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INTRODUCCION

Las Marcas surgen como resultado del desarrollo comercial existente entre
los pueblos, en un principio eran utilizadas para distinguir la procedencia del
producto e identificar al alfarero, pintor, artesano, etc., que lo habia
manufacturado. Mas tarde, se volvieron objetos obligatorios en determinados
articulos para garantizar la calidad de éstos, tal y como lo dispuso el Rey Eduardo I
de Inglaterra en los productos de plata.

Al llegar la Revolucién Industrial, la produccién en masa hace que los
industriales incurran en problemas de almacenaje por lo que surgen los
mayoristas, pero éste no fue el Gnico, ni el mas grave problema que tuvieron, ya
que varias compafilas comenzaron a fabricar los mismos productos, lo que
beneficiaba mucho a los mayoristas pues los dejaba en situacién de poder imponer
sus condiciones.

Sin embargo esto fue solucionado por los fabricantes creando mayor
demanda por sus productos distinguiéndolos de los de sus competidores, naciendo
asi la Marca como elemento de distincion del producto del fabricante. Asi, éstos
acostumbraron al consumidor a pedir los productos por su Marca, lo cual, dejaba
en desventaja a los mayoristas dado que tenian que adquirir las marcas de mayor
demanda. Para equilibrar los papeles, el mayorista hace uso de la misma téctica
adquiriendo también una marca que lo acredite.

Hoy en dia, debido a los medios masivos de difusion, a la tecnologia y al
desarrollo del comercio, se ha desarrollado una lucha entre las marcas por
conquistar los diferentes mercados, esto a su vez, ha creado la necesidad de
regular esta competencia entre las Marcas, actualmente la Ley de Propiedad
Industrial es la que se encarga de regular lo relativo a las Marcas, y se encuentra
vigente desde el 27 de junio de 1991.

Esta Ley ha sido el resultado de casi un siglo de legislar la Propiedad
Industrial en México. De intentar prevenir que el consumidor sea engafiado a la
hora de adquirir los productos y de proteger al fabricante y al comerciante contra
usurpadores que aprovechan la fama y el prestigio que obtienen las Marcas.

La razén de la realizacién de este trabajo es, darle una herramienta
adicional a cualquier comerciante que cuente con una marca, para que, sin ser
Licenciado en Derecho, o sin la necesidad de consultar a uno, pueda entender las
caracteristicas inherentes a su marca, aprovecharlas y en dado momento, obtener
un beneficio adicional al de proteccién y distincién de un producto, que es como
generalmente se utiliza una marca.



En este trabajo me propongo analizar a la Marca, como un objeto de
comercio en si mismo, es decir, una vez que un producto o un servicio es
ampliamente reconocido por su marca, ésta adquiere un valor adicional al de
proteccion y distincion, dicho valor adicional es el pecuniario, por lo tanto, al ser la
marca un objeto de valoracion pecuniaria, se vuelve un objeto de comercio en si
misma, pudiéndose por tanto, vender, arrendar, donar y celebrar casi cualquier
contrato previsto en la legislacion ordinaria.

Ahora bien, en la actual Ley de Propiedad Industrial, en al articulo 143 y
subsecuentes, solo se prevén algunos supuestos, como el de compraventa
(trasmision), arrendamiento (licencia de uso) y algunos otros, asi mismo se
contempla que se le pueden imponer limitaciones y cargas a los derechos del
registro de marca, por lo que en este trabajo me propongo analizar a la marca
bajo los demas supuestos previstos en la legislacién ordinaria

Esta es la razén principal de la realizacién del presente trabajo, que los
comerciantes tomen conciencia de que la marca les da muchas posibilidades
adicionales de ejercer el comercio, y no limitar su uso a la proteccion de un
determinado producto.

No es necesario que dichos comerciantes busquen obtener una especialidad
en lo que a marcas se refiere, pero si que estén familiarizados con las principales
disposiciones marcarias para obtener el maximo aprovechamiento de su producto y .
de su marca, ya que a pesar de que la proteccién legal es asunto del Abogado,
ésta comienza con la creacion de la Marca misma. Por lo tanto, a la hora de crear o
considerar una idea para una marca, se deberan comprender y tomar en
consideracion algunas de las reglas basicas en materia Marcaria.




CAPITULO
I

ANTECEDENTES
GENERALES DE LA MARCA




1.1 CONCEPTO DE MARCA

En este primer capitulo dejaremos establecidas las bases para poder
estudiar y comprender el tema de las marcas, para ello, tomaremos la definicién
que nos dan del término MARCA diversos autores asi, como algunas organizaciones
dedicadas a la materia. He de mencionar que existe una gran cantidad de
definiciones sobre el término, casi podria asegurar que existe una por cada autor
que se interesa en el tema.

Para empezar a definir lo que es una Marca, comencemos por tomar lo que
el diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola nos dice:

"Serial hecha en una persona, animal o cosa para
distinguirlo de otra, o denotar calidad o
pertenencia”. !

Del mismo modo, el Maestro Cesar Seplilveda esta de acuerdo diciendo:

"La marca es un signo para distinguir. Se emplea
para sefialar y caracterizar mercancias o
productos de la industria, o bien, servicios,
diferencidndolos de los otros". *

El profesor Phillip Kotler, especialista en Mercadotecnia define a la Marca
como:

“Un nombre, un termino, un signo, un simbole un
disefio, o una combinacion de ellos la cual intenta
identificar los bienes o servicios de un vendedor o
grupo de vendedores y diferenciarios de aquellos
de sus competidores”. >

Asi mismo nos comunica que a ésta la componen dos elementos:
e el nombre de la marca y
« el simbolo de la marca, y los define como:

"Esa parte de la marca que puede ser vocalizada,
lo pronunciable” y "Aquella parte de la marca
que permite reconoceria pero no pronunciaria, tal

! piccionario de la Real Academia, 21° Edicién, Ed. Espasa.

? sepiilveda, César. El sistema Mexicano de Propiedad Industrial. 2°
Edicién. Ed. Porrua, México, 1981 p. 113
3 Kotler, Philip. Mercadotecnia. 1° Edicién, Ed. Hispanocamericana, México,

1987, p. 400




como un signo, un diseio, un tipo de letra o
colorido distintivo”™. respectivamente. *

El Profesor William J. Stanton sigue la misma doctrina de su colega el
Profesor Kotler, pero haciendo una distincion sobre el simbolo de la marca
denominandola logotipo.

En el ramo de la publicidad, el norteamericano Otto Kleppner afirma que:

"Una marca es cualquier simbolo, sefal, palabra,
nombre, disefioc o combinacion de estos cuyo
proposito es decir quien fabrica o vende un
producto, para distinguir ese articulo de todos los
demds. Tiene por fin impedir que el publico sea
engariado y proteger al propietario contra la
St.:oJ'r?,t:*e!ia’.nt:fa injusta y el uso legal de su propiedad”

Siguiendo esta linea, el Maestro Sepllveda concuerda de nuevo diciendo
que la marca cumple un doble propdsito:

1. Permite distinguir los productos o servicios de los de un
competidor y por lo tanto posibilita al industrial o al comerciante para
conservar su crédito y orientar la eleccion del pablico hacia los articulos que
elabora o expende.

2. Constituye una garantia para los consumidores, que pueden
obtener el tipo y la calidad de mercancias y servicios que desean obtener, y
que les merecen confianza, tanto como por la uniformidad del producto y
por la calidad de los servicios, como por el precio, asi como por sus
experiencias personales anteriores en relacion a las mercaderias y a su
prestigio, y a los servicios y a su eficacia. ®

Por otro lado, debemos sefialar la definicion que nos da el Maestro Justo
Nava Negrete en su obra "Derecho de las Marcas" al decir:

" ... La marca es todo signo o medio material que
permite a cualquier persona fisica o juridica
distinguir los productos que elabora o expende
asi como aquellas actividades consistentes en
servicios de otros [guales o similares cuya

‘ Ibid, pp 400- 401.

5 Kleppner, Otto . Publicidad. 1° Edicién, Ed. Hispanocamericana, México,
1988, p. 535

¢ Sepiilveda, César. op. cit. p.113



finalidad inmediata es la de atraer /la clientela y
después conservaria y aumentarid’ ’

La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), define a la
Marca como:

"Un signo visible, protegido por un derecho
exclusivo concedide en virtud de la Ley, que sirve
para distinguir Ias mercancias de una empresa de
las otras empresas”. ®

Es asi como nos damos cuenta que existen multiples definiciones acerca de
lo que es una Marca, sin embargo, el Dr. David Rangel Medina sintetiza dichas
definiciones agrupandolas en cuatro grupos o corrientes que son ilustradas a
continuacion:

1. La que sefiala a la Marca un papel de signo indicador del lugar de
procedencia de la mercancia.

2. Aquella que considera a la Marca como agente individualizador del
producto mismo.

3. Una tercera que reline los rasgos caracteristicos de las dos teorias
antes mencionadas.

4. Por ultimo, la que enfoca la esencia de la Marca en funcién de la .
clientela. ®

Dentro del primer grupo, se encuentran los autores que definen a la Marca
como un medio material para garantizar el origen o la procedencia de la mercancia
a los terceros que la compran, en cualquier lugar en que ella se encuentre.

Dentro del sequndo grupo, tenemos a los autores que sostienen que la
marca es un signo, simbolo o emblema particular y distintivo con la ayuda del cual
un fabricante, agricultor 0 comerciante imprime el carcter de su personalidad
sobre sus productos para distinguirlos de los de sus compradores.

Dentro del tercer grupo, encontramos a aquellos autores que dicen que la
marca es la sefial exterior escogida por un industrial o comerciante para distinguir
y garantizar los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos, de manera

? Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas, 1° Edicién, Editorial
Porrua, México 1985, p. 147

® Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) Transferencia de
Tecnologia. Aspectos Juridicos de los Acuerdos de Licencia en el campo de
las Patentes, Marcas y los conocimientos Técnicos. Ginebra, 1° de junio
1975

* Rangel Medina, David, Tratado del Derecho Marcario, 1° Ed. Editorial
Libros de México, México 1960, p. 154




que el adquiriente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a
salvo de los efectos de la competencia desleal.

El cuarto grupo, retine a los autores que sefialan que la marca es una
contrasefia gréfica impresa o aplicada al producto, a fin de distinguirlos de todos
los otros productos similares existentes en el comercio y procedentes de un
tercero.

De tal modo, para efectos de este estudio concluiremos que una marca es:
Cualquier nombre o signo, o la combinacion de ambos utilizado para
identificar bienes y servicios de un fabricante o comerciante, de aquellos
de sus competidores y que ofrece una garantia de calidad al pablico para
no ser engafiado y una proteccion juridica al propietario contra la
competencia desleal.

1.2 LOCALIZACION JURIDICA DE LA MARCA.

El tener bien ubicada a la marca en el dmbito juridico asi como también
conocer los elementos que se encuentran alrededor de ella es de suma
importancia para evitar expresiones erréneas usualmente utilizadas, como
"Patentar una Marca" o “Marca de Invencién” u otras.

El método que utilizaremos es el de ir de lo mas general a lo particular,
internandonos paso a paso desde lo que es la Propiedad Industrial, hasta llegar a
la marca y otros términos existentes al mismo nivel.

Hecha esta resefia, procedamos entonces de inmediato al andlisis juridico
de la localizacién de la marca.

1.2.1 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Propiedad Industrial se refiere a las actividades comerciales,
protegiéndolas mediante la regulacién y otorgamiento de patentes, registros de
modelos de utilidad, disefios industriales, marcas, avisos comerciales, publicacion
de nombres comerciales, proteccién de las denominaciones de origen y regula los
secretos industriales.

La Propiedad Industrial ya es considerada como comin denominador en
Materia de Derecho Internacional para designar diversos intereses en la actividad
Comercial e industrial de las Naciones.

Entre los distintos criterios que existen para definir el término "Propiedad
Industrial”, podemos citar a los siguientes autores:

uwn



El Maestro Rafael de Pina nos dice:

" Es una manifestacion o modalidad de la propiedad
representada por el derecho exclusivo al uso de un
Nombre Comercial, Marca, Patente de Invencion,
Dibujo de Fébrica, etc.,, conferido de acuerdo con
la Legislacion Correspondiente.” 1°

Por otro lado el Dr. Antonio de Ibarrola expone que:

El Derecho Positivo Mexicano, también trata de darnos un concepto de lo
que es la Propiedad Industrial, en el Articulo 2 fraccién II de la Ley de Propiedad
Industria (en adelante LPI), que de manera interpretativa nos dice que es la
actividad inventiva de aplicacidon industrial, las mejoras técnicas y la difusién de

"La propiedad que ampara las Patentes, Marcas y
Nombres Comerciales, evidentemente es un
derecho real autonomo que debe diferenciarse de
la propiedad ordinaria que solo recae sobre
cosas; aquella recae sobre creaciones de la
inteligencia, sobre productos del esfuerzo mental
y se reflere a intereses que deban ser
Juridicamente  protegidos, reconociéndose &l
inventor el correspondiente privilegio y al
comerciante el uso exclusivo de los nombres y
marcas que hubiere elegidd’ **

conocimientos tecnolégicos dentro de los sectores productivos.

De tal modo, ante lo ya expuesto, concluimos que el derecho de la
Propiedad Industrial es un Derecho Real ejercido sobre bienes inmateriales, los
cuales son aplicados tanto a la industria como al comercio, es reconocido por el
Estado otorgandosele al titular su uso exclusivo e imponiendo sanciones a terceros

que invadan este derecho.

Los aspectos que abarca la Propiedad Industrial podemos catalogarlos en

tres grandes grupos:

Creaciones Industriales Nuevas:
A.1, Patentes

A.2. Modelos de Utilidad

A.3. Disefios Industriales

1% pe pina, Rafael. Diccionario de Derecho, 23° Edicién, Editorial Porria,
1996, p. 423
! pe Ibarrola Antonio. Cosas y Sucesiones. 5° Edicién, Editorial Porria,

México,

México 1981, p. 457.



A.4. Secretos Industriales
A.5. Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados

B.  Signos Distintivos:
B.1. Marcas
B.2. Nombres Comerciales
B.3. Avisos Comerciales
B.4. Denominaciones de origen

C.  Represion de la Competencia Desleal.
C.1 Procedimiento Administrativo
C.2 Delitos

A.1. PATENTES.

La invencién, es una idea nueva que permite en la practica la solucion de un
problema determinado en la esfera técnica. *2

Una Patente es la autorizacion expedida por autoridad competente, de
explotar en forma exclusiva, un invento o sus mejoras, asi mismo se le conoce
como patente, al documento expedido por el Estado, en el que se reconoce y
confiere tal derecho de exclusividad.*

Podemos entonces concluir que la Patente es el derecho que reconoce el
Estado a un inventor o a su causahabiente para explotar en exclusividad una
invencion durante un término determinado cayendo después al dominio pablico.

Las Patentes pueden referirse a productos o a procedimientos.

Los requisitos de Patentabilidad son que la invencién o creacidn sea
efectivamente resultado de una actividad inventiva, que la invencion sea
susceptible de aplicacién industrial y que sea verdaderamente novedosa.

En México, la Ley de Propiedad Industrial concede una vigencia de 20 afios
improrrogables, contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, y
estara sujeta al pago de la tarifa correspondiente. (articulo 23 LPI).

Actualmente se encuentran reguladas en la Ley de Propiedad Industrial, en
el Titulo Segundo - De las invenciones, Modelos de Utilidad y Disefios Industriales-
Capitulo I Disposiciones Preliminares- y en el Capitulo II -De las Patentes-, del
articulo 9 al 26.

** oMPI, Informaciones Generales, publicaciones OMPI, N° 402, Ginebra,
1984, p. 11
3 pe Pina, Rafael. op. cit. p.10




A.2. MODELOS DE UTILIDAD.

Los Modelos de Utilidad son los objetos, utensilios, aparatos o herramientas
que, como resultado de una modificacion en su disposicién, configuracion,
estructura o forma, presentan una funcién diferente respecto de las partes que lo
integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

Tendran una vigencia de 10 afios (art. 29 de la LPI). Estan regulados por la
Ley de Propiedad Industrial, en el Capitulo III, articulos 27 a 30.

A.3. DISENOS INDUSTRIALES.

La LPI no sefala una definicion de lo que es, o de lo que se debe entender
por Disefio Industrial, asi es que trataré de definirlo como la combinacion de
objetos que se ocupan del aspecto funcional, estético y de la concepcién formal
de los productos manufacturados.

El Disefio Industrial esta comprendido por:

Dibujo Industrial, que es toda combinacién de figuras, lineas o
colores que se incorporen a un producto industrial, con fines de
ornamentacion y que le den un aspecto peculiar y propio.

Modelo Industrial, constituido por toda forma tridimensional que
sirva de tipo o patrén para la fabricacion de un producto industrial, que le
dé una apariencia especial, en cuanto no implique efectos técnicos.

La vigencia de su registro es de 15 afios contados a partir de la fecha de la
presentacion de la solicitud y estard sujeto al pago de la tarifa correspondiente.
(art. 36 LPI)

A.4. SECRETOS INDUSTRIALES

Se considera secreto industrial a foda informacion de aplicacion industrial
0 comercial que guarde una persona fisica o moral con caracter confidencial, que le
signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o economica frente a
terceros en la realizacion de actividades economicas y respecto de la cual haya
adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el
acceso restringido a la misma.
La informacién de un secreto industrial necesariamente debera estar referida a la
naturaleza, caracteristicas o finalidades de los productos; a los métodos o procesos




de produccién; o a los medios o formas de distribucién o comercializacién de
productos o prestacién de servicios.

No se considerara secreto industrial aquella informacion que sea del dominio
plblico, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en
informacion previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposicion
legal o por orden judicial. No se considerara que entra al dominio publico o que es
divulgada por disposicién legal aquella informacién que sea proporcionada a
cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando
la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones,
registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.( ART. 82 LPI)

La informacién, deberd constar en documentos, medios electronicos o
magnéticos, discos 6pticos, microfilmes, peliculas u otros instrumentos similares.

La persona que guarde un secreto industrial podra transmitirlo o autorizar

su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrad la obligacion de no divulgar el
secreto industrial por ninglin medio.
En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia
técnica, provision de ingenieria basica o de detalle, se podran establecer cldusulas
de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las
cuales deberan precisar los aspectos que comprenden como confidenciales.

Toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto,
desempefio de su profesion o relacion de negocios, tenga acceso a un secreto
industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, debera
abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona
que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado.

A.5. Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados

A este respecto la LPI sefala lo siguiente:

"ARTICULD 178 bis.- Los esquemas de trazado de circuitos integrados
serdn registrados y estardn protegidos en términos del presente Titulo.
Al efecto, el Instituto tendra las facultades siguientes:

L- Tramitar y, en su caso, aomardmsﬂvabsmmde
trazado de dircuitos integrados, asi como la inscripoidn de sus
transmisiones y licencias de uso y explotacion, en los términos de esta
Ley y su reglamento;

II.- Sustanciar los procedimientos de declaracion administrativa de
infraccion, nulidad o caducidad, relacionados con el registro de los
esquemas de trazado de circuitos integrados, emitir las resoluciones
que comrespondan a dichos procedimientos e imponer las sanciones
que procedan, ¥

IIT.- Cuando no lo hayan convenido las partes, fijar el monto de las
regalias a que se refiere el articulo 178 bis 5, fraccion V, segundo
pérrafo, de este Titulo.

ARTICULO 178 bis 1.- Para los efectos de este Titulo, se considerard
como;




I.- Greuito integrado: un producto, en su forma final o en una forma
intermedia, en el gue los elementos, de los cuales uno por lo menas
sea un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones, formen
m@ﬂm&ﬂmoa@bmﬁtdawmmm
semiconductor, y que esté destinado a realizar una funcion electronica;
II.- Esquema de trazado o topografia: la disposicion tridimensional,
expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por
lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las
interconexiones de un dircuito integrado, o dicha disposicion
tridimensional preparada para un drcuito integrado destinado a ser
fabricado;
II.- Esquema de trazado protegido: un esquema de trazado de
dircuitos  integrados respecto del cual se hayan cumplido las
condiciones de proteccion previstas en ef presente Titulo, y
IV.- Esquema de trazado onginal: el esquema de trazado de circuitos
integrados que sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y
no sea habitual o comin entre los creadores de esquemas de trazado o
los fabricantes de circuitos integrados en ef momento de su creacion.
ARTICULO 178 bis 2.- Serd registrable el esquema de trazado original,
incorporado 0 no a un drcuito integrade, que ne haya sido
comerdialmente explotado en cualquier parte del mundo. también sera
registrable aun cuando haya sido comercialmente explotado de manera
ordinaria, en México o en el extranjero, siempre que la solicitud de
registro se presente ante el instituto, dentro de los dos afios siguientes
a la fecha en que el solicitante lo explote comercialmente en forma
mwmmeﬂmparmwm
Un esguema de trazado que consista en una combinacion de
elementos o interconexiones gue sean habituales o comunes entre los
creadores de esguemas de trazado o los fabricantes de circuitos
integrados al momento de su creadion, solo serd registrable si la
combinacion en su conjunto se considera original en los términos de la
fraccion 1V del articulo 178 bis 1 de este Titulo, y cumpla con las
dermds condiciones senaladas en el pdrrafo anterior.
ARTICULO 178 bis 3.- El registro de un esquema de trazado tendrd una
vigencia de diez afios improrrogables contados a partir de la fecha de
mmamwmymmdm@dab
tarifa
ARTICULO 178 bis 4.- £l registro de un esquema de trazado confiere a
su titular el derecho de impedir a otras personas que, sin su
autonizacion:
L- Reproduzcan en su totalidad el esquema de trazado protegido, o
lera de sus partes que se considere original por si sola en los
términos de I3 fracddn IV del articulo 178 bis | de esta Ley, por
incorporacion en un dircuito integrado o en otra forma, y
IL.- Importen, vendan o distribuyan en cualquier forma para fines
comerciales:
a) El esquema de trazado protegido;
b) Un dircuito integrado en el que se incorpore un esguema de trazado
protegido, o
¢) Un bien que incorpore un dircuito integrado que a su vez incorpore
un esquema de trazado protegido reproducido ilicitamente
ARTICULO 178 bis 8.- £ registro de un esquema de trazado
protegido serd nulo cuando se haya otorgado en contravencion a lo
dispuesto en el articulo 178 bis 2 de este Titul, siendo aplicable, en lo
conducente, lo dispuesto en los articulos 78 al 81 de esta Ley.”

B.1. MARCAS.
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Como se habia concluido en la primera parte de este capitulo, una Marca es
cualquier nombre o signo, o la combinacién de ambos utilizado para identificar
bienes y servicios de un fabricante o comerciante de aquellos de sus competidores
y que ofrece una garantia de calidad al plblico para no ser engafiado y una
proteccién juridica al propietario contra la competencia desleal.

Sobre este tema profundizaremos en los capitulos subsecuentes.

B.2. NOMBRES COMERCIALES.

La principal funcion de los Nombres Comerciales es la de distinguir un
establecimiento comercial o industrial de otros establecimientos dedicados al
mismo giro o a una actividad similar. Este tema ha causado diversas controversias
dado las distintas interpretaciones que los autores le han dado.

Algunos lo identifican plenamente con el nombre del comerciante, otros con
la razén o denominacién social, sin tomar en cuenta al comerciante individual,
otros mas como la designacion de la empresa, o lo equiparan con el rétulo.

Uno de los autores mexicanos que ha definido al Nombre Comercial con
mayor éxito es Enrique Correa quien afirma que:

"Es el signo adoptado por Industriales,
productores,  prestadores de  servicios y
comerciantes sean personas fisicas sean personas
morales, para distinguir sus negocios de los demas
gue se dedican & una actividad mercantil del
mismo génerd". **

Es asi como vemos entonces que el Nombre Comercial tiene como finalidad
el identificar un establecimiento protegiéndose dentro de un campo de accién
limitado. La proteccién surte efectos cuando, habiéndose solicitado su publicacién
en la "Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial", un tercero imita el nombre tanto
en el giro del establecimiento como dentro de la misma localidad.

La duracién de los efectos de esta publicacién es de 10 afios contados a
partir de la fecha en que se solicita y es prorrogable por periodos de la misma
duracién. (art. 110 LPI)

B.3. AVISOS COMERCIALES.

¥ Correa, Enrique. Proteccién del Nombre Comercial en México, en la
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial, N° 1, 1963, p. 23
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También denominados "slogan" o frases publicitarias y se utilizan para
atraer al consumidor hacia determinado producto o negociacion.

Estan constituidos por "aquellos medios o combinacion de palabras que van
a servir para anunciar al publico un comercio, una negociacion o en su caso,
determinados productos, siempre y cuando tengan las caracteristicas de
originalidad que los distinga fécilmente de los de su especie'. *°

En la mayor parte de las veces, se va a utilizar acompanado de una Marca
adquiriendo asi gran importancia al influir en la comercializacion de productos y
servicios.

Para adquirir el derecho exclusivo del Aviso Comercial se requiere su uso
previo, y se debera presentar a registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial. Dicho registro tendrd una vigencia de 10 afios, contados a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud, y podré ser renovado por periodos de la
misma duracion.

B.4. DENOMINACIONES DE ORIGEN.

La Denominaciones de Origen es el nombre de una regién geografica del
pais, que sirve para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad-o
caracteristicas se deben exclusivamente al medio geografico, comprendiendo en
éste, los factores naturales y humanos.

La Denominacion de Origen es considerada como un signo distintivo, la cual
desempenia una funcién diferenciadora, designando al producto que viene de una
zona geografica determinada y garantizando no solamente el interés de los
productores contra la competencia desleal, sino también el de los consumidores
evitando que estos sean victimas de caer en error inducido por un uso indebido de
dicha denominacién.

Las denominaciones de origen se aplican a Productos Naturales Agricolas,
Artesanales e Industriales, y vienen siendo una combinacion de los siguientes
factores:

Que sea denominacion Geografica;

Que corresponda al lugar en donde se origina el producto;

Que se use como Nombre del Producto;

Que el lugar geogréfico sea conocido precisamente por ese producto;

* Rangel Medina, David. Reflexiones sobre la extincién y renovacién del
aviso comercial en el Derecho Mexicano, Revista Mexicana de la Propiedad
Industrial y Artistica. N° 14, México 1969, pp 153 y 154
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e« Que el producto presente cualidades debidas a la accién de condiciones
naturales propias de un medio geografico determinado.

El titular de la declaracién de proteccién de una denominacién de origen es el
Estado y los Particulares Gnicamente adquieren el derecho de usarlas.

El Derecho de Uso de una Denominacién de Origen, se otorga por un periodo
de 10 afios, contados a partir de la fecha de presentacién de la solicitud, y podra
renovarse por periodos iguales. (art. 172 LPI)

Los ejemplos mas comunes sobre denominaciones de origen son aquellas que
indican la region donde se fabrican diversas bebidas alcohdlicas como Tequila,
Champagne o Cofac.

C.1. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

La LPI en los articulos que trascribiré a continuacion cita una lista de
caracter limitativo de los procedimientos administrativos, el modo de sustanciacion
y las posibles consecuencias

ARTICULO 199 BIS.- En los procedimientos de dedaracion
administrativa relativos a la violacion de alguno de los derechos que
protege esta Ley, el Instituto podrd adoptar las siguientes medidas:

I.- Ordenar el retiro de la drculacion o impedir ésta, respecto de las
mercancias que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;

II.- Ordenar se retiren de la circulacion;

3) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papeleria, material
publicitario y simiares que infrinfan alguno de los derechos tutelados
por esta Ley;

¢) Los anundios, letreros, rdtules, papeleria y similares que infrinjan
alguno de los derechos tutelados por esta Ley, y

d) Llos utensilios o instrumentos dem:aabs o utilizados en la
fabricacion, elaboracidn u obtencion de cualguiera de los sefialados en
los incisos a), b) y ¢), anteriores;

IIL.- Prohibir, de inmediato, la comercializacion o uso de los productos

mabmmmmmuﬂwsz

V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros Ja suspensicn o el cese

de los actos que constituyan una violacion a las disposiciones de esta

Ley,
Mmmbmwrvhvoxmd

Wmmmmmmmmm

anteriores, no sean suficientes para prevenir o evitar la violacion a los

derechos protegidos Ley.
Si el producto o servicio se encuentra en ef comercio, los comerciantes

o prestadores tendran la obligacion de abstenerse de su enajenacion o
Maparﬂrdebfamammmtsmbm
fabricantes,
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ARTICULO 213.- Son infracciones administrativas:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la
industria, comercio y servicios que impliguen competencia desleal y
que se relacionen con la materia que esta Ley reguia;

II.- Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo
estén. Si la patente ha caducado o fue dedarada nula, se incurrird en
la infraccion después de un afio de Iz fecha de caduaidad o, en su
caso, de I3 fecha en que haya quedado firme I3 dedaracion de nulidad;
IIT.- Poner a la venta o en dirculacion productos u ofrecer servicios,
indicando que estdn protegidos por una marca registrada sin gue lo
esten. 5i el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o
cancelado, se incurrird en infraccion después de un afo de la fecha de
caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la
decdlaracion correspondiente;

V.- Usrwmm:mﬂamgmd:dem&mnaaﬁar&gm

servicios protegidos por la marea;

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

VIL.- Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o
emblemas a que se refiere el articulo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX,
XII, XTIT, XIV y XV del articulo 90 de esta Ley;

VIIL- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de
confusion como nombre comercial, denominadion o razon sodal o
mm&éﬂmﬁwmi&wa%mmm
le produccion, importacion ¢ comercializacion de bienes o servicios
lguales o similares a los gque se aplica la marca registrada, sin el
consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de
mokbmmmMWaaﬂb

Ix.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles,
actos que causen o induzcan al publico a confusion, error o engano,
por hacer creer 0 suponer infundadamente:

a) La existendia de una relacion o asodiacion entre un establecimiento
y el de un tercero;

b) Que se fabriguen productos bajo espedificaciones, licendas o
autorizacion de un tercero;

¢) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorizacion,
licencias o especdificaciones de un tercero;

d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, region o
localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al
nﬂmammmﬂmmﬂrﬂum

informar al publico, siempre que dicha comparacion no sea
tendenciosa, falsa 0 exagerada en los términos de la Ley Federal de
Proteccicn al Consumidor;
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XI.- Fabricar o elaborar productas 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;

Xii.- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos amparados por

una patente o por un registro de modelo de utilidad o disefio industrial,

ammmmmmaahbaadmmmmm

del titular de la patente o registro o sin Ia licencia

XIII.- Mmmmmdﬂmﬁbla

patente o sin la licencla respectiva;

XIV.- Ofrecer en venta o poner en dirculacion productos que sean

resultado de la utilizacidn de procesos patentados, a sabiendas que

fueron utilizados sin el consentimiento del titwlar de la patente o de

quien tuviera una licencia de explotacion;

XV.- Reproducir o imitar diserios industriales protegidos por un registro,

sin ef consentimiento de su titular o sin ia licencia respectiva;

XVI.- Usar un avisp comercial registrado o uno semejante en grado de

confusidn, sin el consentimiento de su titular o sin la licendia respectiva

para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a

los que se aplique el aviso;

XVIT.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de

confusion, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia

respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de

servicios del mismo o similar giro;

XVIII.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o

sin la licendia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a

los que la marca se apligue;

XIX.- Ofrecer en venta o poner en drculacion productos iguales o

similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que

Se uso ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;

XX~ Mmmowmamﬂaddnprammxam«em

aplica una marca registrada que hayan sido alterados;

XXI.- Ofrecer en venta o poner en dirculacion productos a los que se

aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o

suprimido parcial o totalmente ésta,

XXIT- Usar sin autorizacion o© licenca correspondiente tna

denominacion de origen;

XXIII.- Reproducir un esguema de trazado protegido, sin I8

autorizacion del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte

que se considere original por si’ sola, por incorporacion en un dircuito

integrado o en otra forma;

XXIV.- Importar, vender o distribuir en contravencion a lo previsto en

esta ley, sin la autorizacion del titular del registro, en cualquier forma

para fines comerdiales:

a) Un esquema de trazado protegido;

b)wmmmdmeaﬁﬂmmadammde
trazado protegido, o

¢) Un bien que incorpore un circuito integrade que a su vez incorpore

un esguema de trazado protegido reproducido ilicitamente, y

XXV.- Las demds violaciones a las disposiciones de esta Ley que no

constituyan delitos.

derivadas de ella, serdn sancionadas con.
1L~ Multa mmama@mmmwmm
general vigente en el Distrito Federal;
IL.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos dias de salario
minimo general vigente en el Distrito Federal, por cada diz que persista
la infraccion;
III.- Clausura temporal hasta por noventa dias;

ARTICULQ 214.- Las infracdones administrativas a esta Ley o demds
disposiciones
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IV.- Qausura definitiva;
V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.

ARTICULO 221.- Iassanm:s&iah@adasmestateyynbms
disposiciones derivadas de ella, se impondén ademds de I
indemnizacidn que corresponda por dafios y perjuicios a los afectados,
en los términos de la legislacion comdn y sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo siguiente.

ARTICULO 221 BIS.- La reparacion del dafo material o Ia
Indemnizacion de dafios y perjuicios por la violacion de los derechos
que confiere esta Ley, en ningln caso serd inferior al cuarenta por
ciento del precio de venta al pliblico de cada producto o la prestacion
de servigios que impliguen una violacion de alguno o algunos de los
derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley.

C.2. DELITOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
La LPI es muy clara en este sentido, regulando lo siguiente:

Son delitos:
I.- Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del articulo 213
de esta Ley, una vez que la primera sancion administrativa impuesta por esta
razén haya quedado firme;
IL.- Falsificar en forma dolosa y con fin de especulacion comercial, marcas
protegidas por esta Ley;
IIL.- Producir, almacenar, transportar, introducir al pais, distribuir o vender, en
forma dolosa y con fin de especulacion comercial, objetos que ostenten
falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, asi como aportar o proveer de
cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la
produccién de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta
Ley;
IV.- Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su
trabajo, puesto, cargo, desempefio de su profesion, relacion de negocios o en
virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la
persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su
confidencialidad, con el propdsito de obtener un beneficio econémico para si o
para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el
secreto,
V.- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la
persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un
tercero, con el propdsito de obtener un beneficio econémico para si 0 para el
tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto
industrial o a su usuario autorizado, y
VI.- Usar la informacion contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud
de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesion o relacion de negocios, sin
consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido
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revelado por un tercero, a sabiendas de que éste no contaba para ello con el
consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario
autorizado, con el propdsito de obtener un beneficio econémico o con el fin de
causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industria o su usuario
autorizado. (ART. 223 LPI)

Las penas se establecen como sigue:

YARTICULO 223 bis.- Se impondrd de dos a seis afios de prision y
mmwamammmwmmmmmmd
Distrito Federal, al que venda a cualquier consumidor final en vias o en
.*Lgarespam en forma dolosa y con fin de especulacion comerdial,
objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley.
S/ la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera
organizada o permanente, se estard a lo dispuesto en los articulos 223
y 224 de esta Ley.

ARTICULO 224.- Se impondrén de dos a seis afios de prision y multa
por el importe de cien a diez mil dias de salario minimo general vigente
en el Distrito Federal, a quien cometa alguno de los delitos que se
senalan en las fracciones I, IV, V o VI del articulo 223 de esta Ley. En
el caso de los delitos previstos en las fracciones II o LI del mismo
articulo 223, se impondrdn de tres a diez afios de prision y multa de
dos mil a veinte mil dias de salario minimo general vigente en el
Distrito Federal,

ARTICULO 225.- Para el efercicio de la acdion penal, en los supuestos
previstos en las fracciones I y IT del articulo 223, se requerird que el
Instituto emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgara sobre
las acciones civiles o penales que procedan.

ARTICULO 226 .- Independientemente del ejercicio de la acdidn penal,
el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta Ley se refiere
podré demandar del o de los autores de los mismos, la reparacion y el
pago de los dafios y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, en
los términos previstos en el articulo 221 BIS de esta Ley.”

1.3 EVOLUCION DE LA MARCA

La Marca se ha venido legislando desde hace algunos siglos y ha tenido
existencia desde hace varios mas.

A continuacién tenemos una pequefia resefia del desarrolio histérico de la
marca desde sus inicios, asi como de las legislaciones que se han dado de la
misma en nuestro pais, desde la primera Ley de Marcas de Fabrica de 1889,
hasta la actual Ley de la Propiedad Industrial.
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Dado esto, el lector obtendréd los antecedentes suficientes sobre Ia
trayectoria que ha seguido la marca para comprender entonces el complejo estado
actual en que se rige dicha materia.

1.3.1. EVOLUCION HISTORICA.

La proteccién que de los bienes materiales se ha hecho, ha tenido una
variacion de poca trascendencia. No es posible, sin embargo, sefalar como marcas
de identificacién de bienes tangibles a los signos de propiedad que, en la Edad
antigua, se aplicaban en ganados, herramientas u otras posesiones; como es el
caso de algunos vasos de barro que fueron descubiertos, caracterizados por llevar
en un sitio variable una figura geométrica distintiva y que datan de hace mas de
cinco mil afos.

Los vasos, platos, jarrones y productos que en general los etruscos
fabricaban, estaban marcados en diversas formas y ya se conocian las marcas del
alfarero, del pintor y las oficiales. Asi, las anforas para exportar el famoso vino que
de “Thasos” llevaban en cada asa las palabras “de Thasos”, indicacion del nombre
del productor y el de un oficial". ¢

Las sandalias romanas se marcaban con palabras o dibujos para identificar
su origen exacto. Esto nos lo corrobora Geoffrey W. Tookey al mencionarnos que,
"recientemente, en Inglaterra, se han desenterrado algunas sandalias romanas en
buenas condiciones, ostentando marcas de comercio que consisten en una hoja de

roble y un manojo de trigo". *”

En Roma también el fisco usaba marcas, como lo prueban vasos
encontrados en Aosta con las siglas R.P.A. (Res Plblica Augustanorum), como
signo distintivo de los vasos fabricados en los hornos del fisco romano. Se
desconoce si habia normas juridicas especiales para reconocer y proteger el
derecho sobre las marcas. Algunos autores, entre los que destaca Kohler, lo
afirman al sostener que la Actio Injuriarum (proceso por dafios y perjuicios) o la
Actio Doli (accién por dolo) eran viables contra quien adoptara falsos signos con
intencién de fraude. En su postura, este autor no aclara si la sancién se imponia
por la confusién entre productos o por los distintivos o por la concurrencia desleal
que significa la usurpacion de la dlientela.

¥ Mendieta R. Sonia, Evolucién Histérica de las Marcas, en la Revista

Mexicana de la Propiedad Industrial y artistica, N° 1, México 1963, p. 67
7 Pookey, Geoffrey W. Adelantos Modernos en el Derecho y el Uso de las
Marcas, en la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, N°
21 vy 22, México 1973, pp. 413 y 414
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Los aztecas dejaron notables ejemplos de su sentido del derecho en su
organizacion politica, el derecho de gente, de las personas, de familia y de
propiedad; en el derecho penal, la administracién de justicia, la regulacién de
actividades comerciales, etc. sin embargo en lo que respecta a las marcas ninguna
disposicion directa o indirecta parece haberse dictado.

Las marcas adquieren su preponderancia en la edad media y se dan tres
tipos de marcas:

1. Las marcas de familia o de casas;
2. Las marcas privadas, voluntariamente adoptadas;
3. Las marcas compulsivas.

Las marcas de familia o de casas eran usadas por los mercaderes tanto en
sus casas como en sus productos y tenian su origen en la costumbre prehistérica
de marcar las casas.

Las marcas privadas voluntariamente adoptadas, sin tradicion de marcas de
familia, se encuentran en manuscritos, libros de cuentas, trabajos de carpinteria,
de impresion etc. Asimismo, se usaron en una gran variedad de articulos como
telas, productos agricolas, barriles, armas, herramientas, cueros y algunos mas.

Las marcas compulsivas se basaban en el principio de proteccion al
consumidor. Un estatuto de Eduardo I de Inglaterra en el afio 1300 reglamentaba
el uso obligatorio de marcas en los objetos de plata.

Situacién semejante encontramos en México en la época colonial, en la que
el Marqués de Cadereyta, el 20 de octubre de 1638, dicta las ordenanzas en lo
tocante al arte de la plateria:

"...17 3) Que los plateros de oro y plata han de tener
marca y sefial, conocida para identificar las piezas que
labren.

b) Que esta marca han de registraria ante el Escribano
Publico del Cabilde de la Ciudad de México.

ch Que sin ella no pueden vender piezas, bajo penas".

En Francia las telas llevaban hasta cinco marcas: la del tejedor, la del
tefiidor, la del inspector del gremio, la del mayorista y en algunos casos la del
fabricante real.

** Rangel Medina, David. op. cit. p. 8
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En esa época se vislumbra la proteccién legal de la marca y del consumidor,
contra los usurpadores de marca, quienes osaran desobedecer los preceptos de la
ley eran castigados con penas muy severas y confinaciones, y ademas
sancionados, tanto por la via civil como por la penal.

Tenemos, por ejemplo, los Estatutos de Mercaderes de la Ciudad de
Cremona que prohibia expresamente:

"El uso de la marca de otro mercader sin su especial
licencia, o bien que se haga marca semejante a la
marca de ofro comerciante, y condensar y hacer
efectuar que ningin otro use tal marca y todo
mercader contraventor incurre en la pena de 25 libras
imperiales, la mitad de la cual multa ingresard en la
mercaderia de Cremona y la otra mitad serd para el
acusador””®

De esta manera se reconocia en la violacién la actio negatoria, la pena
criminal y la compensacion privada.

Por muchos siglos persistid este estado general de control, a pesar de que
la marca no era usada en el comercio con la relevancia que su importancia y
caracteristicas le revisten hoy dia.

La generalizacién de las marcas y sus signos distintivos se empiezan a
desarrollar con una rapidez asombrosa al aproximarnos a la época contemporanea.
Este desarrollo llega a su climax a través de un proceso complejo de aumento de
poblacion, maquinaria industrial.

El fabricante produce en gran escala y las circunstancias al obligarlo a
fabricar determinada clase de productos, le obligan también a resolver el problema
de almacenaje. La solucién a este problema es el mayorista. Mediante las vias de
comunicacién, factor importante, el mayorista se encuentra en capacidad de
encargarse del almacenaje, distribucién y colocacion de los productos en el
mercado y de las relaciones con los pequefios comerciantes.

Cuando aparentemente la evolucién comercial ha llegado a su equilibrio el
fabricante se percata de que no va solo, hay otros que fabrican los mismos
productos. Nace la competencia.

El mayorista se aprovecha de la situacion exigiendo mas y mejores
condiciones en las relaciones con el fabricante. Si éste no acepta las condiciones
de aquel, siempre habra quien lo tome en cuenta. El fabricante se halla en posicién

** Ramella, Agustin. Tratado de la Propiedad Industrial, tomo II. Ed.
Hijos de Reus, Madrid, 1913, pp. 5y 6
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dificil ya que perder un diente mayorista, podria significar disminucién de un
elevado porcentaje de ventas de su mercancia.

El problema exige una solucién adecuada, legal y ventajosa y no hay otra
que la de crear mayor demanda para sus productos, distinguiéndolos de los de sus
competidores. Nace asi la marca como protectora de los productos del fabricante.

Los papeles se invierten, pues el fabricantes al hacerle propaganda a sus
productos, distinguidos ahora por medio de una marca, acostumbra al publico a
ellos. De esta manera, el consumidor exige al mayorista el producto a través de la
marca y en caso que no lo tuviere, acudiria a otro proveedor.

El mayorista para defenderse del fabricante y de otros mayoristas, adquiere
también una marca y la acredita.

Actualmente, a raiz de los medios de difusibn masivos (radio, cine,
televisién, prensa), el mundo entero contempla la lucha por la conquista de los
mercados por medio de las marcas y de la propaganda y difusion que de ellas se
hace.

Es dificil encontrar persona alguna que no conozca marcas tan renombradas
como COCA-COLA, FORD, KODAK, MARLBORO, GILLETTE, SINGER, entre otras,
que amparan respectivamente bebidas sin alcohol, vehiculos, camaras fotograficas,
cigarros, navajas de afeitar y maquinas de coser.

1.3.2 EVOLUCION JURIDICA.
A) LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1889.

Bajo el mandato de Don Porfirio Diaz se elaboro la primera Ley para la
Regulacién de derechos sobre las Marcas. Anteriormente esta materia se
encontraba bajo la deficiente reglamentacién de el Cédigo de Comercio y el Cédigo
Penal.

Esta nueva Ley constaba de 19 articulos que garantizaban no solo el interés
del productor sino el general también.

La definicién que, sobre la marca daba esta Ley era la siguiente:
"se considera como marca de fabrica cualquier

signo determinante de la especialidad para el
comercio de un producto industrial’ %°,

20 Rangel Medina, David. op. cit. p. 22
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Los principales puntos tratados en sus articulos fueron los signos y medios
no registrables, los derechos del titular de una marca como el uso exclusivo de
explotacion, el procedimiento para la adquisicion de esta propiedad, la
transmisibilidad de la marca, la duracién indefinida del registro de marca y la
nulidad de una marca al ser concedida en contravencion de lo antes mencionado,
entre otros.

Pero esta Ley no pasaba de ser un ensayo legislativo sobre marcas,
impuesto por las exigencias del progreso industrial. En el curso de su vigencia
empezaron a destacar problemas no previstos como la inscripcion de los Titulos de
Marca en el registro de comercio que aln seguia siendo regida por el Cédigo de
Comercio.

Es por esto que, el Licenciado Fernando Vega elabora un nuevo proyecto de
Ley incorporando a él su certero juicio sobre la primera Ley de la Materia:

‘la Ley que hoy nos rige es deficiente y, ante el
silencio del legislador, multitud de cuestiones quedan
abandonadas a la inestabilidad de la jurisprudencia y a
merced de decisiones arbitrarias ... No solamente dicha
Ley es deficiente, sino que no protege lo bastante el
derecho de propiedad, por que fluctuando entre dos
sisternas, el que da al registro el cardcter dedlarativo de
ellas y el que lo considera como atributivo, contribuye
inconscientemente a la usurpacion que, auin cuando no
revista el cardcter de una infraccion penal. Cuando las
marcas no estan registradas, dirige serios atagues a
esa propiedad que no deben quedar impunes”™*!

Bien acogida fue la propuesta de Ley del Licenciado Vega y para 1903 la
nueva Ley fue promulgada.

B)  LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 25 DE AGOSTO
DE 1903.

Como pudimos observar, la Ley de 1889 no era por mucho la
reglamentacion necesaria en materia marcaria acorde al indice de desarrollo
encontrado en nuestro Pais.

Fue dicha Ley victima de serias criticas y el Maestro Nava Negrete nos lo
sefiala en su obra "DERECHO DE LAS MARCAS" diciendo:

“..la Legislacién Mexicana sobre Propiedad Industrial
no solo habla sido un trabajo de reproduccion sin

2! Ibid p. 23
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adaptacion alguna a nuestro medio, sino que tampoco
correspondia al adelanto ya obtenido practicamente,
siendo una Jegislacion, Imprecisa, incompleta y
deficiente tanto en su parte sustantiva pues solo induia
los principios rudimentarios, como en su parte adjetiva
que dejaba en el procedimiento mismo, grandes
huecos y al criterio personal de la autoridad ..

En tal virtud el Ejecutivo Federal, expidié con fecha 25 de agosto de 1903,
dos Leyes, una sobre Patentes de Invencién y otra sobre Marcas Industriales y de
Comercio. Estas Leyes tenian un interés trascendental porque venian a
perfeccionar la Legislacién sobre propiedad industrial.

Las principales aportaciones hechas por la nueva Ley sobre derecho
marcario fueron:

s El registro de marca deberia de ser renovado cada 20 afios para mantener
su vigencia.

« Los fabricantes, agricultores y comerciantes deberian indicar
ostensiblemente que sus marcas estan registradas.

s Las bases actuales de reglamentacion penal de derecho marcario estan
fundadas en esta Ley.

» Se reglamenté por primera vez el Nombre Comercial y el Aviso Comercial.

« Por primera vez también, el registro de marcas se tramité y efectué en una
oficina especialmente creada para ello.

También redefine a la marca como:
'Un signo o denominacion caracteristica y pectliar
usada por el industrial, agricultor o comerciante en los
articulos que produce o expende, con el fin de
singularizarlos y denotar su procedencia”. %

Es indudable que esta Legislacion Marcaria, no obstante los defectos que
pudo tener, significé en su conjunto un considerable adelanto en el ramo. Pero
también sufrié duras criticas, especialmente en el punto de la adopcidn del sistema
sin previo examen de novedad y originalidad de la marca para la obtencién del
Titulo de propiedad, por lo que una vez mas fueron redactados nuevos proyectos
de Ley.

* Nava Negrete, Justoc. op. cit. pp. 60 y 61
** Rangel Medina, David. op. cit. pp. 28 v 29
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0 LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 26 DE

JUNIO DE 1928.

Fue bajo la Presidencia de Plutarco Ellas Calles que se publicd la Ley de

Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales el 27 de julio de 1928 en el Diario
Oficial la cual comenz6 a regir hasta el 1° de enero de 1929.

Las Innovaciones de mayor relevancia que este nueva Ley trajo consigo

fueron:

El sistema mixto atributivo -declarativo de adquirir derecho sobre la marca

pues ademds de otorgar el derecho exclusivo al registrante de la marca, también
se reconoce el uso de la marca como fuente de derecho sobre la misma.

La facultad del estado para declarar cuando lo estimé necesario, el uso
obligatorio de marcas para aquellos articulos que por su origen, naturaleza o
aplicacién se relacionen intimamente con la economia del Pais y las
necesidades Publicas.

El establecimiento del examen de novedad como requisito previo al registro

. de una marca, para establecer la registrabilidad de esta asi como el

procedimiento de opaosicidn de los terceros que se consideren afectados por
esta.

La facultad al departamento de Propiedad Industrial para decidir
administrativamente cuestiones de nulidad de Registros Marcarios ya no
siendo necesaria la intervencion de los Tribunales Judiciales.

Se exigié renovacién de registro de marca cada 10 afios sancionandose la
falta de esta con la caducidad del registro.

Se instituyé la extincién de las marcas por falta de explotacién en un lapso
de 5 afios consecutivos @ menos que antes del vencimiento de dicho
periodo se renueve el registro manifestando el titular su imposibilidad de
efectuar la explotacion.

Se creé la primera clasificacion de articulos en 50 clases, no siendo
limitativa sino que permite segun la clase 50 incluir articulos no clasificados
en estos términos:

‘Art. 90. En la descripcion de la marca se expresaran
los articulos que va a amparar, no debiendo
comprenderse en una misma solicitud, articulos que
pertenezcan a varias clases de las que se enumeran a
continuacion:

1. Materias primas o parcialmente preparadas.

2. Receptdculos.
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3. Petacas, maletas, guarniciones,  monturas,
carpetas y carteras de bolsiflo.

4. Materiales detergentes y raspantes para limpiar y
pulimentar.

5. Pegamentos.

6. Productos quimicos, medicinas y preparaciones
farmaceuticas.

7. Cordeleria.
8. Articulos para fumadores (excluyendo productos
del tabaco).

9. Explosivos, armas de fuego, proyectiles y equipo.
10. Abono.

11. Tintas y objetos entintadores.

12. Materiales de construccion.

13. Ferreteria, plomeria y conexiones para vapor.

14. Metales y piezas metdlicas vaciadas o forjadas.
15. Aceites y grasas nio alimenticios.

16. Pinturas y materiales para pintores.

17. Productos del tabaco.

18. Animales vivos.

19. Vehiculos (excluyendo sus motores).

20. Linoleum y telas enceradas.

21. Aparatos eléctricos mdguinas y accesorios.

22, Juego, juguetes y articulos de deporte.

23. Cuchilleria, maquinas o aparatos, herramientas y
sus partes.

24, Aparatos y magquinas para lavar.

25. Cerraduras y cajas fuertes.

26. Aparatos cientificos y de medicion.

27. Relojes.

28. Joyeria y vajilla de metal fino.

29. Escobas, cepillos, sacudidores y motas.

30. Loza, trastos de cerémica y porcelana.

31. Filtros y refrigeradores.

32. Muebles y tapiceria.

33, Cristaleria.

34. Aparatos de calefaccion, alumbrado y ventilacion
(excluyendo los eléctricos).

35. Bandas, mangueras, empaguetaduras y flantas no
metdlicas.

36. Instrumentos musicales y accesorios.

37. Papel y articulos de escritorio.

38. Impresiones y publicaciones.

39. Vestuario.

40. Articulos de fantasia, avios y merceria.

41. Bastones, sombrillas y paraguas.

42. Tejidos de punto, malla y telas,

43. Hilos y estambres.



44. Aparatos médicos, quirdrgicos y dentales.

45, Bebidas sin alcohol.

46. Alimentos y sus ingredientes.

47. Vinos.

48. Extractos de malta y bebidas poco alcohdlicas.
49, Licores alcohdlicos.

50. Articulos no dlasificados”, %

D)  LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942,

Esta nueva Ley conservé en términos generales los lineamientos de las
Leyes anteriores, sin embargo evoluciond en relacion a la experiencia obtenida de
nuestro contacto con la regulacidn internacional en esta materia.

Las disposiciones mas notables que introdujo respecto a las marcas fueron:

e« MARCAS REGISTRABLES: Se continud la evolucion de la determinacion de
cuales denominaciones o signos son susceptibles de registro como marca y
cuales no.

» DURACION DEL REGISTRO: Se reduce la vigencia de registro a 10 afios
para que asi coincida con el periodo de renovacion,

s« EXTINCION Y CADUCIDAD DEL REGISTRO: Se incluyen disposiciones y
normas sobre los derechos que confiere el registro de una marca y sobre la
preservacion de exclusividad de uso de Marcas. Establece reglas de
caducidad de Marcas Registradas durante la vigencia de las Leyes de 1889 y
1903 para que se renueven en los cinco siguientes afios o caduquen
acabando asi con la confusion de Marcas Vigentes que ya no se
encontraban en uso.

¢ ARTICULOS NACIONALES DE APARIENCIA EXTRANJERA: Se crea un
impedimento a los Industriales y Comerciantes Nacionales para que no
empleen marcas con apariencia extranjera que induzca al error y se les
obliga a usar la Leyenda "Hecho en México".

« TRANSMISION DE MARCAS: Entra una regulacién mas estricta para evitar
llegar al punto de multiplicidad de propietarios de marcas idénticas o
semejantes.

« PROCEDIMIENTOS PARA DICTAR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS: Se
establecen normas reguladoras de procedimientos para dictar las

¥ Nava Negrete, Justo. op. cit. pp. 78 y 79
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declaraciones administrativas, de nulidad, de extincion por falta de uso, de
falsificacion, imitacion y uso ilegal de marcas.

E) LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976.

El 23 de diciembre de 1975, el entonces Secretario de Industria y Comercio
José Campillo Sainz, comparecié ante la Cdmara de Senadores para explicar la
iniciativa de Ley que regula los derechos de los inventores y el uso de los Signos
Marcarios.

La Ley de Invenciones y Marcas fue promulgada el 30 de diciembre de 1975
la cual abrogo a la Ley de Propiedad Industrial de 30 de diciembre de 1942,
vigente por un tercio de siglo. El titulo del anteproyecto original del texto legislativo
era el de "Ley que regula los Derechos de los Inventores y el uso de los Signos
marcarios, pero al ser aprobada por el Congreso se le tituld "Ley de Invenciones y
Marcas". Dicha Ley entrd en vigor el 11 de febrero de 1976.

Aungue el Titulo haga mencién (nicamente sobre las invenciones y las
marcas, ésta Ley también regula los otros componentes tradicionales de la
Propiedad Industrial, los llamados Certificados de Invencion, Disefios Industriales,
Denominaciones de Origen, Nombres Comerciales, Avisos Comerciales y la
Represion de la Competencia Desleal.

La nueva legislacion trajo consigo variadas innovaciones de las que
inicamente mencionaremos a las que se refieren a las marcas:

Mayores limitaciones para el Registro de las Marcas;

Un régimen de uso obligatorio de Marcas;

La vinculacion de Marcas;

El establecimiento de la licencia obligatoria sobre Marcas por causa de

utilidad plblica;

o La pérdida de registro cuando la Marca se convierte en Designacidn
Genérica;
Reglas para comprobar el uso de las Marcas;
Posibilidades para decretar la prohibicion de usos de Marcas, registradas o
no;

» La posibilidad de declarar que se amparen por una sola marca de un mismo

titular los productos elaborados o los servicios prestados.

La inclusién de las marcas de servicio;

La introduccién de las denominaciones de origen; y

La reduccidn del plazo de los derechos de exclusividad de una marca.

F) LA ACTUAL LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
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Asi, llegamos a la ley actual, titulada Ley de Propiedad Industrial,
promulgada por el C. Presiente Carlos Salinas de Gortari, publicada el 27 de junio
de 1991, y entré en vigor al dia siguiente de su publicacién, consta de 229
articulos y 14 transitorios, y su reglamento fue publicado el 23 de noviembre de
1994, el cual consta de 79 articulos y 4 transitorios.

Este trabajo se basa en la legislacién vigente, y su contenido serd
desarrollado acorde a la misma, por lo que no entraremos a su estudio detallado,
ya que ese no es el objetivo primordial de este trabajo; no obstante en los
capitulos subsecuentes, estudiaremos aspectos muy especificos de la actual Ley
de Propiedad Industrial (LPI).
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CAPITULO
II

ASPECTOS GENERALES DE LA MARCA



2.1 FUNCIONES DE LA MARCA

Son varias las funciones que debe cumplir una Marca.

A continuacién y tomando los criterios de autores como Rangel Medina,
Nava Negrete, Ries, Trout y el Suizo Martin Achard, adoptaré una clasificacién
sistematica de dichas funciones. Esta clasificacion no esta exenta de discrepancias
o criticas por parte de otros estudiosos en la materia.

DICHAS FUNCIONES SON:

Funcion de Distincién

Funcion de Proteccion

Funcion de Indicacion de Procedencia
Funcion Social o de Garantia de Calidad
Funcién de Propaganda o Publicidad

PN oo

a. Funcion de Distincion.

Esta funcién viene a ser la esencia misma de la marca, pues sirve para
distinguir un producto de otro del mismo género, ya sea que este Ultimo lleve otra
marca o que no lleve ninguna.®

La Marca es la que da individualidad a la Mercancia, es la que permite
reconocerla entre miles de otras semejantes. Entre mas estimada es la mercancia,
mas valor tendra la marca.

b. Funcién de Proteccion.

Esta funcion tiene una doble partida; la proteccion al Fabricante o
Comerciante contra usurpadores que tomen ventaja de la fama obtenida por la
marca y la exploten ilegitimamente, y la proteccidén al consumidor para que al
identificar una marca, conozca perfectamente la calidad de la mercancia que esta
ampara.

¢. Funcion de Indicacion de Procedencia.

Antes que nada, para que la Marca pueda cumplir con la funcion de
Indicacion de Procedencia, tiene que cumplir también con la Funcidn de Distincion,

¥ Rangel Medina, David. op. cit. p. 172
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pues sin ella, la marca puede provocar confusiones entre los consumidores acerca
del origen de la Mercancia.

Hoy en dia recibimos productos a través de los intermediarios provenientes
de lugares diversos, por lo que la Funcion de Indicacion de Origen es importante
para referencia tanto del consumidor, como de otros industriales y comerciantes.

Histéricamente, esta funcidn era la naturaleza misma de la marca. En la
antigiiedad ésta permitia conocer quienes eran los fabricantes o artesanos de las
mercancias pero con el tiempo y la evolucion industrial y comercial se llegaron a
unir el nombre del fabricante o de la empresa a un lugar geografico dando como
resultado la nocién de proveniencia.

d. Funcion Social o De Garantia de Calidad.

La calidad del producto es lo que intrinsecamente lo califica en cuanto a que
lo que el comprador busca al adquirir del producto es una calidad determinada, sin
importar la empresa que lo fabrique, cuyo conocimiento es algo secundario para el
consumidor. Como manifiesta Martin Achard al hablar de esta funcién: "El pablico
esta habituado a comprar ciertos productos, a recibir mercancia de una naturaleza
especial, de un valor especial. La Marca entonces no sirve para garantizar el origen
mismo del producto, sino su calidad". %

Esta garantia se basa en el uso y la experiencia, no en la Ley, ya que esta
no obliga jamas a un productor a mantener la calidad de sus productos. Asi, el
publico en general, considerard qué articulos, que ostenten la misma marca,
tengan una calidad semejante.

Una vez mas nos encontramos ante una doble actuacion de la funcién, es
decir, por una parte el fabricante o prestador de servicios encuentra un medio con
la marca, para distinguir la calidad de sus productos y asi dirigir a los
consumidores a ellos. Por otra parte, el consumidor puede reconocer en una
marca, el nivel de calidad que busca.

Sin embargo, en la actualidad se atribuyen cualidades ficticias a los
productos a través de los medios Publicitarios que han venido desvirtuando esta
funcién.

e. Funcion de Propaganda o Publicidad.

* Idem. p. 177
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La accién publicitaria de la marca es una funcion tan esencial como las
examinadas anteriormente. La atraccion de la clientela opera en base al
conocimiento que el plblico tiene de los articulos a través de la Marca que los
identifica.

Esta funcion se basa en la comercializacion que se efectla a través de la
publicidad de las Marcas, con el propdsito de despertar el impulso de comprar en
los consumidores potenciales.

Sin menospreciar la funcion de indicacion de origen que la marca
desempefia, hay que aclarar que la propaganda que se le hace a esta no se refiere
a la empresa o comerciante que la ostentar sino del producto mismo que la
contenga.

Si el producto es de buena calidad y satisface las necesidades de los
consumidores, serd de nuevo solicitado por su marca, transformandose asi en un
valioso factor de difusién del articulo y por consiguiente, de atraccion y
conservacion de clientela.

Una marca para que cumpla adecuadamente la funcién de propaganda, dice
Steward W. Richards en su trabajo titulado "Choosing The Right Trademark”, debe
de ser un "buen agente de ventas”, un simbolo con "arrastre" o con "fuerza
suficiente para persuadir al consumidor a desear el producto sobre el que la marca
aparece”.

Ahora que nos encontramos haciendo mencién al tema de la publicidad, he
considerado importante incluir dentro de esta funcién un elemento que los autores
Ries y Trout han denominado "el concepto que ha revolucionado la comunicacién
publicitaria y la mercadotecnia", que es el “Posicionamiento”. 28

Estos autores contemplan al posicionamiento como a un nuevo enfoque que
se le da a la comunicacion comenzando con un producto, un servicio, una
compafiia, una institucién o incluso una persona.

Pero, en si, el posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que se
hace con la mente de los probables clientes, 0 sea, como se ubica el producto en
la mente de estos.

Ries y Trout consideran a la publicidad como la mads dificil de todas las
formas de comunicacién, y es por esto que el enfoque fundamental del
posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente, sino manipular 10 que ya esta

7 1dem. p. 179

B Ries, Al y Trout, Jack. Posicionamiento: El concepto que ha Revolucionado la Comunicacién Publicitaria y
la Mercadotecnia. Mc Graw Hill, México, 1987 p. 125
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en la mente, revincular las conexiones que ya existen" 2. Es decir lo que se debe,
a la persona adecuada, en el momento mas apropiado.

La manera mas facil de penetrar en la mente del consumidor es siendo el
primero. El primero en fijar el mensaje deseado en las mentes en blanco de los
clientes potenciales.

Asi es como se logra crear lealtad hacia una marca en el supermercado,
impactando primero y luego procurando no dar pie para que haya un cambio.

Tales fueron los casos de la Kodak en fotografia, la IBM en computadoras,
la Xerox en copiadoras Coca-Cola en refrescos y General Electric en cuestiones
eléctricas.

Pero cuando no somos los primeros, y deseamos introducir una nueva idea
0 producto en la mente, primero hay que desplazar la idea o producto existente.
Logrando desbancar una vieja idea, la introduccion de la nueva es sencillisima.

Asi lo logré Tylenol, desposiciond a aspirina diciendo que provocaba
irritaciones de la mucosa gastrica la cual causa otras reacciones y alergias a su
vez, y después se posicioné como nlmero uno.

Pero esta estrategia no es factible que funcione si uno no tiene una buena
marca. Un nombre trivial, que no dice nada, no tiene fuerza para hacer mella en la
mente. Se necesita un nombre que inicie el proceso de posicionamiento, que diga
al cliente cual es la ventaja principal del producto, siempre y cuando no describa
en si mismo al producto.

Emplear un nombre para una marca sin sentido, como Kotex 0 Xerox puede
ser muy peligroso, solo cuando uno penetra en la mente del consumidor con un
producto del todo nuevo que miliones de personas van a buscar, se puede dar el
lujo de emplear un nombre gque no signifique nada.

La marca es el primer punto entre el mensaje y la mente. "Con una mala
marca lo Unico que se tiene es un sello negativo, cuando el nombre es malo, las
cosas tienden a ir de mal en peor. Cuando el nombre es bueno las cosas
mejoran”°

Otro autor que intenta describir las principales funciones de la marca es el
Mercaddlogo Phillip Kotler utilizando un enfoque distinto. El tomé las funciones que
realiza una marca desde 3 puntos de vista distintos: el del comprador, el del
vendedor y el de la sociedad.

* Idem. P. 85
*Idem. P. 97
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A) PUNTO DE VISTA DEL COMPRADOR.

Primero: una marca le dice al comprador algo acerca de la calidad del
producto.

Segundo: los nombres de la marca contribuyen a la eficiencia en la compra
pues es mas eficiente pronunciar los nombres de las marcas que dar una
descripcidn general del producto.

Tercero: los nombres de las marcas pueden llamar la atencion de los
consumidores a nuevos productos que los beneficien.

B) PUNTO DE VISTA DEL VENDEDOR.

Primero: el nombre de la marca del vendedor le facilita a este manejar los
pedidos y evitar problemas.

Segundo: el nombre de ta marca del vendedor proporciona una proteccién
legal cuando existen caracteristicas Unicas del producto. por lo cual, de otra forma
seria facil de copiar si el producto no estuviera marcado.

Tercero: la marca le proporciona al vendedor la oportunidad de atraer un
grupo de clientes leales, quienes regularmente compran con mas consistencia 1o
que les traera utilidad a largo plazo.

C) PUNTO DE VISTA DE LA SOCIEDAD.

Aqui se dividen las opiniones en dos categorias, los que favorecen a la
marca y los que la critican.

Los que la favorecen presentan los siguientes argumentos:

Primero: la marca proporciona una mas alta y mayor consistencia en la
calidad del producto. Una marca esencialmente produce una promesa a los
consumidores con referencia a la entrega de determinadas satisfacciones. El
vendedor no puede facilmente entrometerse con la calidad de la marca y debe ser
muy cuidadoso con el control de calidad ya que los consumidores han desarroliado
determinadas expectativas. La marca también proporciona ventajas para algunos
vendedores que persiguen entrar a algin mercado.

Segundo: la marca aumenta la tasa de innovacion en la sociedad. Sin la
marca, los productores no tendrian un incentivo para buscar nuevas caracteristicas
que podrian ser una proteccién contra los productores que imitan. La marca
proporciona a los productores un incentivo para buscar otras caracteristicas
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distintivas del producto, dando como resultado una mayor variedad de productos y
mayor oportunidad de seleccion para el consumidor.

Tercero: la marca aumenta la eficiencia de las compras puesto que
proporciona mayor informacion sobre él producto y donde se le puede comprar.

Los que la critican dicen lo siguiente:

Primero: la marca lleva a una falsa e innecesaria diferenciacién de los
bienes, especialmente en categorias de productos homogéneos.

Segundo: la marca origina precios mas altos para el consumidor, puesto que
la marca tiene que ser apoyada por una gran publicidad por el empaque y otros
costos, los cuales finalmente son transferidos al consumidor.

Tercero: la marca aumenta el estado de conciencia de las personas quienes
buscan determinadas marcas para "impresionar" a otras personas.

Por (itimo quiero hacer mencidn Unicamente que la marca, aparte de todas
las funciones que representa, conlleva principalmente dos grandes
responsabilidades: promoverse y mantener un nivel de calidad consistente.

Por calidad -dice Kotler- se entiende la habilidad nominal de la Marca, de
desempefiar sus funciones". 3

2.2 CARACTERES DE LA MARCA

Para que una Marca exista, esta debe de contar con una serie de requisitos
que el Doctor Rangel Medina clasificé en dos grupos: Los caracteres y condiciones
esenciales o de validez y accidentales o secundarios.

Esta clasificacidn la hace este autor "atendiendo a las consecuencias Juridicas
que trae consigo la falta de uno o mas de dichos requisitos y segun la importancia
decisiva de cada una de las caracteristicas del signo marcario para producir su
exclusividad". *

Las esenciales o de fondo son:
a. El caracter distintivo
b. La especialidad
¢. Lanovedad
d. La licitud

*! Kotler, Phillip. op cit. p. 407
** Rangel Medina, David. op. cit. pp. 183-184



e. La veracidad del signo

Las secundarias o de forma son:
a. El caracter facultativo
b. Lo innecesario de la adherencia
c. La apariencia
d. El caracter individual del signo

En un sistema paralelo de clasificacién de las caracteristicas de la marca
propuesto por el Dr. David Rangel, y para no perder de vista ciertas caracteristicas
que también conciernen a la marca, propongo una tercer clasificacién que si bien
no puede ser universal porque ird variando de legislacion en legislacion, es decir
de época a época y de pais a pais; esta tercer clasificacion es la Legal, es decir,
las caracteristicas que especificamente sefiala la ley, y que insisto éstas
caracteristicas podran ir variando de acuerdo a la legislacién positiva de un
determinado pais, en un determinado momento. Para efectos practicos y como ya
he mencionado, el propdsito de éste trabajo es analizar a la marca, sus
caracteristicas y sus funciones, pero desde el punto de vista de la legislacién
aplicable en nuestro pais.

Las legales son
a. Formales
b. Materiales

CARACTERES ESENCIALES O DE FONDO.

a. El Caracter Distintivo.

No cabe duda en afirmar que la esencia de la marca se encuentra en su
naturaleza distintiva, lo cual significa que la marca debe especializar, individualizar
y singularizar. Es asi como el destino de una marca esta en identificar, es decir, la
marca estd destinada a especializar el producto y a indicar el origen o procedencia
del mismo, de manera que evite toda confusion con los productos de sus
competidores.

Joaquin Rodriguez Rodriguez dice que la marca para ser distintiva,
“...precisa reunir el doble requisito de la novedad y de la especialidad, ya que los
dos integran la condicién de signo distintivo que es, en definitiva, la esencia de la

marca". 33

¥ - Rodriguez Rodriguez, Joaquin. Curso de Derecho Mercantil. (tomo I), 16° edicion., Ed. Porrua, México,
1982, p 427.
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b. La Especialidad.

Para que la marca logre gozar de la proteccion legal a la que es
merecedora, debe cumplir la funcién diferenciadora, la cual a su vez, solo podra
realizarse si la marca es lo suficientemente original para llamar la atencion del
consumidor. A esta importante condicién de la marca se le conoce como
especialidad de la marca, y es de tal relevancia que U(nicamente cuando en
especial cumple la misién de individualizar, particularizar, y atestiguar el origen y
procedencia de los productos para que asi no sean confundidos.

c. La Novedad.

La novedad, al igual que la especialidad, es un atributo sin el cual no hay
marca, es decir, para que exista una marca valida es necesario que el signo tenga
la capacidad de individualizar el producto y que tenga la particularidad de ser
nuevo o sea diferente de otros signos distintivos usados en el mismo género de
productos.

La novedad significa que el signo escogido, para ser usado, no debe de ser
ya comdnmente conocido como signo distintivo de alguna empresa competidora.

Por signo distintivo debemos reconocer no (nicamente a la Marca sino
también a los Avisos y Nombres Comerciales ya que estos constituyen los signos
distintivos del comerciante.

d. La Licitud.

Para que una marca sea considerada como licita, es indispensable que no
sea contraria a la Ley, la cual en su articulo 87 nos dice que se conferird el
derecho exclusivo de uso de una marca a través de su registro, y en su articulo 90,
establece las caracteristicas de lo que no podra ser registrable como marca.

Esta licitud atafie Gnicamente a la marca misma, esto es, la marca es
absolutamente independiente del producto al que se aplica, por lo que no puede
declararse nula una marca porque el objeto identificado con ella sea ilicito.

e. La Veracidad Del Signo.

Cualquiera que sea el signo elegido, podra ser utilizado como marca si no
contiene indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al pablico al error
sobre el origen y cualidad de la mercancia 0 que de cualquier modo constituyan
actos que hagan incurrir en engafio en la seleccién de los productos o servicios.
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Por lo general, las marcas que no cumplen con este requisito, dice Agustin
Ramella, se concretan en indicaciones falsas o engafiosas sobre el origen o
procedencia de la mercancia, sobre la calidad del producto, mediante insercién en
la marca de titulos honorificos, sellos, mencién de diplomas, premios, etc.

El principio fundamental en el que se basa la veracidad de la marca consiste
en evitar que esta sea un instrumento de fraude, invalidando o castigando el uso
de una marca, registrada o no, que por su simple aspecto o por las leyendas o
indicaciones que la acompafian, resulte engafiosa o induzca a error al publico.

CARACTERES SECUNDARIOS O DE FORMA.

a. El Caracter Facultativo.

El Articulo 87 de la Ley de Propiedad Industrial dispone que toda persona
que este usando o quiera usar una marca para distinguir los articulos que
fabriquen o produzca, podra adquirir el derecho exclusivo a su uso mediante su
registro ante el Instituto.

El principio fundamental de este caracter es su funcion auxiliar que presta al
comerciante, ya que es un elemento del que puede disponer para facilitar el
reconocimiento de su mercancia.

Sin embargo, el uso de la Marca puede ser obligatoria en ciertos casos y
para ciertos articulos cuando la posibilidad de fraude o engafio al consumidor sea
mayor como por ejemplo en las prendas de vestir, las fibras artificiales o sintéticas,
articulos de plata labrada, plateados o de alpaca elaborados en la Republica, asi
como los articulos de piel que se fabriquen parcial o totalmente en el pais.

b. Lo Innecesario de la Adherencia.

Aungue existan una serie de criticas al respecto, hoy en dia, la Marca no
requiere estar adherida al producto que ampara, es decir, es independiente de la
mercancia que representa.

Esto se justifica dada la evolucion de la industria y el comercio, el progreso
de los sistemas de venta y el desarrollo alcanzado por los medios de publicidad.
Puesto que la marca se aplica a toda clase de industrias, se llegd a la conclusion
de que si se exigia la adherencia de la marca al producto, una gran cantidad de
estos quedarian fuera de la proteccién que la Ley otorga. Estos productos
representan una imposibilidad material para aplicar la marca dada su naturaleza,

38




como por ejemplo los liquidos, gas, polvos, alambres, hilos, etc., o por simples
razones de modo o gusto.

Asi pues, puede considerarse como uso de la marca para los efectos legales,
el empleo que se haga de esta en empaques, envases, maquinas distribuidoras, en
papel de correspondencia, facturas, listas de precios, avisos y en general toda
mencion oral o escrita que se haga de la marca.

c. La Apariencia.

Se dice que no es indispensable que la marca sea aparente, es decir, que
vaya fijada al exterior del producto. Basta que en determinado momento pueda
servir como elemento de identificacién para que la marca desempefie su misién.
Como ejemplo podemos citar que en los vinos la marca se aplica en el corcho que
tapa internamente el cuello de la botella. A este tipo de marcas se les conocen
Ccomo ocultas.

La Ley no dice nada al respecto de estas marcas pero este silencio legal
sobre la exigencia de especificar el uso aparente de la marca, se suple con la
interpretacion de las disposiciones concernientes al uso de leyendas obligatorias en
las Marcas.

Las marcas registradas en México deberan llevar ostensiblemgnte, al
aplicarse a los productos que amparen o distingan, la leyenda Marca Registrada",
“marc. Reg..' 0 "M.R." (articulo 131 de la Ley de Propiedad Industrial).

d. El Caracter Individual del Signo.

La marca debe en principio ser individual porque esta destinada a cubrir los
productos de un establecimiento determinado y puede ser Unicamente utilizada por
Su propietario, ya sea persona fisica 0 moral.

Es individual en tanto que se trata de un signo distintivo que se forma entre
otras cosas, para la defensa de un productor 0 de un comerciante contra sus
competidores, haciéndola valer, para hacer que sus productos sean estimados y
buscados por la clientela.

Cesar Sepllveda, en su libro "El Sistema Mexicano de la Propiedad
Industrial” nos sefiala que  “... la marca al ser individual, no puede amparar los
productos de diversas personas porque fracasaria en su finalidad de determinar la
procedencia de los articulos". 3*

* Sepiilveda, César. Op cit., p. 115
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CARACTERISTICAS LEGALES

a. Formales

Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicio
de otros de su misma especie o clase en el mercado. (Art. 88 LPI)

Pueden constituir una marca los siguientes signos:

e Las denominaciones vy figuras visibles, suficientemente distintivas,
susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o
traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

o Las formas tridimensionales
Los nombres comerciales y denominaciones o0 razones sociales, siempre que
no queden comprendidos en el articulo siguiente

e El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con
una marca registrada o un nombre comercial publicado. (Art. 89 LPI)

No seran registrables como marca:

e Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o
cambiantes, que se expresan de manera dindmica, aun cuando sean
visibles;

o Los nombres técnicos o de uso comln de los productos o servicios que
pretenden ampararse con la marca, asi como aquellas palabras que, en el
lenguaje corriente o en las practicas comerciales, se hayan convertido en la
designacién usual o genérica de los mismos;

» Las formas tridimensionales que sean del dominio publico 0 que se hayan
hecho de uso comun y aquellas que carezcan de originalidad que las
distinga facilmente, asi como la forma usual y corriente de los productos o
la impuesta por su naturaleza o funcién industrial;

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

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

e la traduccién a otros idiomas, la variacién ortografica caprichosa o la
construccién artificial de palabras no registrables;
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Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacién, escudos, banderas o
emblemas de cualquier pais, estado, municipio o divisiones politicas
equivalentes, asi como las denominaciones, siglas, simbolos 0 emblemas de
organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de
cualquier otra organizacién reconocida oficialmente, asi como la designacion
verbal de los mismos;

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

Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representacion grafica de
condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones,
ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;
Las denominaciones geograficas, propias o comunes, y los mapas, asi como
los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los
productos o servicios y puedan originar confusién o error en cuanto a su
procedencia;

Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la
fabricacién de ciertos productos, para amparar estos, excepto los nombres
de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles
y se tenga el consentimiento del propietario;

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

Los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como los titulos de
publicaciones y difusiones periddicas, los personajes ficticios o simbdlicos,
los personajes humanos de caracterizacion, los nombres artisticos y las
denominaciones de grupos artisticos; a menos que el titular del derecho
correspondiente lo autorice expresamente;

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de
engafar al publico o inducir a error, entendiéndose por tales las que
constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, competentes o
cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o
semejantes a una marca que el instituto estime notoriamente conocida en
México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Se entendera
que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector
determinado del publico o de los circulos comerciales del pais, conoce la
marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en
México 0 en el extranjero por una persona que emplea esa marca en
relacion con sus productos o servicios, asi como el conocimiento que se
tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promocién o
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publicidad de la misma. A efecto de demostrar la notoriedad de la marca,
podran emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta ley.

Este impedimento procederd en cualquier caso en que el uso de la
marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusion o un riesgo de
asociacion con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un
aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento
no sera aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca
notoriamente conocida.

» Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusién a otra en
tramite de registro presentada con anterioridad 0 a una registrada y
vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin
embargo, si podra registrarse una marca que sea idéntica a otra ya
registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a
productos o servicios similares, y

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

(Art. 90 LPI)

Las marcas se registraran en relacién con productos o servicios determinados
segun la clasificacion que establezca el reglamento de esta ley.

Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio,
sera resuelta en definitiva por el instituto. (Art. 93 LPI)

El registro de marca tendrd una vigencia de diez afios contados a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud y podré renovarse por periodos de la misma
duracion. (Art. 95 LPI)

Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podran hacer uso de
marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo,
el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

(Art. 87 LPI)

El registro de una marca no producird efecto alguno contra:
+ Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca

u otra semejante en grado de confusién, para los mismos o similares
productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar



la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentacién de la
solicitud de registro o del primer uso declarado en esta. El tercero tendra
derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres afios siguientes
al dia en que fue publicado el registro, en cuyo caso debera tramitar y
obtener previamente la declaracion de nulidad de este, y
Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto
al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido
introducido licitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o
por la persona a quien le haya concedido licencia.
Queda comprendida en este supuesto la importacién de los productos
legitimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su
uso, distribucién o comercializacion en México, en los términos vy
condiciones que sefale el reglamento de esta ley; y
Una persona fisica 0 moral que aplique su nombre, denominacién o razén
social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que presente,
0 a sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial,
siempre que lo aplique en la forma en que este acostumbrado a usarlo y
que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homénimo ya
registrado como marca o publicado como nombre comercial.

La realizacion de cualquier actividad contemplada en ef presente
articulo no constituird infraccion administrativa o delito en los términos de
esta ley. (Art.. 93 LPI)

No podra usarse ni formar parte del nombre comercial, denominaciéon o

razén social de ningln establecimiento o persona moral, una marca registrada o
una semejante en grado de confusion a otra marca previamente registrada,
cuando:

Se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la
produccién, importacion o comercializacion de bienes o servicios iguales o
similares a los que se aplica la marca registrada, y
No exista consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de
la marca o de quien tenga facultades para hacerlo.

La violacion a este precepto dard lugar a la aplicacion de las
sanciones a que se refiere esta ley, independientemente que se pueda
demandar judicialmente la supresién de la marca registrada o aquella
semejante en grado de confusién a la previamente registrada, del nombre
comercial, la denominacién o razén social correspondiente y el pago de
dafos y perjuicios.

Lo dispuesto en este precepto no sera aplicable cuando el nombre
comercial, denominacién o razén social hubiesen incluido la marca con
anterioridad a la fecha de presentacion o de primer uso declarado de la
marca registrada.



Una vez efectuado el registro de una marca, no podra aumentarse el numero
de productos o servicios que proteja, aun cuando pertenezcan a la misma clase,
pero si podrd limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se
solicite. Para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una
marca ya registrada, sera necesario obtener un nuevo registro. (Art.94 LPI)

b. Forma

Para obtener el registro de una marca debera presentarse solicitud por escrito
ante el instituto con los siguientes datos:

« Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

« El signo distintivo de la marca, mencionado si es nominativo, innominado,
tridimensional o mixto;

o La fecha de primer uso de la marca, la que no podrd ser modificada
ulteriormente, o la mencion de que no se ha usado. A falta de indicacion se
presumira que no se ha usado la marca;

s Los productos o servicios a los que se aplicara las marca, y

+ Los demas que prevenga el reglamento de esta ley (art. 113 LPI)

A la solicitud de registro de marca debera acompafiarse el comprobante del
pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedicién
del titulo, asi como los ejemplares de la marca cuando sea innominada,
tridimensional 0 mixta (art. 114 LPI)

En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no deberan
aparecer palabras o leyendas que puedan engafiar o inducir a error al publico.
Cuando la solicitud se presente para proteger una marca innominada o0
tridimensional, los ejemplares de la misma no deberan contener palabras que
constituyan o puedan constituir una marca, a menos de que se incluya
expresamente reserva sobre la misma. (art. 115 LPI)

En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos 0 mas personas se
deberan presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y transmisién de
derechos de la marca convenidos por los solicitantes (art. 116 LPI)

Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que
determinen los tratados internacionales o, en su defecto, dentro de Ios seis meses
siguientes de haberlo hecho en otros paises, podra reconocerse como fecha de
prioridad la de presentacion de la solicitud en que lo fue primero. (art. 117 LPI)
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Para reconocer la prioridad a que se refiere el articulo 117 de la Ley de Propiedad
Industrial, se deberan satisfacer los siguientes requisitos:
e Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el pais
de origen y la fecha de presentacién de la solicitud en ese pais;
¢ Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o
servicios adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero,
en cuyo caso la prioridad serd reconocida solo a los presentados en el pais
de origen;
¢ Que dentro de los tres meses siguientes a la presentacion de la solicitud se
cumplan los requisitos que sefialan los tratados internacionales, esta ley y
su reglamento. (art. 118 LPI)

Recibida la solicitud, se procedera a efectuar un examen de forma de esta y de
la documentacion exhibida, para comprobar si se cumpien los requisitos que
previene esta ley y su reglamento. (art 119 LPI)

Si en el momento de presentarse la solicitud satisface lo requerido por los
articulos 113 fracciones I, Il y IV, 114, 179 y 180 de esta ley, esa sera su fecha de
presentacion; de lo contrario, se tendrd como tal el dia en que se cumpla, dentro
del plazo legal, con dichos requisitos.

La fecha de presentacion determinara la prelacion entre las solicitudes.

E! reglamento de la Ley de Propiedad Industrial podré determinar otros medios por
los cuales se puedan presentar las solicitudes y promociones al instituto.
(art. 121 LPI)

Concluido el examen de forma, se procederd a realizar el examen de fondo,
a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de la ley. Si la solicitud
0 la documentaciéon exhibida no cumple con los requisitos legales o
reglamentarios; si existe algin impedimento para el registro de la marca o si
existen anterioridades, el instituto lo comunicara por escrito al solicitante
otorgandole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en
los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relacion
con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no contesta
dentro del plazo concedido, se considerara abandonada su solicitud. (art. 122 LPI)

El interesado tendrd un plazo adicional de dos meses para cumplir los
requisitos a que se refiere el articulo anterior, sin que medie solicitud y
comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se de
cumplimiento. El plazo adicional, se contara a partir del dia siguiente al del
vencimiento del plazo de dos meses previsto en el articulo 122.

La solicitud se tendra por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a
los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que se
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refiere este articulo, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas
correspondientes. (art. 122 bis LPI)

Si al contestar el solicitante, dentro del plazo concedido, a efecto de
subsanar el impedimento legal de registro, modifica o sustituye la marca, esta se
sujetara a un nuevo tramite, debiendo efectuar el pago de la tarifa
correspondiente a una nueva solicitud y satisfacer los requisitos de los articulos
113 y 114 de esta ley y los aplicables de su reglamento. En este supuesto se
considerara como fecha de presentacion aquella en la que se solicite el nuevo
tramite (art. 123 LPI)

Si el impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de
marcas idénticas o similares en grado de confusion sobre los cuales exista o se
presente procedimiento de nulidad, caducidad o cancelacién, a peticién de parte o
de oficio, el instituto suspendera el tramite de la solicitud hasta que se resuelva el
procedimiento respectivo. (art. 124 LPI)

Concluido el tramite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y
reglamentarios, se expedird el titulo. En caso de que el instituto niegue el registro
de la marca, lo comunicara por escrito al solicitante, expresando los motivos y
fundamentos legales de su resolucion. (art. 125 LPI)

El instituto expedird un titulo por cada marca, como constancia de su registro.
El titulo un ejemplar de la marca y en el mismo se haré constar:

e Numero de registro de la marca;

+ Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada,
tridimensional o mixta;

e Productos o servicios a que se aplicara la marca;

+ Nombre y domicilio del titular;

e Ubicacién del establecimiento, en su caso;

o Fecha de presentacién de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer
uso, en su caso; y de expedicién, y

e Su vigencia. (art. 126 LPI)

Las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones deberan ser
publicadas en la gaceta. (art. 127 LPI)

La marca deberd usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con
modificaciones que no alteren su caracter distintivo. (art. 128 LPI)

El instituto podré declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier

producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no, de
oficio o a peticion de los organismos representativos, cuando:
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e El uso de la marca sea un elemento asociado a practicas monopolicas,
oligopolicas o0 de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la
produccion, distribucion o comercializacién de determinados productos o
servicios;

e El uso de la marca impida la distribucion, produccion o comercializacién
eficaces de bienes y servicios, y

e El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia
nacional y mientras dure esta, la produccion, prestacién o distribucién de
bienes o servicios basicos para la poblacion.

e La declaratoria correspondiente se publicara en el diario oficial.

(art. 129 LPI)

Si una marca no es usada durante tres afios consecutivos en los productos o
servicios para los que fue registrada, procederd la caducidad de su registro, salvo
que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado
durante los tres afios consecutivos inmediatos anteriores a la presentacion de la
solicitud de declaracion administrativa de caducidad, o que existan circunstancias
surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que
constituyan un obstaculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la
importacién u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios
a los que se aplique la marca. (art. 130 LPI)

La ostentacion de la leyenda marca registrada, las siglas m.r. o el simbolo r,
solo podra realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha
marca se encuentre registrada. (art. 131 LPI)

La renovacién del registro de una marca debera solicitarse por el titular dentro
de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el
instituto dara tramite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo
de seis meses posteriores a la terminacion de la vigencia del registro.

Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovacion, el registro
caducara. (art. 133 LPI)

La renovacion del registro de una marca solo procederd si el interesado
presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y manifiesta, por
escrito y bajo protesta de decir verdad, usar la marca en por lo menos uno de los
productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por
un plazo igual o mayor al contemplado en el articulo 130 de esta ley, sin causa
justificada. (art. 134 LPI)

Si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados

productos o servicios, bastara que proceda la renovacién en algunos de dichos
registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa
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presentacién del comprobante de pago de las tarifas correspondientes (art. 135
LPI)

Las solicitudes o promociones deberan presentarse ante el propio Instituto o
en las delegaciones de la Secretaria y cumplir los siguientes requisitos:

o Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;

e Utilizar tas formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas
en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el nimero de ejemplares y anexos que
se establezca en la propia forma, las que deberan presentarse debidamente
requisitadas y, tratandose de medios magnéticos, conforme a la guia que el
Instituto emita al efecto. En caso de no requerirse formas oficiales, las
solicitudes o promociones deberan presentarse por duplicado, indicando al
rubro el tipo de tramite solicitado y los datos a que se refiere la fraccion V
de este articulo;

e Acompaiarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que
deberan ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por
cualquier medio; 1IV.- Sefialar domicilio para oir y recibir notificaciones en el
territorio nacional; '

e Indicar el nimero de solicitud, patente, registro, publicacién, declaratoria, o
folio y fecha de recepcién a que se refieran, salvo en el caso de solicitudes
iniciales de patente o registro;

o Acompanfiarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente;

e Acompafiarse de la correspondiente traduccién al espafiol de los
documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o
promocién;

e Acompafiarse de los documentos que acrediten el cardcter de los
causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales.

e Acompafiarse de la legalizacién de los documentos provenientes del
extranjero, cuando proceda. las solicitudes y promociones deberdn
presentarse por separado para cada asunto, salvo cuando se trate de:
inscripcion de licencias o transmisiones en los términos previstos en los
articulos 62, 63, 137 y 143 de la Ley; inscripcidn de transmisiones de
derechos en las que hayan habido transmisiones intermedias no inscritas, y
las relacionadas a un mismo asunto.

Cuando las solicitudes 0 promociones no cumplan con los requisitos
establecidos en las fracciones I a VI, VIII y IX anteriores, el Instituto
requerird a los solicitantes o promoventes para que dentro de un plazo de
dos meses los subsanen. En caso de no cumplirse con el requerimiento, las
solicitudes o promociones seran desechadas de plano.

En caso de que las solicitudes o promociones no cumplan con el requisito

establecido en la fraccién VII anterior, los solicitantes o promoventes
deberan, sin mediar requerimiento del Instituto, presentar ante éste la
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traduccidn correspondiente de los documentos que se exhiban dentro de los
dos meses siguientes a la fecha en que esas solicitudes o promociones se
entreguen. En caso de que los solicitantes o promoventes no exhiban la
traduccion dentro del plazo fijado, las solicitudes o promociones seran
desechadas de plano.

Las solicitudes y promociones remitidas por correo, servicios de mensajeria
u otros equivalentes se tendran por recibidas en la fecha en que le sean
efectivamente entregadas al Instituto.

Se podran presentar solicitudes o promociones por transmision telefénica
facsimilar, siempre que la solicitud o promocién y sus anexos originales,
acompafados del comprobante del pago de la tarifa que en su caso proceda
y del acuse de recibo de la transmision facsimilar, sean presentados en las
oficinas del propio Instituto al dia siguiente de haberse efectuado la
transmision. En este caso, bastara que la transmision facsimilar contenga la
solicitud o promocién. (art. 5 RLPI)

El Instituto al recibir las solicitudes y promociones:
o Verificard que se acompafien los documentos y objetos que en las mismas
se listen y hara las anotaciones correspondientes;
o Anotard en cada uno de los ejemplares, empleando los medios que estime
convenientes:
a) La fecha y hora de recepcion;
b) El nimero progresivo de recepcion que les
corresponda;
€) En su caso, el nimero de expediente en trdmite que les
asigne tratandose de solicitudes, vy,
d) La fecha y hora de presentacién, cuando la solicitud
cumpla con lo dispuesto en los articulos 38 Bis y 121 de
la Ley, y 38 de este Reglamento, y
o Devolverd a los solicitantes o promoventes un ejemplar sellado de las
mismas con los anexos que sean susceptibles de devolucién, una vez
hechas las anotaciones que procedan. (art. 7 RLPI)
En ningln caso podra reanudarse el tramite o procedimiento terminado por
abandono de la solicitud que lo inicid. (art. 8 RLPI)

Las resoluciones, requerimientos y demas actos del Instituto se notificaran a los
solicitantes o terceros interesados por correo certificado con acuse de recibo al
domicilio que hubiesen sefialado al efecto. También podran notificarse
personalmente en el domicilio sefialado, en las oficinas del Instituto o por
publicacién en la Gaceta.
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El Instituto podra emplear otros medios de notificacion tales como servicios de
mensajeria, el cual serd con cargo al particular que lo solicite.

Las notificaciones personales en el domicilio de los solicitantes, terceros
interesados o representantes legales sdlo se ordenaran y efectuaran, ademas del
caso previsto en el articulo 72 de la Ley, en los casos en que el Instituto estime
conveniente.

Las notificaciones personales en las oficinas del Instituto podran efectuarse
cuando el solicitante, tercero interesado, sus apoderados o las personas
autorizadas en los términos de la fraccidon V del articulo 16 de este Reglamento,
ocurran personalmente a éstas.

Las notificaciones personales y las que se realicen por correo certificado con
acuse de recibo surtiran efectos a partir del dia en que sean entregados a los
interesados.

Los plazos comenzaran a correr a partir del dia siguiente en que surta
efectos la notificacion. (art. 13 RLPI)

La Gaceta es el drgano de difusion del Instituto, la cual se editara
mensualmente y se dividirdA en secciones. En una seccién se hardn las
publicaciones relativas a invenciones, modelos de utilidad y disefios industriales y
en otra las que se refieran a marcas, avisos y nombres comerciales y
denominaciones de origen.

El Instituto publicard los nombres y ubicacidon de las instituciones
nacionales, publicas o privadas, en las que también podra consultarse la Gaceta.
(art. 14 RLPI)

Se publicaran en la Gaceta ademas de los actos, documentos y signos que
deban publicarse con arreglo a la Ley, las resoluciones que afecten o modifiquen
los derechos de propiedad industrial tutelados por la Ley. (art. 15 RLPI)

El acreditamiento de la personalidad de apoderados y representantes se
sujetard a lo siguiente:

e La carta poder a que se refiere el articulo 181, fracciones 1 y II de la Ley,
debera contener el nombre, firma y domicilio de dos testigos. Los
otorgantes podran ser nacionales o extranjeros;

e Se reconoceran para actuar en procedimientos administrativos los poderes
generales otorgados para actos de administracion o para pleitos y
cobranzas;

e En los casos previstos en los articulos 187 y 200 de la Ley, los solicitantes o
promoventes podran acreditar su personalidad con copia de la constancia
de inscripcion del poder de que se trate en el Registro General de Poderes
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del Instituto, siempre y cuando en el mismo se contengan facultades para
pleitos y cobranzas;

e Los poderes especiales se reconoceran para realizar los actos para los
cuales se otorgaron, y

» Los solicitantes que actuen por si, los apoderados y representantes legales,
podran autorizar en sus solicitudes y promociones a otras personas fisicas
para oir y recibir notificaciones y documentos. (art. 16 RLPI)

El Instituto tendrd a su cargo el Registro General de Poderes en el que se
inscribiran los documentos originales de poderes o copias certificadas de los
mMismos y, en su caso, legalizadas. La inscripcion en el Registro General de Poderes
sera opcional.

En cada solicitud o promocién bastara acompafiar una copia simple de la
constancia de inscripcion en el Registro General de Poderes. (art. 17 RLPI)

Los expedientes podran consultarse y permaneceran en el archivo del Instituto
durante la vigencia de los derechos de propiedad industrial a que se refieran, salvo
aquellos casos en los que el Instituto considere que deberan permanecer por mas
tiempo.

Quedan incluidos en el supuesto a que se refiere el articulo 186 de la Ley, los
expedientes de solicitudes de patentes no pubticadas, los de patentes, modelos de
utitidad y disefios industriales abandonados o denegados, los cuales sélo podran
ser consultados por los interesados o por sus representantes legales o apoderados,
asi como por las personas autorizadas en los términos del articulo 16., fraccién V
de este Reglamento. (art. 18 RLPI)

El titular o su apoderado, podran obtener, Unicamente durante el tiempo en
que los expedientes sean consultables, los documentos originales que
acompafiaron a sus solicitudes o promociones. En este caso, el Instituto expedira,
a costa del solicitante, y previamente a su devolucidn, copias certificadas de los
mismos para que obren en sus respectivos expedientes en sustitucidn de los
documentos que se devuelvan.

También podran obtener durante el tiempo sefialado en el parrafo anterior,
la devolucion de los objetos exhibidos con las solicitudes y promociones
presentadas. De no solicitarse la devolucién de tales objetos en el tiempo
sefialado, los mismos seran destruidos. (art. 19 RLPI)

Toda persona podra solicitar y obtener copias certificadas de los

documentos que obren en los expedientes relativos a derechos concedidos o
registrados, previo el pago de las tarifas correspondientes.
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Tratandose de los expedientes a que se refiere el articulo 186 de la Ley,
s6lo podran solicitar y obtener copias certificadas de los documentos existentes en
éstos, las personas que en el mismo se indican. (art. 20 RLPI)

El Instituto utilizara cualquier medio de reproduccidn, incluidos
microfilmacién, fotografia, grabacién en discos dpticos, o medios magnéticos, de
los documentos que obren en los expedientes a fin de facilitar su custodia,
consulta y la expedicion de copias certificadas de los mismos. (art. 21 RLPI)

2.3 BASES PARA LA SELECCION DE UNA MARCA.

Habiendo ya repasado las principales funciones de una Marca, asi como
también sus mas importantes caracteres, es importante ahora sefialar las bases
bajo las que nos debemos regir para la seleccion de una buena marca que nos
permitan alcanzar nuestras metas fijadas.

Una buena Marca debe poseer tantas de las siguientes caracteristicas como
sea posible, sin embargo, es muy dificil encontrar una marca que las posea todas.

Una Marca debera:

a. Ser Sugestiva. La marca debe sugerir algo acerca de las caracteristicas
del producto y sus ventajas.

En este orden, hay que tener excesivo cuidado de que la marca sea
sugestiva y no descriptiva como lo sefialan autores como Ries y Trout en su libro
sobre posicionamiento al hablar de el poder del nombre: "Un nombre descriptivo,
fuerte, de corte genérico impedira que los competidores segundones penetren en

el territorio de uno". *°

Otro autor que comete el mismo error es Alfonso Aguilar Alvarez de Alba
que en su libro "Elementos de la Mercadotecnia” en el capitulo sobre la Marca
nombra como caracteristica que debe tenerse presente en la determinacién del

nombre de un producto la siguiente: “3) debe describir al producto o servicio".*

Este error consiste en la situacién juridica irregular en que se incurria, dado
que el Articulo 90 . Fraccion IV de nuestra Ley de Propiedad Industrial, lo prohibe
expresamente.

Como vemos, el no tomar en cuenta esta situacién podria acarrear a la
empresa una serie de contratiempos al lanzar un producto o servicio al mercado

* Ries A. y Trout, Jack. op. cit. p. 115
* Aguilar Alvarez de Alba, Alfonso, Elementos de la Mercadotecnia. Ceisa, México, 1986, p.57
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sin antes haber realizado un estudio minucioso de la Ley. Los factores o
evaluaciones de la mercadotecnia no pueden tomarse en consideracion
aisladamente ya que en la adopcién, uso y proteccion de una marca entran en
juego factores de orden legal.

b. Ser Distintiva: E| propdsito fundamental de esta caracteristica consiste
en identificar un producto.

Como ya vimos, el caracter distintivo de una marca es la esencia de la
misma pues es el objeto destinado a distinguir un producto o servicio de otro de su
mismo género, ademas de favorecer a la libre seleccién del consumidor y reforzar
la competencia.

¢. Ser Breve: Los nombres sencillos y cortos ayudan a la adquisicién de
cuatro importantes caracteristicas que se deben buscar en la seleccidon de una
buena marca:
v Facilidad de Pronunciar,
v" Facilidad de Recordar,
v" Facilidad de Escribir y
v' Facilidad de Reconocer.

Se debe de tener cuidado de que la pronunciacién sea de una sola manera
sin que exista alguna duda sobre ello, asi como de su correcta escritura.

Para hacer mds facil el reconocimiento de un producto se recomienda
utilizar también algun tipo de disefio que ayude a reforzar la identificacion.

d. Estar exenta de connotaciones desagradables en el pais y en el
extranjero. Una marca deberd evitar que con ella puedan hacerse juegos de

palabras desagradables, y procurar investigar si esta marca no es un término
ofensivo en cualquier otro idioma.

2.4 ASPECTOS COMERCIALES Y LEGALES SOBRE
LA ADOPCION DE LA MARCA.

2.4.1 ASPECTOS COMERCIALES

Comercialmente hablando, es la Mercadotecnia la que estudia toqas las
técnicas y actividades que permiten conocer que satisfactor se debe producir, que
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sea costeable y la forma de hacer llegar ese satisfactor en forma eficiente al
consumidor.

La Mercadotecnia consiste en la creacion y distribucion de un estandar de vida,
pues implica:
v Descubrir las necesidades, deseos, gustos, preferencias y temores de los
consumidores.
v Planear y desarrollar un producto o servicio para satisfacer esas
necesidades.
v" Determinar la mejor manera de fijar el precio, promover y distribuir ese
producto o servicio.
Expresado de manera mas formal, la Mercadotecnia: "...es un sistema
integral de actividades de negocios, disefiado para planear, fijar precios, promover
y distribuir bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes

actuales y potenciales”.>’

La Mercadotecnia se desarrolla en forma paralela a la forma en que lo
hacen la sociedad y su economia. La necesidad de la Mercadotecnia aparece y
crece conforme la sociedad cambia de una economia basada en la agricultura y la
autosuficiencia individual a una construida sobre la division del trabajo, Ila
industrializacion y la urbanizacién.

En una economia agricola poco desarrollada, los individuos son
autosuficientes en gran medida. Cultivan su alimento, fabrican su ropa vy
construyen sus viviendas y herramientas. No existe aun la mercadotecnia debido a
que hay un intercambio muy limitado o casi nulo. Conforme el tiempo transcurre,
surge el concepto de division del trabajo. Cada quien se dedicaria a producir los
articulos que mejor hace. El resultado es que ciertos articulos se producen en
mayor cantidad de la necesaria y de otros se fabrican menos de los requeridos.

“Cuando los individuos hacen mas de lo que quieren o desean mas de lo
que fabrican, se colocan los cimientos para el comercio, y este (el intercambio) es

la esencia de la Mercadotecnia".*®

Al principio el proceso de intercambio era muy simple. Se referia
fundamentalmente a la produccién de articulos basicos que generalmente eran
escasos. Los intercambios eran locales entre vecinos y en algunas ocasiones entre
poblaciones cercanas.

El desarrollo econdmico de estos poblados evolucioné comenzando a
fabricar sus bienes en cantidades mayores adelantandose a pedidos futuros.

*7 Stanton, William. Fundamentos de la Mercadotecnia. 7° Edicién. Ed. Mc Graw Hill, México, 1986, p7
38
Idem. p.9
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Aparecen nuevas divisiones de trabajo y se forman los "centros de comercio”
facilitando la comunicacién entre el comprador y el vendedor.

La Mercadotecnia moderna nacié en Estados Unidos con la Revolucién
Industrial. Ocurrié un crecimiento de los centros urbanos y una disminucién de las
poblaciones rurales. Las actividades manuales se industrializaron y Ia
mercadotecnia se enfocd al crecimiento de las companias manufactureras, dado
que la demanda por bienes y servicios excedia a la oferta.

Hoy en dia esta situacion ha cambiado ya que generalmente existe una
oferta mayor a la demanda. Ahora la Mercadotecnia se ocupa de una
comercializacién de bienes y servicios exhaustiva para que cumplan su cometido
de "satisfactor de necesidades" del consumidor.

Entre las técnicas y actividades que desarrolla la Mercadotecnia con este
proposito encontramos la adopcién y utilizacion de tres elementos basicos:

a. La marca,

b. El envasey

C. La etiqueta.

Aspectos que analizaremos brevemente desde el punto de vista de la
Mercadotecnia y del Derecho.

a. La Marca.
Con el fin de no duplicar lo ya tratado o lo que vamos a tratar posteriormente,
solo se enumeraran los principales conceptos sobre la marca.

De acuerdo con Alfonso Aguilar Alvarez de Alba, los objetivos, caracteristicas y
formas de encontrar una marca para el producto o servicio deseado, hablando en
términos de la Mercadotecnia son:

OBJETIVOS:

v' Distinguir el articulo o servicio del de la competencia;
v' Servir de garantia de consistencia y calidad;

v Ayudar a darle publicidad al producto; y

v Ayudar a crear una imagen del producto.

CARACTERISTICAS:

v" No debe violar la proteccién legal de otra marca ya existente;

v El nombre debe ser corto, sencillo, facil de reconocer, pronunciar, recordar
y escribir;

v Debe sugerir algo sobre el producto ¢ servicio, no describirlo como
equivocamente contemplé este autor; y
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v Debe ser aplicable a un producto o servicio de la misma linea que mas tarde
se quiera agregar.

FORMAS DE ENCONTRAR MARCAS:

v Por medio de Investigacion de Mercados que es "La recoleccion, tabulacién
y andlisis sistematico de informacion referente a la actividad de
Mercadotecnia, que se hace con el proposito de ayudar al ejecutivo a tomar
decisiones que resuelvan sus problemas de negocios”. ¥

v Investigacién motivacional de mercados.

v A través de concursos.
¢Qué significa "registrar” una Marca? Segln Otto Kleppner, dice que:

"El primero en usar una marca para una cierta categoria de bienes, tiene
derecho exclusivo en el pais donde la explota para esos bienes y para otros que la

gente pudiera presuponer que son del mismo productor”.*

Entre los requisitos basicos mas importantes para proteger legalmente una
marca se encuentran los siguientes:
v' La marca debera utilizarse con un producto real. E! uso de un disefio en un
anuncio no da lugar a una marca. Debe aplicarse sobre el producto mismo o
estar en una etiqueta o contenedor de ese producto.

v La marca no debe parecerse a otras marcas de bienes similares. No debera
hacer que el consumidor se sienta confundido, engafado, o inducido a
cometer un error en cuanto al producto que compre. La marca debera ser
original en apariencia, sonido y significado.

v Una marca no debe ser engafiosa. No debe indicar una cualidad que el
producto no tenga.

v Una marca no debe ser meramente descriptiva, pero puede sugerir ciertas
cualidades del producto.

Existe una situacién paraddjica donde el propietario de una buena marca cae
en una situacién donde ahora cualquier persona puede usarla, todo porque no se
tomaron ciertas precauciones. El problema surge cuando el plblico comienza a
usar una marca para describir un tipo de producto en vez de ser una marca de ese
tipo de producto. Tales fueron los casos de celofan, nylon, aspirina y linoleum que
comenzaron como la marca de una compaiia pero después se convirtieron en

¥ Aguilar Alvarez de Alba, Alfonso. op. cit. p. 58
** Klieppner, Otto. op. cit. p. 541
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términos genéricos, una palabra que ahora es propiedad publica porque sus
duehos no tomaron ciertas medidas sencillas para proteger su propiedad.

c. El Envase y Empaque

El concepto de empaque lo define Stanton como "...todas las actividades
relacionadas con el disefio y produccion de un envase o envoltura de un
producto”.*! y Kotler nos habla de la existencia de tres niveles de este:

1. Empaque Primario. Es el envase inmediato al producto.

2. Empaque Secundario. Son las capas adicionales de material que
protege el empaque primario y que se desechan cuando se va a usar el producto.

3. Empaque de Embarque: Es el empaque necesario para almacenaje,
identificacién o transporte.

El disefio del empaque abarca toda la presentacion fisica del mismo: su
forma y tamafio, los materiales de que esta hecho, el cierre y la apariencia externa
donde la informacién sobre colores es frecuentemente requerida.

Las principales razones por las que se envasa un producto son:

v Propdsito de seguridad y utilidad donde el empaque debe
proteger su contenido de la corrupcion y derrames, filtraciones evaporacion
y otras formas de deterioro desde el momento en que abandona la planta
hasta cuando el producto se usa y se termina.

v Prop6sito de distincion donde el empaque ayuda a identificar
un producto para evitar la sustitucion por mercancias competidoras. Un
empaque puede ser la Unica forma significativa con que una empresa puede
diferenciar su producto.

v Permitir la aplicacion de la etiqueta del producto para con esta
darse a conocer y establecer las indicaciones necesarias que debe contener
toda marca y toda etiqueta.

v Mantener las condiciones higiénicas del producto. El aumento
de los niveles de salud y sanidad puablica ha contribuido a la importancia del
empaque.

v Propdsito de ayuda a la venta del producto. Un empaque
puede ser tan atractivo que los consumidores paguen mas solo por obtener

3 Stanton, William. op. cit. p. 249
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el envase especial, como por ejemplo un surtidor que no gotea, un
aplacador propio o un envase que pueda aplicarse a otros usos. Los
empaques bien disefiados pueden crear un "valor de conveniencia” para el
consumidor actuando como un medio promocional.

En el momento en que un envase deja de cumplir con sus funciones
estrictamente utilitarias para desempenar las de un elemento identificador, tal
envase adquiere el caracter de marca, misma que podra ser protegida si retne los
requisitos de validez de todo signo marcario.

Segun la Ley de Propiedad Industrial, para que los envases puedan gozar
de los privilegios del registro, es indispensable que presenten una forma nueva, ya
sea mediante la alteracién de configuraciones ordinarias o comunes o por la
disposicién geométrica del mismo.

d. Etiquetas.

La etiqueta es la parte de un producto que lleva la informacidn escrita
acerca del articulo o el vendedor, y se clasifican en tres categorias:

v Etiqueta de Marca: Es Unicamente la marca aplicada al producto o al
empaque.

v Etiqueta de Grado: Identificar la calidad del producto con una letra,
nlmero o palabra.

v Etiqueta Descriptiva: Da informacién objetiva acerca del uso,
fabricacién, cuidado, funcionamiento y otras caracteristicas del
producto.

Seglin Alvarez de Alba la etiqueta variard en su modelo segin los
objetivos que se persigan en el uso de la misma pudiendo ser estos:
Identificar el producto
Dar instrucciones sobre el uso del producto
Proporcionar el contenido o ingredientes del producto
Informar el precio del producto
Informar el registro ante las autoridades correspondientes y el
nlmero de patente
v Sefialar la fecha de caducidad del producto.

AN NI NI NI N

Las etiquetas son de wuso corriente como marcas debido a su
susceptibilidad a la innumerable cantidad de variaciones que pueden sufrir por el
disefio, colores, dimensiones, etc,. Sus formas o representaciones graficas
contribuyen enormemente a que el consumidor identifique el producto deseado o
que lo atraiga a uno nuevo. Esta sera tan buena como elementos de atraccién o
identificacion tenga tales como colores figuras, formas, etc.
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La etiqueta puede ser registrada como marca siempre y cuando cumpla
con las funciones de distintividad e individualidad del producto.

2.4.2 ASPECTOS LEGALES

Una vez que hemos analizado los requisitos tanto formales como materiales,
necesarios ambos para el registro de una marca, es decir, los requisitos legales
que hay que observar para poder registrar una marca ante el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial; analizaremos ahora ciertas caracteristicas particulares,
formularé también algunas recomendaciones y sefialaré algunas causales de
nulidad de marca, apoyandome en algunos casos, de la ayuda de diversos criterios
jurisprudenciales.

También estudiaremos la hipétesis que se basa en la idea de que el titular
de un registro marcario tiene por fuerza que dedicarse al comercio, por o que,
segun esta idea, quedan excluidos de esta posibilidad (ser titulares de un registro
marcario) las Asociaciones de cualquier tipo y en general cualquier persona fisica o
moral que no se dedique expresamente al comercio 0 a la prestacion de algln
servicio.

Una vez que hemos estudiado los requisitos de fondo, de forma, las
recomendaciones desde el punto de vista de la mercadotecnia y demds aspectos
relevantes a la hora de elegir una marca, analicemos pues, las causales de nulidad
de un registro marcario, empezando por aquella hipétesis que atiende a la
naturaleza de la persona fisica 0 moral que es o pretende ser titular de un registro
marcario.

La Ley de Propiedad Industrial nos da una causal genérica de nulidad, que
dice que el registro de una marca serd nulo cuando se haya otorgado en
contravencidon de las disposiciones de esta ley o la que hubiese estado vigente en
la época de su registro. (art. 151 LPI)

Por su parte, los articulos 87 y 88 de la Ley de la, Propiedad Industrial son
del tenor literal siguiente:

Articulo 87. - _Los industriales, comerciantes o prestadores de
SErvicios podran hacer uso de marcas en la industria, en el comercio

o en los serviclos que presten. Sin embargo, el derecho a su uso
exclusivo se obtiene mediante su registro e el Instituto.

Articulo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga

productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el
mercado.

De los articulos 87 y 88 antes transcritos resulta que las marcas, en funcién
del sujeto, se restringen a los industriales, comerciantes o prestadores de
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servicios y en funcion del objeto, para distinguir en el mercado ya sea comercial 0
industrial, productos o servicios de su misma especie o clase.

Por cuanto al sujeto, el solicitante debe acreditar la calidad de industrial,
comerciante o prestador de servicios de conformidad a los principios legales
aplicables; de lo contrario el registro de la marca es nulo, al contravenir lo
dispuesto en los articulos antes transcritos.

De lo anterior se desprende que la esencia de las marcas es el distinguir
productos y/ o servicios de otros en el mercado.

En efecto, por esencia y definicién de ley una marca es todo signo visible
que un comerciante, industrial o prestador de servicios usa o pretende usar para
distinguir productos o servicios de otros de su misma clase 0 especie en el
mercado. (art. 88 LPI)

Ahora bien, por cuanto al objeto, es decir que el industrial, comerciante o
prestador de servicios distinga productos o servicios en el mercado, me permito
transcribir del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, la definicién de
“mercado”, a efecto de dejar mas en claro lo anterior.

Mercado.- Contratacion puablica en Jugar
destinado al efecto y dias sefialados. Sitio publico
destinado permanentemente, o0 en dias senalados,
para vender, comprar o permutar bienes o servicios.

Mercadeo - Conjunto de operaciones por 1as
que ha de pasar una mercancia desde el productor al
consumidor”

La anterior definicién legal coincide en todos sus aspectos con lo que en la
doctrina y en precedentes judiciales se ha abordado acerca del tema.

El Doctor David Rangel Medina, en su obra intitulada "Tratado de Derecho
Marcario", paginas 171 a 180, establece la siguiente clasificacién sistematica de las
funciones de la marca:

A. Funcion de distincion;

B. Funcién de proteccion;

C. Funcién de indicacién de procedencia;
D. Funcién Social o de garantia de calidad,
E. Funcion de propaganda.

Con respecto de la funcién de distincion el autor citado sefiala:
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«ESta funcion resulta de la naturaleza misma
de la marca. La marca sirve ante todo -dice Martin
Acharol-, 'para distinguir un producto de otro
producto del mismo género, ya sea que este ultimo
lleve ofra marca o que no lleve ninguna. Y Pouiflet
sefiala este papel de la marca cuando afirma: «Es /a
marca la que da a la mercancia su individualidad;
permite reconoceria entre millares de otras andlogas
0 semejantes. Cuando mas estimada es Ja
mercancia, mas valor tiene /a marca ... ».

Por cuanto a la funcion de proteccion y a la funcion de indicacién de
procedencia Don David Rangel en la obra citada manifiesta:

«La funcion protectora de la marca en
beneficio del publico consumidor y en contra del
productor o comerciante es sefialada por Martin
Achard cuando declara que gracias la marca, «el
comprador tendra un medio de entrar en relacion
con el productor, no porque la marca indigue siempre
el nombre de éste Ultimo, sino que facilita por lo
MEnos sUs pesquisas»...

... "El objeto de la marca es reconocer e/
origen y procedencia del producto. Por esta razon
dice -Aine- ella interesa a la vez al industrial o al
comerciante y al consumidor...”

Aln cuando existen diversos autores que cuestionan la funcién de indicacion
de procedencia como de la esencia de la marca, su objecion radica en que el verbo
distinguir es suficiente, ya que una marca que distingue estd indicando la
procedencia de las mercancias que la llevan, respecto de otros productos que
ostentan diferentes marcas.

En la obra en cita al abordar la funcién Social y de propaganda de la marca,
el autor citado sefiala:

"4/ tratar de la finalidad de /a marca, ésta es
considerada por Pouillet como una garantia para e/
consumidor y para €l fabricante; para €l
consumidor, porque estd asegurando de que se le
da el progucto que quiere comprar; para €/
fabricante, que encuentra asi un medio de
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distinguirse de sus competidores y de afirmar e/
valor de sus productos... "

... “la atraccion ae la clientela se opera en
forma directa por el conocimiento que el publico
tiene de los articulos, precisamente por medio de 13
marca que los identifica... "

De lo anteriormente trascrito podemos facilmente concluir que la definicion
legal de una marca coinciden plenamente con su concepcién doctrinaria en el
sentido de sefialar que es de la esencia de una marca que el industrial,
comerciante o prestador de servicios pretenda distinguir los productos o servicios
en el mercado, refiriéndose forzosamente a una relacidn entre un proveedor (de
productos o servicios) con el piblico consumidor.

A efecto de reforzar lo anterior, a continuacion se transcriben en adicién a
los articulos antes transcritos, diversos articulos de la Ley de la Propiedad
Industrial de los que se desprende gque solo pueden ser consideradas como marcas
aquellas denominaciones que distingan productos o servicios en el comercio o
mercado en una relacién proveedor publico consumidor en general.

Articulo 2. Esta Ley tiene por objeto:

I Establecer las bases para que, en las actividades industriales y
comerciales del pais, tenga lugar un sistema permanente de
perfeccionarmiento de sus procesos y productos;

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

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

Articulo 87. Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios
podran hacer uso de marcas en la industria, en el comercio 0 en los
servicios qué presten. Sin embargo el derecho a su uso exclusivo se
obtiene mediante su registro ante el Instituto.

Articulo 88. Se entiende por marca a todo signo visible que distinga
productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el
mercado.

Articulo  96. Las asociaciones o sociedades de productores,

fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente
constituidas, podran solicitar el registro de marca colectiva para
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distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros
respecto de los productos o servicios de terceros.

Articulo 129. £l Instituto podra dedlarar el registro y uso obligatorio
de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso
de marcas, registradas o no, de oficio o a peticion de los organismos
representativos, cuando:

II. E uso de la marca impida la distribucion, produccion o
comercializacion eficaces de bienes y servicios, y...

Articulo 130. Si una marca no es usada durante lres anos
consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada,
procederd la caducidad de su registro, salvo que su titular o el
usuario que tenga concedida ficencia inscrita la hubiese usado
durante los tres affos consecutivos inmediatos anteriores a la
presentacion de la solicitud de declaracion administrativa de
caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente
de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstaculo
para el uso de la misma, tales como restricciones a /la importancia u
olros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a
los que se aplique la marca.

Asimismo, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establece:

"Articulo 62. Para los efectos del articulo 130 de la Ley, entre otros
casos, se entendera que una marca se encuentra en uso, cuando 10s
productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el
comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el pais bajo
esa marca en la aantidad y del modo que corresponde a los usos y
costumbres en el comercio. Tambien se entenderd que la marca se
encuentra en uso cuando se apligue a productos destinados a la
exportacion. "

De los articulos antes transcritos, se desprende que lo que distingue a una
marca de cualquier denominacion, es su capacidad de distinguir productos o
servicios en el mercado, entendiéndose por ello que para que una denominacion
pueda constituir una marca es estrictamente indispensable que la misma se use en
el comercio o mercado.

En este sentido, también nos sirve de apoyo lo dispuesto por los
precedentes judiciales que se transcriben a continuacion:

"Gaceta de la propiedad Industrial, 1940, Pags. 187 y 188, sentencia 2-
1.490.Ejecutoria por el Tribunal del Primer Gircufto

Por marca debe entenderse el signo que sirve para distinguir un
producto comercial y denotar su procedencia. Cuando un fabricante
lanza al mercado un producto, busca desde luego su difusion,
pregonando todas las cualidades que el consumidor pudiera exigir para
preferirlo entre otros similares. Esto significa no solo un esfuerzo o
trabajo individual, si no la erogacion de gastos que motiva esa

63




propaganda; mediante estos elementos y esa labor, el fabricante
adquiere para el producto una ‘clientela’; todo esto representa
indiscutiblemente para el propio fabricante un valor econdmico que da
lugar a la intervencion del Estado, con el objeto de darle proteccion a
ese interés economico, mediante leyes que se expiden en la matena. A
ese fin se ha instituido en éstas el derecho de exclusividad de las
marcas. Al adoptar el fabricante una marca determinada, hace real, al
amparo de 1a ley, esa proteccion, de tal modo que la marca, ademas de
llenar el fin indicado, viene a constituir un nuevo valor, pues es
susceptible de adquirir crédito por si misma y asegura la conservacion
de la "dlientela”. ya que identifica el producto y denota su procedencia,
evitando que un tercero aproveche las ventajas que el titular de la
marca haya obtenido comercialmente. Como funcion complementaria, 1a
marca sirve al publico de garantia acerca del origen del producto,
impidiendo que adquiera otro distinto al que desea. Esta doble funcion
de la marca, que esta representada por la proteccion que ella encierra
respecto a los intereses economicos, tanto de su propietano, como del
publico consumidor, constituye e fundamento jundico de la exclusividad
de uso que confiere la Ley.”

‘“Gaceta de la Propiedad Industrial, 1951, Pag. 176; Res. No. 1; 4-1-
1951.

£s principio universalmente adoptado que toda marca lleva una
doble finalidad; de naturaleza intrinseca una y de indole extrinseca Ia
otra. La primera garantiza 1as actividades economicas de la industria y
del comercio contra la competencia desleal de la produccion y podria
decirse que ampara el esfuerzo humano, ya sea en su aspecto de
inventiva o de originalidad, ya sea en el aspecto economico en las
transacciones econdmicas. La segunda finalidad consiste en la
proteccion al pdblico por cuanto que la marca hace distinguir entre
productos similares, toda vez que permite al consumidor conocer la
procedencia de los articulos que demanda y es una garantia de calidad
uniforme, En este orden de ideas, no puede admitirse por el Estado la
existencia de marcas obtenidas con el proposito de especular
injustamente contra lerceros, y menos aun si ese tercero, con
antelacion al registro de una marca ya la venia usando. £l sostenimiento
de un registro obtenido con la finalidad apuntada equivaldria a abrir la
puerta y premiar la marca de las practicas comerciales "

“Gaceta de la Propiedad Industrial, 1951, Pag.. 371; Res. No. 12; 1°-
II- 1952,

Las marcas industridles y de comercio no son monopolios, sino signos
mediante los cuales se distinguen unos productos de otros de su
misma especie, y se indica la procedencia de los mismos. Esta mision
de Ias marcas que nuestra ley recoge plenamente en su articulo 96,
esta ampliamente protegida por la ley a traves de los registros
respectivos y persigue a su vez las finalidades: I. Proteger los
derechos adquiridos por los productores, ya que es propasito de Ia ley
conservar esos derechos creados y acrecentarlos mediante la
inversion de dinero tanto en la propaganda como en el
mantenimiento de un grado de calidad que produce la preferencia del
publico. II. Defender al pdblico consumidor contra €l engario de que
ser victima por parte de competidores desleales, ya que. el
consumidor identifica los productos que le merecen aceptacion,
precisamente por las marcas que los identifican, y no debe permitirse
que a dichos consumidores se ofrezcan productos de caractensticas y
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cualidades distintas de aquellos que desean adquirir; y III, Garantizar
el respeto a Ia ley y a la practica de la buena fe en las transacciones
comerciales impidiendo que infrinjan las marcas, lo que en dftima
instancia, equivale a defender el interés de la sociedad en evitar la
competencia desleal”

Octava Epoca

Instancia:  TERCER  TRIBUNAL COLEGIADO EN  MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanarno Judicial de la Federacion Tomo. XV-I, Febrero de
1995

Tesis: I-30.A.581 A

Pagina: 207

MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN
GRADO DE CONFUSION, CUANDO LOS _PRODUCTOS 0
SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE. La
marca es todo signo que se utlliza para distinguir un producto o
servicio de otros y su principal funcion es servir como elemento de
Identificacion de los satisfactores que genera el aparato productivo.
£n la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las
empresas buscan incrementar su dlientela, poniendo a disposicion de
la poblacion una mayor cantidad y varedad de articulos para su
consumo, con la unica finalidad de aumentar la produccion de sus
productos y, por ende, sus ganancias economicas. El incremento en
el nmero y variedad de bienes que genera el aparato productivo,
fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas
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 o 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
lo establece el articulo 87 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 hipotesis 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 establecio la siguiente
dispasicion que dice: “Articulo 90. No se registrardn 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 podrd 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 s/
misma, es decir, que debe revestir un cardcter de originalidad
suficiente para desempenar el papel que le es asignado por la ley,
debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad
de confusion con marcas existentes. Determinar la existencia de la
confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no
siempre es tarea facil; no existe una regla matemadtica, cdlara y
precisa, de cuya aplicacion surja indubitable la confundibilidad de un
cotejo marcario. La cuestion se hace mas dificil ya que lo que para
unos es confundible para otros no lo serd. £s mds, las mismas marcas
provocaran confusion en un clerto contexto y en otro no; sin
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embargo, la confundibilidad existird cuando por el parecido de los
signos el publico consumidor pueda ser llevado a engarfio. La
confusion puede ser de tres tipos: a) fonética; b) grafica y c)
conceptual o ideologica, La confusion fonética se da cuan dos
palabras vienen a pronunciarse de modo similar. Fn la  practica este
tipo de confusion es frecuente, ya que €l publico consumidor
conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de Jo escrito. La
confusion grafica se origina por la identidad o similitud de los signos,
sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo,
por su simple observacion. Fste tipo de confusion obedece a la
manera en que se percibe la marca y no como se representa,
manifiesta o expresa el signo. Fsta dlase de confusion puede ser
provocada por semejanzas ortograficas o grdficas, por la similitud de
dibujos o de envases y de combinaciones de colores, ademas de que,
en este tipo de confusion pueden concurrir a su vez la confusion
fonética y conceptual. La similitud ortografica es quizas la mds
habitual en los casos de confusion. Se da por la coincidencia de letras
en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de
vocales, la misma longitud y cantidad de silabas o terminaciones
comunes. La similitud gréfica también se dard cuando los dibujos de
las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas
denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las
letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes.
Asimismo, existird confusion derivada de la similitud gréfica cuando
las etiguetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la
combinacion de colores utilizada, sea por la disposicion similar de
elementos dentro de la misma o por la utilizacion de dibujos
parecidos. La similitud gréfica es comin encontraria en las
combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los
envases. La confusion ideologica o conceptual se produce cuando
siendo las palabras fonética y grdficamente diversas, expresan ef
mismo conceplo, es decir, es la representacion o evocadion a una
misma cosa, caracteristica o idea, la que impide al consumidor
distinguir una de otra. Fl contenido conceptual es de suma
importandia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente
en las marcas en pugna, porque tal contenido fadilita enormemente el
recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por
ser el mismo contenido conceptual, la confusion es inevitable, aun
cuando también pudieran aparecer similitudes ortogrdficas o
fonéticas. Este tipo de confusion puede originarse por la similitud de
dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con

significados contrapuestos y por la inclusion 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 graéfica 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 solo la expresion que las constituyen, sino también el dibujo o
emblema que pueda grdficamente representarias, lo anterior es asi,
porque de lo contrario seria factible buriar el derecho de los
propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o
palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por Iz
denominacion ya registrada, con la cual el publico consumidor
resultaria facilmente inducido a confundir los productos. Diversos
criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados,
han sefialado que para determinar si dos marcas son semejantes en
grado de confusion, debe atenderse a las semejanzas y no a las
diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo
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marcario tener en cuenta 1as siguientes reglas: 1) La semejanza hay
que apreciarla considerando la marca en su comunto. 2) La
comparacion debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no
las diferencias. 3) La imitacion debe apreciarse por imposicion, es
decir, viendo alternativamente 1as marcas y no comparandolas una al
lado de la otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que 1a
confusion puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o
sea el comprador medio, y que preste la atencion comun y ordinaria.
Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe apreciarse
en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran
ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera
aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que
resulten de su examen global, para determinar sus elementos
primordiales que le dan su cardcter distintivo;, todo ello deberd
efectuarse a la primera impresion normal que proyecta la marca en
su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la
misma en la realidad, sin que pueda asimilarsele a un examinador
minucfoso y detalfista de signos marcarios. Esto es asj, porque es el
publico consumidor guien fundamentalmente merece la proteccion de
/a autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo
marcario, para evitar su desorfentacion y error respecto a 13
naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en €/
mercado, por lo 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 €l publico consumidor no solo no
confunda una con otros, sino que ni siguiera exista la posibilidad de
que las confundan, pues solo de esa manera podrd lograrse una
verdadera proteccion al publico consumidor y, obviamente, se podrd
garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya
registrado, asegurando de esa forma la facil fdentificacion 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
fraccion XVI del articulo 90 de la Ley de Fomento y Proteccion de fa
Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se
han citado.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 1773/94. Comercial y Manufacturera, S.A. de C.
V. 20 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro
David Gongora Pimentel, Secretario: Jacinto Juarez Rosas.

Amparo en revision 1963/94. The Concentrate Manufacturing
Company of Ireland. 14 de octubre de 1994, Mayoria de votos.
Ponente y disidente; Carlos Alfredo Soto Villaserior. Secretania: Silvia
Elizabeth Morales Quezada”.

"Séptima Epoca )

Instancia: TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Fuente: Semanario Judicial de la Federacion Tomo. 217-228 Sexta
Parte. Pagina: 388

MARCAS, SIMILITUD Y DIFERENCIAS. PARA PODER
DETERMINARSE ES INDISPENSABLE QUE SE RINDA PRUEBA
PERICIAL. la finalidad que persigue el registro de una marca es 13
de distinguir al productor de bienes y servicios, por el consumidor de
aquellos bienes que siendo iguales se ofrecen por varios productores;
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es por ello que si en un procedimiento judicial se reclama por aquel
que tiene su marca debidamente registrada, que otro productor para
confundir al publico, presenta su producto con un disefio igual o
semejante a su marca, es indispensable que se rinda prueba pericial
por especialistas en la materia, para poder establece si existen o no
las similitudes o diferencias entre la marca registrada con la
presentacion del bien que otro productor ofrece y,
preponderantemente, sf se crea en el consumidor una confusion tal
que no pueda distinguir entre uno y otro fabricante, puesto que el
Juzgador carece de los conocimientos especificos sobre tal materia.

Amparo directo 66/87. Arturo Ley Anaya. 29 de abril de 1987.
Unanimidad de votos. Ponente: Maria de los Angeles E. Chavira
Martinez. Secretario: Miguel Lobato Martinez.

Amparo directo 374/86. Arturo Ley Anaya. 15 de enero de 1987.
Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera,
Secretario: Martin Guerrero Aguilar.

"Séptima Epoca

Instancia: TERCER  TRIBUNAL COLEGIADO EN  MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion

Tomo: 157-162 Sexta Parte

Pagina: 228

MARCAS, DISTINCION DE LAS. DEBE SER SUFICIENTE PARA
PODER DISTINGUIR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A QUE
SE APLIQUEN Y NO DEBEN REGISTRARSE SI SON
CONFUNDIBLES CON OTRAS REGISTRADAS CON
ANTELACIp’M PECULIARIDADES DE LAS ESTABLECIDAS EN
LOS ARTICULOS 90 Y 91, FRACCION XVIIL, DE LA LEY DE
INVENCIONES Y MARCAS. Tratandose de cuestiones relativas a
confusion de marcas, debe sostenerse que es el publico consumidor
quien fundamentalmente merece proteccion para evitar la
desorientacion y el error respecto a la naturaleza origen de los
distintos productos que concurren en el mercado, y obviamente, al
mismo bempo, garantizar la integridad buena fama del signo
distintivo  adoptado por el comerciante asegurando la faci
identificacion de las mercaderias; en otras palabras, la marca ha de
ser peculiar para poder distinguirse claramente entre las demds
marcas que fluyen en el comercio o estan registradas, y la proteccion
de la ley ha de ser plena para que su poder de atraccion y su
capacidad distintiva no sufran mengua; esto justifica la existendia de
la exigencia de que las marcas sean suficientemente distintivas entre
sy, de suerte que el publico consumidor no solo no confunda una con
otra, sino que ni siguiera exista la posibilidad de que las confunda.
Estas peculiandades las implica la ley de la materia, cuando establece
en sus articulos 90 y 91, fraccion XVIII, que la denominacion que
constituye la marca debe ser suficientemente distintiva para poder
distinguir o fdentificar los productos o servicios a que se aplique o
trata de aplicarse, frente a los de su misma especie y clase, y que
una marca no debe registrarse si es confundible con otra registrada
con antelacion.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.
Séptima Epoca, Sexta Parte:
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Volimenes 157-162, pagina 206. Amparo en revision 746/81.
Intercontinental Hotels Corporation. 7 de septiembre de 1981.
Unanimidad de votos. La publicacion no menciona el nombre del
ponente.

Volimenes 157-162, péagina 206. Amparo en revision 146/81.
Laboratorios Miles de México, S.A. 7 de septiembre de 1981.
Unanimidad de votos. La publicacion no menciona nombre del
ponente.

Volimenes 157-162, pagina 107. Amparo en revision 1829/81. Hardly
Spicer Limited. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos. Ponente:
Genaro David Gongora Pimentel. Secretario: Guillermo Antonio Murioz
Jiménez.

Volumenes 157-162, pagina 107. Amparo en revision 60/82. Barco of
California. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos, La publicacion
no menciona el nombre del ponente.

Volumenes 157-162, pagina 107. Amparo en revision 1459/79. Kern,
Foods, Inc. 3 de mayo de 1982. Unanimidad de votos. La publicacion
no menciona el nombre del ponente.”

“Séptima Epoca

Instancia:  PRIMER  TRIBUNAL  COLEGL4DO EN  MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion Tomo: 31 Sexta Parte
Pagina: 41

MARCAS, USO DE. Del contenido de los articulos 96 y 200, fraccion
1L, de I3 Ley de /a Propiedad Industrial, se desprende que el uso de la
marca no tiene que ser directo al consumidor al menudeo. £s decir,
basta que una persona use una marca para distinguir los articulos
que produce o vende, basta que esos articulos se encuentren en el
mercado nacional, con esa marca, para que se estime que su
propietario la esta usando en la Republica, pues al ericontrarse €sos
productos en el mercado nacional, es evidente que estan siendo
aadquiridos en el pais, o al menos, para su venta o reventa en el pais,
Y el hecho de que quien venda esos productos, con la marca del
propietario, los aduciera por su cuenta como comerciante, y no como
distribuidor autorizado, no quiere decir que la marca no se esté
usando, pues las cuestiones de la distribucion se refieren a puntos
Juridicos de naturaleza diferente, relacionados con el privilegio de
diistribucion exclusiva, o por zonas, etcetera. Pero en todo caso, si un
producto se encuentra a la venta en el mercado nacional, con la
marca de /a quejosa, es evidente que legalmente tiene que aceptarse
que la marca de ésta estd siendo usada en forma que le genera
derechos en relacion con esa marca, pues no es la venta directa al
menudeo la Unica que implica el uso de una marca,

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision RA-721/70 (4439/65). The R. T. French
Company. 13 de julio de 1971. Unanimidad de votos. Ponente:
Guiflermo Guzman Orozco.

"Octava Epoca

Instancia:  PRIMER  TRIBUNAL  COLEGIADO EN  MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion Tomo: LX. Mayo de 1992
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Pagina: 466

MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES. SIGNOS DISTINTIVOS
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA APLICABILIDAD
COMUN DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. La Ley de
Invenciones y Marcas regula diversas figuras que comprenden la
llamada propiedad industnal. Dichas figuras se pueden clasificar en
dos grandes rubros: las creaciones nuevas, es decir creaciones
resultado del ingenio humano; y los signos distintivos que aunque no
son propiamente invenciones si poseen cierlas peculiaridades
denvadas de la originalidad misma del signo o de las caracteristicas
que adquiere dada su aplicacion, Es por ello que el legislador ha
estimado necesario tutelar este tipo de figuras con un doble
proposito: proteger al creador o titula a través del reconocimiento de
un derecho de uso o explotacion exclusivos y proteger 3 los
consumidores de posibles engafios a fin de garantizar su capacidad
selectiva.
Lo anterior encuentra plena justificacion en el hecho de que /a razon
de ser de los signos distintivos es precisamente, como Su propio
nombre lo indica, el de distinguir aquello a lo que se aplica; entre los
signos distintivos se encuentran no solo las marcas, sino tambien los
nombres y avisos comerdales. Ahora bien, cualquier acto tendiente a
mermar dicha facultad o capacidad de distinguir o identificar ha de
ser frenado en beneficio tanto del titular del signo distintivo como del
consumidor, quien no merece ser engafiado porgue no pueda contar,
en todos los casos, con una capacidad analitica tal que le permita
- determinar en qué casos estd ante un producto o servicio legitimo y
cuando no. La concurrencia y competenda en e/ mercado es sana
siempre y cuando sea leal y por lo que, una actividad que pueda
Inducir a error carece de dicha caracteristica. En este orden de ideas,
tanto la marca como el nombre comercial participan de la misma
naturaleza en cuanto a que ambos son signos distintivos, signas
Individualizadores. Para que un signo cumpla con dicha funcion debe
ser lo suficientemente peculiar para que no se confunda con otro. £s
por ello que el articulo 183 prescribe la publicacion de nombres
comerciales que no sean suficentemente distintivos, por lo que Si un
signo es susceptible de crear confusion resufta daro que carece de la
distintividad a que se refiere la ley de la materia. Ahora bien,
precisamente por la naturaleza que comparten los signos distintivos
constituidos por marcas (sean éstas de productos o de servicios) y los
signos distintivos constituidos por nombres comerciales, es por lo que
el legislador previd, en el articulo 187 de la Ley de Invenciones y
Marcas, la aplicabilidad de las reglas correspondientes a las marcas,
en reladon con los nombres comerciales en aguello que no haya
disposicion expresa.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 2471/91. Kinney Shoe Corporation. 24 de octubre
de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Maria Aguilar Morales.

Secretaria: Bertila Patrén Castillo.

Octava Epoca

Instancia:  TERCER  TRIBUNAL COLEGIADO EN  MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion Tomo: VII, Junio de
1991

Pagina: 320
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MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE
SE ACTUALICE LA INFRACCION ADMINISTRATIVA PREVISTA
EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. La Ley de Invenciones
y Marcas en su articulo 210, sefiala de manera enunciativa doce actos
que constituyen infracciones administrativas, por ser actos contranos
a los buenos usos y costumbres de la industna, comercio y servicios
que impliguen competencia desleal, entre los que se encuentran, e/
efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles,
actos que causen o induzcan al publico a confusion, error 0 €ngario,
por hacer creer o suponer infundadamente, la existencia de una
relacion o asociacion entre dos establecimientos, que la fabricacion de
un producto se realiza bajo normas, licencia o autorizacion de un
fercero, 0 que se presta un servicio se vende un producto con
autorizacion o licencia de un tercero (inciso b), (fraccion XI), de esta
manera encontramos en e ctado precepto dos elementos
indispensables para que se actualice la infraccion administrativa en éf
prevista, el primero se refiere a la existencia de una conducta
contraria a los buenos usos y costumbres de la industria o comercio
que implique competencia desleal y el sequndo elemento consiste en
que esa conducta cause o induzca al publico a confusion, error o
engario en relacion con el producto o servicio que requiere o con €l
establecimiento que lo ofrece; por lo que respecta al primer
elemento, debemos atender a los lineamientos del legislador, en e/
sentido de considerar que todo acto contrario a los usos, costumbres
y leyes que rigen fa industria o el comercio que menoscabe la libre
competencia o perjudique al publico consumidor constituye
competencia desleal, En nuestro sistema juridico, /a libre competencia
estd constitucionalmente garantizada por los articulos 50. y 28 de
nuestra Carta Magna, y conforme a dichos preceptos a nadie puede
impedirse que se dedique a la profesion, industria o comercio que le
acomode, stendo licito y cuando no se ataque los derechos de
terceros ni se ofendan los derechos de la sociedad, se prohiben los
monopolios, a excepcion hecha de aguellos que por su naturaleza
corresponden al Estado y de los privilegios que conceden las leyes
sobre derechos de autor

y de invenciones y marcas, Ahora bien, en materia de propiedad
Industrial, nuestro pais se enmarca en un tratado internacional, que
es el Convenio de la Union de Paris, vigente desde mil novedientos
ochenta y tres, mismo que en téminos del articulo 133
constitucional, es la ley en nuestro pais; este convenio fue publicado
en el Diario Oficial de la Federacion el

veintisiete de julio de mil novecientos setenta y seis, y en su articulo
10 bis sefala expresamente que, los paises de la Union estan
obligados a asegurar a los nacionales, una

proteccion eficaz contra la competencia desleal, y aclara "constituye
acto de competencia desleal todo acto de competencia desleal todo
acto de competencia contrario a los usos honestos en materia
industrial o comercial”. Con base en esto, la Ley de Invenciones y
Marcas vigente, trata de evitar la competencia desleal reprimiendo los
actos deshonestos en materia de industria y comercio, y aquellos que
sean contrarios a 1as disposiciones que consagra. Para el estudio de
estos actos deshonestos, es importante tener presente que lo
sancionable, es el abuso del bien juridico tutelado por el articulo 28
conistitucional, es decir, €l abuso a la libertad de

el abuso a la libertad de competencia que en €l se consagra , no
siendo admisible la restriccion de esta libertad sin la existencia de una
conducta que se adecue exactamente al supuesto juridico
contemplado por la norma legal, La ley senala una serie de actos
deshonestos que considera como conductas de competencia desleal,
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que gparte de ser actos contranos a las disposiciones que la misma
establece, causan perjuicio no Solo al tercero de quien obtiene
beneficio o causan dafio, sino tambien al desarrollo del comercio y la
Industria, repercutiendo a su vez en un dafio para el publico gque
requiere de los productos o servicios que le ofrecen, Asi, tomando en
cuenta los actos deshonestos que se sancionan como Infracciones
administrativas y como delitos, podemos definir a la competencia
desleal, como la conducta de un competidor que utilizando cualquier
procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna
disposicion legal, sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o
industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas indebidas
para si, para varias personas, o para causarle un dano a aquél, para
tal efecto, debemos decir que el concepto de buenas costumbres ha
sido interpretado por la doctrina como los principios de  normas
positivas que son aceptados por el sentimiento juridico de una
comunidad. Asi, costumbres comerciales como anuncios, promociones
de venlas, campanas de descuento, etcétera, son licitas y permitidas
para atraer dlientela a un establecimiento o hacia un producto,
siempre que no empleen medios reprochables para ello. Siguiendo
con el concepto de competencia desleal a que hemos llegado, es
requisito primordial para que haya deslealtad, que primero exista
competenda enlre los comerciantes, es decir, que desarrollen una
actividad encaminada o relacionada con el mismo fin, toda vez que
podria darse una conducta ilicita entre comerciantes que no compiten
entre s, y ésta, independientemente de que sea sancionable por
otros medios, no constituye competencia desleal. También cabe decir,
que la conducta deshonesta del comerciante desleal puede ser activa
0 pasiva, es decir, consistir en un hacer o en una omision, realizada
con la intencion de obtener un beneficio propio o causar dafio a otro
recurrente. Ahora bien, para que esa competencia desleal sea
sancionable como infraccion administrativa, en el supuesto que
estudiamos, es indispensable que se actualice el segundo supuesto,
consistente en que esa conducta calificada de desleal cause o induzca
al pablico a confusion, error 0 engario en relacion con el producto o
servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece. Para
entender este segundo supuesto, es importante establecer lo que se
entiende por causar o inducir al publico, esto es, producir en él, un
animo inciténdolo o persuadiéndolo a moverse en determinado
sentido, con él fin de obtenerlo como cliente, esto es valido en la libre
competencia pero no a través de conductas deshonestas. Lo gque
resulta reprochable, es obtener este fin mediante la confusion, el
error o el engafio en que se hace caer al publico. Conforme al
diccionario de la Real Academia de la Lengua Espaiiola, confusion,
significa la mezcla de dos o mds cosas diversas de modo que las
partes de la una se incorporen a la otra, falta de orden o de darndad;
la acepcion de error, es concepto equivocado o juicio falso y engano;
la falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre, De
esta manera, la conducta del comerciante encaminada a confundir,
equivocar o enganar al publico, es una conducta deshionesta, pero
sdlo encuadra en el supuesto de infraccidn que analizamos, Si la
confusion, el error o el engario lo llevan a suponer que existe relacion
0 asociacion entre un establecimiento y el de un tercero, como por
ejemplo en las cadenas de tiendas o negocios que ostentan la misma
0 semejante denominacion, o bien, que lo hagan suponer que se
fabrican o venden productos o se prestan servicios bajo las normas,
licencia o autonizacion de un tercero, como por ejemplo, las agencias
de carros que componen o venden piezas originales de la misma
empresa que fabrican los automoviles. Para que una conducta sea
sancionable conforme a la ley, es necesario que se cumplan todos los



requisitos previstos en las hipotesis normativas, en virtud, de que en
nuestro sistema juridico, a excepcion de que expresamente lo sefiale
la ley, no es admisible la aplicacion de sanciones por conductas
analogas a las previstas. En estas condiciones, resulta necesario para
que surta la causa de infraccion administrativa, que se den los dos
éelementos que han sido analizados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 3043/90. Kenworth Mexicana, S.A. de C. V. 30 de
enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David
Gongora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.

Octava Epoca

Instancia: CUARTO  TRIBUNAL COLEGIADO EN  MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion ER

Tomo: XIII, Febrero de 1994

Pagina: 355

MARCAS, DIFERENCIAS Y SEMEJIANZAS, PARA SU ESTUDIO
ES NECESARIO DETERMINARLAS. Para que se considere que una
marca utilizada en una empresa, pueda causar o inducir al publico
consumidor en confusion, engafio o error por que pueda pensar ésta
que los productos que ampara, se expendan bajo su autorizacion o
licencia de un tercero, es necesario que se haga un estudio integral
de ambas marcas tomadas en su conjunto, pero no solo destacando
sus diferencias, sino también atendiendo a sus semejanzas puesto
que es predsamente en este punto, donde puede presentarse la
confusion al establecerse una conexion mental.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 2514/92. Transmisiones y Seguridad, S. A. de C.
V. 17 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime C.
Ramos Carreon. Searetaria: Mayra Villafuerte Coello.

Octava Epoca

Instancia:  TERCER  TRIBUNAL COLEGIADO EN  MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion Tomo: XV-I, Febrero de
1995

Tesis: I. 30.A. 584 A

Pagina: 226

MARCAS, SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSION AUN
CUANDO LOS PRODUCTOS 0 SERVICIOS PERTENEZCAN A
DISTINTAS CLASES O GENEROS. Al ser una marca todo signo
visible que permita distinguir productos o servicios de otros de su
misma dlase, cualquier agente economico, productor o comerciante,
que participe en los mercados podra utilizar alguna para identificar y
distinguir sus productos o servicios, sin embargo, el derecho al uso
exdusivo de una marca se obtiene, unicamente, a traves del
correspondiente registro ante las autoridades competentes. La marca
deber ser suficlentemente distintiva, original, para identificar y hacer
distinguibles los productos o servicios, esto es, debe poseer una
eficacia distintiva y ademds debera ser Juridicamente tutelable como
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tal, es decir, una marca no obtendrd su registro si se advierte la
posibilidad de confusion. con otra u otras registradas con anterioridad
¥, por tanto, se pudiera inducir al error al publico consumidor. Para
determinar si una marca presenta similitud con otra, éstas deberan
apreciarse de manera global, atendiendo a las semejanzas que
presenten y tomando en consideracion la primera impresion que, en
su conjunto proyecten sobre el consumidor. Este ultimo dato, supone
que el consumidor medio no realiza respecto del signo marcario un
analisis profundo o sistematico para detectar las diferencias entre una
u otra marca. Asi pues, mediante el registro de una marca la
autoridad esta protegiendo al publico consumidor, evitandole posibles
errores respecto a la naturaleza y origen de los diversos productos
que concurren en los mercados de bienes y servicios, Esta proteccion
supone que se evite, asimismo, cualquier posibilidad de confusion
para el consumidor respecto de las marcas, asequrando la cabal
Identificacion de los bienes o servicios que el particular desea adquirir
o utilizar. Ahora bien, la similitud entre dos signos marcarios debe
determinarse tomando en cuenta no solo la clase en que estan
comprendidos los productos o0 servicios amparados por 135 marcas,
sino que debe considerarse la finalidad, composicion, lugar de venta
del articulo, a como cualquier otra relacion que permita presumir que
una marca intenta aprovechar el prestigio de otra. La existenda de a
marca registrada, notoria y con un prestigio reconocido ante el
publico consumidor, hace pensar que, al ser introducida al mercado
una marca nueva, cuya similitud con la primera sea suficiente como
para sugerir una relacion entre ambas, o bien que una corresponde 0
deniva de Ia otra, fécilmente provocaria el error y confusion entre los
consumidores, mismos que podrian asumir que ks productos 0
servicios amparados por las marcas en cuestion poseen la misma
calidad o procedencia. Cuando del andlisis de las marcas en conflicto
se aprecia que existe un elemento relevante o caracteristico en las
mismas y, que los demas elementos constituyen unicamente un
complemento del signo distintivo y original, pero no alcanzan a
desvirtuar la semejanza derivada del elemento comtn, es evidente la
posibilidad de confusion entre los signos marcarios ya que grafica,
conceptual o fonéticamente darén la impresion de ser
denominaciones similares, 0 que una es variante de la otra, aun
cuando se refieran a productos o servicios diferentes. La semejanza
en grado de confusion entre dos marcas hace imposible el
cumplimiento de la funcion individualizadora de las mismas. £l
consumidor, al advertir una marca nueva similar a una ya existente y
con cierta antigiiedad, puede creer que se trata de una variante de
esta ultima, aun cuando se tratara de diversos productos o servicios,
Es pertinente aclarar que, si bien la interpretacion respecto a fa
posibilidad de confusion por similitud entre los signos marcarios aun
si amparan productos o servicios distintos, se ha desarrollado sobre
los conceptos sefialados en los articulos 105 fraccion X1V y 106 de la
anterior Ley de Propiedad Industrial, al corresponder éstos a lo
dispuesto por la fraccion XVI del articulo 90 de la Ley de Fomento y
Proteccion de la Propiedad Industrial, dicha interpretacion continua
siendo vigente. La funcion distintiva de la marca posibilita a
Industriales y comerciantes conservar su crédito y orientar la eleccion
de los consumidores, al tiempo que garantiza la procedencia y calidad
de los bienes y servicios ofrecidos. Negar el registro de marcas
idénticas o parecidas, aun tratindose de productos o servicios
diferentes, resulta apropiado considerado bajo una varfante de la
regla de competencia desleal. Es decir, si el nombre de una marca ha
excedido los limites de su propio campo y se le asocia con una
excelente calidad y un prestigio singular, esta circunstancia no debe




ser aprovechada por otros, ni debe permitirse el desconcierto y
confusion entre el publico consumidor, que pudiera asumir que los
productos o servicios tienen la misma procedencia. La semejanza en
los signos marcarios a la que alude la ley no debe circunscripirse a
aquella detectada respecto a determinados articulos clasificados en la
misma especie o clase, sino que debe entenderse referida a toda
similitud que induzca a error, sea por su finalidad, composicion, lugar
de venta, o por cualquier otra relacion logica existente entre las
marcas.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 1963/94. The Concentrate Manufacturing
Company of Ireland. 14 de octubre de 1994. Mayoria de votos.
Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto Villaserior. Secretaria: Silvia
Elizabeth Morales Quezada.

Tomando en cuenta todo lo anterior, es dable concluir que es de la esencia
de la marca que el sujeto calificado, es decir industrial, comerciante o prestador de
servicios pretenda distinguir productos o servicios en el mercado, siendo entonces
elemento esencial de las marcas que las mismas amparen productos o Servicios
que se encuentren en el comercio, para lo cual es indispensable que exista una
relacién entre el productor o prestador de dicho producto o servicio y el publico
consumidor, que es a su vez quien a quien deben ir dirigidos fos productos o
servicios amparados por las marcas.

Ahora analizaremos situaciones muy especificas, reales todas y algunas
hipotesis que en la practica es necesario conocer, como es el caso de los registros
obtenidos en base a la mala fe.

En un primer término es menester sefialar lo que la fraccién V del articulo
151 de la Ley de la Propiedad Industrial establece:

Articulo 151. - £l registro de una marca serd nulo cuando:

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

La fraccién antes transcrita se refiere ademas de un caso en especifico de
mala fe (el agente, el representante, el usuario, etc.), a un indeterminado ndmero
de casos de registro de marca obtenidos con base en mala fe. La fraccién en
comento sefiala como consecuencia juridica derivada de la actualizacién de dichos
supuestos consistentes en haber obtenido de mala fe el registro de una marca, la
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aplicacién de una consecuencia sancionadora consistente obviamente en la unidad
del registro.

Pensar de manera contraria a lo anteriormente expuesto nos llevaria al
extremo de considerar letra muerta el texto " ... En este caso el registro se
reputara como obtenido de mala fe..." de la fraccion en comento.

Efectivamente, la frase “... en este caso el registro se reputard como
obtenido de mala fe..." no puede tener otra connotacién mas que la de sancionar
con la nulidad aquellos registros obtenidos con base en mala fe. La primera parte
de la fraccion en comento no puede mas que solo referirse a un catdlogo
enunciativo de aquellos casos en los que el registro se hubiera obtenido con base
en mala fe. Es enunciativo por que de lo contrario se insiste se haria letra muerta
la segunda parte de la fraccién V del articulo 151 que se comenta.

El sancionar con la nulidad los registros obtenidos con base en mala fe,
tiene como tutela, el desarrollo de la propiedad industrial, en un ambiente
elemental que prevea las condiciones dptimas para el desarrollo arménico de la
comunidad; es decir, reglas minimas de conveniencia.

Por tanto, la intencion del legislador en este caso es la de sancionar con
nulidad, un registro de marca, cuando éste se haya solicitado por alguien que
actda de mala fe.

La anterior interpretacion de lo dispuesto por la fraccion V del articulo 151
de la Ley de la Propiedad Industrial (el registro de una marca obtenido de mala fe
es nulo) resulta de la interpretacion gramatical y juridica de la legislacién Mexicana
aplicable.

Efectivamente, el articulo 151 fraccion V de la Ley de la Propiedad Industrial
interpretado en concordancia con el articulo 2 fraccion VI de la propia Ley de la
Propiedad Industrial, lleva a la conclusién inequivoca de que la causal de nulidad
en comento tiene por objeto reprimir todos aquellos actos que atenten a la
propiedad industrial.

También por su parte el articulo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial
sefiala lo siguiente que "no se otorgara patente, registro o autorizacidn, ni se dara
publicidad en la gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones juridicas que
regula esta ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden publico, a
la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposicién legal”;
por tanto resulta incontrovertible que si no se debe otorgar un registro que
contravenga la moral y a las buenas costumbres, por mayoria de razén y de
probarse que se atentd a la moral y a las buenas costumbres, el registro obtenido
de mala fe, deberd declararse nulo. De lo contrario se estaria convalidando un
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actuar contrario a la morat y a las buenas costumbres. Por lo anterior es claro que
el legislador incluyd la nulidad de registros obtenidos en contravencién a 1o
dispuesto por el articulo 4 de la Ley de la Materia con base en la fraccion I del
articulo 151 de la misma ley en cita.

En adicién a lo anterior, tratados internacionales de los cuales México forma
parte, como es el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial,
sanciona el uso y registro de marcas efectuado con base en mala fe. En particular,
resulta aplicable el inciso 3) del articulo 6 Bis del citado Convenio que a
continuacion se transcribe:

"Articulo 6 bis

3) No se fijard plazo para ‘reclamar la anulacion o Ia prohibicion de
uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.”

Por todo lo anterior, resuita inequivoca de que lo previsto en la fraccion V
del articulo 151 de la Ley de Propiedad Industrial, particularmente en su oracion
final, y en el articulo 6 bis del Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad
Industrial tienen por objeto sancionar con nulidad registros obtenidos con base en
mala fe. Dicha interpretacién incluso se soporta como causal de nulidad en la
fraccién 1 del articulo 151 de Ia Ley de la materia, en relacion a su articulo 4.

Cabe destacar que conforme a lo dispuesto por nuestros tribunales, el
Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial resulta igualmente
obligatorio su observancia por parte de la autoridad, por lo que es de igual manera
procedente su aplicacion para la nulidad de registros marcarios obtenidos con mala
fe. Apoya lo anterior, los criterios judiciales que a continuacién se transcriben:

Novena Fpoca Instancia: Pleno

Fuente: Semanarfo Judicial de la Federacion y su Gaceta
Tomo: X, Noviembre de 1999 Tesis: P. LXXV11199 Pagina: 46
OMaterfa: Constitucional Tesis aislada.

TRATADOS INTERNACIONALES, SE UBICAN
JERARQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES
Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE [A CONSTITUCION
FEDERAL. Persistentemente en la doctrina se ha formulado la
Interrogante respecto a la jerarquia de normas en nuestro derecho.
Existe unanimidad respecto de que la Constitudon Federal es la
norma fundamental y que aunque en principio la expresion ... seran
la Ley Suprema de toda la Unidn ..."” parece indicar que no solo la
Carta Magna es la suprema, Ia objecion es superada por el hecho de
que las leyes deben emanar de la Constitucion y ser aprobadas por
un drgano constituido, como lo es el Congreso de la Union y de que
los tratados deben estar de acuverdo con la Ley Fundamental, lo que
claramente indica que solo la Constitucion es la Ley Suprema. El
problema respecto a la jerarquia de las demds nommas del sistema, ha
encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones,
entre las que destacan: supremacia del derecho federal frente al local
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y misma Jerarquia de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la
existencia de ‘Leyes constitucionales”, y la de que serd ley suprema la
que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte
de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran
en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental
y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretacion del
articulo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos
internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto
y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad
internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado
al presidente de la Republica a suscribir los tratados internacionales
en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado
interviene como representante de la voluntad de las entidades
federativas y, por medio de su ratificacion, obliga a sus autoridades.
Otro aspecto importante para considerar esta jerarquia de los
tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitacion
competencial entre la Federacion y las entidades federativas, esto es,
no se toma en cuenta la competencia

federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato
expreso del propio articulo 133 el presidente de /a Republica y el
Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia,
independientemente de que para otros efectos ésta sea competendia
de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la
interpretacion del articulo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al
derecho federal y al local en una misma jerarquia en virtud de lo
dispuesto en el articulo 124 de la Ley fundamental, el cual ordena
que "Las facultades que no estan expresamente concedidas por esta
Constitucion a los funcionarios Federales, se entienden reservadas a
los Estados”. No se pierde de vista que en su anterior conformacion,
este Maximo Tribunal habia adoptado una posicion diversa en la tesis
P. G/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la
Federacion, Nomero 60, correspondiente a diciembre de 1992, pagina
27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES.
TIENEN LA MISMA JERARQUIA NORMATIVA.". sin embargo, este
Tnibunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el
que considera la jerarquia superior de los tratados incluso frente al
derecho federal.

Amparo en revision 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de
Transito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos.
Ausente: Jase Vicente Aguinaco Aleman. Ponente: Humberto Roman
Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel. El Tribunal Pleno, en
su sesion privada celebrada el veintiocho de octubre en curso,
aprobo, con el nimero LXXVIL/1999, la tesis aislada que antecede; y
determiné que la votacion es iddnea para integrar tesis
Jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de octubre de
mil novecientos noventa y nueve. Nota: Esta tesis abandona el
criterio sustentado en la tesis P. /92, publicada en la Gacela del
Semanario Judicial de la Federacion Ndmero 60, Octava Epoca,
diciembre de 1992, pdgina 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y
TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN (A MISMA JERARQUIA
NORMATIVA. »

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Parte 72 Tercera Parte

Tesis:

Pagina: 23
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CONVENIO DE PARIS PARA PRQTEC‘CIdN DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL. TIENE, CATEGORIA DE LEY SUPREMA. Como el
convenio de Paris de 31 de octubre de 1958 para I1a proteccion de 1a
propiedad industrial, fue aprobado por la Camara de Senadores, y se
expidio el decreto promulgatorio correspondiente (Diario Oficial de Ia
Federacion de 31 de diciembre de 1962), debe estimarse que de
conformidad con el articulo 133 de la Constitucion General de la
Republica tiene categoria de Ley Suprema de la Union, por lo cual las
autoridades competentes estan obligadas a acatarlo y, por lo tanto, a
proteger legalmente, mediante su registro, las marcas de servicio.

Denuncia de contradiccion de tesis. Varios 329/71. Tribunales
Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Primer
Circuito, 15 de marzo de 1973 5 votos. Ponente: Alberto Jiménez
Castro. NOTA: Esta tesis tambien aparece en: Apéendice 1917-1985,
Tercera Parte, Segunda 5ala, tesis 421, --Pag.. 751.»

Aunado a los preceptos jurisprudenciales referidos, es menester sefialar lo
que en nuestro derecho se define por mala fe, asi como lo que se determina como
la moral y fas buenas costumbres.

Por lo que se refiere al concepto de mala fe, la segunda oracion el articulo
1815 del Cédigo Civil Federal la define como "la disimulacion del error de uno de
los contratantes, una vez conocido". Al respecto el maestro Manuel Bejarano
Sanchez nos define la mala fe de la siguiente manera: “..se conoce la actitud
pasiva del contratante que habiendo advertido el error en que se encuentra la
otra ’Ezarte, se abstiene de alertarlo sobre dicho error, lo disimula y se aprovecha de
él..."

Adicionalmente el maestro Bejarano menciona que a la mala fe y al dolo
" ... se les sanciona con la nulidad del acto, no sélo porque agravan un error que
vicia la voluntad, sino porque constituyen ambos una conducta malévola que debe
ser reprimida por el Derecho; el acto juridico no debe ser un medio para la
consagracion de actos consumados por intenciones maliciosas e inmorales...".**

Por lo anterior podemos determinar que la mala fe es la actitud pasiva que
un sujeto realiza habiendo advertido el error en que se encuentra otra, y se
abstiene de alertarlo sobre dicho error, lo disimula y se aprovecha de él; misma
conducta que debe ser reprimida por la Ley, pues la mala fe no debe ser un medio
para la consagraciéon de actos consumados por intenciones maliciosas e inmorales.

Por lo que se refiere al concepto de moral, el Diccionario, define el concepto
de moral de la manera siguiente:

"Moral. (del lat. moralis) Adj. Perteneciente o relativo a las acciones o
caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o

2 Bejarano Sanchez, Manuel. Obligaciones Civiles, 3° edicion, Ed. Harla, p. 99
* Idem p. 101

79




malicia. 2. que no pertenece al campo de los sentidos, por ser de la
apreciacion del entendimiento o de la concienda. Prueba.
Certidumbre Moral. 3. B. evidencia, figura, filosofia, imposibilidad,
libro, teologia, verdad, virtud moral. 4. Que no conclerne al orden
Juridico, sino al fuero interno o al respeto humano, Aunque el pago
no era exigible, tenia obligacion MORAL de hacerfo. 5. f. Ciencia que
trata del bien en general, y de las acciones humanas en orden a su
bondad o malicia. 6. Conjunto de facultades del espiritu, por
contraposicion a fisico. 7. Anonimos, arrestos. 8. Estado de animo,
individual o colectivo. En relacion a tropas, o en el deporte, se refiere
al espiritu, 0 a la confianza en la victoria. ¥

De la anterior, definicion podemos establecer como acepcién de la palabra
moral lo relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de
vista de la bondad o malicia, que no pertenece al campo de los sentidos, por ser
de la apreciacién del entendimiento o de la conciencia, o que no concierne al orden
juridico, sino al fuero interno o al respeto humano.

Por lo que se refiere a lo que debemos de entender como buenas
costumbres, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion la ha definido de la
siguiente manera:

"Séptima Epoca

Instandia: Sala Auxiliar

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: 83 Séptima Parte

Pagina: 15

BUENAS COSTUMBRES, No son las que se apegan a las normas
dlentificas y técnicas necesariamente, sino las normas que forman la
moral general y sodal de una colectividad humana en unos lugares Y
tiempo determinados.

Amparo directo 1982/70. Ingenio Zapoapita, S.A. 13 de noviembre de
1875. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Livier Ayala Manzo.
Secretario: Ignacio Nieto Kasusky.”

Quinta E:ooaa

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: OXTI

Pagina: 581

BUENAS COSTUMBRES. Las buenas costumbres constituyen un
concepto del cual los autores han buscado la precision y se ha llegado
a esta condlusion: todo lo que hiera la moralidad es contrario a las
buenas costumbres, y la jurisprudencia poco a poco ha considerado
que hay un criterio de moralidad en la sociedad y que es el ambiente
social la fuente de aquéllas. De manera que no es necesario precisar
con toda exactitud en qué consisten las buenas costumbres porque
ningun legisiador lo precisa, sino que se deja a la apreciacion de los
tribunales.

* Diccionario de la Lengua Espafiola, de 1a Real Academia Espafiola, vigésima primera edicion, publicado la
Editorial Espasa Calpe, S.A., p. 1400
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Amparo civil directo 476/54. Iliades viuda de Ize Flena. 25 de
octubre de 1954. Mayoria de tres votos. Disidentes: Hilario Medina y
Mariano Ramirez Vazquez. Engrose: José Castro Estrada.

En virtud de lo expuesto en las tesis judiciales anteriormente transcritas,
podemos determinar que por buenas costumbres, debemos entender a las normas
que forman la moral general y social de una colectividad humana en unos lugares
y tiempo determinados, por lo que todo lo que hiera la moralidad es contrario a las
buenas costumbres.

Por todo lo anterior, se debe concluir que para el caso de que un registro
marcario se hubiere obtenido habiendo advertido el solicitante del registro
correspondiente, el error al otorgar el registro de la misma, evidentemente
absteniéndose de alertar dicho error, disimularlo y aprovecharse del mismo, se
constituye en un acto de mala fe, que por ende es contrario a la moral y a las
buenas costumbres, por lo que seria procedente el declarar la nulidad del registro
con base en la fraccién V del articulo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, el
inciso 3 del articulo 6 Bis del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial, y con base en lo dispuesto por la fraccién 1 del articulo 151 de la Ley de
la Propiedad Industrial, en relacion con el articulo 4 de dicho ordenamiento.

Analicemos ahora, algunas otras causales por las que un registro de marca
puede declararse nulo, tales como las marcas parecidas en grado de confusién.
Iniciaremos de nueva cuenta, estudiando el contenido del articulo 151 de la LPI
que dice:

Articulo 151.- El registro de una marca serd nulo cuando:

1- Se haya otorgado en contravencion de las disposiciones de esta ley
0 la que hubiera estado vigente en la €poca de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fraccion, la accion de nulidad no
podra fundarse en la impugnacion de la representacion legal del
solicitante del registro de la marca;

Por su parte, la fraccion XV del Articulo 90 de la Ley de la Propiedad
Industrial establece:

Articulo 90.- No seran registrables como marca:

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, jguales o
semejantes a una marca que el Instituto estime notorlamente
conocida en México, para ser aplicada a cualquier producto o servicio.

Se entenderd que una marca es notoriamente conocida en México,
cuando un sector determinado del publico o de Jos circulos
comerciales del pais, conoce la marca como consecuencia de 1as
actividades comerciales desarrolladas en Meéxico o en el extranjero
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por una persona que emplea esa marca en relacion con sus productos
0 servicios, asi como el conocimiento que se tenga de la marca en el
territorio, como consecuencia de la promocion o publicdad de la
misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podran emplearse
todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

Este impedimento procedera en cualquier caso en que el uso de la
marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusion 0 nesgo
de asociacion con el Litular de la marca notonamente conocida, o
constituya un  aprovechamiento que  cause
desprestigio a la marca.

Dicho impedimento no serd aplicable cuando el
solicitante del registro sea titular de la marca
notoriamente conocida.

Tomando en cuenta lo dispuesto por los articulos anteriormente transcritos,
una marca serd nula cuando la misma haya sido otorgada en contravencion a las
disposiciones establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial 0 aquella que
hubiere estado vigente al momento del registro. Asimismo, la fraccién XV del
articulo 90 establece gue no seran registrables como marca aquellas
denominaciones que sean iguales o semejantes a una marca que ese H. Instituto
estime como notoriamente conocida. Al respecto, el Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial en su Articulo 6 Bis, a la letra establece:

"Articulo 6 Bis Marcas: Marcas Notoriamente conocidas

1) Los Paises de la Union se comprometen, bien de oficio, si la
legisiacion del pals lo permite, bien a instanda del interesado, a
rehusar o invalidar el registro y a prohibir €l uso de una marca de
fdbrica o de comerdio que constituya la reproduccion, imitacion o
traduccion, susceplibles de crear confusion, de una marca que la
autoridad competente del pais del registro o del uso estimare se allf
notoriamente conocida como Ssiendo ya marca de una persona que
pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos
idénticos o similares, ocurrira lo mismo cuando la parte esencial de la
marca constituya I3 reproduccion de tal marca notoriamente conocida
0 via imitacion susceptible de crear confusion de ésta.

A su vez, el Tratado de Libre Comercio celebrado con Nicaragua establece
en su articulo 17-11 lo siguiente:

Articulo 17-11: Marcas notoriamente conocidas.

1. Las Partes, de oficio si su legislacion lo permite, o0 a instancia del
interesado, rehusarén o invalidaran el registro y prohibiran el uso de
una marca de fdbrica o de comercio o de una marca de servicio que
constituya la reproduccion, imitacion o traduccion, susceptibles de
crear confusion, de una marca notoriamente conocida y utilizada para
bienes idénticos o similares. Se entenderd que una marca es
notoriamente conocida en una parte cuando un sector determinado
del publico o de los drculos comerdiales de la Parte conoce la marca



como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en
una Parte o fuera de ésta, por una persona que emplea esa marca en
relacion con sus bienes o servicios. A efectos de demostrar la
notoriedad de la marca, podran emplearse todos los medios
probatorios admitidos en la Parte de que se trate.

2. Las Partes no registraran como marca aquellos signos iguales o
semejantes a una marca noloriamente conocida, para ser aplicada a
cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por quien solicita
su registro pudiese crear confusion o un riesgo de asociacion con la
persona que emplea esa marca en relacion con sus bienes o servicios;
constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca; 0
sugiera una conexion con la misma, y pudiera lesionar los intereses
de /a mencionada persona, No se aplicara esta disposicion cuando el
solicitante de la marca sea el titular de la marca notoriamente
conocida en una Parte.

3. La persona que inicie una accion de nulidad de un registro de
marca concedido en contravencion del parrafo 2, debera acreditar
haber solicitado en una Parte el registro de la marca notoriamente
conocida cuya titularidad rejvindica. "

Asimismo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrado el
17 de diciembre de 1992 entre los Estados Unidos de América, Canada y México,
en su Articulo 1708 parte 6 establece:

Articulo 1708. Marcas

6. E Articulo 6 bis del Convenio de Paris se aplicars, con las
modificaciones necesarias, a los servicios. Para determinar si una
marca es notoriamente conocida, se ltomard en cuenta el
conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente del
publico, inclusive aquel conocimiento en lerrtorio de I3 Parte que sea
el resultado de la promocion de la marca. Ninguna de las Partes
exigira que la reputacion de la marca se extienda mds alld del sector
del publico que normalmente trate con Jos bienes o servicios en
cuestion.

A su vez, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercancias
Falsificadas (ADPIC's) en las secciones 2 y 3 del articulo 16 establece:

Articulo 16. Derechos conferidos:

2. El articulo 6 bis del Convenio de Paris se aplicard mutatis mutandis
a los servicios. Al determinar si una marca de fabrica o de comercio
&s notoriamente conocida. se tomard en cuenta si ésta se conoce en
¢l sector pertinente del publico e inclusive si se conoce en el Miembro
de que se lrate a consecuencia de su promocion.

3.- El articulo 6 bis del Convenio de Paris se aplicaré Mutatis Mutandis
a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales
una marca de fabrica o de comercio ha sido

registrada a condicion de que el uso de esa marca en relacion con
esos bienes o servicios indique una conexion entre dichos bienes o
servicios y €l titular de la marca registrada y a condicion de que sea
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probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca
registrada. "

En virtud de todo lo anterior, a continuacién se transcriben diversos
precedentes judiciales que tratan el tema de las marcas notoriamente conocidas en
México, mismos que a la letra sefialan:

"Octava Epoca

Instancia: CUARTO  TRIBUNAL COLEGIADO EN  MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion Tomo: XV-1I Febrero de
1995

Tesis: 1. 40.A. 827 A

Pagina: 405

MARCAS. DEBE MOTIVARSE LA NOTORIEDAD DE LAS, PARA
JUSTIFICAR LA APLICACION DE [A FRACCION XV DEL
ARTICULO 90 DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL, Conforme a lo dispuesto en la fraccion
XV del articulo 90 de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad
Industrial, estd prohibido reglstrar marcas cuyas denominaciones,
figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes, sean
estimadas por la secretania como noloriamente conodidas en Mexico.
Ahora bien, para precisar la noloriedad es conveniente que la
autoridad administrativa exprese las razones por las cuales concluye
que se origina aquélla, las que deben ser explicitas, es decir, claras y
determinantes y poner en evidendia que la marca es conocida por
casi la totalidad de los compradores potenciales; solo de esta manera
se dard cumplimiento a la garantia de motivacion establecida en el
articulo 16 constitucional; pues la alusion a razones generales para
demostrar la notoriedad no justifica el cumplimiento de la garantia
citada.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 2894/94. Flias Marcos Mayer Zaga Galante. lo. de
febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo
Guerrero.

Secretario: Ramon E. Garcia Rodriguez.

"Octava Epoca
Instancia: SEXTO  TRIBUNAL  COLEGIADO EN  MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion Tomo: VII, Enero de
1991
Pagina: 310

MARCAS, NOTORIEDAD DE LAS. [a notoriedad de una marca no
puede determinarse de manera cdprichosa por la autoridad
responsable, sino que aquélla debe existir acreditada tanto con las
razones que al efecto exprese dicha autoridad, como corroborada con
las constancias de autos.
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SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 406/90. Gucci de México, S.A. de C. V. 7 de
marzo de 1990.

Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretario:
Jorge Higuera Corona.

Amparo en revision 636/88. Dicort, S.A. 29 de marzo de 1988.
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretario:
Jorge Higuera Corona.

"Octava Epoca

Instancia:  TERCER  TRIBUNAL COLEGIADO EN  MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion Tomo: XV-I, Febrero de
1995

Tesis: I 30.A.584 A Pagina: 226

MARCAS. SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSION AUN
CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PERTENEZCAN A
DISTINTAS CLASES O GENEROS. A/ ser una marca todo signo
visible que permita distinguir productos o servicios de otros de su
misma dase, cualquier agente economico, productor o comerdante,
que participe en Jos mercados podrd utilizar alguna para identificar y
distinguir sus productos o servicios, sin embargo, el derecho al uso
exclusivo de una marca se obtiene, Unicamente, a través del
correspondiente registro ante las autoridades competentes. La marca
deber ser suficientemente distintiva, original, para identificar y hacer
distinguibles los productos o servicios, esto es, debe poseer una
eficacia distintiva y ademas deberd ser juridicamente tutelable como
tal, es decir, una marca no obtendrd su registro si se advierte Ja
posibilidad de confusion con otra u otras registradas con anterioridad
¥, por tanto, se pudiera inducir a/ error al publico consumidor. Para
determinar si una marca presenta similitud con otra, éstas deberdn
apreciarse de manera global, atendiendo a las semejanzas que
presenten y tomando en consideracion la primera impresion que, en
su conjunto, proyecten sobre el consumidor. Este Ultimo dato, supone
que el consumidor medio no realiza respecto del signo marcario un
andlisis profundo o sistematico para detectar las diferencias entre una
y otra marca. As/ pues, mediante el registro de una marca la
autoridad esta protegiendo al publico consumidor, evitandole posibles
errores respecto a la naturaleza y origen de los diversos productos
que concurren en los mercados de bienes y servicios. Esta proteccion
supone que se evite, asimismo, cualquier posibilidad de confusion
para e consumidor respecto de las marcas, asequrando la cabal
fdentificacion de Jos bienes o servicios que €l particular desea adquirir
o utilizar. Ahora bien, la simifitud entre dos signos marcarios debe
determinarse tomando en cuenta no Solo la clase en que estan
comprendidos los productos o servicios amparados por las marcas,
sino que debe considerarse /a finalidad, composicion, lugar de venta
del articulo, asi como cualquier otra relacion que permita presurmir
que una marca intenta aprovechar el prestigio de olra. La existencia
de una marca registrada, notoria y con un prestigio reconocido ante
¢l publico consumidor, hace pensar que, al ser introducida al mercado
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una marca nueva, cuya similitud con la primera sea la suficiente como
para sugerir una relacion entre ambas, o bien que una cofresponde o
deriva de la otra, ficilmente provocaria el error y confusion entre los
consumidores, mismos que podrian asumir que los productos o
servicios amparados por 13s marcas en cuestion poseen la misma
calidad o procedencia. Cuando del andlisis de las marcas en conflicto
se aprecia que existe un elemento relevante o caracteristico en 13s
mismas y, que los demas elementos constituyen uUnicamente un
complemento del signo distintivo y orginal, pero o alcanzan a
desvirtuar la semejanza derivada del elemento comin, es evidente 1a
posibilidad de confusion entre los signos marcarios ya que grafica,
conceptual o fonéticamente daran la impresion de ser
denominaciones similares, o que una es variante de /a otra, aun
cuando se refieran a productos o servicios diferentes. La semejanza
en grado de confusion entre dos marcas hace imposible el
cumplimiento de /a funcion individualizadora de las mismas, El
consumidor, al advertir una marca nueva similar a una ya existente y
con cierta antigtiedad, puede creer que se trata de una variante de
esta ultima, aun cuando se tratara de diversos productos o Servicios.
Es pertinente aclarar que, si bien la interpretacion respecto a la
posibilidad de confusion por similitud entre los signos marcarios aun
si amparan productos o servicios distintos, se ha desarrollado sobre
los conceptos sefialados en los articulos 105 fraccion X1V y 106 de la
anterior ley de Propiedad Industrial, al corresponder éstos a lo
dispuesto por la fraccion XVI del articulo 90 de la Ley de Fomento y
Proteccion de la Propiedad Industrial, dicha interpretacion continua
siendo vigente. La funcion distintiva de la marca posibilita a
Industriales y comerciantes conservar su crédito y orientar la efeccion
de los consumidores, al tiempo que garantiza la procedencia y calidad
de los bienes y servicios ofrecidos, Negar el registro de marcas
idénticas o parecidas, aun tratandose de produdos o servicios
diferentes, resulta apropiado considerado bajo una variante de la
regla de competencia desleal. Es decir, si el nombre de una marca ha
excedido los limites de su propio campo y se le asocia con una
excelente calidad y un prestigio singular, esta circunstancia no debe
ser aprovechada por otros, ni debe permitirse el desconderto y
confusion entre el publico consumidor, que pudiera asumir que los
productos o servicios tienen la misma procedencia. La semejanza en
los signos marcarios a la que alude la ley no debe circunscribirse a
aquéella detectada respecto a determinados articulos clasificados en la
misma especie o clase, sino que debe entenderse referida a toda
similitud que induzca a error, sea por su finalidad, composicion, lugar
de venta, o por cualquier otra relacion logica existente entre /as
marcas.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 1963/94. The Concentrate Manufacturing
Company of Ireland. 14 de octubre de 1994. Mayoria de votos.
Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto Villaserior. Secretaria: Silvia
Elizabeth Morales Quezada.

"Séptima Epoca

Instancia:  TERCER  TRIBUNAL  COLEGIADO EN  MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
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Tomo: 193-198 Sexta Parte
Pagina: 109

MARCA NOTORIA, NOCION Y PROTECCION DE LA. NO SE
REQUIERE. QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS.
Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca
notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el
conocimiento que el publico consumidor tiene de esa marca. Este
conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de /a marca, sino
que incluye informaciones sobre las cualidades, caractensticas y uso
de los productos que la llevan. Es por referencia al publico
consumidor como se puede saber si una marca es notona o no, ya
que la notoriedad es una prueba de /a utilizacion de /a marca, porque
significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por
los consumidores. De tal modo que una marca puede ser
notoriamente conocida en el pai's antes de su registro en €/, y en vista
de las repercusiones posibles de la publicidad de otros pafses, aun
antes de que se utilice en la Republica Mexicana. Por lo que ve al
cardcter de notoria que puede atribuirse a una marca, es una
cuestion de hecho que las autoridades administrativas y judiciales de/
pals deben determinar, fundando su opinion en apreciaciones
razonables. £n la especie, las autoridades responsables negaron a /a
quejosa el registro del signo que propuso, por tratarse de la imitacion
de uno de los monogramas que se usan en jos productos de la marca
"Gucel”, que a nivel internacional han dado a conocer los sefiores
Aldo y Rodolfo Gucd, responsables del éxito comercial de dichos
productos propiedad de "Gucci Shops®, Inc., por lo que estimaron que
se trata de una marca notoriamente conocida, y que, de concederse
el registro solicitado, se podria crear confusion entre el publico
consumidor, pues éste al adquirir los productos areeria que se trata
de articulos amparados con la marca notoriamente conocida. Con fo
anterior, las autoridades responsables realizaron una correcta
aplicacion de los articulos 91, fracciones XX y XX, de /a Ley de
Invenciones y Marcas, y 60. bis y 10 bis del Convenio de Paris para /a
Proteccion de la Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un disefio
que imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida
"Gucei” no se encuentre registrada en el pais, pues no es necesario
que se cumpla con ese requisito para que se de la proteccion de la
marca notoria, en términos de fo dispuesto por los articulos éo. bis y
10 bis del convenio mencionado anteriormenté, ya que se trata de
una proteccion de caracter excepcional que tiene como fin evitar que
se induzca a engano o error al publico consumidor e impedir que se
produzcan actos de competencia desleal.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 1269/84. Gucci de México, S.A. 19 de marzo de
1985.

Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Gongora Pimentel.
Secretario: Alejandro Garza Ruiz.

Nota: En el Informe de 1985 /a tesis aparece bajo e/ rubro MARCA
NOTORIA. EL SIGNIFICADO QUE SE DEBE TENER DE UNA MARCA
NOTORIA. [A PROTECCION DE LA MARCA NOTORIAMENTE,
CONOCIDA ‘GUCCI' NO NECESITA EL REQUISITO DE QUE SE
ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS."”
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“Séptima Epoca

Instancia:  TERCER  TRIBUNAL COLEGIADO EN  MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion Tomo: 193-198 Sexta
Parte
Pagina: 109

MARCA NOTORIA, NOCION Y PROTECCION DE L[A. NO SE
REQUIERE QUE SE, ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS. (5
marca sirve para distinguir los productos o servicios que provienen de
su fabricante o de un comerciante, de los productos o servicios de
sus compelidores. Las fuentes del derecho a la marca, reconocidas
por la doctrina y adoptadas por las legislaciones de distintos parses,
son el primer uso y el registro, habiéndose generalizado este ultimo
como el medio mds eficaz para la proteccion del signo marcario. £l
sistema adoptado por nuestro pais puede considerarse como mixto,
ya que si bien es cierto que basicamente es el registro el que genera
la exclusividad del derecho a la marca, también es verdad que el uso
produce efectos juridicos antes del registro, y con posterioridad a su
otorgamiento, Nuestra Ley de Invenciones y Marcas prevé la
posibilidad de conceder el registro de una marca que comenzo a ser
usada antes que otra fuese registrada, para lo cual existen
procedimientos y plazos que conducen a la anulacion del registro ya
otorgado para dar lugar al registro de la marca usada con
anticipacion (articulos 88, 89 y 93). La protecdon de la marca se
encuentra sustentada en dos principios fundamentales: el de
territorialidad y el de espedalidad. De acuerdo con él princpio de la
territorialidad, la proteccion de la marca se encuentra dreunsaita a
los limites del pais en donde ha sido registrada y, por su parte, el
principio de la espedialidad de la marca tiene que ver con la
naturaleza de los productos, ya que el derecho exdlusivo que origina
¢l registro de la marca opera solo en el campo de los productos o de
los servicios identicos o similares (respecto del prinapio de
temtorialidad, ver los articulos 119, 121 y 123; en cuanto al principio
de especialidad, los articulos 94 y 95 de la Ley de Invenciones y
Marcas). Pero la aplicacion estricta de los principios de territorialidad
y de especalidad de la marca, puede provocar abusos que se
traducen en engarios para los legitimos duefios de las marcas y para
el publico consumidor, pues debido a la terntorialidad, alguien poco
escrupuloso se podria aprovechar de una marca extranjera que
todavia no ha sido registrada en nuestro pais, para obtener el registro
de esa marca a su nombre, y disfrutar de la celebridad de ese signo
distintivo. Es por ello que, para evitar los citados inconvenientes, el
dia catorce de julio de mil novecientos setenta y siete, se adopto en
Estocolmo la tftima revision del Convenio de Paris para la Proteccion
de la Propiedad Industrial de fecha veinte de marzo de mil
ochocientos ochenta y tres; convenio que fue aprobado por el
Congreso de la Unidn segin decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federacion de cinco de marzo de mil novecientos setenta y seis. Lo
dispuesto por los articulos 60. bis y 10 bis del ya mencionado
convenio, tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una
marca que pueda crear confusion con oltra marca ya notoriamente
conocida en el pais de registro o de utilizacion, aunque esta Uftima
marca bien conodida no esté o todavia no haya sido protegida en el
pais mediante un registro que normalmente impediria el registro o el
uso de la marca que entre en confiicto con ella. Esta proteccion
excepcional de una marca noloriamente conocida estd justificada
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porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a
confusion equivaldria, en la mayoria de los casos, a un acto de
competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para
los intereses del publico consumidor que puede ser inducido a error,
respecto del origen o calidad de los productos amparados con esa
marca simijar, Al ser aprobadas por €/ Senado, las reformas que se
hicieron en Estocolmo al Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial, en las que se contienen los articulos 60. bis y 10
bis, dicho tratado internacional forma parte de la Ley Suprema del
pais, en términos del articulo 133 constitucional. £n concordancia con
los articulos 60 bis y 10 bis del Convenio de Paris para la Proteccion
de I3 Propiedad Industrial, el legislador mexicano establecio en las
fracciones XX y XXI del articulo 91 de /a Ley de Invenciones y Marcas,
la prohibicion de registrar como marca las denominaciones, signos o
figuras susceptibles de engariar al publico consumidor o inducirlo a
error, por tratarse de imitaciones de otra marca que, la autoridad
competente del pais (en la actualidad Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial), estime ser notoriamente conocida, como siendo
Ya marca de una persona que pueda beneficiarse de ese convenio y
utilizada para productos idénticos o similares; iqual prohibicion existe
cuando la parte esencial de la marca que se lrate de registrar
constituya la reproduccion de la marca notoriamente conocida o una
imitacion susceptible de crear confusion con ésta, con €l objeto de
asegurar una proteccion eficaz contra la competencia desleal.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 1269/84. Gucci de México, 5.A. 19 de marzo de
1985, Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Gongora
Pimentel,

Secretario: Guillermo Antonio Muiioz Jiménez.

Nota: En el Informe de 1985, Ia tesis aparece bajo el rubro "MARCAS
NOTORIAS. LA PROTECCION DE LAS. FINALIDAD DE LA MARCA. LAS
FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA: EL FPRIMER USO Y EL
REGISTRO. EL SISTEMA MIXTO ADOPTADO POR NUESTRO PAIS. LA
PROTECCION DE [AS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS, AUN
CUANDO NO ESTEN O TODAVIA NO HAYAN SIDO PROTEGIDAS EN
EL PAIS. LOS ARTICULOS 6o. BIS Y 10 BIS DEL CONVENIO DE PARIS
PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Del contenido de los articulos y precedentes judiciales antes transcritos, se
desprende que la notoriedad de una marca en México queda sujeta a la facultad
discrecional de ese H. Instituto, asi mismo, se entenderd que una marca es
notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del publico o de
los circulos comerciales del pais conozca la marca como consecuencia de las
actividades comerciales desarrolladas dentro del territorio de la Republica
Mexicana, y del conocimiento que se tenga de la misma en el territorio como
consecuencia de la promocion o publicidad de la misma, para demostrar lo
anterior, podran emplearse todos los medios de prueba permitidos por la ley de la
materia. Otro dato importante al respecto es que tampoco seran registrables como
marcas aquellas denominaciones cuya parte esencial constituya una reproduccion
0 imitacién de la marca notoriamente conocida.
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En general, las causas por las que una marca puede ser declarada nula,
estan enlistadas en el articulo 151 de la LPI, el cual enuncia o describe hipdtesis
que en mi opinidn son bastante claras, es un listado con el caracter de limitativo,
es decir no se puede invocar la nulidad de una marca por alguna otra razén que no
se encuentre en este articulo, pero la fraccion I es muy amplia ya que la hipdtesis
descrita consiste en que la marca se haya otorgado en contravencion de las
disposiciones de la LPI, lo cual supone el conocimiento total de dicho
ordenamiento; es por eso que en la (ltima parte de este capitulo sélo me limité a
realizar algunas consideraciones de hecho y de derecho, todas ellas referidas
exclusivamente a la fraccion I del mencionado articulo, ya que insisto, en mi
opinién las demas hipdtesis o causales de nulidad son muy claras.

A continuacion, transcribo integro el contenido de articulo 151 de la LPL.

ARTICULO 151.- Fl registro de una marca sera nulo cuando :

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

No obstante lo dispuesto en esta fraccion, la accion de nufidad no
podrd fundarse en la impugnacion de la representacion legal del
solicitante del registro de la marca;

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

IIl.- El registro se hublera otorgado con base en dalos falsos
contenidos en su soficitud;

IV.- Se haya otorgado por error, inadvertenda, o diferencia de
apreciacion, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por
tratarse de una marca que sea lgual o semejante en grado de
confusion y que se aplique a servicios o productos fguales o similares,

4

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

Las acciones de nufidad que se deriven del presente articulo podran
ejercitarse dentro de un plazo de cinco anios, contado a partir de la
fecha en que surta sus efeclos /a publicacion del registro en la
Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podran
ejercitarse en cualquier tiempo y a la fraccion II que podra ejercitarse
dentro del plazo de tres afios.
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CAPITULO III

ACTOS DE COMERCIO DERIVADOS DE UNA
MARCA



3.1 EL ARTICULO 143 DE LA LEY DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Una vez que hemos analizado diferentes aspectos de la marca, desde
sus origenes, su evolucién, las caracteristicas que varios autores sefialan que debe
tener una marca para cumplir con sus diferentes funciones, entre ellas la de
distincion;  los requisitos tanto mercadolégicos como legales y algunas
consideraciones y recomendaciones a la hora de seleccionar una marca; ahora
vamos a realizar un estudio de lo que podemos hacer con la marca.

Una vez que hemos superado las etapas anteriores, es decir una vez
que ya elegimos el nombre y/o el disefio, una vez que analizamos el impacto y la
fuerza que este nombre y/o disefio tendra en el publico consumidor, una vez que
analizamos también que este nombre y/ o disefio esté de acuerdo con el
producto o servicio que ofrecemos y por supuesto, una vez que se han cumplido
con todos los requisitos legales. En pocas palabras una vez que tenemos una
marca (de preferencia ya registrada, es decir con el titulo de registro emitido a
nuestro favor) la pregunta es, équé mas podemos hacer con ella? ya sabemos que
una marca distingue productos o servicios en el mercado, de otros de su misma
especie, ya vimos cual es el punto de vista del productor o prestador de servicios,
también ya estudiamos a la marca desde el punto de vista del comprador o usuario
de los servicios, pero debe haber algo mas que podamos hacer con la marca, debe
haber alguna otra utilidad a parte de distinguir productos o servicios de otros de
su misma clase.

Es precisamente esa otra utilidad la que vamos a estudiar en este
capitulo.

En parrafos posteriores iré detallando todas y cada una de las ideas que
voy a exponer a continuacién, pero para dar una respuesta rapida a la pregunta
gue acabo de plantear équé mas podemos hacer con una marca? la respuesta es
que con ella podemos hacer lo mismo que con cualquier bien mueble.

Al considerar a la marca como un bien mueble incorpdreo o intangible,
por este simple hecho, se vuelve susceptible de valoracién pecuniaria o
economica, por lo tanto tiene un valor en dinero y al tener la marca un valor en
dinero, pues se puede comerciar con ella; de esta idea surge el nombre de este
trabajo "LA MARCA COMO OBIJETO DE COMERCIO".

Hasta ahora la mayor parte de los tratadistas se han limitado a estudiar

a la marca como elemento distintivo o representativo de un producto o servicio,
pero en mi opinion también se puede estudiar desde el punto de vista del
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comercio, lo cual traeria aparejadas un sin fin de consecuencias tanto econémicas
como legales, mismas que intentaré ir describiendo a lo largo de este capitulo.

Empezaremos refiriéndonos al articulo 143 de la Ley de Propiedad
Industrial, ya que es precisamente este articulo el que prevé la hipotesis de
gravar o transmitir los derechos derivados de una marca; por lo tanto es este
articulo el fundamento legal que nos permite realizar actos de comercio que tienen
ala marca como objeto de los mismos.

“Articulo 143.- Los derechos que deriven de una solicitud
deregmdemn:ambsmcmﬁeremammmgm

mwomﬂmmmw
Instituto, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de esta
Ley, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Podrd solicitarse mediante una sola promocion la
Inscripcion de transferencias de la titularidad de dos o mds
solicitudes en tramite, o de dos © mas marcas registradas
cuando quien transfiera y quien adquiera sean las mismas
personas en fodos ellos. El solicitante deberd identificar cada
una de las solicitudes o registros en los que se hard la
inscripcion. Las tarifas correspondientes se pagaran en funcion
del nimero de solicitudes, o registros involucrados. *

Como puede observarse, este articulo, nos da la posibilidad de gravar o
transmitir los derechos que se deriven del registro de una marca o incluso de
gravar y transmitir la expectativa de derecho existente en una solicitud de registro
de marca; la Gnica condicidén es que dichos actos se lleven a cabo en los términos y
con las formalidades de la legislacion comuin y para que puedan producir efectos
en perjuicio de terceros, es necesario que se registren ante el IMPI; situacion que
iremos analizando detalladamente, conforme vayamos avanzando en el desarrolio
de los diferentes topicos.

Analizando la redaccion de este articulo 143, en la parte referente a la
transmisién o gravamen de los derechos que confiere una marca registrada o los
derivados de una solicitud de marca, al remitimos a la Legislacién Comdn,
tendriamos que analizar a qué legislacion se refiere, ya que existe el debate de que
si la Legislacion Comin aplicable al derecho marcario es la Legislacion Civil o la
Legislacion Mercantil, lo cual haremos de acuerdo al siguiente analisis:

Partiendo de la base que la marca es un signo visible que distingue
productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. (Art.
88 LPI); seria I6gico entonces, pensar que el titular de una marca es cominmente
un comerciante, es decir una persona que teniendo capacidad legal para ejercer el
comercio, hace de éste su ocupacién ordinaria, ya que seria dificil imaginar otro
supuesto.
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Aunado lo anterior al estudio realizado en el capitulo II de este mismo
trabajo, en donde se expone la hipétesis de que el titular de una marca debe ser
un comerciante o prestador de servicios, es dable entonces, concluir que solo a
aquel individuo que comercia con productos u ofrece algin servicio le puede
interesar tener una marca, ya que ésta solo puede cumplir con la funcién de
distinguir a sus productos o sus servicios de los demas ofertados en el mercado,
pero en cualquier caso, el articulo 75 del Codigo de Comercio, en su fraccion I,
reputa como actos de comercio a todas las adquisiciones, enajenaciones y
alquileres verificados con propésito de especulacion comercial, por lo que
nuevamente encuentro extrafo de sobremanera, que alguien que no es un
comerciante, y que no tenga fines de especulacién comercial, pretenda adquirir o
transmitir una marca.

Asi mismo, el articulo 1 del mismo cédigo, menciona que los actos
comerciales slo se regiran por lo dispuesto en este cédigo y las demas leyes
mercantiles aplicables, por lo que uniendo las premisas de que el titular de una
marca, generalmente es un comerciante, el hecho de adquirir o transmitir una
marca conlleva siempre a una especulacién comercial, y el andlisis de los
articulos antes mencionados, podemos concluir que la “Legislacion Comun”
aplicable al derecho marcario, es la Legislacion Mercantil.

Una vez que quedd establecido y definido el caracter de comercial, con
el que se reputa un acto al momento de transmitir una marca y por lo tanto el
caracter de comerciante que adquiere una persona titular de una marca al
transmitirla y por ende la misma categoria “de comerciante” del nuevo titular en
el caso de adquirir una marca, tenemos entonces que dicho acto serd regulado por
la legislacion mercantil, en este caso el Cédigo de Comercio; refiriéndome
exclusivamente a las formalidades mencionadas en el articulo 143 de la LPL

Ahora bien, retomando el andlisis del contenido del articulo 143 de la
Ley de Propiedad Industrial podemos concluir dos situaciones; la primera es que
para gravar o transmitir los derechos derivados de una marca hay que atender a
las disposiciones de la legislacion comdn, que como ya quedé establecido, en este
caso seran aplicables las disposiciones del Codigo de Comercio; la segunda es que
el propio articulo limita al titular del derecho marcario, Unicamente a gravarlo o
transmitirlo, cerrando aparentemente la posibilidad de realizar cualquier otro acto
de comercio previsto en el citado cédigo y del cual la marca pudiera ser objeto.

Analicemos primero, los actos de comercio que estan reconocidos en la
Ley de Propiedad Industrial.
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3.2 TRANSMISION DE LA MARCA

Los derechos que se deriven de una marca, ya sea en tramite o
registrada se pueden transmitir, en los términos y con las formalidades que la
propia legislacién comun nos establece. (articulo 143 LPI)

Existen varias formas de transmitir los derechos marcarios, dentro de las
cuales podemos nombrar a algunos de los contratos que nuestra legislacion
contempla, tales como los de la donacidn, la compraventa; o incluso a través de
una adjudicacion testamentaria.

Asimismo, se pueden transmitir los derechos derivados de una marca
por llevarse a cabo una fusién o una escision de una sociedad o sociedades, que
sean titulares de los derechos marcarios, figuras que se contemplan dentro de la
Ley General de Sociedades Mercantiles.

En el caso de la fusion se entiende que la propiedad pasa a la persona
moral que subsista, salvo pacto en contrario.

Otra forma de transmitir la propiedad de los derechos marcarios, es a
través del fideicomiso, figura que como sabemos se encuentra regulada en la Ley
General de Titulos y Operaciones de Crédito.

La transmision de derechos sobre una marca, esta regulada en la Ley de
la Propiedad Industrial dentro del capitulo VI “De las Licencias y Transmisién de
Derechos” de los articulos 136 a 142 en lo referente a licencias y del 143 al 150 en
lo referente a transmisiones y en el reglamento de la ley en los articulos 5, 9 y 11.

Analicemos entonces cada caso en particular, empezando por las
transmisiones y siguiendo con las licencias.

3.2.1 COMPRAVENTA

Una de las formas mas importantes de transmisién de los derechos
marcarios es la compraventa.

Figura regulada en el Cédigo de Comercio, en los articulos 371 a 387,
pero dado que este ordenamiento legal no nos da una definicién de lo que es una
compraventa, habrd que remitirnos a la Legislacién Civil, ya que el articulo 2 del
propio Cédigo de Comercio que se comenta, a la letra dice: “A falta de
disposiciones de este ordenamiento y las demas leyes mercantiles, seran aplicables
a los actos de comercio las del derecho comin contenidas en el Codigo Civil
aplicable en materia federal”
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Ahora bien, el Cddigo Civil menciona que habra compraventa cuando
uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un
derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero
(articulo 2248 del Cddigo Civil Federal)

Regresando al Codigo de Comercio, en su articulo 371 establece que
seran mercantiles las compraventas a las que este cddigo les da tal caracter, y
todas las que se hagan con el objeto directo y preferente de traficar. Como ya
quedd explicado en la introduccién de este capitulo, las compraventas que se
hagan entre comerciantes, seran mercantiles, las compraventas cuyo objeto sea
mercantil, se reputaran con el mismo caracter, por lo tanto, la compraventa de una
marca, hecha generalmente entre comerciantes, se reputa mercantil y se regird
por las disposiciones de este cddigo.

En las compraventas mercantiles, se sujetaran los contratantes a todas
las estipulaciones licitas con las que hubieren pactado. (Art. 372 C. Comercio)

Como puede observarse, de la lectura de este articulo se desprende que
el contrato a celebrarse con el objeto de vender los derechos derivados del registro
de una marca, o la expectativa de derecho derivada de la solicitud de registro de
una marca, puede contener cuantas clausulas pacten las partes, es decir no hay
limitacién alguna en cuanto a los alcances del contrato, simplemente todas las
estipulaciones deben ser licitas, de lo cual sobra decir que aplica para todos los
actos juridicos en general y no especificamente para las compraventas de marcas,
ni para las compraventas mercantiles, o los contratos, si no que, en mi opinion la
limitante para la realizacion de cualquier acto juridico, es la propia ley.

Aunque el articulo 373 del mismo Cédigo sefiala que la compraventa se
perfecciona solo por el consentimiento de las partes, el articulo 143 de la Ley de
Propiedad Industrial sefiala que para que la transmision de derechos pueda
producir efectos en perjuicio de terceros, hay que inscribir dicha transmisién en el
propio Instituto. Es decir, el codigo contempla la posibilidad de que la compraventa
sea perfecta por el solo consentimiento de las partes, sin que se establezca alguna
otra formalidad, lo que da entonces la posibilidad de celebrar una compraventa
verbal, y aunque efectivamente la Ley de Propiedad Industrial en el mismo
precepto citado establece que las marcas podréan transmitirse con las formalidades
que establece la legislacién comin, y como ya vimos la ley comin no exige
formalidades, existe entonces la posibilidad de celebrar una compraventa de marca
de tipo verbal, pero con la salvedad de que no produciria efectos ante terceros,
aunque si entre las partes, hecho que resulta poco practico y nada recomendable,
es por eso que se obliga a que el contrato se realice por escrito ya que de otro
modo el IMPI no tendria un control o registro de los titulares de las marcas, ni se
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podria tener un control de las licencias por que no se sabria quien es el titular, por
lo tanto no produciria efecto en contra de terceros.

Atendiendo nuevamente a las disposiciones del articulo 143 de la Ley de
Propiedad Industrial, cito la Gltima parte del primer parrafo que a la letra dice:
" Dicho gravamen o transmision de derechos debera inscribirse en el Instituto, de
acuerdo a lo establecido en el reglamento de esta Ley, para que pueda producir
efecto en perjuicio de terceros”.

Las disposiciones reglamentarias a que se refiere este articulo 143, son
especificamente los articulos 5 y 10 del Reglamento de la Ley de Propiedad
Industrial. (RLPI). Que a continuacién transcribo:

"ARTICULO 50.- las soligtudes o promociones deberdn
W&de!ﬂﬂh@omkﬁmdab
Secretaria y cumplir los siguientes requisitos:

1.- Estar debidamente firmadas en todos sus efemplares;

11.- Utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto
y publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el numero de
ejemplares y anexos que se establezca en la propia forma, las que
deberdn presentarse debidamente requisitadas y, tratandose de
medios magnéticos, conforme a la guia que el Instituto emita af
efecto.

En caso de no requerirse formas oficiales, las solictudes o
promociones debergn presentarse por duplicade, indicando al rubro
€l tipo de trémite solicitado y los datos a que se refiere la fracaidn V
de este articulo;

II1.- Acompefiarse de los anexos que en cada caso Sean Necesarios,
los gue deberdn ser legibles y estar mecanografiados, mpresos o
grabados por cualguier medio,;

V.- Sefialar domicilio para oir y recibir notificaciones en el territorio
nacional;

V.- Indicar el ndmero de solicitud, patente, registro, publicacion,
dedlaratoria, o folio y fecha de recepcion a que se refieran, salvo en
& caso de solicitudes iniciales de patente o registro;

VI.- Acompafarse del comprobante de pago de la tanifa

correspondiente;

VII.- Acompaniarse de la correspondiente traduccion al espafiol de
los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la
solicitud o promocion;

VIII.- Acompaniarse de los documentos que acrediten el cardcter de
los causahabientes, la personalidad de los apoderados ©
representantes legales, y

IX.- Acompaiiarse de la legalizacion de los documentos provenientes
del extranjero, cuando proceda.

Las soficitudes y promociones deberdn presentarse por separado
para cada asunto, salvo cuando se trate de: inscripcion de licencias
o transmisiones en los términos previstos en los articulos 62, 63,
137 y 143 de la Ley; inscripcion de transmisiones de derechios en las
que hayan habido transmisiones intermedias no inscritas, y las
relacionadas a un mismo asunto.

Cuando las solicitudes o promociones no cumpian con los reguisitos
establecidos en las fracciones I a@ VI, VI y IX anteriores, el
Instituto reguerird a los solicitantes o promoventes para que dentro
de un plazo de dos meses los subsanen. En caso de no cumplirse
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con el requerimiento, las solictudes o promociones seran
desechadas de plano.

En casp de que las solicitudes o promociones no cumplan con &l
requisito establecide en la fraccion VII anterior, los solicitantes o
promoventes deberdn, sin mediar requenimiento del Instituto,
presentar ante éste Jz traduccion correspondiente de los
documentos que se exhiban dentro de los dos meses siguientes a la
fecha en que esas solicitudes o promociones se entreguen. En caso
de que los solicitantes o promoventes no exhiban la traduccion
dentro del plazo fijado, las solictudes o promociones serdn
desechadas de plano.

Las solicitudes y promociones remitidas por correp, servicios de
mensajeria u otros eguivalentes se tendran por recibidas en la fecha
en que le sean efectivamente entregadas al Instituto.
Sepoddnmbrmﬂu&saﬁmmm
telefdnica facsimilar, siempre que la solicitud o promocicn y sus
anexos originales, acompafiados del comprobante del pago de la
tarifa que en su caso proceda y del acuse de recibo de la
transmision facsimilar, sean presentados en las oficinas del propio
Instituto al dia siguiente de haberse efectuado la transmision. En
este caso, bastard que la transmision facsimilar contenga la solicitud
o promocion. *

"ARTICULO 10.- La solictud de inscripcidn de una licencia de uso
de cualquier derecho de propiedad industrial o franquicia, ademas
delosmamiwtnsaquesereﬁa-edam'mbm de este Reglamento,
deberd sefalar.

I- smmammmymm

IV.- Traténdose de licencia de uso de marcs, los productos o
servidios respecto de los cuales se concede la licencia, y

V.- Los demds datos que se soliciten en las formas oficiales.

La solicitud deberd acompaiiarse de un efemplar certificado o con
firmas autografas del convenio en que conste 3 licencia,
m:zaamdemaaﬂanqmaa Podran omitirse en el ejemplar que

3.2.2 DONACION

La donacién es un contrato por medio del cual una persona llamada
donante, transmite gratuitamente parte de sus bienes presentes a otra persona,
llamada donatario, debiendo reservarse para si, bienes suficientes para su
subsistencia y para el cumplimiento de sus obligaciones. (Art. 2332, 2347,2163 y
2165 C.C.)
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Para que exista la donacién, de conformidad con nuestro Cédigo Civil,
se requiere la existencia de un contrato y que mediante él se lleve a cabo la
transmisién gratuita de un derecho real, como pueden ser el de propiedad,
usufructo, uso y habitacién, copropiedad, servidumbre, etc., pero en el caso
particular de las marcas, el derecho real del que se trata, es exclusivamente el de
propiedad.

Una caracteristica de toda donacién es el enriquecimiento de un sujeto,
con el correlativo empobrecimiento de otro.

La donacién puede ser pura, cuando se otorga en términos absolutos o
condicional, cuando depende de un acontecimiento futuro de realizacién incierta, o
inclusive puede ser remuneratoria, cuando se hace en atencién a servicios
prestados por el donatario al donante y que éste no tenga obligacién de pagar;
pero de nueva cuenta veo poco probable que en el caso de las marcas, se llegue a
dar una donacion con estas caracteristicas.

Dentro de los elementos personales caracteristicos de este contrato,
esta a la capacidad de ejercicio por parte del donante, ademés de la legitimacion o
facultad para disponer gratuitamente del bien que se trate, por lo que podemos
generalizar que para llevar a cabo una donacién, normalmente se necesita ser el
propietario del bien donado, o en algunos casos excepcionales, un apoderado con
facultades de dominio y con la facultad expresa sefialada en la fraccion V del
articulo 2587 del Codigo civil para el Distrito Federal, 0 sus correlativos en los
demas cédigos de los Estados de la Repliblica Mexicana.

Analizando el contenido obligacional de ste contrato, generalmente solo
el donante es el que tiene obligaciones y normalmente son: conservar la cosa
antes de la entrega, hacer entrega de la cosa y garantizar por el hecho personal,
esto Ultimo significa que el donante tiene la obligacién de garantizar que no exista
alguna perturbacién en el derecho de propiedad o de posesién de la cosa, ya sea
de hecho o de derecho, del donatario.

Después de haber analizado las caracteristicas generales del contrato de
donacién, y retomando el tema de las marcas, concluimos que son aplicables las
mismas disposiciones analizadas en la compraventa, es decir “...en los términos y
con las formalidades que establece la legislacion comun”, lo cual significa que no
existe alguna otra condicién para llevar a cabo una donacién de los derechos
derivados de una marca, haciendo nuevamente el comentario que es necesaria la
inscripcion de dicho contrato ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI) , para que el mismo pueda surtir efectos ante terceros, y de paso, para que
el propio Instituto este en posibilidad de llevar un adecuado registro o seguimiento
de las marcas, incluyendo a sus titulares.
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Como Ultimo comentario a este contrato, es muy comun escuchar la
expresion de “cesion de una marca”, o “cesion marcaria”, o en general cualquier
expresion que denote la idea que una marca fue “cedida”, lo cual en mi opinién no
es del todo correcto, ya que estrictamente hablando, la “Cesién de Derechos ™ es
una de las formas de transmision de las obligaciones, reguladas en el Cédigo Civil
para el Distrito Federal, en el Capitulo Primero — De la Cesidn de Derechos, del
Titulo Tercero — De la Transmision de las Obligaciones, del Libro Cuarto - De las
Obligaciones-, en el cual se previene que habrd cesidon de derechos cuando el
acreedor transfiere a otro, los que tenga contra su deudor.

Como puede observarse, la “Cesién de Derechos” regulada en el
Cadigo Civil, presupone la existencia de un acreedor y un deudor; tiene la finalidad
de transmitir los derechos derivados de un crédito o una deuda, éstos derechos
son transmitidos por el acreedor a un tercero, el cual se convierte en el nuevo
acreedor, y todo esto incluso sin el consentimiento del deudor, existe también la
posibilidad de que la cesion del derecho o del crédito, en lugar de hacerse a un
tercero, se hace con el propio deudor, y entonces ya no estaremos en presencia
de una cesion de derechos, sino una remision de deuda, por lo tanto ninguna de
éstas dos hipétesis se adecuan al concepto que genera la frase “cesién de marca”,
razén por la que considero incorrecta tal expresion, ya que en realidad a lo que se
refiere dicha “Cesién de Marca” es a una simple donacion.

3.2.3 TRASMISION POR VIiA HEREDITARIA

Otra forma de trasmitir los derechos derivados de una marca, o incluso
de la expectativa de derecho derivada de la solicitud de registro de una marca es a
través de la via hereditaria.

Sobre este punto nos concretaremos a realizar una sinopsis del
procedimiento sucesorio, ya sea en |a via testamentaria o intestamentaria, ya que
el objeto de este trabajo es analizar los diferentes aspectos comerciales de una
marca, y en este punto en particular, las formas de transmision de los derechos
derivados de una marca ya sea registrada o en tramite.

Analicemos entonces los principales puntos a considerar en la sucesion
en general, haciendo algunos comentarios referentes al caso particular de las
marcas.

En el Cddigo Civil, en su articulo 1281, define lo que es herencia:

sucesion en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones
que no se extinguen por la muerte.
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En nuestro sistema juridico existen 2 formas de sucesion que son la
testamentaria y la legitima. Es evidente que la primera de ellas se lleva a cabo en
virtud de la existencia de un testamento y la segunda por la disposicién de la Ley.

Ahora bien, sin detenernos a estudiar las caracteristicas de cada uno de
estos procedimientos, ni si se tramitd en via judicial o notarial, podemos hacer un
breve resumen de las etapas en uno y otro, hasta llegar al documento en donde se
haga constar la adjudicacion de los bienes de la herencia.

Cualquier procedimiento sucesorio inicia con la denuncia de la sucesion,
es decir cuando se hace del conocimiento del Juez o del Notario Publico la muerte
del autor de la herencia.

La siguiente etapa en el procedimiento es la designacion de herederos y
aceptacion de herencia.

Una vez que quedd establecido quien o quienes son los herederos y/o
legatarios, se llevard a cabo un inventario de todos los bienes, mismos que se
valuaran.

Se hace un proyecto de particion de herencia y cuando este proyecto
es aceptado se lleva a cabo la adjudicacién de los bienes.

La adjudicacion de bienes hereditarios se otorgara con las mismas
formalidades que la ley exige para su venta, por lo que normalmente se lleva a
cabo a través de una escritura publica, la cual contendrad a demas de los requisitos
legales, los requisitos previstos en el articulo 869 del Cddigo de Procedimientos
Civiles, de los cuales podemos citar especialmente las fracciones III y IV, que son
las que nos importan para el caso de las marcas, mismas que a continuacién
transcribo:

869.- La escritura de particion cuando haya lugar a su
otorgamiento deberd contener, ademads de los requisitos
legales:

“.III- La enumeracion de los muebles o cantidades
repartidas;

1V.- noticia de la entrega de los titulos de las propiedades
adjudicadas o repartidas;...”

Practicamente asi termina un procedimiento sucesorio, pero hay que
recordar que del contenido del articulo 143 de la LPI, se desprende la idea que
cualquier transmision de los derechos derivados de una marca ya sea registrada o
en tramite, debe inscribirse en el Instituto, para asi poder producir efectos en
contra de terceros.
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Los requisitos para inscribir cualquier transmision de derechos ante el
Instituto son los mencionados en el articulo 9 del reglamento de la LPI, que a
continuacion transcribo:

ARTICULO 90o.- La solicitud de inscripcion de una
transmision de los derechos conferidos por una patente,
certificado de invencion, registro, autorizacion o solicitud
en trémite, cambio de denominacién o razén social,
transformacion de régimen juridico o fusion, deberd,
ademas de los requisitos a que se refiere el articulo 50. de
este Reglamento:

IL- Sedalar e/ nombre, denominacion o razon social y la
nacionalidad del titular inmediato anterior del derecho o de
los sucesivos titulares  anteriores, cuwande las
correspondientes transmisiones o modificaciones no hayan
side previamente inscritas, asi como los mismos datos, del
nuevo titular ademas de los datos que se soliciten en las
formas oficiales, y

II. Acompaiiarse de un ejemplar certificado o con firmas
autografas del o de los convenios o documentos en que
consten las transmisiones o modificaciones de derechos,
incluyendo aquellos que correspondan a transmisiones o
modificaciones celebradas con anterioridad, que no
hubieran sido inscritos.

La solicitud de inscripcion podré ser presentada por el
titular cedente o subrogante o el titular cesionario o
subrogatario.

Séo debo hacer la aclaracion que en este caso, el documento que se
presenta ante el Instituto es precisamente la escritura en donde consta la
transmisién de los bienes por via hereditaria (escritura de particion) documento
que obviamente solo podrad presentar el heredero. Esta aclaracién la hago por
que el reglamento de la LPI no contempla esta posibilidad, ya que al decir que la
solicitud podra ser presentada por el titular cedente (que como ya vimos deberia
ser el donante) o subrogante o por el titular cesionario ( donatario ) o
subrogatario, se ignora la posibilidad de que sea presentada por el heredero o
legatario.

3.2.4 FUSION
Otra manera de transmitir un registro marcario es a través de la fusién

de sociedades, de la cual el Cédigo de Comercio no nos da definicion alguna, por
lo que nos remitimos de nueva cuenta al diccionario:
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“Fusién: unién de dos o mas sociedades en sus bienes o elementos
tanto personales como patrimoniales, para dar origen a un nuevo ente juridico”

Una vez definida la fusion, analicemos pues las caracteristicas de ésta
figura juridica y sus consecuencias en lo que a marcas se refiere.

La fusion de sociedades esta regulada en la Ley General de Sociedades
Mercantiles (LGSM), en los articulos 222 al 228 bis, pertenecientes al Capitulo IX —
De la Fusién, Transformacion y Escisién de Sociedades.

Como ya vimos, la fusion de sociedades es la union de dos o mas de
ellas, en sus bienes o elementos personales y patrimoniales para dar origen a una
nueva sociedad; éste acuerdo debera ser decidido por cada una de las sociedades
en la forma y términos que a cada una de ellas, segln su naturaleza les
correspondan. (Art. 222 LGSM.)

Una vez decretada la fusién, se inscribiran los acuerdos relativos en el
Registro Publico de Comercio, y cada una de las sociedades fusionantes, debera
publicar en el periddico oficial del domicilio de la sociedad, su Gltimo balance y en
el caso de que alguna sociedad se extinga, debera también publicar el sistema
establecido en sus estatutos sociales para la extincion de su pasivo (liquidacion)
(Art. 223 LGSM)

La fusion no podra tener efecto sino tres meses después de haberse
efectuado la inscripcion ya referida (Art. 224 LGSM)

Transcurrido dicho plazo, se llevard a cabo la fusién y la sociedad que
subsista o la que resulte de la fusion, tomara a su cargo los derechos y
obligaciones de las sociedades extinguidas.

De nueva cuenta, la fusién debe hacerse constar mediante escritura
publica e inscribirla en el Registro Plblico de Comercio; por lo que de nueva cuenta
la escritura plblica en donde conste la fusién de las sociedades sera el documento
idoneo para acudir al Instituto con el fin de que éste inscriba la transmisién de la
marca ya sea que este registrada o en tramite.

3.2.5 ESCISION

Segln la Ley General de Sociedades Mercantiles, la escision existird
cuando una sociedad denominada escindente decide extinguirse y divide a

“ palomar de Miguel, Juan.- Diccionario para Juristas, p. 620. Ed. Mayo. México D.F. 1981
Primera Edicion.
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totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos 0 mas partes, que son
aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creacion denominadas
escindidas; o cuando la escindente, sin extinguirse, aporta en bloque parte de su
activo, pasivo y capital social a otra u otras sociedades de nueva creacion (Art. 228
bis LGSM)

En el caso de la escision existen 2 supuestos, el primero de ellos es que
la sociedad escindente subsista, es decir cuando la escindente transmite una parte
de su activo, pasivo y capital a una o varias escindidas, pero sin que ésta se
extinga. El segundo supuesto es que la sociedad escindente se extinga, es decir,
cuando la sociedad escindente transmite la totalidad de su activo, pasivo y capital
a dos o mas escindidas, extinguiéndose la primera, en tal caso, la escindida que se
designe conservara la documentaciéon que se menciona en el articulo 228 b5 del
mismo ordenamiento legal.

Sobre este punto es necesario mencionar que tal disposicion es de
caracter meramente fiscal-contable, es decir no aplica necesariamente a la marca o
marcas que dicha sociedad hubiere tenido.

Por lo tanto, si estamos en presencia del primer supuesto, es decir que
la sociedad escindente no desaparezca, existen de nuevo 2 vertientes en cuanto a
la marca se refiere, la primera es que la propia sociedad conserve la titularidad y
los derechos derivados de la marca; la segunda posibilidad es que la sociedad
escindente otorgue o transmita los derechos derivados del registro de la marca o
inclusive de la solicitud de registro de la misma, o que les otorgue a la o las
sociedades escindentes una licencia de uso sobre la marca. En cualquiera de los
casos debe notificarse al Instituto, ya sea la transmision de derechos, (el Instituto
debe tomar nota de quien es el nuevo titular), las reglas de uso, (en caso de que la
marca transmitida en virtud de la escision se otorgue en copropiedad), o la
inscripcion de la licencia respectiva, y los alcances de la misma o sea los derechos
y obligaciones tanto del licenciante como de el /los licenciatario/os.

La Escisién debe constar en escritura publica e inscribirla en el Registro
Publico de Comercio; por lo que de nueva cuenta es éste el documento idéneo
para acudir al Instituto con el fin de que éste inscriba la transmisién de la marca ya
sea que este registrada o en tramite.

Asi concluimos con el estudio de las formas de transmision de los
derechos marcarios y solo queda pendiente una idea por expresar y esa idea es la
tarifa que hay que pagar al Instituto por cada transmisién de derechos. Dicha tarifa
consta en un Acuerdo publicado el 21 de enero de 2003 en el Diario Oficial de la
Federacién, en el que se dan a conocer los costos por los servicios que presta el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Asi es que, para que el Instituto
proceda a inscribir la transmisién de los derechos marcarios en cualquiera de las
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variantes que acabo de exponer y con independencia de los requisitos de fondo y
demas requisitos de forma, es necesario cubrir la cantidad sefialada en el nimero
32 de la lista de los servicios que presta el Instituto, misma que a continuacion
transcribo:

32.- Por la inscripcicn de I3 transmision o gravamen de un derecho
de propiedad industrial concedido, o que pueden derivarse de una
solicitud en tramite, por la inscripcidn o canceladion de inscripcidn
de una licencia contractual de explotacion o uso, o de su
modificacion; por el cambio de nombre, denominacion ¢ razon
social def solicitante o titular de un derecho de propiedad industrial;
por el estudio de una solicitud de inscripcion de una franguicia; por
cada uno de los actos enunciados, por cada patente, registro,
publicacion o autorizacion...... $339.13 + $50.86 IVA = $390

Como ultimo comentario a este tema de transmicion de la marca, solo
me queda exponer que el reglamento de la LPI contempla el término cedente y
cesionario, pero como lo he expuesto, existen diversas formas de transmitir la
propiedad marcaria y por lo tanto, el reglamento de la LPI deberia referirse solo
como anterior y nuevo titular.

3.3 LICENCIA DE USO
El Articulo 136 de la LPI dice:

" titular de una marca registrada o en trmite podrs
conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o mas
personas, con relacion a todos o algunos de los productos o
servicios a los que se aplique dicha marca. La licendia deberd ser
inscrita en el Instituto para que pueda produgr efectas en perjuicio
de terceros.”

Ahora bien, del analisis de dicho articulo se desprenden las siguientes
consideraciones:

La primera de ellas es que el titular de un registro marcario o de una
solicitud en trdmite, puede celebrar un convenio (lato sensu)®, en el cual se
otorgue una licencia de uso de la marca; ahora bien para entender el alcance de
dicho articulo habria que atender al andlisis gramatical y juridico de los que
significa una licencia de uso.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola, define la
palabra Licencia como facultad o permiso para hacer una cosa.

“® Art. 1792 Codigo Civil “Convenio es el acuerdo de dos o mas personas para crear, transferir,
meodificar o extinguir abligaciones”
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El uso, en sentido amplio, es un derecho real, consistente en percibir
los frutos de una cosa ajena.”’

Por lo tanto por licencia de uso debemos entender: la facultad que se
otorga a una persona para percibir los frutos de una cosa que le es ajena.

Ahora, partiendo de la base que en la legislacién en materia de
propiedad industrial no existe una definicion de Licencia de uso, habria que
remitirse a la legislacion supletoria, es dable entonces equiparar lo que la
legislacién en materia de propiedad industrial llama licencia de uso, a lo que en
materia civil comin mente se le llama arrendamiento, y asi entender y definir lo
que significa una licencia de uso en materia de propiedad industrial de acuerdo al
siguiente analisis:

3.3.1 ARRENDAMIENTO

El Cédigo Civil define al arrendamiento como un contrato por medio del
cual las dos partes se obligan reciprocamente, una a conceder el uso y goce
temporal de una cosa, y la otra a pagar por ese uso 0 goce temporal un precio
cierto.

Analizando esta definicion de arrendamiento, observamos que se puede
adaptar perfectamente a la materia de propiedad industrial, especialmente lo
relativo a marcas y por analogia a los nombres y avisos comerciales.

La licencia de uso también es un contrato en donde existen dos partes
el licenciante y el licenciatario, que en el caso de arrendamiento se equipararian al
arrendador (licenciante) y al arrendatario, (licenciatario).

Una parte se obliga a conceder el uso o goce temporal de una cosa (en
este caso la marca) y la otra se obliga a pagar por ese uso 0 goce, un precio cierto
y generalmente en dinero.

El arrendamiento es un contrato bilateral, oneroso, conmutativo,
principal, de tracto sucesivo o de ejecucion duradera y tiene el caracter de intuitu
personae por lo que se refiere al arrendatario, es un contrato formal ya que debe
otorgarse por escrito.

Es bilateral, porque existen derechos y obligaciones para ambas partes,
mismos que se expondran mas adelante,

Es oneroso, porque existe una remuneracion (el precio por el uso o
goce)

“7 Art. 1049 del Codigo Civil “El uso da derecho para percibir de los frutos de una cosa ajena...”
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Es conmutativo, porque existen derechos y obligaciones para ambas
partes.
Es principal, porque para su existencia no depende de otro contrato.

Es de tracto sucesivo, porque no se agota en el primer uso o ejercicio
del derecho.

Es intuitu personae, por que el contrato se otorga atendiendo a la
calidad del arrendatario, es decir, porque éste relne ciertas cualidades que el
arrendador busca, como pueden ser la solvencia econdmica, la buena reputacion,
la calidad moral de la persona, la fama publica, etc., por lo tanto el arrendatario
no puede subarrendar ni ceder sus derechos a un tercero, sin el previo
consentimiento, de preferencia por escrito, del arrendador..

Elementos personales: las partes que Intervienen son el arrendador
—el que da la cosa en arrendamiento- y el arrendatario —el que recibe la cosa en
arrendamiento y paga por ella un precio cierto-. En el caso particular de las marcas
serian el licenciante y el licenciatario. Ambos requieren estar investidos de las
caracteristicas generales para contratar (referentes a la capacidad de goce y de
ejercicio, y es esta Ultima de la que necesitan estar investidos para llevar a cabo
dicho contrato) el arrendador debe contar con la legitimacién sobre el bien que va
a dar en arrendamiento, de nueva cuenta en el caso de las marcas el arrendador o
licenciante debe tener una legitimacion sobre el bien o sobre la marca, Vg. Ser el
titular de la misma, el apoderado legal con facultades expresas, o cualquier otra
hipétesis de naturaleza anéloga.

Los Elementos Reales del arrendamiento son: La cosa, el precio y
el tiempo. Sobre este punto, no se necesitan mayores consideraciones, ya que la
cosa es el bien o el derecho sobre el que se va a conceder el uso o goce temporal,
(en este caso se trata de la marca; el precio, es la contraprestacion que se va a
dar por permitir ese uso goce o aprovechamiento (de la marca) el cual puede ser
determinado o determinable, y puede fijarse en dinero (incluso en moneda
extranjera y en este caso el precio sera determinable) o en cualquier otra cosa
equivalente (e.g. frutos) y el tiempo va a ser la duracion o vigencia del contrato.

Efectos del contrato: el arrendamiento solo genera un derecho de
crédito, pero no da nacimiento a un derecho real. El derecho del Arrendatario es al
uso de la cosa arrendada. Es decir, ni con el paso del tiempo, ni con el ejercicio del
derecho de uso, se pueden generar derechos reales sobre el bien arrendado o
licenciado (en el caso de la marca).
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Las obligaciones del arrendador consisten en entregar o poner a
disposicion del arrendatario la cosa en un estado optimo, para el uso convenido o
el uso natural de la cosa y garantizar el uso por aparte del arrendatario.

Si bien el titular de la marca no entrega fisicamente la propia marca (por
ser un bien intangible), tampoco entrega el titulo de registro de la misma, por no
ser éste un requisito, ya que resultaria por demds absurdo y no habria una razon
para exigir tal entrega. La entrega en el caso de la marca, considero que debe
considerarse como una entrega juridica de la misma. Por lo que se refiere a
garantizar el uso por parte del arrendatario, en este precepto debe entenderse
desde entregar la marca libre de todo gravamen (situacion que se estudiara en el
siguiente capitulo) hasta el ejercicio de las acciones legales de proteccion de la
misma.

Las obligaciones del arrendatario consisten basicamente en pagar
la renta, usar debidamente la cosa (de acuerdo con las especificaciones del
contrato de licencia de uso), conservar la cosa, avisar de las reparaciones
necesarias y de las novedades dafiosas y devolver la cosa al término del contrato.

Los modos de terminar el arrendamiento es por el vencimiento del
plazo previsto en el propio contrato, por rescision del contrato, por voluntad de las
partes, por la pérdida o destruccion de la cosa objeto del arrendamiento.

Este punto en particular si estd regulado por la LPI, en su articulo 138,
referente a la cancelacion de una inscripcion de licencia y prevé las siguientes
hipdtesis:

- cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien
se le haya concedido la licencia.

- Por nulidad, caducidad o cancelacién del registro de marca, o cuando se
trate de marcas en tramite y no se obtenga el registro de las mismas
(hipotesis equivalente a la pérdida o destruccion de la cosa objeto del
arrendamiento)

- Por orden judicial.

Y en mi opinién se deberia también contemplar una cuarta opcidn, que
es la derivada del incumplimiento del contrato, ya sea por falta de pago, falta de
probidad, y en general cualquier incumplimiento en las obligaciones por alguna o
ambas partes. Siempre y cuando tal situacién esté prevista como causal de
terminacién del contrato, y mas aln cuando se llega a afiadir la clausula de que el
incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en el contrato, serd causa
de rescision sin responsabilidad para la otra parte. O cualquier otra cldusula
prevista en el contrato.
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Después de éste breve andlisis del contrato de arrendamiento hecho
desde el punto de vista civil, habria que hacer ciertas analogias para adaptarlo a la
materia de propiedad industrial, y regular la figura de licencia de uso, conforme a
las reglas del arrendamiento civil.

Evidentemente el arrendamiento, cominmente se da sobre bienes
inmuebles, pero esto no es privativo, por eso es que ciertas disposiciones de esta
materia no son aplicables en cuanto a propiedad industrial se refiere.

3.3.2 FRANQUICIA

La franquicia es un contrato, mediante el cual se establece un sistema
de colaboracion entre el productor de un bien o prestador de un servicio y un
distribuidor, ambos cuentan con independencia entre si, pero estan vinculados por
un contrato en virtud del cual el primero permite al segundo la facultad de entrar
en la cadena de distribucion, con el derecho de disfrutar, bajo determinadas
condiciones y cumplimiento de un pago, de los derechos de Propiedad Industrial
de los que sea titular el primero de ellos.*®

Es un contrato en el cual una de las partes le concede al franquiciatario
una autorizacion para que explote una marca fundamentalmente, o cualquier otro
signo distintivo cuyo titular es la contraparte el franquiciante; o bien, la franquicia
es la concesion del derecho de promover, vender o distribuir productos o servicios
conexos a la marca u otro simbolo comercial del franquiciante. El franquiciatario
actla con base en un plan o sistema de mercado prescrito por el franquiciante,
de tal manera que se da una comunién de intereses en la comercializacién de
bienes o servicios. Como prestacion el franquiciatario hace a su contraparte un
pago en razén del resultado de la explotacién de la franquicia.

Después de haber expuesto la definicién doctrinaria de los que es
franquicia, légicamente tengo que exponer tambien la definicién legal, contenida
en el articulo 142 de la LPI que a continuacién transcribo:

Articulo 142.- Existird franqguicia, cuando con la licencia de uso de
una marca se transmitan conocimientos teécnicos o se proporcione
asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda
producir o vender bienes, o prestar servicios de manera uniforme y
con los metodos operativos, comerciales y administrativos
establecidos por el titular de la maca, tendientes a mantener la
calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los gue
ésta distingue.

Quien conceda una franguicia deberd proporcionar a quien
se la pretende conceder, previamente a la celebraciondel convenio

- Vazquez del Mercado, Oscar, Contratos Mercantiles. Editorial Purria, México 1995 9° edicion
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respectivo, la informacion relativa sobre el estado que guarda su
empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta ley.

Para la inscripcion de la franquicia seran aplicables las
disposiiones de éste capitulo.

Como puede observarse no existe diferencia conceptual entre la
definicion doctrinal y la legal en cuanto a la franquicia se refiere, porque ambas, de
alguna u otra manera obordan los mismos conceptos y elementos dentro de la
definicién de franquicia, entre los que destcan la compra-venta de productos o
prestacién de servicios, de manera uniforme y siempre al amparo de la misma
marca o signo distintivo, conservando ciertas cualidades y calidades en el producto
0 servicio de que se trate.

Al contrato de franquicia lo consideramos como un contrato de
caracteristicas particulares, de duracion prolongada, con prestaciones reciprocas, Y
que crea, sobre todo, una relacién de cooperacion y de integracion entre las partes
que al mismo tiempo conservan su autonomia juridica y econdmica; en este
contrato, el franquiciante es el titular de ciertos derechos de explotacion exclusiva
llamados de propiedad industrial, como son el nombre comercial, aviso comercial,
marca, patente, dibujo y modelo industrial que identifican a su vez su sistema.

Este contrato debe tener un conjunto de definiciones, entre las que
encontramos:

Sistema: el conjunto de negocios
franquiciados que operen al amparo de las marcas
propiedad del franquiciante bajo los lineamientos,
estandares y politicas indicadas por él.

Comisariato: Empresa que tiene
por objeto abastecer a todos los negocios
franquiciados con los insumos, productos, materia
prima y equipo necesario para su operacion.

Territorio: Area geogréfica en la
que el franquiciante no podra establecer por si
mismo, ni otorgar a terceros franquicias para
operar un establecimiento igual al franquiciado y
en el que operara su negocio el franquiciatario.

Tecnologia: Sistema y
procedimientos de operacion en los negocios
franquiciados.

Marcas del sistema: Marcas,
nombres comerciales y/o avisos comerciales, de
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las cuales el franquiciante es titular de los
derechos de explotacion, mismas que podran ser
modificadas, sustituidas, eliminadas o aumentada
por el franquiciante cuando éste asi lo decida.

Establecimiento: Local comercial
donde operara el negocio franquiciado.

Manuales: La compilacion basica
de métodos, sistemas de operacion y tecnologia
desarrollados por el franquiciante, los cuales son
confidenciales y constituyen secretos industriales
en los términos del articulo 82 de la Ley de la
Propiedad Industrial.

Fecha de iniciacion: La fecha en
la cual se suscribe el contrato y a partir de la cual
comienza a surtir sus efectos.

Ventas totales: La cantidad total
del precio de venta, ya sea en efectivo o por otro
medio, de todos los elementos o servicios
proporcionados por el negocio excluyendo el
monto del Impuesto al Valor Agregado e
impuestos similares, sean locales o federales.
Cada cargo o venta a plazos o0 a crédito , sera
considerada como una venta al precio total,
durante el mes en que dicha venta o cargo se
haga, sin consideracion a la fecha en que el
Franquiciatario reciba el pago ya sea total o parcial
del mismo.

Fondo de publicidad vy
mercadotecnia: Fondo que se creara con las
aportaciones de los franquiciatarios del Sistema,
mismo que serd administrado por el Franquiciante
bajo la figura juridica que estime conveniente,
teniendo éste la posibilidad de invitar a uno 0 mas
franquiciatarios a participar en su administracion,
dicho fondo sufragara parte de los gastos
publicitarios a nivel nacional y brindaré apoyos
mercadotécnicos que colaboren en el incremento
de las ventas.
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Registros contables: todos
aquellos libros, registros y archivos contables y
financieros inherentes al negocio.

Fuerza mayor: Para los efectos
de este contrato, el término fuerza mayor
significara ademds de los previsto en el Cddigo
Civil para el Distrito Federal, cualquier acto de la
naturaleza, guerra, motines, epidemias, incendios
y otras catastrofes o cualquier causa similar fuera
del control de la parte afectada que impida el
cumplimiento de sus obligaciones.

Anexos: Todos lo s anexos al
contrato constituyen parte integrante de él y son
los que a continuacion se enlistan: Territorio,
Certificado de Titularidad de las Marcas del
Sistema, Modelo Reporte de Ventas, Contrato de
Comodato, Horario de Operacidn, Politicas de
Cortesia, Contrato de Suministro, Tarjetas de
crédito y Vales Empresariales Autorizados,
Contrato de confidencialidad y también para
empleados.

El franquiciante otorga al franquiciatario, en los términos y las
condiciones establecidas en el contrato, la franquicia para operar el negocio en el
territorio especificado bajo el Sistema y las Marcas del Sistema.

El otorgamiento de la franquicia a que el contrato se refiere, no implica
la concesion de derechos para desarrollar un negocio en cualquier otro domicilio y
solo otorga derechos territoriales exclusivos en los términos previstos.

OBLIGACIONES DEL FRANQUICIANTE
Respecto a las obligaciones del franquiciante éste ofrecera al
franquiciatario la asistencia técnica indispensable sobre cémo establecer el
negocio e instruird al franquiciatario sobre la forma Gptima de operarlo.

De manera especifica y durante la vigencia del contrato, el franquiciante
proporcionara al franquiciatario la siguiente asistencia técnica:

o Un juego de manuales.- los cuales contendran las instruciones,

requerimientos,  estandares,  especificaiones, métodos vy
procedimientos para la operacién del negocio. Es responsabilidad del
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franquiciatario cerciorarse de tener los manuales y su constante
actualizacion.

o La revisién de la construccién y decoracién del local correspondiente
asi como la designaién de quien lo construird, modificard, adaptara o
decorara.

o Un programa de capacitacion y entrenamiento para el personal de
produccién, servicios, gerente, cajeros y supervisores del
franquiciatario.

o Equipo de especialistas en operaciones del sistema y asistencia y
desarrollo de programas de mercadotecnia y publicidad, asi como de
inspecciones y evaluaciones periddicas al negocio respecto de la
operacién del mismo.

Una obligacidn mas es la que impone el articulo 65 del reglamento de la
LPI, que a continuacion transcribo:

Articulo 65.- Para los efectos del articulo 142 de la
Ley,el titular de la franquicia, deberd proporcionar a los
mmmwmmw por lo
menos, la siguiente informacion técnica, economica y
financiera:

L.- Nombre, denominacion o razon social, domicilio
¥ nacionalidad del fanguiciante;

I1.- Descripcion de le franguicia;

III.- Antigiiedad de la mepresa franquiciante de
origen y en su caso, franquiciante maestro en el negocio
objeto de la franguicia;

IV.- Derechos de propiedad intelectval gque
involucra la franguicia

V.- Montos y conceptos de los pagos que el
franquiciatario debe cubrir al franguiciante;

VI.- Tipos de asistencia técnica y servicios que el
franquiciante debe proporcionar al franquiciatario;

VIL- Definicion de la zona territorial de operacion
de la negociacion que explote la franquicia;

VIII.- Derecho del franquiciatario a concedero no
subfranqguicias a terceros y en sucaso, los reguisitos que
deba cubrir para hacerio;

IX.- Obligaciones del franquiciatario respecto de la
informacion de tipo confidencial que le proporcione el
franquiciante y

X.- En general las obligaciones y derechos del
franquiciatario que deriven de la celebracion del contrato de
franquicia.”

113



REGALIAS

El franquiciante tiene derecho a las llamadas regalias y otros pagos, el
franquiciatario cubrira al franquiciante una regalia inicial a la firma del contrato.

Las cantidades aportadas por el franquiciatario, se acumularén a las
cantidades aportadas por todos los franquiciatarios del Sistema, a fin de constituir
el Fondo de Mercadotecnia, bajo la figura juridica que determine el franquiciante
serd administrado por €l teniendo como objeto la publicidad y promocién de los
negocios asi como sufragar el costo de eventos especiales, en beneficio de todos
los franquiciatarios como son convenciones, reuniones, seminarios, cursos, etc.

OBLIGACIONES DEL FRANQUICIATARIO

La imagen externa e interna del negocio constituye un elemento
fundamental que proporciona unidad al Sistema, permitiendo la facil identificacion
de la clientela, en tal virtud, se obliga a:

Obtener y mantener vigentes las autorizaciones, permisos, licencias,
clasificaciones y demas autorizaciones que sean requeridas para el funcionamiento
y operacién del negocio.

Segquir los lineamientos, directrices e instrucciones del franquiciante a fin
de que la fachada e imagen exterior del local sea compatible con la imagen del
Sistema.

Un requisito fundamental del Sistema es adherirse a los estandares y
politicos del franquiciante para el manejo uniforme de todos los negocios dentro
del Sistema.

Por ultimo, de nueva cuenta el reglamento de la LPI, impone al
franquiciatario una obligacién la cual estd prevista en el artiulo 64 del
ordenamiento mencionado y que a continuacién transcribo:

Articulo 64.- Los productos que se vendan o el
establecimiento en donde se presten servicios a los que se
apliqgue una marca registrada, bajo licencia o franquicia,
deberan indicar, ademads de lo sefialado en el articulo 139 de
la Ley, los siguientes datos:

I.- Nombre y domicilio del titular de la marca registrada;

II.- Nombre y domicilio del licenciatariode la marca o del
franquiciatario y
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IIL.- El uso bajo licencia de la marca registrada.

MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES

Respecto a este punto se establece en el contrato que el franquiciante
por virtud de convenio, concede al franquiciatario una licencia para usar las Marcas
del Sistema durante un término del contrato, El franquiciatario esta de acuerdo y
queda completamente prevenido de no usar simbolos de marcas no autorizadas
por el franquiciante, ni tampoco marcas, disefos, nombres comerciales o logotipos
diferentes a aquellos que identifican al sistema o que sean senalados por el
franquiciante.

El franquiciatario utilizard solo las Marcas del Sistema y aquellas
autorizadas por el franquiciante y debera utilizarlas en la manera establecida en los
Manuales o en cualquier otra comunicacion escrita.

De nueva cuenta, tengo que hacer énfasis en el punto de la inscripcién
de la mencionada licenia de uso, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, que se regird, como ya lo hemos estudiado, de acuerdo a las
disposiciones relativas al capitulo de licencias de uso de la LPI.

MANUALES

El franquiciatario debera operar al estricto cumplimiento de los Manuales
de franquiciante y de acuerdo con cualquier otra comunicacién por escrito que le
haga su propio franquiciante a partir de la firma del contrato.

El franquiciatario debera tratar siempre los Manuales y cualquier otra
informacién proporcionada por el franquiciante como confidenciales y realizaran
todos los esfuerzos a su alcance para conservar dicha informacién secreta,
confidencial e inaccesible para terceros y que la celebracidn del mismo no
convierte a ninguna de las partes en agente, representante, mandatario, fiduciario,
socio, empleado, afiliado, sucesor o dependiente de otra.

3.3.3 FIDEICOMISO

El fideicomiso es un contrato por virtud del cual se confieren facultades
a un sujeto para que realice actos respecto a determinados bienes, a efecto de
lograr un fin especifico, en provecho de quien designa aquél que otorga las
facultades.*

48

Idem, p. 358
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El fideicomiso, es un contrato de naturaleza mercantil, en virtud del cual
una persona llamada fideicomitente destina bienes para la consecucion de un fin
licito determinado y recomienda la realizacion de los actos para lograr tal fin, a otra
persona, llamada fiduciario, quien necesariamente, conforme al articulo 350, debe
ser una institucion de crédito. El fin del fideicomiso puede ser de cualquier indole,
en tanto que los actos que por el mismo se ejecutan no sean ilicitos.

El fideicomiso es un mandato de afectacion de bienes a un fin.
ELEMENTOS PERSONALES

EL FIDEICOMITENTE: debe ser una persona fisica o colectiva, con la
capacidad suficiente para poder otorgar bienes en fideicomiso o para hacer la
afectacion de bienes que el fideicomiso implica.

EL FIDUCIARIO: este no puede ser sino una institucion de crédito quien
efectla esta clase de operaciones de acuerdo con lo establecido en la Ley General
de Titulos y Operaciones de Crédito.

Al fiduciario se le transmiten por el fideicomitente la titularidad fiduciaria
de los bienes que han de servir para lograr el fin del fideicomiso.

El fiduciario adquiere la obligacién principal de realizar todos y cada uno
de los actos que sean necesarios para la consecucién del fin del fideicomiso, para
lo cual tendra todos los derechos y acciones que se requieran.

EL FIDEICOMISARIO: es el beneficiario de los bienes del fideicomiso;
puede tratarsede una persona fisica 0 moral.

OBJETO DEL FIDEICOMISO

Los bienes que se destinan al fin determinado en el contrato de
fideicomiso, pueden ser de cualquier naturaleza, siempre y cuando no sean
estrictamente personales de su titular, sefiala el articulo 351 de la Ley General de
Titulos y Operaciones de Crédito, es decir, el objeto se constituye por cosas que
pueden ser susceptibles de apropiacion, entendiendo por cosa en sentido amplio,
la entidad material o inmaterial posible de la tutela juridica.

El fideicomiso debe constar por escrito y ajustarse a las disposiciones
legales en lo que a la transmision de los derechos sobre los bienes se refiere,
segun se establece por el articulo 352 del mismo ordenamiento.

Si es un titulo nominativo, desde que éste se endosa a la institucion
fiduciaria y si es al portador o se trata de otro bien corpéreo, desde que se
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encuentra en poder de la institucién fiduciaria sefiala el articulo 354 del mismo
ordenamiento.

ESPECIES DE FIDEICOMISO

Puede existir fideicomiso por acto entre vivos o por testamento y a los
fideicomisos sobre los muebles o inmuebles, también existen fideicomisos de
administracion, de garantia y translativos dependiendo el fin que se busca con el
fideicomiso, ya sea que el fideicomitente destine los bienes que entrega al
fiduciario para que los administre, para que tales bienes sirvan de garantia, o
simplemente para que los transmita en un dado momento.

El fideicomiso de administracion sirve para que el fiduciario realice
determinados actos con los bienes que se le transmiten de manera que tales actos,
independientemente de la conservacion de los bienes, produzcan un beneficio para
el propio fideicomitente o para el fideicomisario designado.

Por lo tanto, en esta clase de fideicomiso entra cualquier clase de bien o
de derecho, siempre que sean productivos en si mismo o susceptibles de producir
una utilidad.

El fideicomiso de garantia, como su nombre lo indica, implica que los
bienes fideicomitidos representan la seguridad de que sera posible con ellos
mismos, en su caso, cumplir con una obligacién a cargo del fideicomitente.

Los fideicomisos de garantia, se ha dicho, estan normalmente ligados a
un negocio juridico que los motiva, en esa virtud, los fideicomisos de esta clase
siguen la misma suerte que el negocio, el fideicomiso concluye, y como
consecuencia de dicha extincion, el fiduciario retransmite al fideicomitente deudor
los bienes o derechos fideicomitidos, una vez que el acreedor fideicomisario haya
otorgado el finiquito correspondiente.

En el fideicomiso translativo, el fiduciario cumple el fin para el cual se
constituy6, transmitiendo los bienes que recibe, a la persona designada en el
contrato, 0 en su caso, a la que se designe con posterioridad.

La institucion fiduciaria puede disponer de los bienes dados en

fideicomiso, porgue en ejecucion de sus funciones, transmite a los fideicomisarios
la propiedad de los mismos.
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El fideicomiso irrevocable es una modalidad de cualquier tipo de
fideicomiso; se estiman irrevocables los fideicomisos dado que una vez que los
bienes son aportados al fiduciario éstos ya se consideran que salen del patrimonio
del fideicomitente, en virtud de que no puede disponer de ellos por la situacion e
irrevocabilidad.

EXTINCION DEL FIDEICOMISO

Las causas de extincion del fideicomiso se encuentran enunciadas en el
articulo 357 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito.
Independientemente de las causas que sefiala la ley, debemos considerar que el
fideicomiso es un contrato y que por consiguiente le son propias también las
causas comunes de terminacion de todo contrato.

Entre las causas que la ley indica estan la que se refiere al fin de
fideicomiso, asi es que cuando se ha cumplido plenamente con éste fin, la Ley
considera que se extingue el fideicomiso, otra causa de extincion del fideicomiso es
la imposibilidad de su ejecucion.

También causa de extincion es por haberse cumplido la condicidn
resolutoria a que haya quedado sujeto el fideicomiso.

Por (ltimo, la ley establece como causa de extincion el caso en que
habiéndose designado varias instituciones fiduciarias para que actlen conjunta o
sucesivamente en el orden y condiciones en que hayan de sustituirse, la institucion
fiduciaria no acepte, o por renuncia o remocién cese en el desempefio de su cargo,
y no fuere posible la respectiva sustitucion.

DEVOLUCION DE LOS BIENES FIDEICOMITIDOS

Como consecuencia de la extincion del contrato de fideicomiso los
bienes a él destinados que queden en poder de la institucién fiduciaria serdn
devueltos por ella al fideicomitente o a sus herederos.

La institucion fiduciaria debera asentar la devolucion en el documento
constitutivo del fideicomiso y esa misma declaracién inscribirla en el registro
original.

Por lo que se refiere al fideicomiso en relacion con las marcas, éste
puede estudiarse desde dos puntos de vista, el primero es el correspondiente a
éste capitulo, 0 sea como licencia de uso; como ya se expuso en el fideicomiso se
afectan bienes destinados a un fin y que son administrados por el fiduciario, asi es
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que sobre este particular no existe mayor comentario, simplemente se constituye
el fideicomiso y dentro de los bienes que se afectan, se puede incluir @ una o
varias marcas o incluso cualquier otro derecho de propiedad industrial, asi es que
una vez constituido el fideicomiso, éste se tendra que inscibir en el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial 2 manera de una licencia de uso.

El sequndo aspecto desde el que se puede estudiar el fideiomiso en lo
que a marcas se refiere es como un gravamen, pero este punto lo estudiaremos en
el siguiente capitulo.

3.4 OTROS CONTRATOS PREVISTOS EN LA
LEGISLACION COMUN

Como hemos visto y estudiado en el desarrollo de éste capitulo, el
articulo de donde parte la idea de transmitir o licenciar el derecho derivado del
registro de una marca surge o encuentra su fundamento en el articulo 143 de la
LPI, pero como lo sefialé al principio del capitulo, aparentemente solo se prevé la
posibilidad de trasmitirla o licenciarla; asi es que lo que intentaré en este capitulo
es analizar otros contratos ya sean de naturaleza civil o mercantil, de los que la
marca pudiera ser objeto.

Empezaré siguiendo el mismo orden que el establecido en el Cddigo
Civil, analizando al mismo tiempo, cuando asi proceda, a su homdlogo en materia
mercantil, aclarando que el propdsito aqui no es hacer un andlisis pormenorizado
de los contratos, si no simplemente analizar cuales contratos pueden tener por
objeto a una marca; por lo que el primer contrato que encontramos en este
ordenamiento es el de compraventa, mismo que ya analizamos en este capitulo; el
siguiente contrato es el de:

3.4.1 Permuta.

El articulo 2327 del Cddigo Civil nos dice que:

"La Permuta es un contrato por el cual cada uno de los
contratantes se obliga a dar una cosa por otra. Se observard
en su caso lo dispuesto en el articulo 2250”

De la definicidn de este contrato podemos concluir que la Permuta es el
nombre juridico que se le da al "truque”, por lo que encuentro un poco dificil que
en el caso de las marcas, algin comerciante quiera “permutar” su marca, ya sea
por otro bien, o por otra marca, pero debo insistir en la idea que mientras la Ley
no lo prohiba expresamente, entonces esta permitido, por lo tanto existe la
posibilidad de que este acto se lleve a cabo y entonces lo que procederia después
de celebrado el contrato, es que se debe acudir al Instituto Mexicano de la
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Propiedad Industrial a fin de inscribir el cambio de propietario o de titular de la
marca y el documento idéneo para hacerlo es el contrato mismo. Las mismas
consideraciones aplican a su homélogo mercantil, es decir la Permuta Mercantil.

Siguiendo con los contratos contenidos en el Cddigo Civil, nos
encontramos con el contrato de donacion, mismo que también fue estudiado en el
presente capitulo; después del contrato de donacién, nos encontramos con el
contrato de:

3.4.2 Mutuo.

Definido en el articulo 2384 del Cédigo Civil como:

“Contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la
propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al
mutuario, quien se obliga a devolver ofro tanto de la misma

o

Como puede observarse el mutuo es el contrato que cominmente se
conoce como “préstamo” y derivado de la definicion que el propio cddigo nos da
encontramos que no es aplicable en cuanto a las marcas se refiere, ya que solo
aplica a bienes fungibles y las marcas son bienes NO fungibles, es decir bienes que
no se pueden sustituir por otros de la misma especie, cantidad y calidad. También
existe un equivalente en Materia Mercantil, llamado Préstamo Mercantil, al cual le
son aplicables las mismas consideraciones.

El siguiente contrato es el de arrendamiento, que también fue estudiado
en éste capitulo, por lo que seguiremos con el contrato de:

3.4.3 Comodato

Definido en el Cadigo, en el articulo 2497 como:

"Contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a
conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el
otro contrae la obligacion de restituirla individualmente”

De la definicion de este contrato podemos concluir que es igual al
mutuo, con la salvedad que éste recae sobre bienes NO fungibles, como las
marcas; asi es que éste contrato lo podemos equiparar al de licencia de uso, con la
enorme diferencia de que en este caso la licencia es gratuita.

Aunque de nueva cuenta, dificiimente puedo imaginar este supuesto en

la practica, nada impide que se lleve a cabo, asi es que el titular de una marca
puede conceder el uso de su bien no fungible (su marca) a otra persona y para
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estar en presencia de un comodato se requieren 2 condiciones, la primera es que
sea a titulo gratuito, y la segunda que sea por tiempo limitado y definido.

Como siempre la Unica condicion de forma para concretar este acto en
cuanto a la marca se refiere es la inscripcion del contrato ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial.

Siguiendo con el orden establecido en el Cédigo Civil, nos encontramos
al contrato de:

3.4.4 Depdosito o Depdsito Mercantil
Definido en el articulo 2517 como:

"Contrato por el cual el depositario se obliga hacia el
depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble, que aguel
le confia y a guardarla para restituirla cuando lo pida el
depositante”

De la definicion de este contrato llegamos a la conclusion que no le es
aplicable a una marca, es decir no se puede celebrar un contrato de esta
naturaleza teniendo por objeto una marca, ya que si bien es cierto que el contrato
se puede celebrar en relacién a bienes muebles, también lo es que la marca no se
puede “depositar” en virtud de ser un bien intangible; por lo que este punto no
requiere mayor comentario.

Las mismas ideas aplican al secuestro en virtud de ser éste un depésito,
pero de una cosa litigiosa y que se encuentra en poder de un tercero, asi es que le
son aplicables las mismas disposiciones, por ende los mismos comentarios que los
referidos al depdsito.

Continuemos ahora con el:
3.4.5 Mandato o Comision Mercantil

Definido en el articulo 2546 de la siguiente manera:

"Contrato por el gue el mandatario se obliga a ejecutar
por cuenta del mandante los actos juridicos gue éste le
encarga”™

Cuando los actos estén encaminados al comercio, entonces se reputara
Comisién Mercantil. Esta por deméds dar una explicacion de este contrato, en virtud
de que su objeto es la conducta que alguien mas debe observar y debe estar
encaminada a la realizacion de actos juridicos, por lo tanto, si el objeto de el
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contrato no es un bien mueble, es obvio que nada tiene que ver con la marca. Las
mismas ideas y argumentos aplican para los contratos de Prestacion de Servicios
Profesionales, de Asociaciony de Sociedad.

Continuando con el mismo orden, nos encontramos con el contrato de:

3.4.6 Fianza

Definida en el articulo 2794 como:

"Contrato por el cual una persona se compromete con el
acreedor a pagar por el deudor, si éste no lo hace”

Es claro que el objeto de este contrato es garantizar el cumplimiento de
una obligacion y de nueva cuenta tiene que ver con una conducta, por lo tanto no
puede tener por objeto a un bien mueble y en consecuencia nada tiene que ver
€on una marca.

Por Gltimo quedan la prenda y la hipoteca que son contratos de
garantia, y aunque sblo el primero de ellos puede tener por objeto a un bien
mueble, éste contrato se analizard en el siguiente capitulo, en la parte referente a
los gravémenes.



CAPITULO 1V

VALOR ECONOMICO DE LA MARCA



4.1 VALOR ECONOMICO DE LA MARCA

En el capitulo anterior empecé planteando la pregunta de éQué mas
podiamos hacer con la marca aparte de utilizarla para distinguir productos o
servicios de otros de su misma especie dentro del mercado? Y la respuesta fue que
con ella podemos hacer lo mismo que se puede hacer con un bien mueble, en
virtud de que la marca es un bien mueble intangible.

Después de analizar el articulo 143 de la LPI y estudiar que con fundamento
en ese articulo podemos trasmitir la marca o gravarla, después de estudiar
también las formas de transmisién de la marca y las formas de licenciarlas y por
Ultimo después de analizar otras posibilidades de comerciar con ella, llegamos
entonces a este punto; es decir ya vimos que mas se puede hacer con la marca,
ahora intentaré describir el como se hace.

Una vez analizadas las posibilidades de comerciar con una marca y de
explicar cada uno de los contratos que pudieren celebrarse teniendo por objeto a
una marca como consecuencia de que la misma es susceptible de valoracion
pecuniaria; ahora vamos a estudiar ese aspecto en particular. Si la marca es un
bien mueble intangible y por tanto es susceptible de valoracién pecuniaria, ahora
vamos a estudiar ¢Cuanto vale una marca?.

Cada vez que un comerciante ejerce el comercio ya sea con productos o
con servicios, es obvio que pretende una ganancia, por lo tanto su actividad
persigue un fin de lucro que normalmente es o puede llegar a ser calculado con
exactitud, de igual manera sucede cuando un comerciante celebra un contrato de
cualquiera de los estudiados en el capitulo anterior, es decir pretende una
ganancia y persigue un fin de lucro. Pero équé pasa cuando estamos comerciando
con un bien intangible cualquiera que éste sea? La ganancia o el fin de lucro se
vuelve mas dificil de calcular y es precisamente este punto el que vamos a tratar
en este punto.

Por principio de cuentas y atendiendo a la teoria general de los contratos,
tenemos que el principio rector en esta materia es la voluntad de las partes,
aunado a lo anterior, segun la doctrina y la propia Ley, especificamente el Cddigo
de Comercio, tenemos que en materia comercial o mercantil cada quien se obliga
en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse (art. 78 C. Comercio).
Asi es que regresando al punto de ¢cudnto vale una marca? La respuesta tiene
dos aspectos posibles, dependiendo de la naturaleza de la necesidad de valuar una
marca.

Si la necesidad de valorar una marca en dinero deviene de una operacion

meramente contractual, entonces el valor de la marca sera el que las partes fijen
segln su propio criterio. Pero si la necesidad de valorar una marca en dinero
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deviene del una obligacién y se utilizard a la marca como medio de cumplimiento
de esa obligacion, entonces habrd que darle un valor que ya no sea meramente
convencional o voluntario, si no que habra que hacer una valuacion,
normalmente llevada a cabo por un perito experto en la materia y esa valuacion
derivada normalmente de un peritaje, deberd ser en la mayoria de los casos
aceptada por un juez.

Empecemos entonces por el valor econdmico que tiene la marca desde el
punto de vista contractual.

Tenemos, como ya lo sefalé que de cuerdo a la teoria general del contrato,
el principio rector es la voluntad de las partes, lo que significa que cada quién se
obliga en los términos y condiciones en que quiere obligarse; por lo tanto si alguna
persona quisiera comerciar con su marca, ésta le pondria el valor econémico que
mejor le pareciera y solamente necesitaria encontrar a la contraparte que acepte
ese valor, pongo un ejemplo: si soy el propietario de una marca y por alguna
razén quiero venderla, necesito encontrar un comprador, fijo el precio de la marca
a mi saber y entender, es decir a mi propio criterio, el cual puede ir desde una
valoracién intransigente y autoritaria o incluso un vil capricho, hasta la utilizacién
de medios empiricos para tratar de llegar a establecer un valor real en el
mercado, es decir, no importa cdmo llegué a ese precio, el punto es que si el
comprador lo acepta, entonces ese serd el precio. Funciona de manera similar a la
venta de un automdvil usado; el propietario fija el precio, lo oferta por cualquier
medio, el posible comprador analiza el automdvil, las condiciones en que éste se
encuentra, hace una valoracion general que va desde sus posibilidades
econdmicas, sus pretensiones, el estado del automdvil, sus necesidades, etc,
seguramente pasaran por la etapa de discusién del precio (conocido cominmente
como “regateo”) y al final, si se ponen de acuerdo, se celebra la operacién; misma
que de alguna u otra manera se llevé a cabo siempre con apego a la voluntad de
las partes.

En términos generales asi se establece en el mercado, el precio o valor de
casi cualquier bien, siempre atendiendo a la voluntad de las partes y las marcas no
son la excepcion. Por lo tanto si se lleva a cabo cualquier contrato que tenga por
objeto a una marca y como consecuencia de la celebracion del mismo, se afecte el
estado que la marca tenia, como puede ser el cambio de propietario, la limitacién
de sus derechos, la imposicion de un gravamen o cualquiera de naturaleza
analoga, siempre habra que inscribir tal acto juridico ante el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial, el cual, dicho sea de paso, no cuenta con las facultades
para investigar o estudiar si esa operacién se llevo a cabo conforme a derecho en
términos generales, es decir no estudia si hubo o no vicios en el consentimiento o
si es un contrato leonino, si el precio que se paga por la marca es justo o no, etc.
El Instituto solo se limita a inscribir el acto de que se trate y a hacer la anotacién
correspondiente en el expediente en que se actlie. Asi es que en caso de existir



alguna de las causas de nulidad del contrato, éstas tendran que hacerse valer por
la via ordinaria ( un juicio ordinario mercantil) y el juez sera el que decida si es
procedente la causa invocada y una vez dictada la sentencia, se inscribe la misma
ante el propio Instituto.

Ahora bien, si la necesidad de valorar la marca deviene del cumplimiento de
una obligacion, o como medio de garantizar una el cumplimiento de una
obligacion, entonces el escenario es completamente diferente, ya que el valor
econdmico que se le asigne a la marca ya no dependera necesariamente de la
voluntad de las partes y es que en este supuesto existen varias posibilidades, por
ejemplo un crédito con el banco, si una persona acude a un banco con el fin de
obtener un crédito, el banco normalmente exige una garantia cuyo valor siempre
sera superior al del crédito otorgado y si el bien que se ofrece en garantia es una
marca, entonces el banco tendra que asegurarse que efectivamente la marca tiene
un valor superior al del crédito que esta por otorgar, en este supuesto el
solicitante del crédito no puede hacer gran cosa, mas bien es el banco quien a
través de sus valuadores haran un estudio de mercado y fijaran casi de manera
unilateral el valor que la marca tiene y entonces quedara a consideracion del
banco otorgar o no el crédito por el monto solicitado; como podra verse, aqui
dependera de un avallo hecho por una sola de las partes. El paso siguiente seria
que, una vez otorgado el crédito, se trabe el gravamen correspondiente sobre la
marca e incluso sobre las regalias que ésta produzca; en este caso sera un
gravamen de Prenda.

Y qué pasaria cuando la marca se utiliza ya no como medio para garantizar
el cumplimiento de una obligacién, si no para cumplirla; pues la valoracién tendria
que hacerse por peritos; pongo otro ejemplo: imaginemos una empresa que entra
en Concurso Mercantii y que no tiene mas acreedores que sus propios
trabajadores, normalmente se les pagaria con el producto de la venta de los
activos de la empresa, y entre ellos se encuentra la marca. Asi es que en este caso
el inventario y avallo de los bienes de la empresa tienen que ser aceptados por el
Juez de lo Concursal, de acuerdo a los avallios presentados por los peritos de las
partes e incluso por el perito tercero en discordia, cuando haya una discrepancia
en el resultado del peritaje de las partes. Y en este mismo escenario équé pasaria
si los trabajadores se quedaran con la empresa? Pues de cualquier forma habria
que valuar los activos de la empresa entre ellos la marca y en base a ello, llegar a
un acuerdo, pero generalmente en una empresa que ha logrado posisionar sus
productos en el mercado lo que mas vale generalmente es la marca, como puede
ser el caso de la empresa "Pascual’ que después de haber quebrado, se convirtid
en una cooperativa y seguramente lo que mas valia en ese caso era la
precisamente la marca “Pascual’, o el caso reciente de la venta del periddico
“Novedades”, en donde lo que menos valia era la maquinaria, la materia prima
etc, lo importante era el nombre "Movedades” o sea la marca de la empresa.
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Asi tenemos que en estos casos en donde se utilizan los activos de una
empresa para cumplir con una obligacion, hasta ahora, en la mayoria de los casos,
solo se han tomado en cuenta los activos tangibles y slo por excepcion los
intangibles como es el caso de la marca; lo cual es un tremendo error, debido a
que en muchos de los casos los intangibles son los que mas valor tienen e incluso,
en mas de algin caso la marca por si sola, seria suficiente para cumplir con una
obligacién determinada.

La valuacién de los derechos de propiedad industrial, como la marca, tiene
relevancia también, en el caso de la invasién o desprestigio de una marca puesto
que seria la base para fijar la cuantia de las sanciones, asi como también en el
caso de inscripcién de gravamenes sobre derechos de propiedad industrial como
seria el registro de un contrato de crédito con garantia prendaria sobre las marcas
y patentes de sus acreditados y en las diligencias de embargos que recaigan sobre
las mismas provenientes de juicios civiles, mercantiles e incluso laborales, en los
cuales el actor al momento de llevarse a cabo la diligencia de embargo, sefiala
expresamente como bienes del demandado, los derechos industriales.

A continuacién expondré un gran ndmero de consideraciones relativas a la
valuacién de los intangibles, particularmente de las marcas.

Empezando con la razén de valuar una marca, las cuales ademas de ser un
signo distintivo de productos y servicios similares es objeto de operaciones
mercantiles, por lo que tiene un valor comercial. Ademas, la marca constituye uno
de los principales activos de las empresas. Existe en la actualidad la tendencia de
que las empresas incorporen dentro de sus estados financieros el valor de sus
marcas como partidas de bienes intangibles, con lo cual se refleja una situacion
financiera mas apegada a la realidad de la empresa. Sin embargo, todavia en
nuestro pais, la valuacién de la marca generalmente no se realiza en forma
especifica sino que se hace en funcién de adquisiciones, asociaciones y
coinversiones entre otros, pero afortunadamente empieza a surgir una nueva
corriente en donde se percibe que la marca puede tener un valor significativo en
los estados financieros, como serian en los casos de préstamos bancarios, de
estrategias de expansion por medio de contratos de franquicias, de extension de
linea de productos o servicios o de contratos de distribucion.

Las razones principales para valuar una marca son:

- Fijar el precio de compra de una entidad con fines fiscales

- Transferir la propiedad de un activo intangible especifico

- Revaluar el patrimonio social para todos los aspectos legales que
correspondan

- Comprobar ante los acreedores de la entidad, la existencia de bienes y
derechos que integran el patrimonio y que sirvan como garantia de




obligaciones contraidas por el titular de los derechos como deudor de los
acreedores.

Una vez que hemos expuesto algunas de las razones para valuar los
intangibles, especialmente las marcas, ahora veremos éQuién puede valuar una
marca?

Una de las personas que tiene un reconocimiento pleno para realizar esta
tarea y al decir reconocimiento pleno me refiero al reconocimiento legal y de cierto
modo al comercial, es el Corredor Publico; ya que en la practica existen empresas
que se dedican en parte a valuar intangibles, y el valor por ellas establecido es
aceptado normalmente en el comercio, pero no cuentan con el reconocimiento
juridico, porque legalmente no estan expresamente facultados para realizar esta
funcidn, en cambio el corredor publico si cuenta con tales facultades.

El Corredor Publico es un fedatario especializado en derecho mercantil y en
aspectos econdmicos. El Corredor Publico en su funcion valuatoria se encuentra
autorizado por disposicion expresa de la ley para valuar activos intangibles como
es la marca. Tal autorizacion se encuentra en el articulo 6 fraccién 1I de la Ley
Federal de la Correduria Plblica, que a la letra dice:

"II.- Fungir como perito valuador para estimar, cuantificar y
valorar los bienes, servicios, derechos y obligaciones que se
sometan a su consideracion, por nombramiento privado o por
mandato de autoridad competente”

Los avallos realizados por Corredor Pblico tienen validez en materia fiscal
y una vigencia de seis meses a partir de su fecha de elaboracién.

Las otras personas fisicas 0 morales, que de hecho o por disposicion legal
hacen avallos, como lo son las Instituciones de Crédito, la Comision Nacional de
Valores, la Comision de Avallios de Bienes Nacionales, o peritos designados por
Autoridad Judicial o por particulares, los realizan al amparo de personas fisicas con
registros especificos solamente para activos tangibles, que normalmente no son
abogados, motivo por el cual no es posible que una institucién de las antes
mencionadas pueda realizar avaliios de intangibles, ya que éstos requieren de un
verdadero especialista en derecho mercantil y considerando que corresponde
tnicamente al corredor plblico valuar derechos, pues no es admisible la valuacién
de activos intangibles por persona distinta a los corredores publicos.*

Ya estudiamos las razones de valuar una marca, ya estudiamos también
quién puede valuar una marca, ahora veremos ¢Como lo hacen? Y la verdad es

* Manzano Alba, Armando. La valuacion de Activos Intangibles. Correduria Piiblica N° 1. Estado de
Michoacin
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que no hay un método exacto y definido, dado el grado de complejidad de Ia tarea
en si misma, que es darle un valor cuantificable en dinero a algo que es intangible,
0 sea a un bien que no se puede percibir con los sentidos. Por esta razén los pocos
que pueden realizar esta tarea pues guardan fielmente su secreto, pero he aqui
parte del resultado de la investigacion que he realizado con motivo de este trabajo.

Métodos de valuacién de intangibles

Antes de exponer los métodos de valuacién de intangibles, habria que
exponer cuales son considerados como activos intangibles. Ya que a lo largo de
éste capitulo y del anterior los he mencionado constantemente, pero a
continuacion hago una lista.

Activos Intangibles Identificables

- Lista del propietario

- Contratos ventajosos

- [Patentes y solicitudes de patentes

- Derechos de autor

- Marcas, Avisos y Nombres Comerciales
- Suscripciones y contratos de servicios
- Franquicias y acuerdos territoriales

- Software

- Crédito mercantil

- Cartera o lista de clientes

- Lista de proveedores

Existen 3 métodos basicos empleados en la valuacién de intangibles:

- Costo de creacién
- Capitalizacion del ingreso
- Descuento del flujo de efectivo

Costo de creacion: éste método intenta determinar cuanto podria costar
duplicar un activo dado en el presente, no mide la futura contribucion del activo a
las utilidades; eso caeria bajo una capitalizacién del ingreso o descontaria el
método de futuras ganancias.

El método de costo de creacién puede ser usado para valuar muchos tipos
de activos intangibles, particularmente en cuanto estan directamente relacionados
a la operacién del negocio.

El costo de creacién busca medir el beneficio futuro por poseer la propiedad
de una marca (u otro intangible) mediante la cuantificacién de la cantidad de




dinero, que se requerira para remplazar la capacidad de servicio a futuro del
activo valuado.

Capitalizacion de ingresos: éste método es usado para medir el valor
de los beneficios esperados a futuro cuando se esos beneficios se esperan que
sean generados por un largo periodo de tiempo o a perpetuidad. La tasa de
capitalizacion debe reflejar los riesgos asociados con el activo intangible particular
que se este valuando. Si el activo intangible es usado como una parte integral del
negocio, con poco riesgo, el costo del capital medio ponderado para el negocio es
a veces usado como la tasa de capitalizacion. Una marca podria ser valuada
usando éste método porque la duracion de su vida puede ser interminable.

El método de capitalizacién de ingresos no considera el costo de creacion de
un intangible, sino que se enfoca a su capacidad de producir ingresos. La teoria
basica dice que el valor de la propiedad puede ser medida mediante el valor
presente de los beneficios econdmicos netos, que se esperan recibir durante la
vida util de la propiedad.

Los tres principales factores del método son:

- El monto del flujo de ingresos que la propiedad puede generar
- La duracion de este flujo
- El riesgo asociado para llevar a cabo el flujo proyectado

Descuento de flujo de efectivo: éste es un método extensamente usado
para la valuacién solo de ciertos intangibles cuyo periodo de vida predecible y
beneficios financieros futuros pueden ser razonablemente anticipados, un contrato
ventajoso podria ser valuado por este método, porque su fecha de terminacion es
conocida y los ahorros que el contrato provee pueden ser razonablemente
calculados. Lo mismo sucedera con contratos de suministro, etc.

Los métodos mencionados tienen la misma finalidad, que es valuar un bien
intangible y dependera del tipo de intangible de que se trate, para que el valuador
escoja el método mas conveniente para llegar a un valor lo mas real posible, pero
en el caso especifico de las marcas habra que tomar en cuenta otros documentos
indispensables para llegar a ese valor, esos documentos son:

- Estados financieros auditados de los Ultimos 5 afios de ejercicio.

- Relacidén de ventas de las diferentes marcas de los Ultimos 5 afios.

- Relacién de utilidades por ventas de las diferentes marcas en los Gltimos 5
anos.

- Ventas de las diferentes marcas proyectadas a 5 afios.
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- Relacion de costos de creacidn, aplicados a cada una de las marcas. Estos
costos de creacion incluyen todas las inversiones que se realizaron para
sacar al mercado una marca especifica de un producto o servicio, tales
como gastos legales, publicidad, disefio gréfico, disefios especiales, registro
de la marca, gastos de promocion, etc.

A continuacion transcribo un Acta de Corredor Plblico en donde realizan el
avaluo de una marca.

" Corredor Publico Nimera 18 en México, D.F.
Volumen dieciocho

(1818).- Acta mil achocientos dieciocho———-———————-
------ ———En la ciudad de México, Distrito Federal a siete (07) de enero del afio
dos mil dos (2002), la suscrita Lic. En Derecho 012010, habilitada por la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial como corredor publico niimero 18
en la Ciudad de México Distrito Federal, a solicitud del C. Armando G. Manzano
Alba y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 1°. 5%, 6° fraccion If y 18
de la Ley Federal de Correduria Piblica y articulos 1° 2°y 12° del Acuerdo que
establece los lineamientos a seguir por los corredores publicos para emitir
avalitos expedido por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial y publicado
en el Diario Oficial de la Federacion con fecha 09 de marze de 1999, hago
constar el avalio de la marca para detergente lavatrastes en su presentacion
polvo “SALVO", al tenar de los siguientes:
ANTECEDENTES:
--—-Ante mi, comparecio el Lic. Armando G. Manzano Alba, quien acredito su
personalidad como representante legal de Procter & Gamble, con el testimonio de
la escritura de poder nimero 33333 otorgado ante la fe del Notario Puiblico
Nimero 54 Lic. Homero Diaz, con residencia en la Ciudad de México, D.F., de la
cual se agrego la copia al libro de actas de esta correduria, quien manifesto que
su representada es una empresa mundialmente reconocida dedicada a la creacion
y comercializacion de productos de limpieza personal doméstica con amplia
aceptacion en el mercado nacional. Entre los productos de esta empresa, se
encuentran los detergentes lava trastes en distintas presentaciones, polvo, liguido,
gel y pasta; sin embargo, ante la necesidad de revalorar sus activos e incrementar
su mercado en el dmbito de oficinas, esta empresa ha emprendido la tarea de
determinar el valor de la marca SALVO, motivo por el cual se presenta ante la
suscrita a efecto de proceder a la valuacion de la mencionada marca.—
Asimismo, exhibe el compareciente diversa documentacion complementaria
relativa a los detergentes lava trastes, su funcionamiento y componentes, copia de
los cuales se agregan a la presente acta como documentacién complementaria.—-
—~DATOS DEL BIEN SUJ ETO AVALUACION -
SALVO, marca utilizada en detergentes lava trastes en su presentacion en polvo
de un kilogramo.
FUNDAMENTO JURIDICO ¥ CONSIDERACIONES PREVIAS-——-reeev
Los fundamentos juridicos del presente avaliio son los precisados al inicio de la
presente acta, a partir de los cuales la empresa Procter & Gamble por conducto
de su representante, solicita a la suscrita la valuacion de la marca de su
propiedad SALVO, utilizada en detergentes lava trastes en su presentacion en
polvo, con respecto al mercado real que tiene en los despachos de abogados y con
preferencia en los precios de venta al publico de la Bodega Aurrera, refiriendo su
mercado potencial y expeciativas de venta y ganancias durante el aiio dos mil dos,
durante el cual se proyecta una inflacién del | % (uno por ciento) mensual, misma
que se verd reflejada en las proyecciones y calculos que se realicen en el presente
avaliio.
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METODOLOLGIA EMPLEADA
Para valorar la marca, se siguid el método de capitalizacion del ingreso, para
medir el valor de los beneficios que se esperan a futuro con la venta de
detergentes en polvo marca SALVO, y siguiendo los lineamientos seiialados en el
articulo 12 fraccion 1 del acuerdo que establece los lineamientos a seguir por los
corredores piiblicos para emitir avaliios, mediante la investigacion de mercado de
bienes y productos similares o suceddneos con base en referencias comerciales,
valores y rentabilidad- Para lograr el objetivo amierior, se siguieron los
siguientes pasos:
PRIMERO: Se realizé una fe de hechos en los anaqueles de la tienda de
autoservicie “Bodega Aurrerd", para verificar el precio de venta al consumidor
de los detergentes lava trastes que se incluyeron en la encuesta.————---——-——

SEGUNDO: Se elaboraron cuestionarios dentro del mercado potencial * despac!w
de abogados”, para ser resuelto emre el personal administrativo y juridico del
mismo, en el cual sefialaron las principales marcas que compiten por el mercado
de detergentes lava trastes, entre las cuales debian elegir las personas
encuestadas.
TERCERO: Con el resultado obtenido de las encuestas, se calcularon las ventas
para el aiio 2002 en el despacho consultado.
CUARTO: Considerando los costos de produccién (insumos, impuestos,
publicidad, etc), se obtuvieron los beneficios que se esperan duranie el aiio 2002,
siendp éste el valor que se le atribuye a la marca SALVO. :
DESARROLLO DEL AVALUG-
PRIMERO: La fe de hechos realizada en la tienda de autoservicio “Bodega
Aurrerd”, arroja los precios de venta de los productos que utilizan la marca
SALVO, destacando que el detergente en polvo de un Kilogramo se vende por un
moto de $13.90 (Trece pesos 19/100 M.N.)
SEGUNDO: Del resultado de las encuestas, se obtiene que la expectativa de venia
del producto con la marca motivo de la valuacion es de 96 (noventa y seis)
detergentes, en una proporcion de 8 (ocho) por mes entre las 6 (seis) personas que
en la encuesta prefirieron el detergente SALVO.
TERCERQO: El precio obtenido en la tienda de autoservicio, se fue incrementando
mensualmente en 1% (uno por ciento), que se toma como parametro de inflacion,
por lo gue al mes de diciembre del 2002 (dos mil dos), se preve que el precio del
producto alcance los $14.66 (catorce pesos 66/100 M.N)
CUARTO: Con el precio de venta del producto calculade mensualmente y los
productos que se venderian, se obtuvo una venta total de $1,335.68 (un mil
trescientos treinta y cinco pesos 68/100 Mn), por el ario de 2002 (dos mil dos)—

QUINTO: Los costos de publicidad se obtuvieron mejaudo dos pardmetros: el
costo del diserio de la bolsas, etiqueta, caja, “pop”, velante y originales en un
monto de $0.61 cero pesos 61/100 M.N) por bolsa, costo que slo se ve reflejado
en el mes de enero ya que posteriormente el diserio ya es propio de la empresa y
no requiere su pago mensual. En el caso de la publicidad televisiva, ésta se
calculd en $4.00 (cuatro pesos 00/100 MN) por producto y al costo de la misma se
Jue incrementando mensualmente con el porcentaje referido de inflacion 1% (uno
por ciento). [gualmente como parte de los costos, se sefialaron como insumos la
cantidad de $2.00 (dos pesos 00/100 MN) por producto, insumos que incluyen
impuestos y ademds las substancias que contiene el detergente a saber: aditivos de
proceso (sulfato de sodio), tensoactivo biodegradable (alguil aril sulfato de sodio)
perfume, jugo de limon, enzimas y colorantes, este costo se fue incremeniando
igualmente con el porcentaje inflacionario de referencia.
Una vez obtenidos los costos por publicidad e insumos por producto, se realizé la
operacion de multiplicar tales resultados por los 8 (ocho) productos mensuales
que se proyecta vender entre las personas encuestadas, obteniéndose finalmente el
costo anual de los mismos que ascendio a la cantidad de 5612.56 (seiscientos doce
pesos 00/100 MN).




SEXTO: Una vez obrenidas las cantidades totales de venta proyectada durante el
ario 2002 (dos mil dos) entre el publico consumidor de un despacho de abogados
por la cantidad de $1,335.68 se restd el costo de los mismos productos de
$5612.56 y se obtuvo la ganancia proyectada del orden de $723.12 (setecientos
veintitrés pesos 12/100 MN), cantidad que se estima es el valor de la marca
SALVO para ser utilizada ene. Mercado de detergentes lavarrastes en polvo.
CONCLUSIONES.
El valor de la marca SALVO, detergente en polvo asciende a la cantidad de
$723.12 (setecientos veintitrés pesos 12/100MN), misma que se estima
considerando un mercado del personal que labora en un despacho de abogados
para el aiio dos mil dos.
SOPORTE DOCUMENTAL ANEXO
1.- Presentacion de la marca y explicacion de cémo actian los detergentes.—————-
[l.-Fe de hechos realizada por la C. Corredor Publico Numero 18, el dia 30 de
diciembre de 2001, en la tienda de autoservicio “Bodega Awrrerd " —-—-————o
11l.- Encuestas realizadas en un despacho de abogados @
1V.- Tabla: Resultado de las encuestas de preferencia de detergentes——-———-—-——--
V.- Tabla: “Expectativas de venta "SALVO", presentacion en polvo ™"

V.- “Expectativas de beneficios obtenidos en el aiio 2002 "~
Se extiende la presente a los siete dias del mes de enero del anio dos mil dos en que
se actia. La C. Lie. 012010, Corredor Piublico numero dieciocho en la Ciudad d

México. &

Ahora después de haber estudiado por qué se valliia una marca, quién valGa
una marca y como lo hace, veamos entonces la consecuencia fiscal-contable.

Aspecto Contable

La marca es considerada contablemente como una activo intangible. De
acuerdo con el Boletin C-8 de la Comision de Principios de Contabilidad del
Instituto Mexicano de Contadores Plblicos, se establece que son activos
intangibles aquéllas partidas cuya naturaleza es la de un bien incorpdéreo que
implican un derecho o privilegio y en algunos casos tienen la particularidad de
poder reducir costos de produccién, mejorar la calidad de un producto o promover
su aceptacién en el mercado. Se adquieren con la intencion de explotar esta
peculiaridad en beneficio de la empresa y su costo es absorbido en los resultados
durante el periodo en que rinden este beneficio. Ademas establece que el
requisito que deben cumplir estas partidas, para ser reconocidas como activos y no
como gastos es que exista una razonable certeza de que seran capaces de generar
utilidades a través de su amortizacion. Por lo tanto, los principios contables no
permiten incorporar el valor real de los bienes intangibles, sino su valor historico o
de inversion como son los costos, gastos de inversion pero no su valor de
mercado, lo que ocasiona que desde un punto de vista financiero no se refleje
una situacion mas objetiva de los estados financieros de una empresa.

Aspecto Fiscal

La Ley del Impuesto sobre la Renta, en su articulo primero dice que las
personas fisicas y morales estan obligadas al pago del impuesto sobre la renta en
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los supuestos contemplados en dicha ley, dentro de los que resaltan los articulos
que mas adelante cito, todos ellos intimamente relacionados con la problematica
que implica la valuacion de los activos intangibles por Corredor Publico.

Para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se consideran
inversiones, los activos fijos, los gastos y cargos diferidos y las erogaciones
realizadas en periodos preoperatorios. En donde se entiende por gastos diferidos a
los activos intangibles representados por bienes o derechos que permiten reducir
costos de operaciéon o mejorar la calidad o aceptacion de un producto, por un
periodo limitado, inferior a la duracién de la actividad de la persona moral.

Conforme al articulo 42 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se consideran
inversiones entre otros a los gastos diferidos, entendiéndose a los gastos diferidos
como los activos intangibles representados por bienes o derechos que permitan
reducir costos de operacién o mejorar la calidad o aceptacién de un producto, por
un periodo limitado, inferior a la duracidn de la actividad de la persona moral y a
los cargos diferidos, pero cuyo beneficio sea por un periodo ilimitado que
dependera de la duracién de la actividad de la persona moral.

En el articulo 43 de la citada ley se enumeran los porcentajes maximos
autorizados para la amortizacion de los gastos y cargos diferidos.

Por (ltimo y a manera de ejemplo, enlisto a continuacion las 10 marcas mas
valiosas de México, con su valor de mercado.”

MARCA 2003 2002 VARIACION
1.- BIMBO 738 648 14 %
2.- TELMEX 589 578 4%
3.- BANAMEX 448 358 25%
4.- CEMEX 308 305 1%
5.- BANCOMER 223 * ¥

6.- TELEVISA 192 172 12 %
7.- ELECTRA 161 150 7%
8.- TELCEL 131 106 23 %
9.- LIVERPOOL 124 118 5%
10.- TV AZTECA 88 79 11 %
Fuente: interbrand

* En 2003 ingresa al ranking por primera vez

(cifras expresadas en millones délares)

5! Revista EXPANSION, ejemplar del 25 de junio de 2003
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¢Coémo se definieron las marcas mas valiosas en México?
Metodologia

Analisis financiero: estudio de ventas, ganancias operativas e
intangibles (ganancias operativas netas después del impuesto, menos un
cargo por capital empleado). El andlisis financiero toma en cuenta
solamente los ingresos que provienen de las marcas sefialadas y no de otros
sellos dentro de la empresa.

Papel de la Marca: analisis del grado de influencia de la marca en
la demanda y su valor porcentual frente al total de las ventas de la
corporacion. Clculo de ganancias por sello.

Fortaleza de la marca: anadlisis a partir de atributos clave como
estabilidad, liderazgo tendencia de crecimiento, soporte, expansion
internacional y proteccion. Aplicacion de una tasa de descuento a las
ganancias por marca y calculo de su valor neto actual.

Proceso de seleccion

Muestra inicial: Las 200 mayores empresas de México que cotizan
en la Bolsa Mexicana de Valores. Con el fin de tener objetividad. Solo se
estudia informacion publica.

Marcas Mexicanas: sellos de origen nacional que pertenecen a
empresas extranjeras son incluidos en este ranking. Las marcas de origen
foraneo con una fuerte presencia en México no fueron consideradas en el
estudio.

Exclusion: empresas que no comparten informacion financiera
publica. Tampoco se tomaron en cuenta el valor de algunas marcas que, por
ser parte de un portafolios mas amplio, no pueden ser valoradas debido a
que su informacion no esta individualizada.

Y ahora las 25 marcas mas valiosas del mundo®>
* Cifras expresadas en millones de ddlares

MARCA VALOR EN 2002 VALOR EN 2001
1.- COCA-COLA 69,640 68,950

2.- MICROSOFT 64,090 65,070

3.-IEM 51,190 52,750

 Idem p. 204
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4.- GE 41,310 42,400

5.- INTEL 30,860 34,670
6.- NOKIA 29,970 35,040
7.- DISNEY 29,260 32,590
8.- MC DONALD 'S 26,380 25,290
9.- MARLBORO 24,150 22,050
10.- MERCEDES 21,010 21,730
11.- FORD 20,400 30,090
12.- TOYOTA 19,450 18,580
13.- CITY BANK 18,070 19,010
14.- HEWLWTT PACKARD 16,780 17,980
15.- AMERICAN EXPRESS 16,290 16,920
16.- CISCO 16,220 17,210
17-AT&T 16,060 22,830
18.- HONDA 15,060 14,460
19.- GILLETE 14,960 15,300
20.- BMW 14,430 13,860
21.- SONY 13,900 15,010
22.- NESCAFE 12,840 13,250
23.- ORACLE 11,510 12,220
24.- BUDWEISER 11,350 10,840
25.- MERRY LYNCH 11,230 15,020

Por dltimo, una frase para reflexionar a cerca del valor de las marcas

" SI ESTE NEGOCIO FUERA DIVIDIDO Y TUVIERA QUE DARTE LOS
TERRENOS Y LOS EDIFICIOS Y YO ME LLAVARA LAS MARCAS REGISTRADAS; A
MI ME IRIA MUCHO MEJOR QUE A TI...”

John Stuart. Director Ejecutivo en
Jefe (CEO) de Quaker Foods.

4.2 GRAVAMENES

La inscripcion de gravamenes es algo relativamente novedoso
introducido en la legislacion mexicana a raiz de las reformas de 1994, es evidente
que cada dia son mayores los beneficios que otorgan las marcas a sus titulares por
las ganancias econdmicas que las marcas traen consigo, es por eso que
representan garantias de crédito, lo cual convierte a las marcas y a los derechos
que derivan de la titularidad de las mismas en recursos alternos para las empresas.

Derivado del punto anterior y una vez que tenemos un sistema para valuar
una marca y de esta forma saber cuanto vale en el mercado y partiendo de la base
que por el propio valor que tiene una marca, la misma se puede utilizar para
cumplir con alguna obligacion, o para garantizar el cumplimiento de alguna
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obligacién, entonces cuando esta situacion se actualiza, estaremos en presencia
de un gravamen.

La posibilidad que la LPI consigna en el articulo 143, de imponer e inscribir
los gravamenes sobre marcas, es importante destacar que su mencion fue una
novedad introducida por las reformas realizadas a la LPI que fueron publicadas en
el Diario Oficial de la Federacion el 2 de agosto de 1994. Gradualmente se ha
venido reconociendo el valor de las marcas como activos intangibles, ya que su
valor como garantias de crédito las convierte en elementos de apoyo que ofrecen
recursos alternos a las empresas.

En algunos casos, la expresa inclusién de la procedencia de la inscripcién de
los gravamenes representa un riesgo para el titular, ya que los embargos que se
puedan dirigir en contra del conjunto de la negociacion, desde luego, comprenden
los relativos a sus marcas. Asi mismo se deben tomar medidas dirigidas a evitar la
desaparicién de la marca por via de su transmision a terceras personas, asi como
para impedir la cancelacion del registro en el periodo en el que el gravamen se
encuentra inscrito y surtiendo efectos.

Es justo este punto el que estudiaremos, empezando por definir lo que es
un gravamen,

"Obligacion o carga que fuerza a hacer, no hacer o consentir algo®’

En pocas palabras un gravamen es la limitacién a la disponibilidad de un
bien o la disminucién de su valor.

A continuacién estudiaremos los gravédmenes que le pueden recaer a una
marca, y los requisitos actuales que exige el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial para proceder a su inscripcion.

PRENDA

Definida en el articulo 2856 del Cddigo Civil como:

"Derecho real constituido sobre un bien mueble
enajenable, para garantizar el cumplimiento de una obligacion y
su preferendia de pago”

Como puede observarse, derivado de la definicion legal de la prenda, se
pueden cumplir todos los supuestos para dar una marca en prenda para garantizar
el cumplimiento de una obligacion.

** De Pina Rafael, Diccionario de Derecho, Ed. Pornia 23° Edicién, México 1996
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Los pasos a seguir es celebrar un contrato de prenda, estableciendo siempre
el monto de la obligacion a cumplir, estableciendo también el valor del bien dado
en prenda (la marca), la fecha de vencimiento de la obligacion y demds
estipulaciones, dependiendo del caso.

Una vez celebrado el contrato, es necesario inscribirlo ante el IMPI para que
éste haga la anotacion en el expediente respectivo de la marca en que se actue;
considero que este aspecto es meramente declarativo, es decir de darle publicidad
al acto mismo y evitar también la futura comercializacion de esa marca y asf evitar
un posible fraude surta efectos ante terceros.

Ahora bien para estar en posibilidad de inscribir un gravamen de prenda
ante el IMPI se necesita lo siguiente:

Deberé presentarse ante el Instituto o en la Delegacién de la Secretaria de
Economia o de las Delegaciones del Instituto, en la oficina de correspondencia de
cada una de ellas, en términos del Art. 143 y 181 de la LPI, una promocién por
duplicado, indicando al rubro el nimero del registro o de expediente en tramite de
marca; la promocion deberd presentarse por separado para cada registro, podra
presentar la solicitud de la inscripcion del gravamen el acreedor, acreditando su
personalidad en términos del articulo 181 de la, Ley de la Propiedad Industrial,
sefialando domicilio para oir y recibir notificaciones en el territorio nacional,
indicando el tipo de gravamen, el nombre, domicilio, nacionalidad del deudor y del
acreedor, e indicando el monto del gravamen y cumplir también con los requisitos
sefalados en el Art. 5, fraccion I IT segundo parrafo, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX
del reglamento de la ley de la propiedad industrial.

También se debera anexar la documentacién en que conste el gravamen ya
sea en copia certificada u original, misma que debera indicar en forma expresa que
el registro marcario forma parte del gravamen, acompanandose de la
correspondiente traduccion al espafiol de los documentos escritos en idioma
distinto al espafiol que se exhiban, acompafiarse de la legalizacion o
apostillamiento de los documentos provenientes del extranjero, asi como el pago
que marca la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial. en su articulo 32 ...” por inscripcion de embargo por la
cantidad de $339.13 (TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 13/100 MN.) mas
el 15 por ciento del IVA. $50.86 (CINCUENTA PESOS 86/100 M.N.) haciendo un
total de $389.99 (TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MN) POR
CADA REGISTRO.

Ahora bien, al llegar a la oficina de correspondencia del Instituto Mexicano

de la Propiedad Industrial, al escrito se le impondré un folio con cédigo de barras
en el que se indicara la fecha de recepcién y el nimero del registro, llevandose
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acabo un tramite interno de escaneo, captura y relacion por dia, a fin de poder
entregarlo a la recepcion del area de Conservacion de Derechos.

Una vez entregado a la recepcion del drea de conservacion de derechos, se
entregard al examinador a fin de que proceda a analizar los documentos exhibidos
y de forma inmediata dar tramite a lo solicitado o enviar el correspondiente oficio
de requisitos a fin de que se subsanen los datos omitidos o aclaracién de lo
solicitado, dandose como término para la contestacion de requisitos dos meses,
en términos del Art. 5 fraccion IX del Reglamento de la Ley de la Propiedad
Industrial, subsanado el oficio de requisitos y cubierto el pago que marca la tarifa
en su articulo 29 por la cantidad de $243.48 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
PESOS 48/100 MN) MAS IVA, POR CONCEPTO DE REVISION DE CADA
REPOSICION DE DOCUMENTACION, COMPLEMENTACION DE INFORMACION
FALTANTE)

Finalmente se emitird un oficio con cddigo de barras que se remitird al
solicitante por correo o se entregara por ventanilla en la oficina de
correspondencia de captura de documentos, quedando asentada en la base de
datos del Instituto, el tipo de gravamen en el registro correspondiente,
mandandose a glosar al expediente correspondiente los documentos, formato de
pago, solicitud y copia del oficio de inscripcién. Con este paso termina el proceso
de la inscripcién del gravamen de prenda ante el Instituto.

FIDEICOMISO

Este tema fue tratado ampliamente en el capitulo anterior, por lo que solo
me resta analizarlo desde el punto de vista de un gravamen.

La definicién de fideicomiso es: un contrato por virtud del cual se confieren
facultades a un sujeto para que realice actos respecto a determinados bienes, a
efecto de lograr un fin especifico, en provecho de quien designa aquél que otorga
las facultades.

Partiendo de esta definicién tenemos que a efecto de lograr un fin especifico
se afectan ciertos bienes, todo para lograr un determinado fin y en provecho de un
tercero llamado fideicomisario.

Pues bien, como ya fueron expuestos en el capitulo anterior tanto los
elementos del contrato, los elementos personales, el objeto del fideicomiso, las
especies de fideicomiso, las formas de extincion y demas aspectos relativos al
mismo, sélo me queda decir que en cuanto a gravamen se refiere, pues debe
constituirse el fideicomiso y entre los bienes afectados por él, se incluyen a una o
mas marcas, se inscribe el fideicomiso ante el IMPI, con las mismas reglas
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aplicables a la prenda, es decir, presentando un escrito solicitando la inscripcion
del gravamen, pagando los derechos por inscripcion, el Instituto, después de
revisar la documentacién correspondiente emitird un oficio ya sea solicitando que
se subsanen ciertas omisiones, o notificando la inscripcién del gravamen, glosando
tal oficio en el expediente de la marca respectivo.

EMBARGO

Definido como la intimacion judicial hecha a un deudor para que se
abstenga de realizar cualguier acto susceptible de producir la disminucion de la
garantia de un crédito debidamente especificado. El embargo constituye una
limitacion del derecho de propiedad que afecta al derecho de disposicién y que
subsiste mientras no sea levantado por la autoridad judicial competente.>

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE EMBARGO

Deberd presentarse un escrito solicitando la anotacién preventiva, en
términos del Art. 143 de la LPI, Art. 5, fraccién I, II, segundo pérrafo, 111, IV, V,
VI, VII VIII, IX del reglamento de la LPI. Art. 32 de la tarifa por los servicios que
presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Debera presentarse ante el
Instituto o en la delegacion de Ia Secretaria de Economia o de las delegaciones del
Instituto en la oficina de correspondencia de cada una de ellas.

Esto en una promocién por duplicado, indicando al rubro el ndmero del
registro 0 de exp. en tramite de marca, la promocién deberd presentarse por
separado para cada registro, podra solicitarlo el endosatario en procuracion, el
trabajador, el actor del juicio, por si 0 a través de un apoderado acreditando la
personalidad del apoderado en términos del articulo 181 de la Ley de la Propiedad
Industrial, sefialando domicilio para oir y recibir notificaciones en el territorio
nacional, indicando el tipo de embargo, el nombre, domicilio, nacionalidad del
actor y del demandado, indicando de donde proviene la orden judicial de
inscripcion de embargo o medidas provisionales. Anexando copia certificada
duplicado del acta de embargo en la que se encuentren perfectamente
relacionados los registros de marca que fueron materia del embargo, y el oficio del
Juez o Presidente de la Junta o autoridad competente gue ordene la inscripcion del
embargo correspondiente; en original para cada registro, oficio que debera indicar
en forma expresa que el registro marcario forma parte del gravamen,
acompanandose de la correspondiente traduccién al espariol de los documentos
escritos en idioma distinto al espafiol que se exhiban, acompanarse de la
legalizacién o apostillamiento de los documentos provenientes del extranjero, asi
como el pago que marca la tarifa en su articulo 32 por inscripcion de embargo por
la cantidad de $339.13 (TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 13/100 MN.)

* De Pina Vara, Rafael. Op. Cit. p. 262
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mas el 15 por ciento del IVA. $50.86 (CINCUENTA PESOS 86/100 M.N.) haciendo
un total de $389.99 (TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MN) POR
CADA REGISTRO.

Actualmente las solicitudes de embargo ingresan primero a la oficina de
correspondencia de la Direccion Divisional de Asuntos Juridicos, y esta Direccion
envia la documentacion a la Direccidn Divisional de Marcas y esta la remite al area
de la coordinacion departamental de conservacién de derechos, procediendo el
examinador o el coordinador departamental a presentarla a la oficina de
correspondencia de captura de documentacion a fin de que se asigne el codigo de
barras y se capture al sistema de marcas a fin de poder emitir el dictamen
correspondiente

Al llegar a la oficina de correspondencia del segundo piso del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, se le impondra un folio con cddigo de barras
en el que se indicara la fecha de recepcion y él numero del registro, llevandose
acabo un tramite interno de escaneo, captura y relacién por dia, a fin de poder
entregarlo a la recepcién del area de Conservacién de Derechos.

Una vez entregado a la recepcion del drea de conservacion de derechos, se
entregara al examinador a fin de que proceda a analizar los documentos exhibidos
y de forma inmediata (CINCO DIAS COMO MAXIMO) dar tramite a lo solicitado o
enviar el correspondiente oficio de requisitos a fin de que se subsanen los datos
omitidos o aclaracién de lo solicitado, (MANDANDOSE OFICIO AL SOLICITANTE Y
CON COPIA A LA AUTORIDAD ORDENADORA) dandose como termino para la
contestacion de requisitos el de dos meses en términos del Art. 5 fraccién IX del
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, subsanado el oficio de requisitos
y cubierto el pago que marca la tarifa en su articulo 29 por la cantidad de $243.48
(DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 48/100 MN) MAS IVA, POR CONCEFTO
DE REVISION DE CADA REPOSICION DE DOCUMENTACION, COMPLEMENTACION
DE INFORMACION FALTANTE)

Se emitird un oficio con cédigo de barras que se remitird al solicitante por
correo 0 se entregara por ventanilla en la oficina de correspondencia de captura de
documentos, y el oficio correspondiente a la autoridad se presentara directamente
en la oficialia de partes del juzgado o en la oficialia de partes comdn del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, o por correo certificado tratédndose de
Juzgados foraneos, en tres tantos, quedando asentada en la base de datos del
Instituto el tipo de gravamen en el registro correspondiente, mandandose a glosar
al expediente correspondiente los documentos, formato de pago, solicitud y copia
del oficio de inscripcion.
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CANCELACION DE GRAVAMEN.

La cancelacion de inscripcion de un gravamen o de embargo no exige pago
alguno, debera presentarse ante el Instituto o en Ia Delegacion de la Secretaria de
Economia o de las Delegaciones del Instituto en la oficina de correspondencia de
cada una de ellas.

Se presenta una promocion por duplicado, indicando al rubro el nimero del
registro o de expediente en tramite de marca, la promocion debera presentarse
por separado para cada registro, podra presentar la solicitud de la cancelacién del
gravamen, el titular del registro marcario, sefialando domicilio para oir y recibir
notificaciones en el territorio nacional, indicando el tipo de gravamen, o embargo
que se solicita cancelar, la fecha de inscripcion, el nimero del Oficio, asi como la
causa por la que se solicita la cancelacion del gravamen, anexando |la
documentacion en que conste la extincién del gravamen (UN TANTO) en copia
certificada u original y del embargo la orden judicial y copia del proveido que
ordena la cancelacién del embargo por duplicado.

Al llegar a la oficina de correspondencia del segundo piso del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, se le impondra un folio con cédigo de barras
en el que se indicara la fecha de recepcion y el numero del registro, llevandose
acabo un tramite interno de escaneo, captura y relacién por dia, a fin de poder
entregarlo a la recepcién del drea de Conservacién de Derechos.

Una vez entregado a la recepcion del drea de Conservacion de Derechos, se
entregara al examinador a fin de que proceda a analizar los documentos exhibidos
y de forma inmediata (DIEZ DIAS COMO MAXIMO) dar tramite a lo solicitado o
enviar el correspondiente oficio de requisitos a fin de que se subsanen los datos
omitidos o aclaracion de lo solicitado.

Subsanado el oficio de requisitos y cubierto el pago que marca la tarifa en
su articulo 29 por la cantidad de $243.48 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
48/100 MN) MAS IVA, POR CONCEPTO DE REVISION DE CADA REPOSICION DE
DOCUMENTACION, COMPLEMENTACION DE INFORMACION FALTANTE). Se
emitira un oficio con cddigo de barras que se remitird al solicitante por correo o se
entregara por ventanilla en la oficina de correspondencia de captura de
documentos y quedara finalmente cancelado el embargo.

4.3 ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS EN
MEXICO, QUE HAN SIDO OBJETO DE
DIVERSOS GRAVAMENES.
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Ahora a manera de ejemplo expondré algunos casos reales de marcas a las
que les ha recaido algun tipo de gravamen.

MARCA: VIDEOCENTRO (y disefio)
Expediente: 116870

Registro: 431100

Clase: 41. Educacién y Esparcimiento
Titular: Galavideo, S.A. de C.V.
Fecha legal: 28 de junio de 1991

El gravamen consiste en un embargo trabado a través de un Juicio
Ejecutivo Mercantil en el cual durante la diligencia de embargo, se sefalaron los
bienes de propiedad industrial como medio para garantizar el cumplimiento de la
obligacién, tal y como a continuacion se transcribe el oficio del juez.

“JUZGADO 14° CIVIL

EXP. 7/2001

SRIA “4"

C. DIRECTOR DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

PRESENTE

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 25 de enero del
presente afio, dictado en los autos del juicio Ejecutivo Mercantil,
promovido por Quality Films, S.A. de C.V., en contra de Galavideo,
S.A. de CV., giro a Usted el presente a fin de informarle que quedo
embargada la marca registrada con numero de registro 431100
denominada VIDEOCENTRO clase 41 internacional. En diligencia
de fecha 17 de enero de 2001, debiendo informar a este juzgado a
mi cargo el cumplimienio que haya dade a las instrucciones
ordenadas en el presente oficio.

Firmado el 8 de febrero de 2001 por el Lic. Sergio Serrano
Garcia..."

En este asunto, como podrd observarse, la marca se estd utilizando como
medio para el cumplimiento de una obligacion, pero el Juez, de alguna manera no
contempld los requisitos previstos en la Ley de Propiedad Industrial ni en su
Reglamento, por lo que el Area de Conservacion de Derechos le gird un oficio en
donde expone que para estar en posibilidad de inscribir el embargo, deberd
exhibir un escrito en términos del Art. 143 de la LPI, Art. 5, fraccion I, II, segundo
parrafo, III, IV, V, VI, VII VIII, IX del reglamento de la LPI. Art. 32 de la tarifa por
los servicios que presta el instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Como este requisito nunca fue subsanado, el embargo NO fue inscrito.

Tiempo después el juez 43° de lo civil gird el siguiente oficio:
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“En cumplimiento a lo ordenado por proveido de fecha 5 de
Julio de 2001 dictado en los autos del juicio Ejecutivo Mercantil
1172001 secretaria “A", promovido por Warner Home Video, S.A. de
C.V., en contra de Videocentro, S.A. de C. V., en relacion a su atento
oficio recibido ante este H. Juzgado a mi cargo el dia 25 de abril del
aiio en curso y con el objeto de que se proceda a la inscripcion del
embargo sobre la marca 431100 de la que es tiular la empresa
Videocentro, S.A. de C.V., trabado con motivo del juicio Ejecutivo
Mercantil que se promueve en su contra por Warner Home Video, 5.4.
de C.V., se acomparia al presente lo siguiente:
a)  copia simple del oficio que se giré el dia 27 de marzo del afio en
curso y que fue recibido en esa H. Oficina el dia 10 de abril del afio en
curso.
b)  Copia Certificada por duplicado de la diligencia de embargo
¢)  original y copia del formate unico de pago por los servicios que
presta el Instituto, que justifican el pago de la tarifa por la inscripcion
del embargo sobre la marca citada y por complementacién de la
documentacién faltante, por la cantidad de $333.00 para todos los
efectos legales a que haya lugar.

Oficio firmado por el Lic. Francisco Javier Herndandez Palacios.”

Este oficio, a diferencia del enviado por el juez 14° si cumplia con todos los
requisitos previstos por la Ley y por el Reglamento de la Ley, por lo que
aparentemente debia ser inscrito, pero de nueva cuenta el embargo NO fue
inscrito debido a que el titular de la marca NO era VIDEOCENTRO, S.A. DE C.V.,
sino GALAVIDEOQ, S.A. DE C.V., por lo que el Instituto, con toda la razén gir6 un
oficio aclarando que no procedia la inscripcién del embargo, por no tratarse del
mismo titular de derechos.

Ahora cito un caso en donde el embargo fue inscrito con éxito y se trata del
siguiente Aviso Comercial, que para efectos practicos tiene la misma regulacion
juridica que la marca.

Aviso Comercial: PASAPORTE SU GUIA OFICIAL DE
Expediente: 10002

Registro: 19592

Clase: 16 revistas turisticas y guias turisticas
Titular: Grupo Editorial Passport, S.A. de C.V.
Fecha legal: 7 de enero de 1999

El gravamen, de nueva cuenta consistié en un embargo trabado a través
de un Juicio Ejecutivo Mercantil en el cual durante la diligencia de embargo, se
sefalaron los bienes de propiedad industrial como medio para garantizar el
cumplimiento de la obligacion, tal y como se describe a continuacion:




SUZGADO 11° CIVIL
EXP. 52/2001
SECRETARIA “A4™

C. DIRECTOR DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL
PRESENTE

En cumplimiento a lo ordenado en proveido de fecha 7 de
diciembre del afio en curso, dictado en los awtos del juicio Ejecutivo
Mercantil promovido por Laboratorios Litio Color, 5.A. de C.V., en
contra de Grupo Editorial Passport, S.4. de C.V. para lo cual le remito
copia certificada por duplicado de la diligencia de embargo.

Oficio firmado por la Lic. Matilde Paz Leon ™

Al oficio del Juez, se le acompaiio el escrito a que tanto me he referido,
cumpliendo los requisitos sefialados en el articulo 143 de la LPI asi como los
sefialados en su reglamento, incluyendo por su puesto el pago de los derechos
correspondientes y de ésta manera quedd inscrito el embargo, por lo que se
emitio el siguiente oficio que transcribo en su parte conducente:

" ....se inscribe el embargo trabado sobre el registro del
aviso comercial 19592 con denominacion "PASAPORTE SU GUIA
OFICIALY, respecto del acta de embarge de fecha 29 de
noviembre de 2001, relativos al juicio gue se cita al rubro, en
contra dela empresa Grupo Editorial Passport, S.A. de C.V., por
la cantidad de $71,795 dis. Y $332,008.99 M.N., como suerte
principal mas los intereses y accesorios legales....”

Como ya vimos, otra de las causas para inscribir un gravamen es el contrato
de prenda, como el caso que describo a continuacion:

Marca: Authentic Fitness

Expediente: 200019

Registro: 465024

Titular: Authentic Fitness Products Inc.

Clase: 42 servicios de venta al mayoreo de todo tipo de vestuario
Fecha Legal: 25 de mayo de 1994

En este asunto, se solicitd inscribir el contrato de prenda, para que quedara
constituido el gravamen, el escrito fue presentado por el deudor prendario, dicho
escrito  cumple con los requisitos sefialados por la LPI y su reglamento. A
continuaciéon hago una breve semblanza del contrato de prenda (pledge
agreement)

Partes del Contrato: Warniaco US Inc., CCC Acquisition Corp., Penhaligon ‘s
Limited, Lejaby, S.A., Izka Societe Civile,y Authentic Fitness Products Inc. como
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deudores prendarios y State street Bank and Trust Company como acreedor
prendario.

El contrato se constituyd en garantia en primer lugar y grado, respecto de
la propiedad industrial a favor del acreedor prendario, con el objeto de garantizar
el pago de las obligaciones de cada una de las compafiias, dichas obligaciones
fueron previstas en los documentos del crédito y los créditos cubiertos directos o
indirectos, absolutos o contingentes ya sea por concepto de capital, obligaciones
de pago, intereses, comisiones, primas, sanciones, indemnizaciones, costos, gastos
o cualesquiera otras obligaciones garantizadas.

Ahora hago un breve resumen del contenido del contrato y citaré las
clausulas mas relevantes.

“...Clausula Primera: Constitucion de la Prenda.

Cada uno de los deudores prendarios en este acto constituye una
garantia prendaria en primer lugar y grado en y sobre todos sus
derechos respecto de la Propiedad Industrial a favor del acreedor
prendario y para garantizar el cumplimiento puntual v debido de las
obligaciones garantizadas.

De conformidad con lo establecido en el articulo 334 fraccion 111 de la
Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito y con el fin de
perfeccionar la prenda constituida en este contrato, cada uno de los
deudores prendarios debera:

- Inscribir el contrato ante el IMPI de conformidad con lo
establecido en los articulos 62 y 143 de la Ley de Propiedad Industrial
v demas articulos aplicables de dicha Ley y su Reglamento

- Obtener del IMPI el o los certificados correspondientes del
registro en el que conste la inscripeion de la garantia prendaria de la
propiedad industrial dentro de los 60 dias habiles siguientes a la fecha
en que se presente la solicitud de inscripcion

Clausula Segunda: Recibo de la Propiedad Industrial.

Los deudores prendarios y el acreedor prendario convienen y aceptan
n este acto que la celebracion del presente contrato constituye el
resguardo que la expresa el recibo de la Propiedad Industrial por
parie del acreedor prendario, como lo establece el articulo 337 de la
Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito.

Clausula Tercera: Distribuciones

Clausula Cuarta: La prenda constituida bajo el presente contrato
permanecerd en pleno vigor y efectos hasta que todas las obligaciones
garantizadas sean integramente satisfechas.

Clausula Quinta: Obligaciones de los deudores Prendarios

Clausula Sexta: Novacion, modificacion, ete

Clausula Séptima: Ejecucion
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En el caso que ocurra y contimie un solo caso de incumplimiento, el
acreedor prendario podra ejecutar con cargo a los deudores
prendarios la prenda otorgada por el presente contrato, medianie los
procedimientos apropiados de conformidad con la legislacién
mexicana.

El producto que resulte de la ejecucion de la garantia prendaria
otorgada a favor del acreedor prendario bajo el presente contrato,
deberdn aplicarse al pago de cualesquier y todos los costos y gastos
razonables y documentados del acreedor prendario, incurridos en
relacion con dicha ejecucion, incluyendo sin limitacion todos los
gastos y costas judiciales y los honorarios y gastos de abogados y al
pago de las obligaciones garantizadas. EIl remanente si lo hubiere, le
serd pagado a los deudores prendarios respectivamente.

Clausula Octava: Indemnizacion y gasios

Clausula Novena: Ejemplares, idioma

Clausula Décima: Notificaciones

Clausula Décima Primera: Modificaciones y renuncias

Cldusula Décima Segunda: Ley aplicable y Jurisdiccion."

El contrato anteriormente trascrito es un modelo tradicional de un contrato
de prenda y las cldusulas transcritas son a mi juicio algunas de las mas
importantes, ya que en la especie éste contrato consta de poco mas de 150 hojas,
por lo gue resulta imposible la trascripcién total del mismo.

Por Ultimo, de nueva cuenta cito otro contrato de prenda, en el que también
queda inscrito el gravamen.

Marca: Elizabeth Arden Esplendor

Expediente: 340333

Registro: 668557

Clase: 3 Perfumes

Titular: Unilever N. V. (de nacionalidad holandesa)
Fecha Legal: 17 de julio de 1998

Es este asunto se celebré un contrato de garantia prendaria de propiedad
intelectual, celebrado a favor de HSBC Bank USA.

Después de solicitar por escrito la inscripcion de la prenda, el Instituto
contesto lo que a continuacion transcribo en lo conducente:

“...de conformidad con el articulo 143 de la Ley de la Propiedad
Industrial de demds relativos y aplicables del mismo ordenamiento
Juridico y su reglamento, con esta fecha se efectia la inseripcion del
gravamen relacionado con el registro de la marca que se cita al rubro,
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por el cual se afectan los derechos del registro marcario citado,
constituyéndose contrato de garantia prendaria en términos de la
solicitud presentada...."

De esta manera han quedado expuestas las causas y razones para

embargar un bien de propiedad industrial y la forma de llevarlo a cabo y por tanto
con la exposicion de éste tema concluyo el presente trabajo de investigacion.
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CONCLUSIONES

Durante el desarrollo del presente trabajo he expuesto diferentes
consideraciones a cerca de lo que implica una marca, desde su definicién, las
recomendaciones para seleccionar una marca desde el punto de Vvista
mercadoldgico, las consideraciones que hay que observar al elegir una marca, el
marco juridico que las regula, la posibilidad de considerar a la marca desde un
punto de vista econémico y el tema central de este trabajo que es la posibilidad de
comerciar con una marca.

Ahora expondré algunas consideraciones finales a fin de concretar y
aterrizar algunas ideas para reafirmar lo ya expuesto y para ampliar el panorama
general que se tiene de las marcas, para asi dar pie y oportunidad al desarrollo de
futuros estudios mucho mas especializados en esta materia, pero teniendo siempre
como base la marca, analizada desde el punto de vista econdmico y comercial,
para asi realizar estudios posteriores de éste tema y su relacion con otras ramas
del derecho, su relacion con otras disciplinas y en general su relacién con la
economia y el comercio.

Primera.- La definicion de la marca; la idea no es volver a citar a los
autores que se han encargado de explicar este tema, sino entender la idea que
todos los autores han tratado de transmitir con sus definiciones y esa idea es que
la marca, en términos generales, es por principio de cuentas un elemento
distintivo. Ese es siempre el primer elemento de la marca, la distincién o la
finalidad de distinguir. El segundo elemento es la funcion de la distincién, es decir
ya vimos que la marca en si misma es un elemento distintivo, pero équé se quiere
distinguir o para qué se quiere distinguir? Pues la marca distingue, resalta, sefiala
etc., productos o servicios. Y ¢épara qué los quiere distinguir? Para que el
consumidor de los productos o el usuario de los servicios identifique efectivamente
a ese producto o ese servicio. Todo con la finalidad de vender mas que la
competencia. Imaginemos por un momento que estamos en una tienda de
autoservicio, que estamos buscando 3 tipos de productos: una mermelada, un
insecticida y un perfume. Imaginemos también que NO existen las marca, por lo
tanto las mermeladas estan presentadas solamente en un envase de vidrio y todas
con el mismo tipo de tapa. El insecticida es simplemente una lata metdlica sin
pintar y el perfume esta envasado en una botella oscura con un atomizador.

Con independencia del nimero de fabricantes que hicieron cada uno de
estos productos, imaginemos un estante lleno con el producto que buscamos, pero
aparentemente TODOS son iguales o por lo menos en la presentacion, asi es que
en el primer producto, solo vemos envases de vidrio, en el insecticida latas en
color metdlico y en el perfume botellas de color oscuro y con un atomizador. De
cualquier manera necesitamos esos productos y los adquirimos. Cuando probamos



la mermelada nos damos cuenta que es insipida, el insecticida no mata a los
insectos y el perfume es la fragancia que teniamos mucho tiempo buscando.
¢Cudl es la consecuencia Idgica de esta situacion? Pues que buscaremos otro tipo
de mermelada o una fabricada por otro productor, lo mismo con el insecticida,
pero buscaremos exactamente el mismo perfume.

El problema viene a la semana siguiente que regresamos a la misma tienda
a comprar una mermelada diferente a la que ya compramos, estando parados de
frente en el mismo estante y de nuevo todos los envases son iguales. ¢Como
saber cudl es la mermelada que ya no queremos si todas son iguales? Lo mismo
pasara con el insecticida ¢éCOmo saber cual insecticida si cumplird con su funcién?
Y ¢Coémo saber cudl es el perfume que queremos si no hay forma de distinguirlos?.
La respuesta resulta obvia...no hay manera de hacerlo.

Segunda.- Este pequefio ejercicio me lleva a la conclusion de que las
marcas son un resultado natural de ejercer el comercio, las marcas son la
respuesta a una necesidad del consumidor que se traduce a su vez en una ventaja
para el productor. El consumidor necesita poder distinguir un producto de otro y lo
Unico que hace la marca es facilitarle al consumidor esa tarea de distinguir; claro
que al pasar el tiempo y al desarrollarse la industria los productores se han
aprovechado de esta situacion para hacer todavia mas clara la distincién de su
producto a través de una marca. De ahi en adelante han aprovechado esa primer
ventaja de usar una marca, para ir descubriendo y aprovechando otras ventajas
como la proteccién del prestigio del producto y por lo tanto del fabricante o
productor, la publicidad e inclusive hasta la de garantia.

Tercera.- Para que una marca pueda ser aprovechada debe cumplir 2
requisitos basicos que contienen a los demas ya descritos o estudiados a lo largo
del presente trabajo, esos dos requisitos son la distincién y la legalidad; ya que si
el signo que se elige como marca no cumple con su funcién de distincién entonces
ese signo no sirve, porque no estara cumpliendo con su funcién primordial y si no
cumple con los requisitos legales, pues esa marca estara incompleta porque no
podra cumplir con las demas funciones para las que fue creada, es decir, no podrd
ofrecer proteccién al producto, no podra garantizar en forma adecuada las
propiedades y calidades del producto, dificilmente se le podra dar publicidad y por
tanto su valor en el mercado sera casi nulo y por Ultimo no se podra comerciar con
ella, ya que entre otras cosas no existe la posibilidad de acreditar la propiedad
sobre la marca.

Cuarta.- Otra de las consideraciones que me parecen mas importantes es
lo relativo al marco juridico que regula a las marcas.




Por principio de cuentas tenemos a la Ley de Propiedad Industrial y su
reglamento, que regulan cuestiones tales como las invenciones (patentes) los
modelos de utilidad y los disefios industriales, en el titulo cuarto estan reguladas
las marcas, los avisos y nombres comerciales y a parir del titulo sexto se regula la
proteccion a los derechos de propiedad industrial en general, tanto las
disposiciones de caracter administrativo como las sanciones, incluyendo por su
puesto los delitos. De forma supletoria a esta ley encontramos a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo y a su vez es supletorio el Cédigo Federal de
Procedimientos Civiles.

Derivado del punto anterior, es dable concluir que por lo menos en estricta
teoria, ya que en la practica no es asi, que el titular de una marca debe ser una
persona fisica o0 moral que sea comerciante, es decir alguien que haga del
comercio su /modus vivend, en el caso de la persona fisica, 0 que sea una sociedad
mercantil (cualquiera de las formas expresadas o permitidas por Ley General de
Sociedades Mercantiles) en el caso de las personas morales. Por lo tanto y
aclarando de nueva cuenta que sélo expongo la teoria, una sociedad civil o una
asociacion civil o cualquier otro tipo de sociedad que no se dediquen al comercio
NO podran ser titulares de una marca ya que la naturaleza juridica de una y otra
no son compatibles; es decir la Asociacion Civil es una agrupacion de personas que
se relinen de una manera que no sea meramente transitoria y que tienen un fin
licito, la Sociedad Civil es lo mismo, con la diferencia que tienen un fin de lucro
pero en cualquiera de los casos SIN ESPECULACION COMERCIAL. Y si éstas
definiciones las contrastamos con cualquiera de las definiciones de marca que
dicen que la marca es un signo distintivo que sirve para distinguir productos y
servicios de otros de su misma especie DENTRO DEL COMERCIO, pues tenemos
entonces que una persona que por ley no puede tener fines de especulacion
comercial y la marca por ley debe distinguir productos o servicios en el comercio,
pues existe entonces un impedimento legal para que éste tipo de sociedades o
asociaciones sean titulares de una marca.

Quinta.- La conclusién a mi juicio mas importante de este trabajo es que
“la marca vale”, y en algunos casos “vale mucho”, el problema es saber écuanto
vale? Y sobre todo saber aprovechar ese valor.

Tal y como lo expuse en la introduccion de este trabajo, la marca es un bien
susceptible de valoracién pecuniaria, por lo tanto es una herramienta
extremadamente Util para el comerciante que es titular de una marca. Si el
comerciante o empresario necesita un financiamiento para el crecimiento de su
industria, puede valerse de su propia marca para obtenerlo, ofreciendo como
garantia del cumplimiento de la obligacion a la propia marca. Otra posibilidad es
que en el caso de una fusidn, escision o cualquier compra venta de la empresa, a
la hora de valuar los activos de la empresa, posiblemente el que mas valga sera la
marca, por lo que seria un tremendo error no considerar a la marca en una




operacion de estas dimensiones, ya que se estara regalando una enorme cantidad
de dinero por el simple hecho de no saber que la marca también vale.

Otro supuesto es que si el comerciante es embargado, posiblemente se
embarguen bienes que son necesarios para seguir produciendo, por lo tanto
limiten su actividad comercial, lo cual se refleja en las ventas y finalmente en
dinero, si no hay dinero sera imposible cumplir con la obligacién original causante
del Embargo y se empezaria a generar un circulo vicioso del que dificilmente se
puede salir; en cambio si en la diligencia de embargo se sefiala a la marca o
cualquier otro bien de los considerados como de propiedad industrial, esto no
limitard en forma alguna la produccién de la empresa, la marca se podra seguir
utilizando y serd mas facil liquidar la deuda original.

Sexta.- Como Ultima consideracién expongo otro punto derivado del valor
que tienen las marcas, me refiero particularmente al aspecto fiscal-contable.
Como ya expuse a lo largo de este trabajo, la marca tiene un valor, por lo tanto
cuando se hace una transmision de una marca, ésta operacion deberd estar
reflejada en los estados financieros de una empresa, tanto de la empresa que
adquiere el activo como de la que lo pierde. En cualquiera de los supuestos se
causan impuestos. Por lo tanto tendriamos también que pagar impuestos por el
ingreso que la marca generd y caemos entonces en el supuesto previsto en la Ley
del Impuesto Sobre la Renta, por tanto, al momento de realizarse una operacion
de éste tipo tendriamos que pagar dicho impuesto.

En la practica es comin que se realicen operaciones de este tipo
(transmisiones de marcas) pero el problema esta en el valor que se les da a las
marcas en estas operaciones, ya que en muchos casos no se realiza un avaliio de
la marca y ésta se transmite en muchos casos “sin valor” ya que el anterior y el
nuevo titular sélo se preocupan por los aspectos o requisitos de forma que sefiala
el IMPI, pero por negligencia o ignorancia no le dan valor a la marca. Por lo tanto
se deja de pagar el impuesto sobre la renta que se causa por esta operacion.

El problema radica en 2 aspectos basicos la ignorancia o negligencia del
anterior titular y del nuevo titular, para celebrar un contrato de éste tipo y realizar
una operacion “sin valor” o un valor casi nulo con el fin de pagar pocos impuestos
y el otro aspecto es que a la hora de inscripcion de la transmision ante el IMPI,
éste no exige que se incluyan ciertos datos de la operacién que se consideran
confidenciales, entre ellos los datos del monto de la operacién, por lo tanto es
muy dificil saber el precio al que se transmitié la marca y COMO consecuencia es
mas dificil saber cuantos impuestos se dejaron de pagar. Este supuesto incluye por
su puesto a las licencias de uso, las franquicias, etc., asi es que se podria imaginar
Usted lo que tendria que pagar “The Coca-Cola Company” a nivel mundial por
concepto de impuestos, si su marca vale algo asi como $70,000,000,000.00 DLS.
(SETENTA MIL MILLONES DE DOLARES AMERICANOS), o cuanto tendria que



pagar de impuestos “Bimbo” si su marca vale algo asi como $800,000,000.00
(OCHO CIENTOS MILLONES DE DOLARES AMERICANOS). Pues esto traeria como
consecuencia el cierre de muchas empresas o el encarecimiento extremo de
determinados productos.

Seria terrible imaginar lo que podria pasar si el fisco decide empezar a
valuar ciertas marcas y hacer auditorias que tuvieran como resultado cobrar
impuestos que se dejaron de pagar por concepto de “marca” es decir, realmente
se han dejado de pagar impuestos por este concepto, pudiendo llegar incluso, al
extremo de considerarse la falta de éste pago como evasion fiscal. Asi es que a la
cantidad dictaminada por la SHCP habria que sumarle por supuesto, la multa, mas
la actualizacion mas los recargos, etc., llevando asi a la ruina a cientos de
empresas que han dejado de pagar éste impuesto por transmision o licencia de la
marca pero éste tema es materia de otro trabajo de investigacion que
seguramente sera expuesto mas adelante por algin otro abogado con inquietudes
similares a las mias por el tema de la Propiedad Industrial.
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