro. lo que :

puede generarse por un smnumero ‘de formas y medlos. no sélo medlante

publicidad comparativa. Cledinoe

La segunda parte del precepto se refiere, en lo particular, a aclarar una de las
excepciones de la eventual aplicacion general de la regla enunciada en primer

término, al sefialar que “no esta comprendida en la disposicion la comparacién de

productos o servicios con el propdsito de informar al publico, siempre ‘que dicha -

comparacion no sea tendenciosa, falsa o exagerada, en los términos que

establece la Ley Federal de Proteccion al Consumidor®.

La inclusion de esta segunda parte del precepto no tiene mas alcance que hacer
explicita la particular situacion de que, de ser legal la publicidad comparativa
realizada, no debe considerarse como pretendido o iogrado el propdésito de

desprestigiar los productos o los servicios de alguien.
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De esta manera, u tema que no es de ninguné manera de los considerados como
integrantes de la propiedad inddstrial; 'o ’reguladors por Vla I‘ey de ia materia, se
convierte por este hecho en com‘pet:enci‘a de l:a: autoriqad respéctivé. El asunto,
sin embargo, tiene serias implicaqiéneé q;je"seklkniqia‘r'\ po} el hecho de que,'de
manera inevitable, sugiere la conéurreriqié de competencia, toda vez que la Ley
Federal de Protecci6én al Con‘s'umid’or.;.' législacién destinada a regular la
publicidad en el pais, otorga cornpetencna para conocer de este tipo de conflictos

a la Procuraduria Federal de Proteccién al Consumldor (Profeco).
M) COMPETENCIA EN MATERIA DE PUBLICIDAD COMPARATIVA.

El punto anterior plantea la inevitable discusién sobre cual de las dos autoridades
referidas, Profeco o IMPI, debe conocer, y en qué orden y medida, de un conflicto
de publicidad, o publicidad comparativa, que se considere resuita contrario a los
principios rectores de la publicidad en la Ley Federal de Proteccién al

Consumidor.

En principio, cabe advertir que, fuere como fuese el caso planteado,

inevitablemente se requiere de la intervencion de la Profeco en el conflicto, ya

que la fraccion X del articulo 213 de la LPI remite expresamente a la Ley ‘Federal
de Proteccidn al Consumidor, al mencionar: a ésta como parémetro para
determinar la “legalidad” de |a publicidad realizada, y asl poder concluir siel caso,
al desbordar esos parametros, se constituye en un desprestigio de los productos

o servicios de otro.
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Esta reflexlén conduce a consnderar que en cualquler caso en que la sohcltud de

declaracnén administranva de infracc n planteada al IMPI con base en esta'

autondad especiallzada en materla de publl(:ldad para obtener de su parte Ia

opinidbn o dictamen sobre el particular. En cambio, si el caso qs plame do en

forma directa a Profeco, ésta no tiene que recurrir a ninguna otra instancia para -~

seguir el procedimiento dispuesto para el efecto en la IegisladOn respectlvé. v

emitir el fallo que proceda.

El supuesto de las competencias concurrentes permite suponer. mclusnve, que Ia
panrticipacion de ambas autoridades para sancionar eI caso es vlable. ya que los
supuestos contemplados en cada legislacion son dlversos. ademas de que

dirigen su tutela a valores juridicos diferentes.

En el caso de la Ley Federal de Proteccidén al Consumidor, la préteccién brindada
por el dispositivo legal atiende, de acuerdo a la naturaleza y estructura propias de
este tipo de ordenamientos, a preservar los intereses de los consumidores como
destinatarios de la publicidad, en et sentido de asegurarse de que la informacioén
que habran de recibir es objetiva, veraz y confiable, y sélo como una
consecuencia secundaria de los limites impuestos por la normatividad se genera

la proteccion de los interese del competidor atectado que, al lograr la suspensién
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de la emisién de la publicidad por esta via, o su correccién, lograr frenar la

conducta lesiva.

En camblo. Ia fra 213 de la LPI asté orientada.‘de manera

preponderamemente, a Ia preservaclén de valores prop =3 de la competencna,

s ataques injust ados e llegales de un

pueda representar un desprestlgio para el competldor afectado.

Bajo esta perspéctiva. resultaria que si un caso de publicidad agravante es
planteado ante el IMPI, unicamente, éste tendria que solicitar la intervencién de la
Profeco para contar con la determinacién de que la misma resulta tendenciosa,
falsa o exagerada de conformidad con la Ley Federal de Proteccion al
Consumidor. Y si dicha autoridad es enterada de la existencia de un tipo de
publicidad que resulta contraria a sus normas, su intervencién oficiosa, estaria
asegurada, en término de su propia normativa, para ordenar la suspensiéon o
correcciéon de la misma, y para imponer las sanciones que resultasen

procedentes.

Xi. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de
modelo de utilidad o disefio industrial, sin consentimiento de su titular o sin la

licencia respectiva;
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Xll. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos amparados por una
patente o por un registro de modelo de utilidad o disefno mdustrial a sabiendas de
que fueron fabncados o elaborados m consentlmlento del titular de Ia patente o

reglstro o sm Ia Ircencia r' S| ect a;

X, Utlllzar procesos patentados, sm consentlmlento del titular de la patente o sin

llcenma respect va'

XIvV. Ofrecer en ¢ nta o poner en clrculacxén productos que sean resultado de la

mlzacién de procesos patentados, a sablendas que fueron utilizados - sin el

consennmlento del mular da la patente o de qunen tuviera una licenc:a de

explotacion;

XV. Heproducnr o |mnar dlsenos industnales protegldos por un. ragnstro, sin el

consentimiento de su mular o sin ||cenc1a respectiva;

XV1. Usar un aviso comercual registrado o uno semejante en grado' de confusién,

sin el consentimiento de su mular o sin la Hcencla respectuva para anunclar
bienes, servicios o establecimientos iguales (] simnlares ‘a Ios que se aplique el

aviso;

Con ta inclusion de esta hipdtesis en las reformas de agosto de 1994 se colmé
una deficiencia de la version original de la entonces denominada lL.ey de Fomento
y Proteccién de la Propiedad Industrial, que no preveia el caso de uso de un

aviso comercial registrado sin consentimiento de su titular, Desde luego que
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atendiendo a lo dispuesto por el articulo 104 de la ley, aun en ausencia de
disposicién expresa, bien podfa recurrirse a los supuestos dirigidos a impedir el
uso no autorizado de marcas, dada la supletoﬁedad de esta institucion respecto

de aquélla.

En relacion con el criterio que es procedenie 6bservar para analizar los casos de
similitud en grado de confusién de avisos ‘éomerciales. es necesario recordar que
el aspecto ideoldgico o de significédo ‘asuﬁie Lm rol de mayor importancia que en
el caso de marcas, como se explica con detalle en el analisis de los articulos 99 y

100 de ta LLPI.

En relacidn con el resto de los elementos de la hipodtesis normatividad,'se

reproducen los conceptos disefiados para los casos de uso ilegal de marcas. tal
como se contemplan en las fracciones IV y XVIIl de este mlsmo artfculo 213 de

manera que agradeceremos que se remitan a tales comentarios. -

XVII. Usar un nombramiento comercial o uno semejante en grado e confusnén.

sin el consentimiento de su titular o sin la Ilcencna respect va. amparar un

establecimiento industrial o de servicios del mismo o simllar giro; .

Un primer aspecto que es necesario resaltar de este supuesto, es el hecho de

que para considerar que la mfract:lén se comete no se exlge que el nombre

comercial base de la accién se encuentre publicado. o que resulta absolutamente
congruente con la naturaleza de esta flgura. tal como la propla LPi{ la define en su

articulo 105.
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Pero - también - es de resaltarse que el precepto mamflesta un: |mportame

limitacion, ya que restnnge Ia pOSIbllldad de |mntacnén de un nombre comercnal a

actlvndades de serv: [T establecnmlentos o giros. ehminando en consecuencia la

htpétess de lesionar derechos derivados del empleo de un nombre comercial

mediante Ia fab ca n de productos.

=t cmerio que en materia de confusnén de marcas ha venido imperando,

determinar que el supuesto de que dos marcas se colisionen debe estar

determmado por Ia posibilidad de asociacion, la cual se presenta también entre

productos Y serv:c-os- Por lo tanto, siendo el nombre comercial un tipo de signo

distintivo que resul(a incluso coincidente con las marcas de servicio, nada

justificas que en este aspecto reciba un trato discriminatorio.

Supongamos, simplemente, que el caso consista en el hombre comerciél de un
restaurante que es utilizado sin consentimiento para expender comida con el
mismo nombre comercial. Obviamente el publico consumidor podria suponer que
la comida que ostente dicho nombre comercial proviene del establecimiento que

identifica con el mismo; sin embargo, a la luz de este precepto, no existe

posi dad de considerar tal uso no autorizado como infraccién, por la ya

mencionada limitacidn en que incurre.

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;
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Esta hipétesis fue incorporada comao infraccién admlnistrativa en las reformas a la

LPI en 1994, como resultado de su ellmlnacusn como demo. Sin embargo, de

manera sumamente dasafonunada. el precepto se. mantuvo de manera

independnente al supuesto que prevé el uso ilegal de una marca similar en grado

de confusnén.'que es el previsto en la fraccion IV de este m:smo art(culo 213. Lo
deseable. sin nlnguna duda, hubiese sido que ambos preceptos se fusmnaran.
para sancionar en la forma el empleo de una marca igual o confundible sin

consentimnento de su titular.

Es sin duda un acierto que se sancione en la misma forma el empleo de una
marca sin consentimiento, sea de manera idéntica o confundible a la registrada,
ya que ambas conductas sugieren un resultado igualmente lesivo de los intereses
del titular y de 1os consumidores, y ambas coinciden, también, en el animo que
ias inspira. De hecho, bajo esta diferencia que en el pasado se presentaba,
consistente en que la limitacion de una marca era tratada como infraccién
administrativa mientras que su reproduccidon era considerada . delito, muchos
usuarios ilegales alteraban de manera dolosa alguno de los elementos de lar

marca registrada, para escapar de la figura delictiva.

Por lo que hace a los comentarios que es procedentes formular re‘spe:cio d‘e esta
fraccion, resultan aplicables, en lo general, lés vehidés révépecfo de la
mencionada fraccion (V del articulo 213 de la LP!, con la diferéncia de que la
presente hipotesis se actualizacion de una marca idéntica, en todos sus

elementos, a la marca registrada.
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XIX. Ofrecer en venta o poner en cnrculamén productos Iguales o similares a los

que se apllca una marca regtstrada a sablendas de que se usé ésta en los

m|smos sm consentim emo de su mular'

Iguales consmuye un |mportante elemento disuasivo de la conducta infractora del

fabncama. :

Sin embargo, debe tenerse en cuenta el importante aspecto que el precepto
exige para su actualizacion, consistente en que quien “ofrece en venta” o “pone
en  circulacién” los productos distinguidos ilegalmente con una marca, debe
hacerlo "a sabiendas”. Lo anterior tiene como principal propdsito el de prbtege‘r‘al
comercializador de buena fe, que no se encuentra en capacidad material de
conocer y verificar la situacion juridica de todos los bienes que transmitan por sus

anaqueles.

Existen, desde luego, muy diversos criterios para determinar cuando pude
considerarse que el comercializador se encontraba en'conocimiento de la
situacion de ilegalidad de los productos o servicios. Para algunos, dicha condicion
se satisface por el solo hecho de que los reglstros de marca y demas actos
ligados y referidos a este tipo de derechos scn publlcados en la Gaceta de la

Propiedad Industrial, lo que supone de parte del comercializador el conocimiento
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de la titularidad de Ios derechos y en consecuencia, el eventual uso ilegal que

una persona dlstm(a del mular pudnera reallzar.

€l conocimiento qUe el precepto exige parece requerir dé“ elememos més
concretos que lo acrediten, ya que, de lo contrarlo. si bastara con el que deriva de

la publncacnén de la Gaceta, la hipétesis podria ser: omiso rsspecto de ‘este

requisito. Por lo tanto, para actualizacién de esta hlpétes s‘se requnere que se
acredite, mediante evidencias confiables, que el que comermallza Ios bienes
ilegales contaba con informacién respecto de este hecho,‘ lo qué se puede
acreditar, por ejemplo, exhibiendo la carta o comunicado que el titular del derecho
hubiera dirigido a éste para advertirle de  la  ilegalidad de;'d‘eterm‘inadas

mercancias.

Para evitar situaciones de ausencia de certeza juridica,: muchos .titulares de
derechos recurren a realizar la notificacion al comercializador por medio de
fedatario publico, para que no quede duda sobre la satisfaccion del extrei'no
requerido por el precepto. Sin embargo, aun y cuando en la practica se ha venido
aceptando que el comercializador se encontraba en conocimiento de la ilegalidad
de los productos por el aviso realizado por el titular de derechos, algunos
especialistas consideran que, en estricto sentido, no se puede configurar tal
extremo, sino hasta el momento en el que existe un resolucion firme de autoridad

que declares que existe uso ilegal de marca.

A mi parecer, lo que el legislador ha pretendido en esta hipdtesis es sancionar

también al comercializador cuando éste, de manera consciente, participa en la
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cadena de distribucién de los bienes ilegales, hasta ponerlos en manos del
consumidor. En cambio, cuando el comercializador no participa en forma dolosa,
sino como resultado natural de su . actividad dentro del comercio, no debe

interpretarse como conducta sancionable.

De hecho, debe reconocerse que en la: practica en muchas. ocasiones la
demandada involucra al comefcializador. como via para presionar al fabricante de -

los bienes ilegales;'

XX. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se aplica una

marca regiétrada que haya sido alterados;

La intencidon de incluir esta fracciéon es manifiesta en el sentido de preservar la
funcion de garantia y distintividad que la marca cumple. Es evidente que un
producto que ha sido alterado, no puede corresponder a las prestaciones que el
publico espera de él, de manera que si éste, guiado por la presencia de la marca
que identifica, lo adquiere, sera afectado, y el propio signo distintivo sufrird una
merma en su confiabilidad. De hecho, ésta es una disposicion que previene la
comision de graves actos de competencia desleal, como pueden ser los
emprendidos por un competidor que, para desacreditar una marca rival, pueda

recurrir a la alteracion de los productos competidores.

En otras condiciones, la disposicion persigue el sano proposito de preservar la
funcion de distintividad de la marca que fielmente se aplica a un producto de

ciertas caracteristicas, con objeto de que éstas no sean alteradas. Para entender
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la importancia de este precepto, basta con suponer que se trate, por ejemplo, de
bebidas alcohdlicas, las cuales sean alteradas con el animo de duplicar los

contenidos, poniendo en grave riesgo la salud de los consumidores.

De hecho, la alteracion o adulteracién de productos, mas que una infraccion en

materia de propiedad industrial, es una conducta que constitdye un deliio.

17 N) ALTERACION DE MARCA

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 ésta;

La presente fraccion persigue un propdsito muy simi!éf a »Ia"anterl;ior. dﬁe éonslste
en preservar el vinculo que se establece entre la marcé yivél‘brod‘uct:o‘ a qué se
aplica, considerando como ilegal la afectacion material al éigno distintivo.

En muchas ocasiones las demandadas planteadas pOl; tituléres' de derechos que
estan basadas en hechos relacionados con el uso ilegal de una marca, citan esta
fraccidbn como actualizada, lo que de ninguna manera es consistente con la
naturaleza de la infraccion que se comprende en este supuesto. Para que se
configure esta infraccion, 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 moditique, suprima o altere la etiqueta, empaque, o

material en el que la marca aparezca.
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Es evidente que en el caso en que la marca regis(rada es ilegalmente empleada,

como se establece en [as fracciones IV y XVIll de este mnsmo arﬁculo. Ios bienes

dlstlnguldos ‘son falsos. esto es. ajenos a qunen fabnca o avala los que se

dlstmguen con Ia marca regtstrada .

usualmente calzado o .vestuario, es susmu a, por_ la ‘de otro comerclante que

| dlciona estampados o accesorios a los mlsmos. eliminando ta marca original.

N) uso ILEGAL DE DENOMINACION DE ORIGEN

XXI1. Usar  sin autorizacion o licencia correspondiente una denominacién de

origen;

E! propio lenguaje empleado por el precepto es claramente inexacto al referirse a
“licencia”, siendo que en materia de denominaciones de origen la propia Ley de la
Propiedad industrial en ios articulos 169 y siguientes, expresamente se refiere a
la “autorizacidon para su uso”, que es una figura idénea para una institucién de

este tipo.

Sobre este particular es procedente cuesﬂonarse respecto del uso que muchas
empresas hacen de denominaciones de origen. fundamentalmente de la

denominacién “Tequila”, al amparo de contratos o convenios de
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“corresponsabilidad” que celebran con las empresas que efectivamente cuentan

con la autorizacién oficial para su uso.

Cabe mencionar, pbr otro. lado. que la ampllsiha hipéteéis ilegat que es materia
de eéta fracty:yléh. conduce a considerar que no sélo se callﬁca como infraccién
admlnlstratlva el empleo de una denommacnén de ongen proteglda en Méxlco.

smo cualquier denominacién de origen proteglda en Mé no cualquler

denommacnén que pueda tener tal caracter. Asi parece no quedar duda sobre el

hecho de que hacer uso de denominaciones de’ ongen extran;eras reglstradas

daria motivo para la actualizacion de este supuesto.
XX, Usar sin autorizaciéon o licencia correspondiente una  determinacién de

origen;

El propio lenguaje empleado por el precepto es claramenfa inexacto al referirse a
“licencia”, siendo que en materia, siendo que en materia de dendminaciones de
origen la propia Ley de la Propiedad Industrial, en los articulos 169 y siguientes,
expresamente se refiere a la “autorizacién para su uso”, que es una ﬁgura'idénaa

para una instituciéon de este tipo.

Sobre este particular es procedente cuestionarse respecto del uso que muchas
empresas hacen de denominaciones de origen, fundamentalmente de la
denominacién *“Tequila”, al amparo de contratos o© convenios de
“corresponsabilidad” que celebran con las empresas que efectivamente cuentan

con la autorizacion oficial para su uso.
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Cabe mencionar, por otro lado, que la amplfsnma hlpéteSls legal que es matena

de esta fraccién, conduce a consnderar que no sélo se calmca como infraccidon

XXin. F(eproduc:

del reglstro. e

la autonzaclén del mular del ©

a) Un esquema de trazado pr tegidc

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

protegido, o

c) Un bien que se incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un

esquema de trazado protegido ?epinfédﬁciendo ilicitamente, y
O) VIOLACION DE OTRAS DISPOSICIONES

XXV. Las demas violaciones a las disposiciones de esta ley que no constituyan

delitos.
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Esta disposicidn tiene la pretensién de funcionar como valvula de s_egurldad para
casos no pre'vistoé," Si",‘{ érﬁbargo, sugiere ciertos riesggs para lclzs"dasos en que la
Ley de la’ Propie'dad; Industrial determina comao obligatobri'a‘s ciertas condhf:tas
para las que'n“o'contempla sancién expresa, ya que, en eso's’ casos, ée aétualiza

la preserite h‘ipétesis.

Uno dé los casos es que es materia del articulo 128 de la Ley de la Propiedad
Industrial, que establece que !a marca debera usarse en territorio nacional, tal
como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carécter distintivo. En
este caso es claro que la imposibilidad de demostrar que la marca, tal como fue
registrada, se encuentran en uso. Sin embargo, por la amplitud de esta fraccion,
no es remoto que se pretendan su actualizacién ante situaciones de este tipo.

Otros casos que podrian constituir infraccion administrativa al amparo de esté
fraccion, es el relativo a la obligacion de proporcionar informaciéon al IMPI, como
lo prevé el articulo 204 de la Ley de la Propiedad Industrial, o en su caso, la

oposicién a una visita de inspeccion, por violar lo dispuesto por el articulo 206.
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CONCLUSIONES

PRIMERA. Nuestro sistema juridico otorga a todo empresarlo la llbenad para

iniciar cualquier actividad licita. Libertad que se desarrolla en el campo de ia libre

competencia. Esta libertad del empresario lmp ca u ha responsabllndad socnal de

crear empleos y satisfacer las necesidades de Ia pobla n, Io que a su vez arro;a,

a través del

una responsabilidad a cargo del Estado deyprot»eger d h’a ac@ivnda

ordenamiento juridico.

SEGUNDA. La competencia que atenta contra la. protecc!én

libertad de iniciativa y de comercio, es ilicita." Esta tlene dos esp'cues.‘

competencia prohibida y la competencia desleal. La prlmera denva ya sea de una

norma que prohibe ciertas conductas o por ia violacién a un contrato La i(ud

en la competencia desleal consi ite en contravenir los usos - honestos o las

buenas costumbres en materia comercial.

TERCERA. Las normas que reprimen los actos de competencia desleal, derivan
de los articulos § y 28 Constitucionales, del Convenio de Paris y de 1a ley de la
Propiedad Industrial. lLos actos de competencia desleal puede ser muy variada y
en muitiples campos del derecho, sin embargo, la Ley de la Propiedad Industrial
es el mejor medio en que los actos desleales se pueden reprimir, ya que por lo
general, los actos desleales tienen una estrecha relacién con la propiedad

industrial.

233

TESIS CON

FALLA ¥ ORIGEN

,4'-




CUARTA. La represion de los actos de competencia desleal tiene su fundamento
en que el infractor contraviene los usos hones(os en materla comercial o las
buenas costumbres, por lo que parte de nuestro derecho en especifico la Ley de

1a Propledad Industrial, crea la flgura de la Vinfraccxones Admimstrauvas. el

artfculo 213 el cual es un parte aguas, de la reprec 6n a Ia ompetencna desleal.

QUINTA. Al propio tiempo, se considera q‘ue la reghlacién ;:!e 'eSQas conductas
comeo infracciones, permite la mas eficaz imposlclén dé sari‘ci'ones ”econkémicas.
que tienen un efecto ejemplificador y preventivo muy adecuado para el tipo de
ilicitos de que se trata, en lo que el contenido patrimonial de los derechos parece

sugerir que la sancién tenga esta misma orientacién.

SEXTA. Debe intentarse a toda costa suprimir el acto de competencia desleal
para que no se siga causando un dafo o que potencialmente no se cause dicho
dano; por o tanto, se debe intentar primero la via administrativa, que es mas
rapida que la jurisdiccional, y después reclamar los danos y perjuicios mediante el
ejercicio de la acciéon contenida en al articulo 1910 del Caédigo Civil. No debe
intentarse solamente esta ultima via, porque se corre el peligro de que el dafio se

cause o se siga causando.

SEPTIMA. Es imporiante crear un Cdédigo de Represion de la Competencia
Desleal, o crean un capitulo en la Ley de la Propiedad Industrial a la vez que
creemos que dicha disciplina puede desarrollarse a través de la Ley de la
Propiedad Industrial o a través de nuestra jurisprudencia. En todos los paises

avanzados juridicamente, empezaron a regular esta disciplina (casuistica y dificil)
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a través de sus tribunales.. No vemos impedimento alguno para que en nuestro
pais se de dlcha sntuacnén. en aras ‘de fomemar la creanvndad del empresano, en

vez de propictar el mlmetismo v Ia corrupcién en el compet or. L

OCTAVA.-- Ante

emprendedora R4 creadora‘ Ios juristas

fomentarla, a través de la busqueda de la técnica ;urfdu;a del‘snnquecumnento

del Derecho, para que la acti

dad de aquello sea Il la'y motive Ia prosperldad

de la sociedad. lnlc:aiiva de ambos. que sm fu nte de riqueza de ‘una

nacion.
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