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INTRODUCCION.

Por lo general los servicios, productos y los establecimientos comerciales
en gue éstos se expenden, logran la peculiaridad de su imagen, mediante la
utilizacidbn de un conjunto de signos consistentes en elementos creativos y
originales, elementos puramente ornamentales, y otros aplicados a objetos
funcionales apreciables a simple vista, con lo que se crea la distincion entre el
producto o servicio y el establecimiento y su competencia para atraer, conservar y
aumentar su clientela. Dicha combinacién de signos puede consistir en la suma de
elementos protegibles al amparo de la Ley Federal del Derecho de Autor, como
obras artisticas, o bien al amparo de la Ley de la Propiedad Industrial, ya sea por
encontrarse clasificadas como creaciones industriales o signos distintivos, e
incluso existirdn elementos no protegibles bajo el amparo de ninguna de las
legislaciones mencionadas anteriormente, y que sin embargo al estar combinados
en paralelo con ese conjunto de elementos protegibles, pueden formar una imagen

total y distintiva.

Precisamente mediante éste trabajo de investigacién analizo una figura del
Derecho Norteamericano, denominada Trade Dress, que en su traduccion literal al
espafiol significa “El Vestido del Negocio”, y que se encuentra protegida a la luz de
dicho Sistema por la Seccién 43(a) del Lanham Act (La Ley de Marcas
Norteamericana), misma que protege a la imagen total de productos, servicios y
establecimientos comerciales, siempre que ésta sea distintiva y no funcional.
Confiriendo derechos a su titular, para defenderse contra imitaciones que pudieren
hacer competidores dedicados a su mismo giro comercial, o que se dediquen a la
fabricacion o prestacion de servicios de la misma especie, clase o género, con la
finalidad de confundir o inducir a error 0 engafio a la clientela. La clientela, por la
asociacién que haga de cierta marca o nombre comercial con la imagen que
percibe al emplear sus sentidos, puede adquirir un producto o pagar por un

servicio, con cierta expectativa de calidad, y recibir a cambio algo que no esperaba.



Por ofra parte, en su caso el prestador de servicios o fabricante de
productos, que ha desarrollado la distintividad sobre sus productos, servicios o
establecimientos, mediante un trabajo honrado y en ocasiones, después de largos
periodos de tiempo empleados para dar publicidad a su marca o nombre comercial,
y de desarrollar técnicas de venta peculiares, puede ver amenazado su prestigio o
bien sufrir una pérdida econdmica contra el enriquecimiento ilicito obtenido por
quien sin tener un derecho legitimo, obtenido mediante franquicia o licencia a usar
su imagen, emplee la misma o una similar en grado de confusion. Lo que se
constituye en una préctica ilicita, denominada “competencia desleal’, que debe ser

reprimida legalmente.

Nuestra propuesta es la inclusion del concepto y proteccién del Trade Dress
Norteamericano a fa Ley de la Propiedad Industrial vigente, bajo el nombre de
“Vestido del Negocio”; con las adaptaciones conducentes, por ser los precedentes
legales del Common Law, ajenos a nuestro Sistema Juridico Romano Germanico.
Pero ante todo considerando la naturaleza juridica de la figura, la cual a mi criterio
es un signo distintivo y la utilidad que las reformas propuestas pueden generar
para mejorar la proteccion que se brinda al trabajo honesto que deriva en una
creacién de una imagen unica o peculiar de productos, servicios vy
establecimientos, fabricados, prestados y operados por comerciantes,
franquiciantes, licenciatarios, franquiciatarios, fabricantes de productos vy

prestadores de servicios.

Asimismo, durante el desarrollo del presente trabajo de investigacion,
tfrataré los temas relacionados; con la autoridad competente para aplicar las
disposiciones cuya adhesion a la Ley de la Propiedad Industrial he propuesto
referentes al vestido del negocio, el marco juridico aplicable a su defensa y
proteccion, obligaciones y derechos de su titular, vigencia y forma de obtencion y

renovacion del registro, entre otros.



CAPITULO PRIMERO.
EL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

i EL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Para poder realizar correctamente el analisis de este apartado, en primera

instancia resulta indispensable el definir al derecho intelectual:

De conformidad con el Dr. David Rangel Medina, éste sera “el conjunto de
normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y
establecen a favor de los autores y de sus causahabientes por la creacion de
obras artisticas, cientificas, industriales y comerciales™’.

Derivado de lo anterior, afirmamos que el derecha de la propiedad intelectual
protege aquello que desarrolla el hombre, con base en su capacidad inventiva o
talento artistico. Luis Schmidt sostiene que “la creatividad es una cualidad
humana que permite al hombre transformar o expresar su entorno ya sea por
destreza innovadora o sensibilidad artistica.”? Seguin se enfoque a la produccion
artistica, o a la innovacion tecnolégica o industrial, el derecho de la propiedad
intelectual protegera bienes juridicos inmateriales, reconocidos respectivamente
por el derecho de autor o por la propiedad industrial, qgue seran desde el punto de
vista juridico, las dos ramas en que se divida el objeto de proteccion de la

materia.

Tanto la propiedad industrial como el derecho de autor, tienen por objeto la
proteccion de las creaciones del intelecto humano, sin embargo la finalidad de
cada una difiere y por lo tanto también difiere su regulacion.

! RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, 1°. Edicion, Ed. Mc Graw-Hill, México, 1998, p.1.

* SCHMIDT, Luis C., Propiedad Intelectual v sus fronteras: proteccién de arte e industria., Estudios de
Derecho Intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina, Compilador; Manuel Becerra Ramirez,
1°. Edicion, Instituto de Investigaciones Juridicas, U.N.A. M., México, 1998, p. 3 1.



a) EL DERECHO DE AUTOR.

Cuando las concepciones intelectuales del ser humano se refieren a la estética
{(arte, belleza, literaria, ciencia) se reconoce la titularidad de un conjunto de
derechos al autor de la obra, que caen en el campo del Derecho de Autor.> Como
ejemplos de lo anterior, encontramos las siguientes facultades: de ser reconocido
como creador de la obra, decidir el destino de su creacién, como puede ser; el
continuarla, concluirla, modificarla, destruirla, publicarla o manteneria inédita,
utilizar su nombre o un seudoénimo, exigir el respéto a la misma, impedir su
reproduccion y si lo desea puede colocarla o no en el comercio, mediante la
percepcion de un ingreso por el aprovechamiento que terceros obtengan por su
explotacion, lo que se realiza mediante el pago de regalias.

Segun el Dr. David Rangel Medina, los derechos de autor se designan como “el
conjunta de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de
obras intelectuales externadas mediante la escritura, imprenta, la palabra
hablada, la musica, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia, el
cinematografo, la radiodifusion, la television, el disco, el casete, el videocasete o

por cualquier otro medio de comunicacién”.*

Asi la creacion y expresion de una idea que queda materializada, es objeto de
regulacion juridica mediante la Ley Federal del Derecho de Autor, la cual "tiene
por objeto proteger la creacién de la inteligencia y la originalidad del autor que
reorganiza los elementos existentes resultado de la evoluciéon social para obtener
algo diferente” ®

El derecho de autor tiene un doble contenido, a saber el moral y el patrimonial.

* VINAMATA PASCHKES, Carlos, La Propiedad Intelectual, 1°. Edicion, Ed. Trillas, México, 1998, p.12.

* RANGEL MEDINA, David. op. cit., p. 111,

* RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, UN.A M., México, 1991, p.
91.



El primero protege su pérsona y su obra y el segundo la facultad para explotaria.
El contenido dual debe considerarse una unidad de derecho, lo que no significa

que deba recaer siempre sobre la misma persona. El derecho moral inalienable,
es un derecho de la personalidad, mientras el patrimonial, que consiste en la

facultad del autor para obtener una retribucion por la explotacion de su obra, ya
sea mediante su publicacién, reproduccion, traduccién, adaptacion o ejecucion,

puede transmitirse a terceros.

El Art.

13 de la Ley Federal del Derecho de Autor sefiala las obras que se

reconocen como derechos de autor.

“Art. 13.- Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen respecto

de las obras de las siguientes ramas.-

il
Il

VI
VIl
VIl
X

Xl
Xl
XL

XIV.

Literaria.

Musical, con o sin letra.

Dramatica.

Danza.

Pictorica o de dibujo.

Escultérica y de caracter plastico.

Caricatura e historieta.

Arquitectonica.

Cinematografica y demas obras visuales.

Programas de radio y television.

Programas de cémputo.

Fotogréfica.

Obras de arte aplicado que incluyen disefio grafico o textil, y

De compilacién, integrada por las colecciones de obras; tales como las
enciclopedias, las antologicas y de obras u otros elementos como las
bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su seleccion o la



disposicién de su contenido o materias, constituyan una creacion

intelectual.

Las demas obras que por analogia pueden considerarse obras literarias o
artisticas se incluiran en la rama que les sea mas afin a su naturaleza.”

Hemos incluido el estudio general del Derecho de Autor y sus manifestaciones en
el presente apartado, en virtud de que consideramos que todos los derechos de
autor enlistados por el Art. 13 antes citado, pueden ser elementos constitutivos
del trade dress, signo distintivo, cuyo reconocimiento y regulacion se propone en

esta tesis.

En lo subsecuente conceptualizaré a la Propiedad Industrial, precisamente por
considerar la figura del trade dress como un signo distintivo que debe tutelarse
bajo esta rama del Derecho Intelectual. Posteriormente, dentro de este capitulo,
haré una breve referencia a los derechos de propiedad industrial que se
consideran creaciones industriales y a los signos distintivos que en la actualidad
son reconocidos por la Ley de la Propiedad Industrial.

b) EL DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

“La propiedad industrial esta formada por el conjunto de derechos qgue sirven para
proteger a las personas fisicas o morales que desean reservar sus creaciones
(patentes, modelos de utilidad, disefios industriales), a distinguir sus productos o
servicios de otros de su misma especie o clase (marcas, denominaciones de
origen), proteger la originalidad de sus avisos comerciales, conservar la
privacidad de sus secretos industriales o comerciales, distinguir la identidad de
sus establecimientos comerciales, de otros dedicados al mismo giro y que les



den derecho también a enajenar dichos bienes inmateriales y a perseguir ante las
autoridades competentes a los que infrinjan tales derechos.”®

La Ley de la Propiedad Industrial establece los derechos de propiedad industrial
susceptibles de proteccion ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. A
continuacién enlistamos tanto las creaciones industriales, como los signos

distintivos:

I Patentes.

ll.  Disefios Industriales. (Dibujos Industriales y Modelos Industriales).

Ill.  Modelos de Utilidad.

IV.  Marcas.

V. Nombres Comerciales.

V1. Avisos Comerciales.

VII. Denominaciones de Origen. (Objeto de propiedad industrial que no
necesariamente es una creacion intelectual, pues es el derecho a usar el
nombre original de una regién en un productq)’

VIII. Secretos Industriales.

La proteccion juridica que brinda la propiedad industrial estimula a las empresas
a mejorar sus procesos de produccion, productos y formas de comercializacion
que utilizan en sus actividades, auxiliandolas a reforzar su competitividad y
obtener un mayor beneficio econémico. A la vez las protege contra practicas
ilicitas que se constituyen en competencia desleal, tales como la imitacion que
un tercero no autorizado pudiere hacer mediante la usurpacion de derechos, o la
falsificacion, entre otras conductas que pudieren llegar a generar al titular del
derecho una pérdida econdmica, ademas de afectarlo negativamente en el
prestigio que goce frente a su clientela.

® VINAMATA PASCHKES, Carlos, op. cit., p. 123.
7 Ibidem., p. 126.



2. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El fundamento constitucional de la propiedad industrial lo encontramos en el
parrafo noveno del articulo 28 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos de 5 de febrero de 1917, segun el cual:

“En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las
practicas monopdlicas, los estancos y las excenciones de impuestos en los

terminos y condiciones que fijan las leyes....

(parrafo noveno)... Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por
determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproduccion de
sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los
inventores y perfeccionadores de alguna mejora.”

El fundamento para que estas materias sean de competencia federal, lo
encontramos respecto de la propiedad intelectual en los siguientes articulos.-

Art. 89.- “Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes...

XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley
respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algin ramo de

la industria”.

Por su parte, la fraccion XXIX-F del articulo 73 del mismo ordenamiento faculta al
Congreso: “"Para expedir leyes tendientes a la promocion de la inversion
mexicana, la regulacién de la inversién extranjera, |a transferencia de tecnologia y
la generacion, difusion y aplicacién de los conocimientos cientificos y
tecnologicos que requiere el desarrollo nacional”.



3. NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Aln cuando el articulo 28 de la Constitucion General de la Republica en su
parrafo noveno distingue a los dos grupos de derechos intelectuales, como son
los derechos de autor y los de propiedad industrial, refiere a estos ultimos de
manera muy limitada, por lo que ha sido completado por leyes secundarias.

a) NORMATIVIDAD NACIONAL:

Ley de Propiedad Industrial en vigor a partir del 1 de octubre de 1994,

2. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en vigor a partir del 23 de
noviembre de 1994.

3. Decreto de 22 de noviembre de 1993, por el que se crea el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, en vigor a partir del 10 de diciembre
de 1993.

4. Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en vigor a
partir del 23 de noviembre de 1993.

5. Estatuto Organico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en
vigor a partir del 5 de diciembre de 1994.

6. De manera supletoria, conforme al Art. 187 de la Ley de la Propiedad
Industrial, se aplicaran las disposiciones del Cddigo Federal de
Procedimientos Civiles.

b) NORMATIVIDAD INTERNACIONAL.

México es Parte de los tratados internacionales mas importantes en esta materia,
lo cual le otorga una presencia internacional, permitiendo proporcionar
certidumbre a todos aquellos inversionistas extranjeros que deseen comercializar
sus productos o prestar sus servicios en nuestro pais.



En términos del Art. 133 Constitucional, los convenios internacionales de los que
México sea Parte obligan con la misma jerarquia que las leyes expedidas por el

Congreso de la Unién.
Mexico es Parte, entre otros, de los siguientes tratados:

1. Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial, del 20 de
marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (DOF del 27
de julio de 1976).

2. Convenio que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (DOF del 8 de julio
de 1975).

3. Arreglo de Lisboa relativo a la proteccion de las denominaciones de origen
y su registro internacional, firmado en Lisboa el 31 de octubre de 1958, asi
como el Reglamento para la ejecucion de dicho Arreglo (DOF de 11 de
julio de 1964).

4. Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes y su Reglamento,
adoptados en Washington el 19 de junio de 1970, modificados el 3 de
febrero de 1984 y el 29 de septiembre de 1992. Fueron aprobados por la
Céamara de Senadores el 14 de julio de 1994 (DOF de 25 de julio de 1994)
y promulgados por Decreto de 27 de diciembre de 1994 (DOF de 31 de
diciembre de 1994).

5. Acuerdo hecho en Bruselas el 27 de mayo de 1997, entre los Estados
Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea sobre el reconocimiento mutuo
y la proteccidon de las denominaciones en el sector de las bebidas
espirituosas (DOF del 21 de julio de 1997).

4. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ENCARGADAS DE APLICAR
LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHO DE
AUTOR.

¥ RANGEL MEDINA. David. op. cit., p.13.



En tanto en materia de derechos de autor, la aplicacion de las normas queda a
cargo del Instituto Nacional del Derecho de Autor, tal como se estipula en el Art.
2° de la Ley Federal de Derechos de Autor. Por otro lado la aplicacion
administrativa de las leyes vigentes en México sobre propiedad industrial esta a
cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De conformidad con el
Art. 1° de la Ley de la Propiedad Industrial.

De conformidad con el Art. 6° de |a Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial es una autoridad administrativa en materia
de propiedad industrial, un organismo descentralizado, con personalidad juridica
y patrimonio propios.

Entre sus funciones encontramos:

“Fr. Ill. Tramitar, y en su caso, otorgar patentes de invencidn, y registros de
modelos de utilidad, disefios industriales, marcas y avisos comerciales, emitir
declaratorias de proteccion a denominaciones de origen, autorizar el uso de las
mismas, la publicacion de nombres comerciales, asi como la inscripcion de sus
renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotacion, y las demas que le
otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservacion de los
derechos de propiedad industrial.

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



VIII. Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esta Ley, que
se interpongan contra las resoluciones que emita, relativa a los actos de
aplicacion de la misma, de su reglamento y demas disposiciones en la materia.”

5. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Una vez senalados los dos tipos de derechos que conforman al Derecho
Intelectual. Esto es por una parte los Derechos de Autor y por otra los Derechos
de Propiedad Industrial, indicando también el fundamento constitucional y las
leyes emanadas para regular su contenido y por Ultimo, establecidas las
autoridades administrativas encargadas de vigilar el cumplimiento de la
Propiedad Intelectual. Procedo a indicar los derechos susceptibles de proteccién
al amparo de la propiedad industrial, proporcionando una explicacion muy
geneérica del tratamiento que les da la Ley de la Propiedad Industrial y que en un
momento dado podrian formar parte del trade dress, signo distintivo, cuya
inclusion se propone por medio del presente trabajo, en la Ley antes mencionada.

a) CREACIONES INDUSTRIALES:
El Art. 9° de la Ley de |la Propiedad Industrial senala:

“La persona fisica que realice una invencién, modelo de utilidad o disefio
industrial, o su causahabiente, tendran el derecho exclusivo de su explotacion en
su provecho, por si 0o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las
disposiciones contenidas en esta ley y su reglamento”.

De conformidad con el precepto antes citado, encontramos |la base para obtener
el derecho a la explotacion exclusiva sobre creaciones industriales, entre éstas
estaran las patentes, modelos de utilidad y disefios industriales.



) PATENTES.

Para David Rangel Medina: “La patente es el documento expedido por el Estado
para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona fisica o
juridica tiene para explotar a nivel industrial un invento que retna las exigencias
legales. _

En México se le considera un monopolio de explotacién de |a propiedad industrial

o arte a que el invento se refiere.”

La patente al proteger al inventor genera también un beneficio a la sociedad, ya
que el registro del invento se pone a dispasicion del publico en general, mismo
que podra crear nuevos productos y desarrollar procesos novedosos a partir de la
informacion registrada. Lo anterior se traduce en un avance cientifico y
tecnolégico para el pais, que también es un factor primordial para el crecimiento
econdémico.

Conforme a los articulos 15 y 16 de la Ley de |la Propiedad Industrial se considera
invencion a toda creacion humana que permita transformar la materia o la energia
que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y para
satisfacer sus necesidades concretas y seran patentables las invenciones que
sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicacion

industrial.

Para otorgar una patente se exigen como requisitos que el invento tenga una
aplicacién util, que sea nuevo y que no sea evidente para aquellos especialistas
de la técnica de que trate el invento.

“La patente solo puede concederse para creaciones que rednen ciertos requisitos
de patentabilidad. Supone un ius prohibendi frente a terceros; el cual garantiza al
titular de la patente el disfrute exclusivo del objeto de la invencién. Supone un

? Ibidem., p. 23.



monopolio legal, porque se considera como la forma mas eficaz de lograr que la

generalidad se beneficie de nuevas creaciones técnicas.”®

Al patentar ciertos conocimientos técnicos que suponen un progreso gue encierra
una actividad creadora de mayor o menor grado, la patente implica la revelacion
de su objeto. Es condicién indispensable para la concesion de una patente, la
suficiente descripcion de la invencion. Aun cuando no se expliqgue con el menor
detalle, debera describirse la regla técnica de modo que un experto pueda

reproducirla. Por ultimo, al ser un monopolio legal, debe tener una vida limitada.

Las patentes se otorgan por un periodo de veinte afios contados a partir de la
fecha en que ésta se hubiera solicitado (fecha legal), su titular debera pagar la
tarifa anual por concepto de aprovechamiento por el servicio prestado por el
Instituto Mexicano de |la Propiedad Industrial, de conformidad con el Art. 23 de la
Ley de la Propiedad Industrial. Una vez cubierto el examen de forma referido en
el Art. 50 del ordenamiento legal antes citado, y transcurridos dieciocho meses a
partir de la fecha de presentacion reclamada en la solicitud de patente, de
conformidad con el Art. 52 de la misma Ley, ésta se publica en la Gaceta de la
Propiedad Industrial. Después de la publicacién, se hace el examen de fondo
para verificar si se cumplen los requisitos de patentabilidad comentados
previamente, siguiendo los lineamientos que sefala el Art. 53 de la Ley. Se
notifica al solicitante para que efectle el pago de la tarifa que corresponda por la
expedicion del titulo, donde se incluye la primera anualidad, una vez hecho esto,
se elabora y entrega el titulo para que el inventor tenga el derecho exclusivo de
explotacidn de la patente.

La proteccion juridica de éste derecho unicamente se otorga en México, en caso
de desear la proteccion en el extranjero, se puede presentar una Solicitud

' GOMEZ SEGADE. José Antonio, El Secreto Industrial (Know-How) Concepto y Proteccién, 1%, Edicién,
Ed. Tecnos, Madnd, 1974, pp. 164-165.



Internacional, de conformidad con lo establecido en el Tratado de Cooperacion en
Materia de Patentes del cual México es Parte a partir del 1° de Enero de 1995.

I)  DISENOS INDUSTRIALES.

Los disefios industriales, son obras de arte aplicadas a la industria, que tienen por
objeto responder a la necesidad de la industria moderna de explotar el gusto del
publico por medio de la forma y la presentacibn de los productos,
independientemente de sus cualidades técnicas. Esta clasificacion, se divide a su
vez en dibujo industrial y modelo industrial, y la diferencia entre ambos, pese a su
similitud de dar a un objeto un caracter nuevo y especifico, es que en tanto el

dibujo opera sobre una superficie, el modelo actua en el espacio."’
El Art. 32 de la Ley de la Propiedad Industrial divide a los Disefios Industriales en:

. Dibujos industriales que son toda la 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, y

Il.  Los modelos industriales; constituidos por toda forma tridimensional que
sirva de tipo o patron para la fabricacidn de un producto industrial, que le

dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Los dibujos industriales son creaciones estéticas, efectos de ornamentacién que
se manifiestan materialmente en la combinacion de formas, lineas y colores,
incorporados a un bien material, al cual otorgan “un aspecto peculiar y propio”. No
hacen mas util o eficaz un producto, no son un elemento determinante de su

" RANGEL MEDINA, David, op cit., p.43.
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utilidad sino una calificacién estética del mismo y por ello no se consideran

protegibles cuando responden a una necesidad técnica.'?

Disefio Industrial sera cualquier dibujo o forma que se utilice para decorar un
producto o para darle una apariencia o imagen propia. Si el disefic es
bidimensional se denomina dibujo, si opera en tres dimensiones sera un modelo.
Ya sea dibujo o modelo, el disefio debe ser nuevo, esto es: una creacion
independiente que difiere significativamente de disefios conocidos o
combinaciones de caracteristicas conocidas de disefios y debe ademds ser
susceptible de utilizarse o producirse en la industria, sin que su proteccion
comprenda los elementos o caracteristicas que Unicamente por consideraciones
de orden técnico o por la realizacion de una funcion técnica, no incorporen ningun

aporte arbitrario del disefiador.

La vigencia del derecho exclusivo de explotacién inicia a partir de |la fecha de
presentacion de la solicitud. Junto con el pago de la tarifa correspondiente a la
expedicion del titulo o certificado gue podra ser, bien un Registro de Dibujo
Industrial o en su caso un Registro de Modelo Industrial, se debe hacer el pago
de las anualidades, que pueden ser de una a cinco, teniendo el registro una
duracion de 15 anaos, improrrogables. Se publica el registro del disefno otorgado
en la Gaceta que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publica
mensualmente de conformidad con los articulos 60 y 8 de la Ley de la Propiedad

Industrial.

Si se desea proteger este derecho en el extranjero, deberd presentarse la
solicitud en cada pais, reclamando el derecho de prioridad dentro de los seis

meses siguientes a la fecha inicial de la solicitud.

12 SERRANO MIGALLON, Fernando, México en el Orden Internacional de la Propiedad Intelectual, 1°.
Edicion, Ed. Porria, México, p. 158.
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Para tramitar el registro de disefios industriales, de conformidad con el Art. 37,
seran aplicables los articulos del 38 al 60, del Capitulo V “De la Tramitacion de
Patentes”, del Titulo Il “De las Invenciones, Modelos de Utilidad y Disefios
Industriales”, de la Ley de la Propiedad Industrial, con excepcion de los articulos
45y 52,

i)  MODELO DE UTILIDAD.

Son aquellas invenciones consistentes en dar a un objeto una configuracion,
estructura o constitucion de la que resulte alguna ventaja practicamente

apreciable para su uso o aplicacion.

Para Paoli, “es la creacion industrial consistente en la nueva forma determinada

de un objeto de uso préctico, que mejora funcionalmente éste ultimo.”"?

El Modelo de Utilidad no protege la forma en si misma sino su utilidad y sirve de

patrén a la fabricacion de un producto.

De conformidad con el Art. 28 de la Ley de la Propiedad Industrial “Se consideran
modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como
resultado de una modificacion en su disposicion, configuracion, estructura o
forma, presenten una funcion diferente respecto de las partes que lo integran o
ventajas en cuanto a su utilidad”.

Su vigencia es de diez afios improrrogables; al ser disefios industriales, para
tramitarios se aplican las reglas aplicables a las patentes, con excepcion de los
articulos 45 y 52 de la Ley de la Propiedad Industrial. La solicitud es igual a la de
la patente, al igual que los examenes y el resumen de la invencion. De
conformidad con el Art. 80 de la Ley antes citada; los registros caducan, es decir,

'* Citado por RANGEL MEDINA_ David.. op. cit, p. 48.



caen en el dominio publico, al no cubrirse el pago de la anualidad a que esté

sujeto el titular.

La ley mexicana define al modelo de utilidad como “objetos, aparatos o
herramientas™ cuando en verdad el contenido es la invencion de dichos objetos
que pueden ser cualquiera de los nombrados por la ley. El legislador confunde a
la invencion, es decir, el bien intangible a proteger, con los instrumentos
disefiados para su apropiacion por los particulares. Al enunciar la ley que el
abjeto en que se materializa la actividad intelectual debe “presentar una funcién
diferente respecto a las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad
(art. 28)", la definicion excluye la posibilidad de registrar las invenciones de

procedimiento de forma indirecta.™

El modelo de utilidad es un invento, presupone un descubrimiento relacionado
con un nuevo producto o proceso. En el modelo de utilidad el descubrimiento
concieme a la comodidad de aplicacion o empleo de un preducto, no importa si
es idéntico o si para su funcionamiento se emplean procedimientos técnicos ya
conocidos, lo importante es que se consiga mayor comecdidad o eficacia al
emplear dicho producto conocido. Estd vinculado estrechamente a las
invenciones patentables; mientras el modelo industrial o disefio, se ubica en el
campo de la estética por lo que estd mas relacionado con el derecho de autor,

En nuestro derecho para registrar una patente se requiere que esta sea Util,
nueva y producto de una accion inventiva, en tanto para registrar un modelo de
utilidad solo se requiere que sea nueva y util, quedando fuera la accion inventiva.
Por lo tanto, puede tratarse de un proceso creativo que se deduzca del estado de
la técnica de manera evidente para un técnico en la materia.'®

'* SERRANO MIGALLON, Fernando, pp. 152-155.
'* Ibidem, p. 155.
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IV)  SECRETO INDUSTRIAL.

En el capitulo segundo del presente trabajo, dedico un apartado especial al
Know-How, que es un concepto intimamente vinculado con los secretos
industriales y comerciales, en &l abordaré ampliamente el tema del secreto
industrial, por considerario una figura muy relacionada al tema de que trata ésta
investigacion, por lo que en esta ocasion unicamente gueda mencionado el

secreto por ser un bien inmaterial protegido por la Ley de la Propiedad Industrial.

b) LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

Igual que el ser humano, las cosas que este crea o distribuye, asi como los
servicios que presta, necesitan distinguirse, ya que los productos que elabora un
fabricante, por ejemplo también son elaborados, los mismos, por otros
fabricantes, de manera que para diferenciarlos unos de otros, se les debe dotar
de ciertos signos distintivos que juridicamente, reciben la designacion de
"marcas’ y ello persigue dos finalidades fundamentales que son: la de proteger el
avenimiento del industrial o empresario, por ejemplo, evitando la competencia
desleal; asi como también, el asegurar al publico que adquiera dichos productos,
la seguridad de la calidad que busca con su adquisicion, pues éste se inclina para
su eleccion, por las marcas que ya conoce.

La empresa como la actividad econdmica organizada y profesionaimente
realizada por el empresario para la produccién y el cambio de bienes o servicios,

igualmente se distingue de otros signos distintivos por su nombre comercial.'®

Es un hecho aceptado unanimamente por la doctrina y la legislacion que las
marcas cumplen una primera y trascendental funcién de distintividad en el

'8 www. Bibliojuridicas.org/ libros/3/1173/11.pdf.
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mercado. La propia estructura legislativa esta construida con la finalidad de
preservar esa funcidon del signo. Los principios de especificidad y territorialidad
son expresion cabal de las irremplazables limitantes que la ley debe definir para
cefir el derecho del titular del signo distintivo a esferas que permitan su
coexistencia con derechos de terceros.

Tradicionalmente, la funcion de distintividad se ha venido cumpliendo a través de
la adopcion de una denominacion, un disefio o la combinacion de ambos.
Algunos ofros elementos distintivos como las formas tridimensionales,
gradualmente han ganado aceptacion como elementos distintivos, y han logrado
su reconocimiento en las legislaciones de diversos paises. Algunos otros medios
de identificacién de productos o servicios, como los sonidos, los sabores o los
olores, siguen representando un punto controversial respecto a su capacidad

distintiva y la posibilidad de tomarles como tales."”

)  MARCAS.

“Siguiendo la idea de Barrera Graf, una marca se define como el signo exterior,
generaimente facultative, original, nuevo, independiente, licito, limitado vy
exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una
persona fisica o moral, o de |os servicios que presta dicha persona fisica o moral,
constituye una sefal de garantia para el consumidor, una tutela para el

empresario y un medio de control para el Estado.”*®

Para Nava Negrete la marca es “todo signo o medio material que permite a
cualquier persona fisica o juridica distinguir los productos que elabora, expende,
asi como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o

" JALIFE DAHER. Mauricio, El Uso Virtual de Marcas y la Marca Virtual,, Estudios de Derecho Intelectual
en homenaje al profesor David Rangel Medina, Compilador: Manuel Becerra Ramirez, Instituto de
Investigaciones Juridicas, U.N.A.M.. México, 1998, pp. 465-466.

% VINAMATA PASCHKES, Carlos, op. cit., p. 233.
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similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después

conservarla y aumentaria.”’®

Para David Rangel Medina, “se considera a la marca como el signo de que se
valen los industriales, comerciantes o prestadores de servicios para diferenciar

sus mercancias o servicios de los de sus competidores.”m

Para proteger el derecho de personas fisicas o morales, que ofertan sus
productos y servicios en el mercado, utilizando una marca para distinguirlos de
otros de su misma especie o clase, no es requisito indispensable que demuestren

ser el autor de la marca propuesta a registro.

De las definiciones antes citadas encontramos un requisito de validez que surge
del propio concepto y funcién de la marca, esto es su caracter distintivo. La
distintividad es un elemento inherente a la marca y si un signo carece de ella,
éste no podra considerarse como tal. Sin embargo, la proteccién que brinda la
Propiedad Industrial a los derechos marcarios, se extiende al derecho del
consumidor, puesto que es él el destinatario de los productos y servicios
marcados, a la prevencion de la competencia desleal que vulnera los usos
honrados del comercio y por lo tanto la regulacion de esta materia se convierte en
un interés social que debe ser salvaguardado por el propio Estado como
representante del interés publico, ya que la proteccién al consumidor vy a la
economia del pais, deben prevalecer por encima de los intereses individuales.

Los consumidores de productos y servicios eligen de acuerdo a la preferencia
que tienen de un articulo o servicio sobre otros similares que pueden adquirir en
el mercado. En la medida en que una marca posea capacidad distintiva frente a
las demas, el publico consumidor esta debidamente protegido para evitar errores
o confusiones, de ahi la importancia del registro de marcas ante el Instituto

'f NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las Marcas, 1a. Edicion, Ed. Pornia, México, 1984, p.147,
* RANGEL MEDINA, David, op.cit., p. 62.
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Mexicano de la Propiedad Industrial, con lo que se evita que sean registradas
marcas confundibles con otras ya registradas con antelacién que identifican
productos y servicios de la misma especie y clase. Al acreditar un producto con
determinado signo distintivo, la finalidad primordial esta en fijar en la mente del

consumidor la existencia de un producto o servicio identificable.

Por la razon antes expuesta, para Yves-Saint-Gal “La marca es pues un signo de
adhesion de la clientela.”” Mientras la definicion juridica hace hincapié en su
caracter distintivo para con la clientela y los competidores, la definicion
econdmica recurre a la constante cualitativa y de garantia generada por la marca
frente al publico que confia en ella. Ambas definiciones son por otra parte

complementarias, no opuestas.

Una vez sefialada a la distintividad como la funcién basica de la marca,

expondremos la clasificacion de las marcas:

1.- Considerando su composicion, integracion o formacion, las marcas pueden

ser.

a) Normativas o denominativas.- Permiten identificar un producto o servicio
mediante un vocablo, una palabra o una frase. La evaluacion en este caso debe
ser fonética, resultando lo suficientemente distintiva para diferenciar los productos

o servicios en el mercado de aquellos de su misma especie o clase.

b) Figurativas, innominadas o gréficas.- Se constituyen por elementos figurativos
qgue cumplen con la funcidn de distintividad, pero su reconocimiento no es
fonetico, sino visual. Su peculiaridad consiste en ser simbolos, logotipos,
emblemas, dibujos o una combinacién y distribucién de colores mostrados en una

superficie.

' Citado por NAVA NEGRETE, Justo, op. cit., p. 143,
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c) Tridimensionales- Son las marcas que protegen cuerpos con tres
dimensiones, es decir, marcas con volumen, como son los envoltorios, empagues
0 envases, y que cumplen con la funcién de distintividad por su forma o

presentacion peculiares.

d) Mixtas.- Resultan de una combinacién o varias combinaciones de cualquiera
de los tres tipos de marcas anteriores, por ejemplo; una palabra con un dibujo o
una palabra con una figura tridimensional y un logotipo.

2 .- “Apuntando al sujeto titular de la marca, podran ser:

Industriales: Si las utiliza sobre el producto que fabrica.

De Comercio.- Si el comerciante emplea signos para identificar el lugar de venta
de las mercancias, independientemente de que la marca industrial de quien
produce las mercancias.

De agricultura.- Ya sea que la marca se ostente directamente sobre un producto
agricola o bien si dichos productos se presentan semiprocesados en envases,

latas, bolsas de plastico, etc.”

Dentro del régimen administrativo de los signos distintivos también puede
registrarse la Marca Colectiva que sera cualquier signo distintivo que las
asociaciones 0 sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o
prestadores de servicio legalmente constituidos, soliciten para distinguir en el
mercado los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o
servicios de terceros que no formen parte de esas asociaciones o sociedades.

En lo subsecuente haré un estudio general de las diversas disposiciones
contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial que regulan la proteccion de las

marcas dentro del Derecho Mexicano.

* RANGEL MEDINA, David., op. ¢it., p. 63
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El Art. 88 de la LPI estipula.-

“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 |a lectura de dicho articulo se desprende una distincion entre marca de
productos y marca de servicios, que aluden al objeto a diferenciar y (cuyo criterio
se amplié en 1976 dentro de la legislacién mexicana a los servicios y ya no solo a

mercancias o productos)®

En el Art. 89 de la misma Ley se especifican los signos que pueden constituir una
marca en cuatro fracciones. El Art. 93 hace referencia al principio de
especialidad, al indicar que |as marcas se registraran en relacion con productos o
servicios determinados. En tanto el articulo 59 del Reglamento de la Ley de
referencia, en armonia con el Arreglo de Niza, instituye 34 clases para proteger
productos y 8 servicios de entre las cuales una marca puede quedar clasificada,
lo cual permite que una misma marca pueda tener varios titulares, siempre y
cuando los productos o servicios ostentados, se encuentren clasificados dentro

de clases distintas.

Se deben indicar los productos o servicios para los que solicita la marca y el
numero de la clase a la que pertenecen (en el caso de conocerse); pudiendo
incluir en la misma solicitud diversos productos o servicios, siempre que
pertenezcan a la misma clase. Si hubiere duda respecto a la clasificacion de la
clase a que correspondan, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

resolvera con base en su propio criterio de interpretacidn.

= Idem.
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Por su parte el Art. 90 indica en 27 fracciones un catalogo de signos que no
podran ser registrados como marca. En tanto el Art. 94 es expreso al indicar que
no podra aumentarse el nimero de productos o servicios que proteja, el registro
de la marca, y que para proteger posteriormente un producto o servicio diverso
con una marca ya registrada, sera necesario obtener un nuevo registro.

En México, como en otros paises, el uso de una marca produce efectos legales
antes y después del registro de la misma, dado que la ley reconoce un mejor
derecho a quien ha comenzado a usar la marca con anterioridad. Sin embargo,
aungque no sea obligatorio el registro para comercializar productos ni prestar
servicios y los derechos sobre la marca se inicien con su uso, solicitar su registro
es recomendable ya que éste genera un derecho de uso exclusivo, esto de
conformidad con el Art. 91 de la Ley de la Propiedad Industrial. En el Art. 92 se
sefalan los efectos juridicos que genera el primer uso de la marca. En principio
un tercero que de buena fe explote una marca u otra semejante en grado de
confusion, para los mismos o similares productos o servicios previo el registro
que haga un tercero de la misma, no se considera infractor, siempre y cuando la
hubiera utilizado ininterrumpidamente y con anterioridad al registro. El uso en
esos términos le concede el derecho de excepcion y el derecho a solicitar el
registro de su marca dentro de los siguientes tres afios a partir de su publicacion
El Instituto previo a otorgarlo, resolvera acerca de la nulidad del registro del
tercero. El titular del registro de marca puede evitar su copia o imitacion y el
aprovechamiento de su reputacién comercial, ademas de que tiene derecho a
ejercer las acciones legales oportunas contra quien haga un uso no autorizado
por él, en el Ultimo capitulo del presente trabajo de investigacion, se aborda de
manera exhaustiva el tema referente a la represién de la competencia desleal.

Por lo que se refiere al procedimiento que debe seguir cualquier interesado en
registrar su marca, de conformidad con los lineamientos contenidos en la Ley de
la Propiedad Industrial, daré anicamente una breve explicacion. Antes de solicitar



el registro de una marca ante el Instituto, su creador o el posible licenciatario de
éste en México, debe efectuar una busqueda para verificar si ya existe alguna
solicitud o registro concedido, idéntico o similar en grado de confusion, que
pudiera oponerse a su eventual solicitud de registro, esto se hace solicitando el
servicio de busqueda de anterioridades al Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial mediante el pago de la tarifa correspondiente. Una vez resuelto lo
anterior, se presentara la solicitud formal de registro de la marca.

El procedimiento se divide en dos etapas: la primera, relativa al examen
administrativo o de forma, consistente en determinar que la solicitud cumpla con
toda la informacién y documentacion relativos a la marca, a su titular y a todos
aquellos requisitos previstos por la Ley y su Reglamento y la segunda, gque
corresponde al examen de fonde de la solicitud, en esta segunda fase los
examinadores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial determinan si la
marca es registrable en los términos de la Ley. De no existir impedimento alguno,
el Instituto otorgara el titulo que ampara el registro de la marca.

El Art. 128 indica que la marca debera usarse en territorio nacional tal como fue
registrada o con modificaciones que no alteren su caréacter distintivo, en tanto el
Art. 130 sefala que el registro caduca cuando la marca no sea usada durante tres
anos consecutivos, sin que medie la justificacion de que el titular de la marca no
la haya utilizado por causas involuntarias, en los productos o servicios para los
que fue registrada. Si alguin titular del registro marcario desea ampliar su linea
comercial a los Estados Unidos y Canada, previo a solicitar su registro para
proteger su marca en el extranjero, podra consultar en el Departamento de
Busquedas, Fondos Documentales y Microfilmes, del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, que dispone de fondos documentales relativos a marcas
tramitadas principalmente en estos dos paises. Estados Unidos no permite la
importacion ni la comercializacion de productos extranjeros amparados con
marcas otorgadas en otros paises que ya hayan sido concedidas en su territorio.
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Cuando se solicita en México un registro de marca extranjera, el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial puede reconocer come fecha de prioridad a
la de la presentacion de la solicitud en el pais donde fue presentada primero, si
se solicita el registro dentro de los seis meses siguientes a haberlo hecho en
dicho pais. De conformidad con el Art. 131, la ostentacion de la leyenda "Marca
Registrada", las siglas "M.R." o el simbolo ®, sélo podra realizarse en el caso de
los productos o servicios para los que la marca se encuentre registrada.

Al obtener el registro de una marca, el titular ademas de adquirir el derecho a su
uso exclusivo, goza de otros derechos inherentes al mismo que se traducen por
ejemplo en el otorgamiento de licencias y su correspondiente cobro de regalias y
concesion de franquicias, los cuales le permiten agilizar sus operaciones en
México, contando con diversas opciones para la explotacion de sus derechos de
propiedad industrial, para una mejor comercializacion de sus producios y
servicios. En el Capitulo siguiente trataremos ampliamente el tema relacionado a

la franquicia.

El Art. 95 de |a Ley de la Propiedad Industrial sefiala como vigencia del registro
10 afos que inicia a partir de la fecha de presentacion de la solicitud y siempre y
cuando se esté usando la marca, el cual sera renovable por periodos de la misma
duracién. El plazo de solicitud de renovaciéon es dentro de los seis meses
anteriores a su vencimiento o dentro del plazo de gracia de seis meses
posteriores a la terminacion de la vigencia. La solicitud otorga derechos de
prioridad cuando hubiera varios solicitantes, y el registro se hace constar
mediante la publicacion que hace el Instituto en la Gaceta de Propiedad
Industrial. El Instituto cobra una tarifa por los servicios gue presta para la
investigacion previa a la presentacion de la solicitud, por dar tramite a la solicitud
de registro y por la expedicién del titulo de la marca.

Se nulifica el registro de una marca cuando:
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1.- Se haya otorgado en contravencion a la Ley de la Propiedad Industrial;
Cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusion a otra que haya
sido usada en el pais o en el extranjero antes de la fecha de presentacion de la
solicitud de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o

Servicios;

2.- Cuando el registro se hubiera otorgado con base en datos falsos
contenidos en la solicitud,

3.- Si el registro fue concedido por error, inadvertencia, o diferencia de
apreciacion, existiendo en vigor otro, por tratarse de una marca igual o semejante
en grado de confusion y aplicada a productos o servicios iguales o similares; y

4-  Cuando haya sido solicitada y obtenida en México por el agente, el
representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el
extranjero sin su consentimiento expreso y sea igual o semejante en grado de
confusién a la marca extranjera.

El Art. 136 permite al titular de una marca registrada o en tramite conceder
licencias de uso a una o mas personas, con relacién a todes o algunos de los
productos o servicios a los que se aplique dicha marca. Y senala que la licencia
debera inscribirse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para
producir efectos contra terceros. La Ley de la Propiedad Industrial contiene reglas
especificas sobre las condiciones a cubrir en la solicitud de registro de una
licencia de uso de marca, abundaremos en el tema en el capitulo relacionado con
la Franquicia, ya que lo consideramos importante para efectos del presente
trabajo.

i) NOMBRE COMERCIAL.

Nombre Comercial es:
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|. Toda aguella designacion, denominacion, razén social o nombre civil, bajo
la cual, los comerciantes colectivos o individuales, realizan sus actividades
mercantiles o identifican sus mercancias o servicios prestados.

Il. Origen.- La proteccion al nombre comercial es cosa que arranca el siglo
pasado y fue en la Convencién de Unién de Paris de 1883 en donde por

primera vez se acordé se protegiese.?*

“En realidad el derecho al nombre comercial deriva de las reglas que establecen
los usos honrados en el comercio; es una modalidad de la proteccion contra la
competencia ilicita.”® La persona moral, como la persona fisica puede ser
propietaria de determinadas negociaciones que pueden ostentar su propia
denominacién o razén social en su caso u otro distinto. Ain cuando el nombre
comercial en sentido propio puede entenderse a la designacion o denominacién
con que se distingue el establecimiento comercial o industrial. Esta expresién
puede tomarse también en otros sentidos, comprendiendo la firma del
comerciante individual o el nombre que él asigna a su comercio; la razon social o
denominacion de la sociedad mercantil; la denominacion de las sociedades
anoénimas; la designacion de la procedencia de las mercaderias o productos
naturales o industriales; la marca de fabrica y las expresiones linguisticas que de
ella forman parte. Es importante mencionar que el hecho de obtener el permiso
de nombre otorgado por la Secretaria de Relaciones Exteriores para constituir
una sociedad no otorga el registro de marca, ni el derecho al nombre comercial.

Los nombres comerciales se protegeran sin necesidad de registro, de acuerdo
con el Art. 105 de la Ley de la Propiedad Industrial que cito a continuacion:

“Art. 105.- El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial,
comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estaran protegidos, sin

f" www. Bibliojuridicas.org/ libros/3/1173/11.pdf.
= SEPULVEDA. Cesar, El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, 2* Edicion, Ed. Porria, México,
1981, p. 172.
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necesidad de registro. La proteccion abarcara la zona geografica de la clientela
efectiva de |la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y
se extendera a toda la Republica si existe difusion masiva y constante a nivel

nacional del mismo.”

El nombre comercial, solo protege la denominacion que distingue a un
establecimiento de comercio, industria, empresa o prestador de servicios en el
area donde éste se encuentra ubicado, ya que en dicha zona geogréfica también
esta establecida su clientela y sirve para diferenciarlo de los demas que tienen el
mismo giro mercantil, en tanto la marca sirve para distinguir productos y servicios.
“Las marcas pueden ser otorgadas a industriales, comerciantes y prestadores de
servicios, en tanto que los nombres comerciales no deben otorgarse a

prestadores de servicios que no sean comerciantes.”® .

Concluimos que el nombre comercial, al igual que la marca es un signo distintivo
que lleva un proceso diferente al del registro, por otro lado, el nombre comercial,
no requiere el pago de derechos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial. Sélo es necesario solicitar la publicacion del mismo en la Gaceta, lo
cual produce el efecto de establecer una presuncién de buena fe en su adopcion
y uso, con lo que se reconoce a su titular un derecho exclusivo. En la solicitud de
publicacién, debe especificarse el giro principal del establecimiento, y éste debe
coincidir con el que se senale en la fe de hechos notarial que debe presentarse,
certificando el domicilio, giro y fecha de primer uso del nombre comercial en el
establecimiento.

) DENOMINACION DE ORIGEN.

De conformidad con el Art. 156 de la Ley de la Propiedad Industrial: “Es el
nombre de una region geografica del pais que sirve para designar el producto

 VINAMATA PASCHKES, Carlos, op. cit., p. 293.

28



originario de la misma y cuya calidad y caracteristicas se deben exclusivamente

al medio natural y humano.”

Con ella se pueden designar por ejemplo, productos alimentarios y bebidas
(como “TEQUILA"), objetos de artesania elaborados en una regién o zona

geografica (por ejemplo “TALAVERA").

Cabe destacar que, de conformidad con el Art. 167 de la Ley, el propio Estado
Mexicano es el titular de la denominacion de origen, la cual solo podra usarse

mediante su autorizacion.

Por lo anterior, no estoy de acuerdo con el criterio de Carlos Vinamata Paschkes,
cuando afirma que: “Las denominaciones de origen no entran al patrimonio de su
titular, ni le dan un derecho al uso exclusivo, pues es el derecho a una region,
que garantiza la autenticidad de su region, o que entre los componentes del
producto se encuentra algun articulo procedente de esa region."” Puesto que el
articulo de referencia es claro al afirmar que su titular es el Estado Mexicano,
considero que el criterio antes citado confunde al usuario autorizado con el titular
del derecho de la denominacion de origen.

La proteccion de la denominacién de origen se inicia, segun indica el Art. 157 de
la Ley, con la declaracion que de la misma hace el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial. El uso ilegal de la denominacion sera sancionado. Se
incluyen dentro del uso ilegal, los casos en que se utilicen indicaciones tales
como "género”, "tipa", "manera”, "imitacién" u otras similares que creen confusion

en el consumidor o impliqguen competencia desleal.

Se considera que ademas de poder solicitarse de oficio, puede solicitar la
declaracion de proteccion de una denominacién de origen, de acuerdo con el Art.
158 de la Ley. Toda persona fisica 0 moral que cumpla con los siguientes

* Ibidem., p. 305.
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requisitos: se dedique directamente a la extraccion, produccion o elaboracién de
los productos protegidos por la denominacién de origen; realice la actividad
dentro del territorio determinado en la declaracion; cumpla con la Norma Oficial
Mexicana (NOM), establecida por la Direccion General de Normas de la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), incluidas las que
establezca el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial conforme a las leyes
aplicables respecto a los productos de que se trate; debiendo pagar la tarifa
correspondiente.

La autorizacién de uso de una denominacién de origen se solicitara ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cumplimentando el formulario
correspondiente, que contiene aquellos datos sefialados por el Art. 159 de la Ley.

Una vez recibida |la solicitud de autorizacién de uso de denominacion de origen, el
Instituto examina los datos y documentos aportados y, si a su juicio ésta no reune
los requisitos legales o resultan insuficientes para su comprensién y analisis,
requerira al solicitante para que dentro de un plazo de dos meses haga las
aclaraciones o adiciones necesarias. En caso de que la solicitud cumpla con los
requisitos legales o éstos queden subsanados tras el requerimiento, se otorga la
autorizacion de uso. El usuario estd obligado a usarla tal y como aparezca
protegida en la declaracion, y de no hacerlo en la forma establecida, se cancela
su autorizacion. Dicha autorizacion tiene una vigencia de diez afos, contados a
partir de la fecha de presentacion de la solicitud ante el Instituto, renovables por
periodos iguales.

El usuario autorizado puede transmitir su derecho a ofro usuario, previa
comprobacion de que éste también cumple con las condiciones y requisitos
establecidos para obtener el derecho a usar la denominacion de origen. También
puede, mediante convenio, permitir el uso de la denominacion a quienes
distribuyan o vendan los productos de sus marcas. Dicho convenio debera ser
sancionado por el Instituto. En los dos casos, convenio y transmision, solo
surtirén efecto, a partir de su inscripcion ante él,
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IV) ANUNCIO O AVISO COMERCIAL.

Los anuncios comerciales, tienen una funcidon eminentemente publicitaria de los
articulos o servicios que promueven, asi como de la marca que protege esos
servicios o productos, pues dentro del aviso comercial debe comprenderse la

marca, 0 en su caso el nombre comercial de un establecimiento.

El Art. 100 de |2 Ley de la Propiedad Industrial sefiala lo siguiente: “Se considera
aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al ptblico
establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, para

distinguirlos de los de su especie”.

“El aviso comercial es el texto del anuncio publicitario, las frases u oraciones que
sirven para dar a conocer al publico consumidor servicios, productos o
establecimientos, el slogan comercial utilizado, para efecto de su propaganda, los
tres signos identificadores de mercancias, servicios y establecimientos

comerciales”.®

El derecho al uso exclusivo del aviso comercial se obtiene mediante su registro
en el Instituto, de conformidad con el Art. 99 de la Ley de la Propiedad Industrial.
Tiene una vigencia de diez afos, renovables por el mismo tiempo y por ultimo,

para tramitar el registro regiran las mismas disposiciones aplicables a la marca.

* RANGEL MEDINA, David, op. cit.. p. 90.
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CAPITULO SEGUNDO.
LA FRANQUICIA EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La franquicia de formato de negocio, consistente en licenciar el uso de una marca
proporcionando a su vez conocimientos industriales y comerciales (know-how)
mediante la asistencia técnica, que es actualmente el modelo de franquicia
dominante, entrd en el escenario econdmico después de la segunda guerra
mundial con el regreso a los Estados Unidos de millones de hombres y mujeres
que se encontraban en servicio militar y el subsecuente incremento poblacional.
Lo que cred la necesidad apremiante de ofertar todo tipo de bienes y servicios. La
franquicia resulté ser el modelo de negocio ideal para ampliar rapidamente la
expansion de varias industrias, en especial relacionadas con hoteles, moteles y
comida rapida, pues es una férmula probada y perfeccionada gracias a la
experiencia de un comerciante, que con posterioridad decide transmitirla a
cambio del pago de regalias, a personas que estan interesadas en aprovechar el
prestigio de la marca licenciada y en adquirir esa formula previamente probada.

En México el Programa Nacional de Modernizacion Industrial y del Comercio
Exterior que estuvo vigente de 1990 a 1994 fue un instrumento basico que
impuls6 al gobierno federal a intervenir y regular en las actividades de comercio
internacional para insertar al pais en el marco mundial de comercio. Las nuevas
disposiciones en materia de inversion extranjera, propiedad industrial y decreto
automotriz, entre otras, persiguieron en su momento la modernizacion del aparato
productivo, tomando en cuenta la crisis financiera de 1994 %

El Reglamento de la Ley de Transferencia de Tecnologia publicado el 9 de enero
de 1990, definié por primera vez el término “Franquicia” y establecié excepciones

a la negativa de registro de un contrato, prevista en la Ley de Transferencia de

* WITKER, Jorge y JARAMILLO, Gerardo, Comercio Exterior de México, Marco Juridico y Operativo, 1%,
Edicién, Ed. Mc Graw Hill, México, 1996, pp. 6y 7.
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Tecnologia que fue abrogada por la Ley de Fomento y Proteccién a la Propiedad
Industrial publicada el 27 de junio de 1991; por medio de esta ley los contratos de
franquicia dejaron de estar sujetos a la aprobacién de ninguna autoridad.

1. CONCEPTO.

a)  DOCTRINAL

1. De acuerdo con el Gran Diccionario PATRIA de la Lengua Espariola,
“franquicia” es la libertad y exencion que se concede a una persona para
no pagar derechos por las mercaderias que introduce o extrae, o por el
aprovechamiento de algun servicio publico®.

2. Resulta oportuno mencionar la definicion que proporciona el Black’'s Law
Dictionary, debido a los antecedentes histéricos de la figura dentro del
Derecho de los Estados Unidos de Ameérica. Dicho diccionario define la

palabra franchise como:

“Una licencia que otorga el duefio de una marca o nombre comercial y que
permite a otra persona vender un producto o servicio bajo ese nombre comercial.
En general, una franquicia involucra un contrato detallado mediante el cual el
franquiciatario se obliga a operar un negocio o vender un producto o servicio
conforme a los métodos y procedimientos establecidos por el franquiciante, y éste
se obliga a su vez, a transmitir al franquiciatario el anuncio, promocién y asesoria

de otros servicios relacionados con la franquicia™'

3. Alejandra Torres de la Rosa la define como:

* Gran Diccionario Patria de la Lengua Espafiola, Tomo III, edicién especial, Ed. Patria, México, 1983. p.
773.
3! Black's Law Dictionary, 5° Edicién, Ed. West Publishing. Co., Estados Unidos de América, 1979, p. 592.
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“El Contrato mercantil, principal, definitivo, bilateral, oneroso, atipico, nominado,
intuiti personae, consensual y de tracto sucesivo, en virtud del cual una parte
llamada franquiciante se obliga a otorgar el uso de una o mas marcas, nombres
y/o avisos comerciales y derechos de autor, asi como a transmitir tecnologia,
conocimientos técnicos, su experiencia y know-how, y a prestar asistencia
técnica, organizativa, gerencial y administrativa a otra parte llamada
franquiciatario, quien a su vez se obliga a pagar a la primera una contraprestacion
compuesta por una cuota inicial, asi como por pagos periodicos o regalias y a
comercializar, producir y distribuir bienes, o a prestar servicios en un territorio
establecido y por un tiempo determinado, de acuerdo con las instrucciones y bajo

el control de ésta.”*

4. Pablo Hooper Ramirez, define el contrato de franquicia como:

“Un contrato mercantil, bilateral, oneroso de tracto sucesivo en virtud del cual el
franquiciante le otorga al franquiciatario el derecho exclusivo o no, para usar una
marca, aviso o nombre comercial o cualquier otro derecho de propiedad industrial
e intelectual y a su vez le transfiere su tecnologia (know-how) para la operacion
de un negocio. Por su parte el franquiciatario se obliga el pago de una regalia y al
estricto apego a todos y cada uno de los estandares y requisitos impuestos por el

franquiciante.”®
5. Para Enrique y Rodrigo Gonzalez Calvillo:

“El contrato de franquicia es un contrato mercantil, bilateral, oneroso y de tracto
sucesivo en virtud del cual el franquiciante le otorga al franquiciatario el derecho
no exclusivo para usar su marca o nombre comercial y le transfiere su tecnologia
(know.how) para |la operacion de un negocio. Por su parte, el franquiciatario se

* TORRES DE LA ROSA, Alejandra, El Contrato de Franquicia en el Derecho Mexicano, 1%, Edicién, Ed.
Porria, México, 2000, pp. 36-37.

* HOOPER RAMIREZ, Pablo, La Proteccion y Defensa de la Operatividad e Imagen de las Franquicias en
el Marco de la Propiedad Industrial, tésis de Licenciatura, U P., Facultad de Derecho, México, D.F., 1998, p.
27.
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obliga al pago de una regalia y al estricto apego de todos y cada uno de los

esténdares y requisitos impuestos por el franquiciante” **

6. Para Arce Gargollo:

“El contrato de franquicia es aquel por el que el franquiciante otorga al
franquiciatario la licencia de uso de una marca con el derecho a distribuir ciertos
productos o a explotar, con cierta exclusividad, una empresa o negociacion
mercantil, una empresa o negociacion mercantil de bienes o servicios, en ambos
casos, mediante la transmision de conocimientos técnicos y el uso de marca(s) y
nombre(s) comercial(es), a cambio de una contraprestacion generalmente ligada
a los resultados de la operacion de la negociacion”.

b) COMERCIAL.

Comercialimente se entiende a las franquicias como la reproduccién de una
férmula exitosa de negocios, la cual ha sido ampliamente probada y estd
respaldada por una sofisticada organizacién que permite su desdoblamiento a

través de células franquiciadas.*

C) LEGAL.

La franquicia se define legalmente dentro del Art. 142, que cito a continuacion:
“Existira franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, se transmitan
conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona

a guien se le concede puede producir o vender bienes o prestar servicios de
manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos

** GONZALEZ CALVILLO, Enrique y Rodrigo, FRANQUICIAS; La Revolucién de los 90, 1*. Edicién, Ed.
Mc Graw-Hill, México, 1994, p.75.

** ARCE GARGOLLO, Joaquin, Fl Contrato de Franquicia, 1°. Edicion, Ed. Themis, México, 1995, p. 34.

* JALIFE DAHER, Mauricio, Propiedad Intelectual, 1*. Edicon, Ed. Sista, México, p. 49.
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establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio

e imagen de los productos o servicios a los que esta distingue.

Quien conceda una franquicia debera proporcionar a quien se la pretende
conceder, previamente a la celebracién del convenio 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 disposiciones de éste
capitulo.”

La Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial publicada en el Diario
Oficial de la Federacion con fecha 27 de junio de 1991, y sus reformas publicadas
en el Diario Oficial de la Federacion con fecha 2 de agosto de 1994 | establecen
la necesidad de inscribir el contrato de franquicia, en el precepto transcrito.
Respecto al ultimo parrafo del mismo, cabe mencionar que “las disposiciones de
éste capitulo”, se refieren al Capitulo VI “De las Licencias y la Transmision de
Derechos”.

2. CLASIFICACION.

El contrato de franquicia dentro de la doctrina mexicana se clasifica de la
siguiente forma:

a) MERCANTIL.- La mercantilidad del acto puede provenir de alguno de los
elementos que lo integran, por lo que:

Atendiendo a las partes que intervienen en el contrato de franquicia; tanto el

franquiciante como el franquiciatario se consideran comerciantes. De
conformidad con el Art. 3° del Cédigo de Comercio si son personas con
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capacidad legal para ejercer el comercio su intencién sera hacerlo

habitualmente.

Atendiendo al fin o motivo.- las partes que en él intervienen tienen la
intencion de obtener un provecho, esto es, un lucro mediante la

intermediacién en el cambio de los bienes y servicios.

En cuanto al objeto.- El objeto del contrato de franquicia es tan amplio como
la oferta existente en el mercado de servicios y/o productos.

b) BILATERAL: Genera obligaciones reciprocas entre franquiciante vy

franquiciatario.

c) ONEROSQO: En cuanto |a franquicia se clasifica como un acto de naturaleza
mercantil, pues la especulacion y el animo de lucro es inherente al trafico de
bienes y servicios, al tratarse de un acto de ésta naturaleza, se entiende que
el animo de las partes no es altruista como en los contratos gratuitos, sino
egoista lo que nos lleva a la clasificacion del contrato en oneroso, esto es

que genera provechos y gravamenes reciprocos entre las partes.

d) ATIPICO: Puesto que no se encuentra regulado por la legislacion que
corresponde al Derecho Privado y inicamente se conceptualiza en la Ley de
la Propiedad Industrial, que es una reglamentacion administrativa.

e) GENERALMENTE DE ADHESION (pero en ocasiones libremente
discutido): El franquiciante establece en forma anticipada las clausulas del
contrato y éste se reproducird idéntico y se celebrara de manera
estandarizada con todos los franquiciatarios que ingresen al sistema. Esto
deriva de la necesidad de imponer una politica uniforme a la actuacion de
cada franquiciatario en su unidad, de modo que ante el publico cada
negocio aparece formando parte de una sola y gran cadena. Sin embargo el
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f)

contrato de franquicia admite una gama tan variada de modalidades que las
partes pueden celebrarlo de acuerdo con el principio de la autonomia de la
voluntad, sin necesidad de existir un contrato tipo al cual tener que adherirse
indefectiblemente. Aunque a mi criterio lo optimo seria |la existencia de dicho
contrato tipo y la adhesion al mismo ya que ello permitiria consolidar mas
facilmente el correcto funcionamiento de la red, ademas de dar al
consumidor la certidumbre de que lo que recibe se ajusta a la calidad,
servicio, precio y demas condiciones que tenia en mente.

CONMUTATIVO Y ALEATORIOQ: Es dificil encuadrar este contrato en una u

otra de estas clasificaciones ya que en cuanto a las prestaciones a que se
obligan los contratantes, el contrato de franquicia es conmutativo. Sin
embargo es aleatorio en cuanto a las ganancias del franquiciatario que se
deriven de la operacion de su franquicia. Y en este sentido, el monto a que
asciende el pago de las regalias que se pacten puede variar si este se
sujeta a condicion y no se establece un monto especifico, como es comun.
Pues las regalias deberian ser generalmente fijadas de acuerdo a un
porcentaje sobre las utilidades reales que arroje la unidad franquiciada.

g) FORMAL: De conformidad con el Art. 142 de la Ley de Propiedad Industrial

para la inscripcion de la franquicia seran aplicables las disposiciones del
Titulo IV, De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales, Capitulo
VI, De las Licencias y de la Transmisién de Derechos de la Ley de
Propiedad Industrial. Que en su Art. 136 establece la obligacién de inscribir
una licencia de marca ante el Instituto Mexicano de |la Propiedad Industrial
para que éste pueda producir efectos contra terceros y se genere un
derecho de uso exclusivo. La formalidad se encuentra en que la solicitud
debe hacerse constar por escrito, esto es un requisito de validez del
contrato de franquicia y su omisién evita que surta efectos en perjuicio de

terceros.
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h) PRINCIPAL: No requiere para su subsistencia de la existencia de otro

contrato.

i) DE TRACTO SUCESIVO: Las prestaciones a que se obligan las partes se
cumplen periodicamente durante la vigencia del contrato.

j) INTUITI PERSONAE: Se basa en caracteristicas personales de las partes,
como su solvencia econdmica, la confianza, el prestigio y la mayoria de las
veces la experiencia del franquiciante es un motivo determinante de la

voluntad para contratar de parte del franquiciatario.

Por otro lado, en relacion a los distintos tipos de franquicia, encontramos: la
franquicia de producto cuando su objeto es fabricar o vender determinados
bienes.”’ La de servicios, cuando el franquiciatario ofrece servicios tal como el
franquiciante lo hace, desarraollando una empresa para su explotacion.

3. ELEMENTOS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA.

a) PERSONALES.

El Franquiciante.- Es |la persona que otorga una o varias licencias de uso de
marca, siendo su titular, junto con asistencia y/o conocimientos técnicos a otra
denominada franquiciatario.

“El franguiciante es el inventor y primer realizador de un prototipo de empresa, y

sobre esa invencion recluta “afiliados” que multiplican las inversiones sin
necesidad de que el otorgante comprometa su capital. A cambio de la explotacién

¥ VAZQUEZ DEL MERCADO, Oscar, Contratos Mercantiles, 6°. Edicién, Ed. Pormia, México, 1996,
p.578.
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de la idea del franquiciante que hacen los franquiciatarios, aquél recibe un pago

inicial y pagos periédicos”.

Puede ser que una empresa compre los derechos de la franquicia para un
territorio, para revender fraccionadamente los diversos territorios a quienes
desean adquirir una wunidad de franguicia. A dicha empresa se le llama

Franquiciatario Maestro.

El Franguiciatario.- Es aquella persona que adquiere contractualmente la licencia
para el uso de una marca y/o nombre comercial cuya titularidad corresponde al
franquiciante asi como sus conocimientos y experiencias (know-how), con el fin
de comercializar dichos productos y servicios dentro de un area geografica
exclusiva, a cambio del pago de una regalia y a condicién de cefiirse a las
instrucciones que le sefale el franquiciante.

b) REALES.

Al otorgarse un contrato de franquicia podran licenciarse otros derechos
industriales, tales como patentes, modelos de utilidad o avisos comerciales, asi
como también derechos intelectuales cuyo comun denominador sera la
creatividad humana, comprendiendo obras arquitectonicas, dibujos,
conocimientos técnicos, secretos e informacién confidencial. Sin embargo, para
poder afirmar que existe franquicia, sin posibilidad de confusion con otras figuras
juridicas afines habra que analizar si en el contrato en cuestion se encuentran los

siguientes elementos, que le son propios:

1.- La licencia de uso de marca.
2.- Know-How. Conocimientos técnicos que pueden o no constituir secreto

industrial o comercial, y

*¥ GONZALEZ CALVILLO, Enrique y Rodrigo, La Experiencia de las Franquicias, 1". Edicion, Ed. Mc
Graw-Hill, México, 1994, p.38.
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3.- La asistencia técnica.

A continuacién haremos un estudio de cada uno de los elementos que acabamos

de mencionar.

4. LA LICENCIA DE USO DE MARCA.

La marca como signo distintivo protegido por la Ley de la Propiedad Industrial
tiene una importancia capital para el funcionamiento de las franquicias. La funcion
que desempefia la marca como garantia de cierto nivel de calidad para el
consumidor, alude a la psicologia de los simbolismos que incide en la forma en
gue el humano cubre sus necesidades al momento de adquirir un producto o
recibir la prestacién de un servicio.

Es frecuente ver en la vida cotidiana que el fabricante o comerciante cologue sus
productos y servicios en el mercado, mediante publicidad o propaganda a fin de
distinguirios de otros similares. Esto es para atraer clientela que con el tiempo la
asociara a ese nivel de calidad que se le ha ofrecido, a un prestigio o renombre.
El posicionamiento en el mercado de una marca, permite a su titular adquirir
clientela, conservarla, con la constante aspiracion a aumentarla. Por otro lado el
derecho del consumidor a no ser enganado, constituye un interés social,
juridicamente tutelado por el Estado, pues le permite elegir libremente un
producto o prestacion de servicio que él identifica y distingue de otros iguales o
similares que no le convenzan por no obedecer a sus expectativas.

Precisamente un franquiciatario interesado en iniciar un negocio propio dentro del
sistema de la franquicia es impulsado a hacerlo al encontrar en la marca conocida
por los consumidores un instrumento eficaz para adquirir, conservar y admitir la
clientela. Y de hecho es comuin que el franquiciante antes de decidirse a
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franquiciar su negocio haya empleado fuertes inversiones en gastos publicitarios
que coloquen su marca en ventaja frente a su competencia.

De la lectura del Art. 142 de la Ley de Propiedad Industrial se puede concluir que
la marca objeto de la franquicia no requiere estar registrada por ley. Lo anterior
nos parece incorrecto, considerando que en ausencia del registro, la marca de la
franquicia puede ser utilizada por cualquier persona para operar con un servicio o
producto analogo. Ademas de la importancia que tiene el que la marca del
franguiciante sea reconocida por el mercado.

No debe ser posible que un concepto sea susceptible de franquiciarse si el
nombre o las marcas que lo distinguen no estan debidamente protegidos.

El dltimo parrafo del Art. 142 de la Ley de Propiedad Industrial establece que
“Para la inscripcion de la franquicia seran aplicables las disposiciones de éste

capitulo”.

Dicho capitulo hace referencia a las licencias y transmision de derechos y sefala
en su Art. 136 que la inscripcion de éstos debe hacerse ante el Instituto Mexicano
de |la Propiedad Industrial

Un articulo especialmente relevante para la franquicia que puede tener registrada
una marca para identificar diversos productos o servicios es el Art. 135 de la Ley
de la Propiedad Industrial que estipula que si una misma marca se encuentra
registrada para proteger determinados productos o servicios, bastara que
proceda a la renovacion en alguno de dichos registros para que su uso surta
efectos y beneficie a todos los registros, previa presentaciéon del comprobante de
pago de las tarifas correspondientes.

Pues dicha regulacion simplifica considerablemente al titular el tramite de la
renovacion de la marca con la que pueda identificar a diversos productos o
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servicios, al no tener que llevar un trémite por separado para renovar por cada

articulo o servicio.

El Art. 136, permite al titular de una marca registrada o en tramite conceder
licencia de uso a una o mas personas, con relacion a todos o algunos de los
productos o servicios a los que se apligue dicha marca. Y senala que la licencia
debera inscribirse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para
producir efectos contra terceros, en tanto el Art. 137 de la Ley indica que dicha
inscripcion se hara formulando la solicitud correspondiente, en términos de la Ley
de la Propiedad Industrial y de su Reglamento.

El Art. 10 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establece, por su

parte que:

“la solicitud de inscripcidn de una licencia de uso de cualquier derecho de
propiedad industrial o franquicia, ademas de los requisitos a que se refiere el Art.
5° de éste Reglamento debe sefalar:

l. El nombre, denominacion o razén social, nacionalidad y domicilio del
licenciante o franquiciante y licenciatario o franquiciatario,

Il.  Lavigencia del convenio,

lll.  Si el convenio reserva al licenciante, usuario autorizado o franquiciante la
facultad de ejercer las acciones legales de proteccién del derecho de
propiedad industrial materia del mismo,

IV. Tratandose de licencia de uso de marca, los productos y servicios respecto
de los cuales se concede la licencia, y

V. Los demas datos que se soliciten en las formas oficiales.
La solicitud debera acompariarse de un ejemplar certificado o con firmas

autdgrafas del convenio en que conste la licencia, autorizacion de uso o
franquicia. Podran omitirse en el ejemplar que se exhiba, las estipulaciones

43



contractuales que se refieren a las regalias y demas contraprestaciones que deba
pagar el licenciatario, usuario autorizado o franquiciatario; las que se refieran a
informacién confidencial, referente a las formas o medios de distribucion y
comercializacion de los bienes y servicios, asi como los anexos de informacion

técnica que lo integren.
La solicitud de inscripcion podra ser presentada por cualesquiera de las partes”

La opcion gue concede dicho precepto al franquiciante de no dar a conocer las
regalias y demas contraprestaciones que deba pagar el franquiciatario, ni la
informacién confidencial relacionada directamente con los medios de distribucién
y comercializacion de los bienes y servicios, y la informacion técnica que lo
integran. Que se traduce en el know-how y la asistencia técnica a que nos hemos
referido anteriormente y que quedaran explicados en el punto inmediato siguiente

de éste capitulo, es un acierto del legislador.

Por un lado con ello se evita que cualquier tercero que pudiera acceder al registro
y conocer el contenido del contrato de franquicia pueda ya sea, aprovechar para
si o bien divulgar los conocimientos y manuales operativos que con tantos afios,
esfuerzo, talento e inversion de recursos econdmicos ha recopilado o puesto en

practica un franquiciante para mejorar su negocio.

Por otro lado el franquiciatario al pagar una contraprestacion integrada por la
cuota inicial y las regalias que debe pagar periodicamente, precisamente paga
dicha contraprestacion con el fin de gozar el beneficio de obtener una formula de
negocio ya probada para tener un negocio propio dentro de la “red” de la
franquicia.

Si la ley estipulara por el contrario que ademas de la informacion que deben
proveer las partes a la autoridad para obtener el registro de la franquicia, misma
gue se determina en los Art. 5 y 10 del Reglamento de la Ley de |la Propiedad



Industrial, tuvieran que incluir toda la informacién referente al know-how y la
asistencia técnica que se dara al franquiciatario durante la vigencia del contrato.
Seria imposible que la franquicia hubiera tenido el éxito que ha tenido en la
realidad de nuestro pais, y debemos considerar que dentro del proceso de
apertura comercial o globalizacion que se vive actualmente a nivel mundial, la
franguicia ha abolido fronteras como un sistema efectivo de hacer negocios
dentro de esta nueva realidad. Los franquiciantes necesitan contar con la
seguridad juridica de que la divulgacion de la informacién, no representa poner
en riesgo sus conocimientos industriales y comerciales, sin gue medie la
percepcion de un beneficio econémico.

Por ofro lado, para el propio franquiciatario que debe pagar por la obtencién de
esos conocimientos, resultaria injusto. Puesto que él ya ha aportado sus
recursos, precisamente para colocarse frente a una ventaja competitiva frente a
otros comerciantes, cuya actividad comercial se encuentra dentro del mismo giro
y como dijimos lo que debe pagar obedece a su intencion de obtener y conservar
una posicién privilegiada dentro de un mercado, pues pondra en marcha un
negocio que a lo largo del tiempo ha probado ser eficaz y sera asistido por su
franguiciante para hacer que éste funcione.

El Art. 65 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial por su parte,
sefiala que el franquiciante debe proporcionar a sus franquiciatarios potenciales,
previa a la celebracion del contrato definitivo informacion técnica, econdmica y
financiera de su franquicia, a lo que se le denomina “La Circular de Oferta de
Franquicia”. Este articulo contiene 10 fracciones que especifican dicha
informacién.

La fraccién VI del Art. 65, sefiala que el franquiciante debera dar a conocer a su

posible franquiciatario los tipos de asistencia técnica y servicios que estara
obligado a proporcionarle, una vez iniciada la vigencia del contrato.
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En ningin momento se exige al franquiciante previo a la celebracién del contrato
la obligacién de dar a conocer al franquiciatario el know-how, tampoco la entrega
de algiin manual operativo que contenga en si la asistencia técnica que quedara
obligado a prestar a su franquiciatario. Simplemente se sefala la obligacion de
dar a conocer el tipo de asistencia técnica que brindara. Esto es légico y acertado
también, puesto que aln no se celebra el contrato, por lo que transmitir sus
conocimientos sin haber recibido pago alguno, resultaria injusto y seguramente

contraproducente.

Debide a gue no se sefala en disposicién alguna el modo en que debe
relacionarse dentro del contrato la transmision de la informacion confidencial al
momento de celebrarse el mismo. Resulta optimo recomendar a las partes
contratantes |a firma de cartas de confidencialidad respecto a la no divulgacion de
dicha informacién y el incluir en las declaraciones del contrato de franquicia que
dichas cartas han sido otorgadas por el franquiciatario, sin que para ello deban
anexarse al contrato que se vaya a inscribir. Esto simplemente para establecer en
dicho contrato un antecedente de que la informacion fue protegida por su titular
mediante la adopcidn de un medio suficiente para preservar su confidencialidad y
acceso restringido a la misma (de conformidad con el Art. 82 de la Ley de la
Propiedad Industrial, que sera analizado mas adelante dentro del presente
capitulo) y que se ha hecho constar en un documento cuyos términos se
conocieron y aceptaron por el franquiciatario previo a la firma del contrato, tal
como lo estipula el Art. 83 de la Ley. Con lo que el franquiciante se coloca bajo el
amparo de la Ley.

En cuanto al Art. 85 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, a
nuestro criterio hace falta adicionar alguna fraccién en la que se establezca
literaimente la obligacion de entregar al franquiciatario potencial los estados
financieros auditados por un despacho de contadores para que éste pueda tomar
una decision bien informada respecto al negocio al que pretende ingresar. Esto
en virtud de que esto le permitiria analizar el riesgo que corre al ingresar al
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sistema de la franguicia que le interesa, mediante el andlisis que pueda hacer
sobre datos econdmicos veraces. No se ahondaré en este punto, por no ser tema
del presente trabajo, pero nos parece prudente que esta insercion se realice a fin
de proteger al franquiciatario quien tiene una legitima aspiracién por iniciar un
negocio propio, al que destina gran parte de sus recursos, con expectativas de
que resulte exitoso y para ello un andlisis financiero sobre cifras reales originaria
una toma de decisiones bien fundadas por parte del franquiciatario.

5. ("“KNOW-HOW") SECRETOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES.

‘Know-How" es un término de procedencia anglosajona que se traduce
literaimente en “saber como”, se define como “el cuerpo de conocimientos que se
deriven de la experiencia y de estudios llevados adelante por el franquiciante;
conocimientos que son secretos, substanciales e identificables™. En segunda
instancia se describe como técnicas y conocimientos adquiridos.

Canabellas lo define como: “el conjunto de invenciones, procesos, formulas o
disefios no patentados, o no patentables, que incluyen experiencia y habilidad
téenica acumulada, la que puede ser transmitida preferentemente o

exclusivamente, a través de servicios personales™®.

En general es un traspaso de conocimientos que una empresa hace a otra a titulo
oneroso. No necesariamente serd un traspaso de tecnologia, ya que pueden
existir otros elementos susceptibles de ser aportados, pudiendo comprender la
organizacion de un negocio, el conocimiento y manejo adecuado del mercado, el
planteamiento de politicas de aprovisionamiento de insumos, de produccion y de
ventas, invenciones, procesos, formulas, disenos, planos. El Know-how puede

incluso tratarse de conocimientos comerciales y no industriales, como serian los

> FRIGNANI, Aldo, Proposed Franchise Bills for ltaly., International Business Lawyer, Vol. 28, No. 4,
EUA. April 2000, p.154,

CANABELLAS, Guillermo, Contrato de Licencia y de Transferencia de Tecnologia, 1*. Edicidn, Buenos
Aires, 1980, p.29.
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manuales de operacion e instructivos, por aparentemente sencillos que parezcan,
métodos de capacitacion de personal, un sistema mercadolégico o una campafia
publicitaria o bien conocimientos que se adquieren por medio de la experiencia,
volcados en el procedimiento y realizacién técnica para fabricar un producto o

prestar un servicio.

La declaratoria inicial del Art. 82 de la Ley de Propiedad Industrial, hace
referencia a que se considerara secreto industrial a “toda informacion de
aplicacion industrial o comercial”. Con anterioridad a la reforma de 1994, sdlo se
hacia referencia a la informacion de caracter industrial. Reforma que resulta
particularmente util para la proteccién del know-how que como hemos expuesto,
no solo comprende conocimientos industriales, sino también conocimientos
comerciales que pueden representar una ventaja competitiva para una empresa y

en especial para el sistema operativo de las franquicias.

La tutela al secreto industrial es un medio de proteger informacion confidencial
que se considera econdmicamente valiosa y el precepto al incluir las palabras
“referida a" al tipo de informacion calificada como integrante de secretos
industriales hace que baste la informacion asociada a la actividad principal del
comerciante para que constituya un secreto industrial. Con respecto a lo anterior,
‘a pesar de tener como base informacion accesible al publico, puede constituirse
en secreto industrial cualguier informacion obtenida de un proceso que signifique

inversién de tiempo y recursos, al generar un producto innovador”. #

Al conformarse de conocimientos, sera un bien de naturaleza intangible. EI know-
how no es necesariamente confidencial. En el caso de las franquicias, el know-
how incluye tal cantidad de conocimientos dentro de las ramas industriales o
comerciales, que algunos de ellos pueden estar dentro del dominio publico y otros
constituir secretos industriales. Dificimente si se analizaran en forma aislada

“ JALIFE DAHER, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, 1* Edicion, Ed. Mc Graw-
Hill, Mexico, p.71.

48




dichos conocimientos, se llegaria a la conclusién de que existe exclusividad sobre
su titularidad por parte de una empresa sobre todos y cada uno de los elementos.
La importancia del know-how es que es una férmula que funciona en conjunto
para generar cierto impacto Unico sobre el consumidor. Precisamente la
aplicacion de los conocimientos que lo conforman, en su conjunto representa la

ventaja competitiva de la franquicia.

En el primer capitulo del presente trabajo hicimos referencia a la patente, por
medio de la cual es posible proteger invenciones, sin embargo, El “know-how” no
siempre es algo complementario de la patente, de hecho con frecuencia puede
tratarse de conocimientos que no guardan relacion con ella, o que incluso no son
susceptibles de ser patentados. Tampoco se refiere necesariamente a modelos
de utilidad o disefios industriales. Se incluyen en el know-how los secretos
comerciales o industriales, constituidos por procedimientos o inventos no
patentados y que no se desea patentar, pues al hacerlo se les daria publicidad, y

podrian ser aprovechados por la competencia.

“El secreto no supone un monopolio legal como la patente, sino un monopolio de
hecho que no se basa en el caracter original del conocimiento técnico, sino en la
aplicacion nueva o distinta de algo ya conocido o que se creia superado. En tanto
los competidores ignoren ese dato, el que explote el conocimiento disfruta de una
ventaja que constituye un monopolio de facto. El titular del secreto no puede
oponerse al uso del secreto por parte de un tercero, si este uUltimo adguiere el
conocimiento por medios licitos. El secreto presupone que se mantiene oculto su
objeto. En tanto, la patente tiene una vida limitada establecida en la ley, el secreto

existe mientras no sea divulgado”.*?

“El know-how genera para la franquicia una ventaja competitiva frente a un
tercero dedicado al mismo giro comercial, puesto que permite fabricar bienes o

* GOMEZ SEGADE, José Antonio, op. cit., pp. 168-169.
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prestar servicios de una forma Unica que el competidor desconoce” ®
Precisamente gracias a que algunos de los conocimientos integrantes del know-
how, se constituyen en secreto industrial, en muchas ocasiones es posible lograr
su proteccion al amparo del Titulo Tercero, “De los Secretos Industriales”,
Capitulo unico, de la Ley de la Propiedad Industrial.

De conformidad con el Art. 82 de la Ley de Propiedad Industrial a los secretos
gue tengan aplicacion industrial o comercial, susceptibles de proteccién se
relacionaran: 1) la naturaleza, caracteristicas o finalidades de los productos, 2)
los procesos y métodos de produccion de los productos y 3) los métodos de
comercializacion y distribucion de productos o prestaciéon de servicios.

Dentro del precepto citado, en su parrafo primero se hace referencia ademas a
qgue el secreto industrial debe representar una ventaja competitiva frente a

terceros.

Particularmente en el caso de las franquicias es comuin que se realicen estudios
de mercado que guian las politicas, procedimientos y estrategias de venta, de
productos oly de prestacion de servicios. Estos conocimientos poseen un valor
estimable economicamente. Debemos hacer la siguiente aclaracion, no
necesariamente la informacion confidencial es susceptible de valorizacion
economica, como es el caso de la prohibicion que se hace a los empleados de
revelar a terceros nombres de accionistas de una empresa o sus direcciones.
Que no por ser informacién valiosa y que debe guardarse como confidencial para
evitar actos de molestia en su perjuicio esta sujeta a valorizacion pecuniaria.
Derivado de lo anterior, concluimos que todo secreto industrial es confidencial,
pero no toda informacién confidencial constituye secreto industrial.

Para lograr |a proteccion bajo la Ley de Propiedad Industrial, un secreto debe:

“* HOOPER RAMIREZ, Pablo, op. cit., p. 73.
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1) Identificarse como tal, es decir la informacién que se de a conocer a un tercero
debe tratarse como confidencial, adoptando los medios suficientes para preservar
tal caracter, en lo personal sugiero hacerlo mediante una carta de
confidencialidad y no un convenio, pues la obligacién es unilateral, recayendo sus

efectos sobre aquella persona que obtiene la informacién de manos de su titular.

2) Proporcionar una ventaja competitiva 0 economica respecto de terceros en el

mercado.

3) Ser protegido por el propietario de dicha ventaja mediante los medios o
sistemas idoneos para preservar su confidencialidad. (De nuevo el precepto legal
omite especificar los medios que las empresas deben adoptar, sin embargo en la
practica éstos controles van desde la firma de cartas o convenios de
confidencialidad con sus empleados, clientes, proveedores, asesores juridicos y
financieros, registro y entrada con gafetes a las oficinas de la empresa por parte
de los visitantes, seguridad privada que controle el acceso, claves de usuarios de
red, archivo de documentos en bdveda y acceso a los mismos a personal
autorizado y muchos otros. Al tomar este tipo de medidas se demuestra el
esfuerzo por preservar la confidencialidad de la informacion.) y,

4) De conformidad con el Art. 83 de la Ley de la Propiedad Industrial la
informacion protegida debera hacerse constar en documentos, medios
electrénicos o magnéticos, discos Opticos, microfimes, peliculas u otros
instrumentos similares. Con ello se concluye que para que un secreto industrial
se encuentre constituido debe hacerse constar por un medio material, lo cual
parece ir en contra de la propia naturaleza de un secreto, puesto que al quedar
plasmado fisicamente se vuelve accesible a terceros. Sin embargo, el requisito es
comprensible en cuanto a que al quedar soportada materialmente la informacion,
puede saberse a ciencia cierta quien es su titular, su fecha de creaciéon y si fue
plasmada con caracter de confidencial, entonces se sabra que se trata de un
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secreto industrial. Lo cual también tiene razdn de ser, obedeciendo los limites que
debe guardar la ley en perjuicio de derechos de terceros.

El medio idénec para constituir en secreto industrial o comercial cierta
informacion seria proceder con el depdsito de su soporte material ante un
fedatario publico en sobre cerrado. Sin embargo, la vida actual se mueve a un
ritmo tan acelerado que las practicas y politicas comerciales de un negocio
reguieren modificarse constantemente, esto es particularmente comun en la
franquicia, cuya férmula de negocios debe irse adaptando a los cambios en los
gustos del consumidor, especialmente si consideramos que hay una oferta
creciente de bienes y servicios dentro del mercado, por lo que la informacion
depositada ante fedatario publico al actualizarse haciendo insuficiente a esta
forma de proteccion respecto de los conocimientos nuevos que se van
generando, por otro lado resultaria oneroso el asistir periodicamente a realizar
este tramite.

Esto es Unicamente una sugerencia, ya que el titular del secreto no pierde la
proteccion legal por no seguir ésta formula, simplemente considero que esto
generaria una certeza respecto a la fecha en que se produjo la informacion y

quién la produjo.

En el caso de la franquicia, el franquiciante, como ya lo hemos observado
autoriza al franquiciatario a usar sus secretos industriales para operar la unidad
franquiciada. A este respecto el Art. 84 de la Ley de la Propiedad Industrial exige
al franquiciante a precisar a sus franquiciatarios que la informacion transmitida

tiene el caracter de confidencial.

Debido al valor econémico que posee el secreto industrial para el franquiciante
que lo transmite a fin de propiciar el buen funcionamiento de la franquicia y
precisamente en relacion a las cartas de confidencialidad que deben suscribir los
franquiciatarios para identificar la informacion que les ha sido dada a conocer
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como confidencial sugerimos que en el clausulado de las mismas se incluya lo

siguiente:

1) La indicacion de que el know-how y la asistencia técnica transmitidos al
momento de la firma del convenio y en forma periddica durante la vigencia del
contrato de franguicia tienen caracter confidencial y que constituyen secreto
industrial, de conformidad con el Art. 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. Por
lo que el franquiciatario no podra divulgarlo a un tercero por ningin medio sin
previa autorizacidon expresa y por escrito del franquiciante.

2) Senalamiento muy preciso del medio material en que se le esta transmitiendo
el know-how al franquiciatario. De nueva cuenta sugeriria que al momento de la
firma de la carta de confidencialidad se depaositara ante fedatario publico el
soporte material y quedara circunstanciada en una fe de hechos que el soporte
material depositado ante el notario es el mismo que se ha entregado al
franquiciatario. Con esto el franquiciante tendria un medio de prueba de que ha
puesto cuidado en la proteccion de dicha informaciéon y por otro lado podria
comprobar cual es la informacién que transmite con caracter confidencial a su
franquiciatario.

3) Que el franquiciatario utilizara |a informacién que se le transmita con estricto
apego a las condiciones y lineamientos impuestos por el franquiciante.

4) Que de ser necesario para el correcto funcionamiento y operacion de la
unidad franquiciada, hara del conocimiento de sus empleados el know-how (como
es comun que suceda en un negocio de franquicia) previa firma de una carta de
confidencialidad con cada uno de ellos, describiendo expresamente la
informacion que les transmitira como confidencial y que esta permanecera
confidencial durante la relacion laboral y concluida esta con una duracion
indefinida. Y se sugiere que esto quede documentado en carta y no en convenio
para evitar gue el empleado se quede con un tanto que contenga dicha
informacion.

5) Por dltimo el franquiciatario que divulgue parcial o totalmente la informacién
confidencial quedara sujeto al pago de una pena convencional equivalente al
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valor economico del secreto industrial y de los gastos y costas en que haga
incurrir al franquiciante de iniciar un litigio, yo sugiero adicionar la formula
mediante la cual se calculara aritméticamente ese valor. Las cartas de
confidencialidad que firmen los empleados del franquiciatario tambien deberan
contener en su texto esta penalidad.

Adicionalmente existen elementos negativos para considerar cierta informacién
como secreto industrial, estos son: que ésta no pertenezca al dominio publico y
que no resulte evidente para un técnico en la materia con base en informacién

previamente disponible.

En cuanto al dltimo parrafo del Art. 82 de la Ley de Propiedad Industrial estipula:
“No se considerara que entra al dominio publico o que es divulgada por
disposicion legal aquella informacion 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”.

Al inscribirse un contrato o documento con informacion acerca del secreto
industrial, al ser publico el registro, no otorga suficiente seguridad juridica al titular
pues un tercero puede acceder a la misma. A este respecto el hecho de que un
secreto industrial o comercial sea dado a conocer a la autoridad con el fin de
obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros u otros actos de gobierno
genera cierta incertidumbre pues un secreto se constituye por informacion

confidencial, y puede ser violado precisamente por la publicidad del registro.

En la franquicia se ofrece calidad similar y dependiendo del grado de evolucion
de la misma, en ocasiones idéntica entre cada una de las unidades franquiciadas
dentro del sistema, pues lo que se pretende mostrar a la clientela es uniformidad
en la oferta de productos y prestacion de servicios, de tal modo que esta al asistir
a uno u otro establecimiento vea cubiertas sus expectativas de igual modo.
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El know-how puede no ser un secreto industrial, pero implica indefectiblemente

una ventaja frente a los competidores.

El Lic. Jaime Alvarez Soberanis sefala a las siguientes como las principales

caracteristicas del know-how:

“1) Los conocimientos técnicos pueden o no estar patentados. Esto en virtud de
que de conformidad con el Art. 23 de la Ley de Propiedad Industrial la patente
tendra una vigencia de veinte afios improrrogables, contada a partir de la fecha
de presentacion de la solicitud y de conformidad con el Art. 80 los derechos que
ampara la patente caen al dominio publico Fraccién |. al vencimiento de su
vigencia. Por lo anterior, el titular de un conocimiento técnico prefiere en
ocasiones no patentarlo pese a no gozar de la seguridad juridica y exclusividad
de explotacion que le otorgaria la patente.

2) El "know-how” es susceptible de transmitirse a terceros con base en la
voluntad de su titular, pudiendo quedar documentada la transmision por medio de
contrato o convenio.

3) EIl "know.how" posee como caracteristica la exclusividad. Los conocimientos
industriales y/o comerciales que se transmiten no deben ser del dominio publico,
porgue en tal caso el contrato pierde objeto, ya que cualquier persona podra

conocer los procesos de fabricacion o de comercializacion”.*

En cuanto al inciso 3) ya expusimos nuestra postura al respecto. No
necesariamente todos los conocimientos que se consideran parte del know-how
son necesariamente secreto industrial. De hecho consideramos al know-how
como una serie de conocimientos que aplicados en conjunto al proceso de
produccion de bienes o de prestacion de servicios en determinada actividad

economica o comercial, generan un resultado Unico.

* ALVAREZ SOBERANIS, Jaime, La Regulaciéon de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia
Tecnologica, la Edicion., Ed. Pormia, México, 1979. Citado por: HOOPER. Pablo, op. cit., p.75.
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El contenido del know-how atiende a los distintos tipos de contratos de franquicia
de que se ftrate. Asi contendra instrucciones para la instalacion del
establecimiento (mobiliario y decoracion) y su posterior puesta en marcha
(métodos de venta, de presentacion de los productos, de la realizaciéon de
transporte, forma de prestar el servicio, uniformes de los empleados, incluso
cortes de cabello especificos, etc.). Asi encontramos que el contenido del know-
how varia notablemente de un contrato a otro. Y mas gue ser novedoso debe ser

original.

De conformidad con Aurora Hernando Giménez: “el secreto es esencial al
concepto del know-how". Argumentando que “de no serlo se podria llevar a cabo
la misma actividad sin necesidad de formalizar ningun contrato y que, no se
tendria que pagar la contraprestacion econdmica correspondiente, ni quedar
sometido al riguroso control del franquiciante, asi como que, al mismo tiempo,
este careceria de la proteccion otorgada, precisamente por el caracter secreto del
know-how ya que no existe un derecho de exclusiva sobre el mismo, pues no se
cumpliria adecuadamente con la base econoémica que a todo contrato oneroso se

le ha de asegurar”.*®

Lo anterior solo puede ser absolutamente cierto previo a la apertura de un
establecimiento incorporado a la red de franquicia. Al momento de su apertura
parte de |la forma de operar el negocio puede ser facimente captada por los
sentidos y al ser facilmente observable hay una resta en la confidencialidad de
parte del know-how, pues parte de él ingresa indefectiblemente al dominio
publico. Por eso es dificil si no imposible hablar de un derecho exclusivo de uso
de todos los conocimientos incorporados al know-how.

** HERNANDO GIMENEZ. Aurora, El Contrato de Franquicia de Empresa, 1°. Edicion, Ed. CIVITAS,
Madrid, Espafia, 2000, p. 245.
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En relacién a la proteccion del secreto industrial encontramos las fracciones |, |l
IV y V del Art. 223 de la Ley de la Propiedad Industrial. En donde las conductas
que forman parte de los tipos penales son revelar, apoderarse o usar el secreto

industrial.

Estos delitos se persiguen por querella por parte del ofendido y se sancionan con
prision de dos a seis afios y multa por el importe de cien a diez mil dias de salario
minimo general vigente en el Distrito Federal. Conforme a los articulos 223 y 224
de la Ley de la Propiedad Industrial.

Asimismo el titular que resulte perjudicado por la revelacién ilicita del secreto,
podra de confarmidad con el Art. 226, ademas de solicitar el ejercicio de la accion
penal demandar la reparacion y el pago de dafios y perjuicios sufridos por
violacion al secreto industrial sin que el guantum pueda ser inferior al cuarenta
por ciento del precio de venta al publico de cada producto o la prestacion del

servicio.

6. ASISTENCIA TECNICA.

Habiendo hecho un estudio mas especifico del Know-How y por ende de los
secretos industriales, procedo a hablar de la Asistencia Técnica, que esta
obligado a prestar el franquiciante de manera constante a su franquiciatario, lo
gue se traduce en una obligacion de hacer que debera cumplir durante la vigencia
del contrato respectivo y que es complementaria al “know-how”.

Jaime Alvarez Soberanis la define como “un flujo de instrucciones, directrices o

consejos suministrados en la medida en que son requeridos para la conduccion u

operacién de un proceso determinado”.*

“ ARCE GARGOLLO, Joaquin, op. cit., p.42.
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La asistencia técnica generalmente incluye estudios de mercado, seleccion y
negociaciones para la compra del local, instalacion del establecimiento,
promocion el dia de la apertura, procedimientos contables, apoyo operativo
proactivo, continua investigacién y desarrolio de nuevos productos, servicios y

técnicas de promocion, operacion y desarrollo. ¥

La asistencia técnica se constituye en una obligacion bilateral de hacer que por
un lado asume el franquiciante; consistente en asesorar, supervisar y atender las
consultas que le formule su franquiciatario en forma periodica en los términos que
se especifiquen dentro del clausulado del contrato, a fin de mantener en un nivel
optimo de operacién y calidad |la unidad franquiciada, durante la vigencia del
contrato y el franquiciatario por su parte tendra la obligacién de cumplir las
politicas y lineamientos que le imponga su franquiciante. Es tal su importancia en
un contrato de franquicia que forma parte del contenido fundamental del mismo.
Mediante la asistencia técnica es posible transmitir el “know-how’, que es
finalmente el motivo determinante de la voluntad del franquiciatario: obtener la

experiencia probada.

La asistencia técnica al ser complementaria del Know-How, configura en cierta
manera la “causa” de contratar, y tiene como fin ultimo el salvaguardar la
uniformidad e identidad en |la actividad de explotacion empresarial llevada a cabo
por todo el conjunto de la “red”. Desde luego esta colaboracién debe estar
presente a lo largo de toda la vigencia del contrato. Por ello, se constituye en un
elemento que diferencia a la franquicia de otras figuras juridicas en las que la
colaboracion pese a existir no es duradera. Un ejemplo de ello se encuentra en

un suministro con pacto de exclusiva.

“Al convertirse los franquiciatarios en parte de un todo que equivale a méas que la
simple suma de las partes, su principal desventaja dentro de éste esquema de
negocio sera su pérdida de independencia pues deben seguir los lineamientos

* GONZALEZ CALVILLO, Enrique y Rodrigo, Franquicias, La Revolucién de los 90, op. cit., p. 132.
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que el franquiciante le senale. El franquiciatario llega a un escenario ya
establecido y al ingresar al sistema debe estar dispuesto a seguir un patron
previamente desarrollado ya resuelto, disefiado y dispuesto por el
franquiciante "

2 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL SUSCEPTIBLES DE SER
FRANQUICIADOS.

Las franquicias, conocidas como de “Formato de Negocio”, se han desarrollado
en mas de cuarenta industrias distintas, sobretodo dentro del sectar servicios,
incluyendo restaurantes, hoteles, tiendas de conveniencia y otros mas.* En
todas ellas, destaca la existencia de varios de los siguientes elementos:
creaciones industriales como lo son las patentes de invencion, los certificados de
invencion, los registros de modelos de utilidad, los registros de modelos
industriales, los registros de dibujos industriales y los secretos industriales. Los
signos distintivos que son: marca, nombre comercial, denominacion de origen y
los anuncios o avisos comerciales y por Uultimo los conocimientos técnicos o

know-how.

De igual forma una franquicia puede contener elementos de naturaleza artistica,
elementos creativos y originales que pueden ir desde la fachada del
establecimiento comercial o de servicios, hasta un decorado especial, mobiliario,
vestimenta de los empleados, en ocasiones disefios Unicos de areas de juegos
para nifios, entre otros.

En los negocios de franquicia en ocasiones, cuando la relacion juridica se termina
el franquiciatario debe suprimir o dejar de usar la marca. Sin embargo es comun
que se conserve el establecimiento con los elementos decorativos y
arquitecténicos de la red de franquicia a la que alguna vez pertenecid, lo que

* Idem.
Y Ihidem,. p. 154.
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induce en error o confusion al publico consumidor que puede continuar asociando
el establecimiento a la marca de dicha franquicia. También en ocasiones un
tercero no autorizado a usar la marca o nombre comercial de un franguiciante,
puede llegar a utilizar un decorado similar en sus productos o establecimientos, o
a imitar la forma en que la franquicia expende sus productos o presta sus
servicios, con el fin de aprovechar el prestigio de la marca que imita, originando
una falsa idea en los consumidores de que estan pagando por cierta marca,
esperando recibir un cierto producto o servicio de una calidad que ya conocen.
Precisamente en este punto es en donde considero puede mejorarse la
proteccion y defensa de un signo distintivo cuya adhesion propongo se haga
dentro de la Ley de la Propiedad Industrial, y en lo subsecuente abordaré el tema
del trade dress, que es la figura que pretendo analizar, explicar y en un momento
dado, sugerir, quede debidamente reglamentada dentro de los cuerpos
normativos correspondientes, y que esta intimamente relacionada a la franquicia
de formato de negocio, ya que dentro de la proteccion al trade dess, queda
comprendida |la proteccién a esa formula unica que ha probado ser exitcsa en un
mercado, y que al combinarse con los elementos de propiedad intelectual
susceptibles a ser franquiciados, logran generar una imagen distintiva en la
mente del consumidor, es decir resultar faciimente identificables, no como
elementos individuales, sino como una combinacion total y uUnica de dichos

elementos.

Bajo este contexto, quiero aclarar que la franquicia guarda una estrecha relacién
con el trade dress, y de conformidad con mi propio criterio incluso indisoluble, y
hay que tomar en consideracion que la franquicia ha side notablemente asimilada
en México, a partir de la década de los noventa, en virtud de la apertura de zonas
de libre comercio y de la globalizacion econémica, sin embargo a contrario sensu,
no siempre el trade dress necesita estar relacionado con la franquicia para existir,
pues no todos los negocios se encuentran franquiciados, pero si puede darse el
caso de que un negocio no franquiciado, tenga tal aceptacién por parte del

publico, que pueda llegar el momento en que la clientela asocie la imagen del
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establecimiento o de los productos con cierta expectativa de calidad, y que un
imitador decida adoptar si no el mismo nombre comercial en su establecimiento o
la misma marca para sus productos, si la combinacion de ciertos colores, figuras,
arquitectura, distribucion de mobiliario, uniformes de empleados, por ejemplo,
para crear confusion en el consumidor y aprovecharse del prestigio de un negocio
exitoso. Hay negocios que no forman parte de ninguna red de franquicia, y sin
embargo ya han generado distintividad en la mente de los consumidores, en
cualquier momento el empleo de una combinacion de signos, o bien la imitacion
de una imagen formada por varios elementos visibles como lo son los colores
utilizados en la fachada, una imitacién respecto a la forma de prestacién del
servicio, la distribucion del local y del mobiliario, entre otros elementos, puede
generar un acto de competencia desleal y sin embargo, bajo las hipotesis
normativas previstas por el Art. 213 de la Ley, el juicio de la autoridad
responsable de atacar este tipo de practicas puede llegar a resultar tan subjetivo,
que finalmente no hay certeza respecto a la resolucién que emita.
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CAPITULO TERCERO.
EL TRADE DRESS.

1. CONCEPTO DE TRADE DRESS.

“Entendemos el concepto de trade dress en su mas convencional significado,
como la suma de elementos decorativos y de presentacion que identifican un
producto o un establecimiento, que en su conjunto generan la existencia de una
percepcién por parte del consumidor al confrontarlos. En el caso de los
establecimientos participan como elementos del trade dress los colores
empleados, los elementos ornamentales, Ia disposicion de anaqueles, los menus,
la vestimenta de los empleados, la iluminacién, los letreros del lugar, su
arquitectura, etc. En el caso de los productos participan elementos tales como el
tamano y la forma de los empaques y los envases, los colores usados, el tipo de
letras, las leyendas genéricas, y en general, a la combinacién de elementos que

visualmente identifican al producto.”®

En cuanto a la definicibn que da el Black’s Law Dictionary, y que resulta
particularmente importante mencionar dentro del presente trabajo, por ser el trade

dress una figura de origen norteamericano, a continuacion la cito:

“La apariencia total y la imagen en el mercado de un producto o empresa. Para
productos, la vestimenta comercial comprende generalmente empaques,
embalajes y etiquetas. Para empresas, comprende generalmente disefios ©
decoracion. Si la vestimenta comercial contiene distintividad y no es funcional,

ésta podra ser protegida por la Ley de Marcas.”'

De inicio, conciliar una figura de Common Law con nuestro sistema Romano

Germanico, puede sonar algo extrafo, sin embargo, alin cuando nuestro sistema

*® JALIFE DAHER, Mauricio, El Uso Virtual..., op. cif.,. p. 471.
! Black’s Law Dictionary, 7a. Edicién, West Publishing Co, Nueva York, 1999, p. 1500.

62



no funciona por medio de precedentes, sino de normas genéricas y abstractas
aplicables a casos en particular que se adecuan a la norma, también es cierto
que nuestro derecho debe pasar por un proceso de reforma a la ley para
reglamentar los hechos que van modificandose en la realidad de nuestra
sociedad: En el dmbito mundial donde los cambios se estan generando a un ritmo
tan acelerado resuita necesario adoptar ciertas ideas de legislaciones extranjeras
0 cuando menos analizar si valdré o no la pena adoptarias, dando un tratamiento
adecuado a la medida y la forma en que puedan adicionarse, sin modificar partes

medulares en nuestra legislacion.

2. TRATAMIENTO DEL TRADE DRESS EN EL SISTEMA JURIDICO
NORTEAMERICANO, (SECCION 43(A) DEL LANHAM ACT).

Antes de identificar el propdsito de la legislacion referente al trade dress, resulta
util explorar el propésito general que distingue a la Ley de Marcas en los Estados
Unidos de América, a efecto de analizar si se persigue una finalidad similar por la
Ley de la Propiedad Industrial vigente en México, lo que nos llevaria de cierta
forma a inducir si hay similitud entre los principios que fundan las legislaciones de
ambos paises y si valdra o no la pena hacer una adhesién a la Ley Mexicana de
una figura de origen anglosajon que surge en Estados Unidos, como lo es el trade
dress, y que ha sufrido modificaciones recientes, tomando en consideracion que
la franquicia de formato de negocio que también se cred en dicho pais se
encuentra intimamente relacionada a la proteccion que se ha dado del trade

dress en el mismo.

En la actualidad es facil presumir que debido a razones econdémicas, al
consumidor por lo comun le es dificil distinguir con seguridad la calidad de un
producto que desea adquirir antes de haber pagado por él. Un consumidor
conoce la calidad del producto con certeza Unicamente después de haberlo

probado (que por lo general ocurre después de consumirlo). Consecuentemente,
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antes de experimentar el bien, el consumidor es incapaz de determinar cuanto
hubiera estado dispuesto realmente a pagar por él. La Marca le ayuda a remediar
este problema de informacién al proveer al consumidor de expectativas derivadas

de la reputacion que su calidad goza.

Para prevenir fallas en el mercado, los productores han creado varios
mecanismos para ofertar sus productos y servicios al consumidor a cambio de un
valor justo. Entre ellos estan las garantias que aseguran al consumidor que aun si
ha adquirido un producto de baja calidad sin saberlo, podra pedir la devolucién de
su dinero o cambiarlo por un producto de buena calidad a cambio del que no
cubria sus expectativas. Otro método es el muestreo, que consiste en ofrecer
pruebas gratis a fin de educar al consumidor respecto a la calidad exacta de los
productos. Por Ultimo, se encuentra la marca que es uno de los transmisores mas

comunes de informacioén comercial.

En un mundo sin marcas, muchos productos carecerian de distincién y serian una
cantidad ilimitada de posibles elecciones similares que confundirian a (oS
consumidores. La Marca permite al consumidor el identificar un producto con una
reputacion en particular y el hacer decisiones de compra basadas en dicha
reputacion. En resumen, simplifican la tarea de asociar un producto con cierta

expectativa.

1.- La Ley de Marcas protege la reputacidon de una empresa de asociaciones
indeseadas, ya que un imitador que coloca en el mercado productos de calidad
inferior bajo el nombre de una empresa distinta, puede disminuir la confianza del
publico en el productor original debido a la confusion respecto a la calidad del
producto original.

2.- Asi como la Ley de Marcas prohibe la destruccion de la reputacion de una
empresa, también previene la indebida apropiacién de dicha reputacion, gue se
traduce en enriquecimiento indebido. Por ello la Ley de Marcas ha creado el

derecho al uso exclusivo.
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3.- La Ley de Marcas también permite la participacion significativa del consumidor
en el mercado que sirve a dos propositos. En primer lugar permite al consumidor
adquirir aquello que precisamente espera comprar. Y en segundo, cada vez que
un consumidor adquiere un producto que se encuentra en el mercado se suma a
un patrén de compra colectiva que informa a los productores respecto a lo que los
consumidores desean adquirir.

4.- Por ultimo las marcas promueven la produccion de bienes de alta calidad. En
ausencia de un derecho de marcas o de |a represion de la competencia desleal,
un competidor seria libre de imitar los productos de otros y de representar sin

derecho a hacerlo, el origen de dichos productos. %

El Lanham Act es la Ley de Marcas Norteamericana, el original se promulgé en
1946, prohibiendo “la falsa descripcion o representacion” de un producto por “una
persona que con conocimiento de falsedad” incorporara un objeto al comercio. La
legislacion de 1946 no mencionaba la proteccion al Trade Dress. Las cortes
extendieron la proteccion al Trade Dress conforme a la seccion 43 a),
esencialmente mediante la creacion de una Ley Federal de Competencia Desleal.
La proteccion al Trade Dress se incluye dentro de (Lanham Act), fundada en la
Seccién 43 a). Dicha Seccion fue modificada substancialmente en 1988. ** Aun
cuando histéricamente no haya sido tan reconocido como la marca, el Trade
Dress sirve a una funcion idéntica a ella que es la identificacion del origen del

productor o duefio de los bienes o servicios.
a) DOCTRINAL.

Del analisis del punto inmediato anterior, podemos concluir que la Ley de Marcas
Norteamericana persigue un propdsito similar a la Ley de la Propiedad Industrial
Mexicana. Sin embargo, la primera va més alla al contemplar de manera expresa

dentro de sus disposiciones, la proteccion que brinda al reconocer un derecho de

*2 WONG, Mitchell M., The Aesthetic Functionality Doctrine and the Law of Trade-Dress Protection,
Comnell Law Review, Vol. 83, Number 4, EUA, May 1998, pp. 1121-1127.
* http:/Avww. yarbroughlaw.com/Patent%20 Articles/Tradedress2. htm
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uso exclusivo sobre la imagen de establecimientos, productos y servicios, o cual

se logra mediante la inclusiéon en 1988 de la figura denominada Trade Dress.

Para los tratadistas Norteamericanos el Trade Dress se define generalmente,
como la imagen utilizada para presentar un producto o servicio ante los
consumidores. En su forma mas comun, consiste en los empaques y etiquetas de
un producto en particular. Sin embargo, puede también consistir en las
caracteristicas del propio producto como una figura, color o fragancia. En
situaciones menos comunes, el Trade Dress puede consistir también en la
apariencia fisica de edificios con servicios que se proveen de una manera en
especifico o en técnicas de venta especiales. Su funcién es la identificacion del
origen del productor o duefio de los bienes o servicios. La base de su regulacion
se encuentra en las secciones 32 y 43(a) del Lanham Act. Por ultimo, para
calificar para su proteccion el trade dress debe ser: (1) un indicador distintivo de
origen y (2) no funcional o, en otras palabras no esencial para el uso o propdsito

asociado al bien o servicio o que afecte el costo o calidad del bien o servicio.**

Existen pocos autores mexicanos, que dentro de la doctrina actual hagan alguna
referencia con respecto a esta figura, entre ellos encontramos a Mauricio Jalife
Daher quien sostiene la definicidn gque incluimos en el apartado dedicado al

concepto del Trade Dress, dentro del presente Capitulo Tercero.
3. FUNDAMENTOS PARA ESTABLECER SU CARACTER DISTINTIVO.
El Lanham Act, en su seccion 43 a) del Lanham Trademark Protection Act, que es

esencialmente parte de la Ley Federal de Competencia Desleal, buscando

prevenir la confusion entre productos, prevé en parte relevante que:

> DAVIS, Jr. Theodore H., Copying in the Shadow of the Constitution: The Rational Limits of Trade Dress
Protection, Minessota Law Review, p. 597-601.
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“Cualquier persona que, en o en conexién con cualquier bien o servicio, o
cualquier contenedor o empagque para bienes, utilice... cualquier palabra, término,
nombre, simbolo, o disefio, o cualquier combinacién de los mismos, o cualquier
falsa designacién u origen..., la cual... pueda causar confusién, o que induzca al
error 0 a guiar hacia una afiliacion, conexion o asociacién de dicha persona con
otra, o al origen, tutela o aprobacién de sus bienes, servicios, o actividades
comerciales por otra persona... estard sujeta a responsabilidad por medio de
accidn civil por cualquier persona que considere que esta siendo dafiada o que

pudiera ser dafiada por dicha actividad”. *®

Se diferencia de la patente en que esta ultima es limitada a cierto tiempo,
mientras que el trade dress puede extenderse a perpetuidad. Esto se debe a que
en el caso del trade dress la ley premia al empresario que ha concebido una
imagen y la ha difundido al grado en que el consumidor la asocia con su
establecimiento y la calidad del servicio que se provee en el mismo y por otro
lado protege al consumidor para que no asocie un establecimiento con otro

similar en grado de confusion.

Para que una caracteristica califique para proteccion bajo el Lanham Act, las
cortes han requerido que la supuesta violacion de tal caracteristica obedezca a

dos criterios: esto es, la caracteristica debe ser tanto distintiva como no-funcional.
1 LA DISTINTIVIDAD.

El titular del derecho de un trade dress no registrado puede establecer la

distintividad por medio de cualquiera de las siguientes maneras:

a) Sera “inherentemente distintivo”, por su naturaleza y bajo el contexto en el cual
sea usado, en el caso del trade dress o0 imagen total, cuando los compradores

potenciales puedan identificar por medio de la asociacidon, el nombre comercial 0

3 WONG, Mitchell M., op. cit., p. 1128.
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marca de los bienes o servicios producidos o patrocinados por una persona en

particular, sea que esta sea conocida o andénima.

El Trade Dress es inherentemente distintivo si cumple con los siguientes

requisitos:

» Originalidad en disefo, forma, prestacion de servicio.

> Que se dé dentro de una rama especifica, es decir, vaya de acuerdo con el
principio de especialidad que se encuentra regulado por la Ley de
Propiedad Industrial en su Art. 93 y en su Reglamento en su Art. 59.

» Que sea un producto o servicio peculiar, es decir, que adn cuando se
encuentre en el mercado fabricado y/o prestado por un competidor, el
consumidor considere que se presta o se oferta de una forma peculiar, en

comparacion al resto. *°

a)Aungue no resulte inherentemente distintivo, sea distintivo como un resultado
de su utilizacion, esto es, cuando los compradores potenciales lo estén
percibiendo como asociado al nombre comercial 0 marca que identifica bienes,
servicios 0 establecimientos... en la manera descrita en la sub seccién a). Dicha

distintividad adquirida es referida comunmente como un "significado secundario”.

Para determinar que existe ese significado secundario, podran evaluarse los

siguientes factores:

»Publicidad.

»Estudios de mercado que permitan distinguir si el consumidor reconoce el
producto, fabricante o prestador de servicio, por haber alcanzado una colocacion
en el mercado.

»Exito en ventas.

* RAYA LOIS, Rafael, La Necesidad de Regulacién de la Vestimenta Comercial en la Ley de la Propiedad
Indusinial, Tésis de Licenciatura. Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, 2003, pp. 19-20.
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»>Cobertura en medios publicitarios, en ocasiones ni siquiera solicitada por el
titular del derecho.
> Intento de plagio de marca.

> Uso exclusivo de la marca.”’

Una caracteristica es distintiva si ha adquirido “significado secundario” o es
“inherentemente distintiva”. Una caracteristica adquiere “significado secundario”
cuando se ha vuelto identificable con su fuente en la mente del consumidor. Una
caracteristica es "inherentemente distintiva” si tiene el potencial para adquirir
significado secundario.® En ambos casos, la distintividad consiste en la
identificacion de la imagen en la mente del consumidor con un origen en

particular.
b LA NO-FUNCIONALIDAD:

En términos generales, un producto o servicio es funcional, si tiene el propésito
esencial de general un bienestar al consumidor, es decir, resulta Util y puede

crear un mercado libre de monopolio.

Las cuestiones relacionadas con la funcionalidad estética de un producto han
originado ciertos problemas a las cortes debido a gue las resoluciones comienzan
a considerar también el problema de disefios ornamentales y no unicamente con

relacién a aquellos que resultan dtiles.

A pesar de que la Suprema Corte de los Estados Unidos sostiene que una
caracteristica funcional seria aquella “esencial para el uso o propésito del articulo
0 aquella que afecta el costo o valor del mismo”, dicha definicién ha resultado
insuficiente en la practica, debido a que para las diversas jurisdicciones no es

posible decidir con certeza qué criterio de los citados para determinar la

57 Ibidem., pp. 18-19
¥ WONG, Mitchell, M., op. cit., p. 1131.
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funcionalidad puede ser el correcto después de practicar un examen a el articulo

en cuestion.

Por un lado una parte de la definicion se enfoca en la “afectacion del costo o

valor”.

Bajo la Teoria de la Identificacion, una caracteristica funcional es aquella que
proporciona al producto cualquier valor o utilidad, mas alla de identificar el origen
o al productor del articulo. La otra parte del concepto de funcionalidad (la Teoria
de la Competencia) se expresa en la parte de la definicidon que hace referencia a
la caracteristica de ser “esencial para el uso o proposito”. Consecuentemente, y
en contraste con la Teoria de la Identificacion, |a Teoria de la Competencia se

refiere a caracteristicas que solo son funcionales si inhiben la competencia.

La incongruencia entre las dos teorias sobre un entendimiento generalizado de la
funcionalidad da origen al problema de la funcionalidad estética. Una
caracteristica que es “esencial para el uso o proposito” de un producto o méas
probable es que “afecte su costo o valor” en tanto, una caracteristica que “afecta
el costo o valor’ de un producto no es necesariamente “esencial para su uso o
proposito”. Por lo tanto, un conflicto entre la Teoria de la Identificacion y la Teoria
de la Competencia ocurre siempre que dicha caracteristica “afecta el costo o
valor’ de un producto pero no es necesariamente “esencial para su uso O
proposito”.*® Decorativo, se opone a Util, y caracteristicas con esa naturaleza

caen en esa area gris.

Finalmente se concluye que el problema de la funcionalidad estética puede ser
resuelto empleando Unicamente el examen que pueda hacerse bajo la Teoria de
la Identificacion. Todo ello considerando que el requisito de ta funcionalidad tiene

su razoén de existir para proteger la competencia.

* [bidem., p. 1132.
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b) PRECEDENTES LEGALES.

La figura del Trade Dress, se incluyé mediante una enmienda al Lanham Act
formulada en 1988, por la Suprema Corte de los Estados Unidos de América.
Esto se derivd de una controversia planteada en referencia al diserio particular de
los autos Ferrari ®, cuyo Trade Dress conferia una identificacion del producto y
originaba su distintividad de los demas automdviles, comercializados por su
competencia. Este fue uno de los primeros casos que se originaron respecto al
Trade Dress de productos. Se han dado muchos otros casos, que incluso han
llegado a abarcar los colores y disefios que identifican los uniformes de porristas
de equipos deportivos, como lo fue el caso de Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc.

vs Pussycat Cinema, Ltd.%°

El precedente mas relevante en |la materia de proteccion al trade dress de
establecimientos comerciales dictado por la Suprema Corte de los Estados

Unidos, fue emitido en el caso “Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.

Mismo que se identifica bajo el Numero 91-971, iniciado el 21 de abril de 1992,
decidido el 26 de Junio de 1992, y cuya apelacidon se denegé el 4 de Septiembre
de 1992

En éste caso, el propietario de una cadena de restaurantes mexicanos demandoé
al operador de una cadena similar por violar su trade dress de conformidad con la
seccidn 43(a) del Lanham Act de los Estados Unidos que prevé que “cualquier
persona que... utilice en conexidén con cualquier bien o servicio... una falsa
descripcion o representacion... debera ser reparada del dafo... a cualquier
persona... a quien haya causado dafo dicha utilizacidon”, por medio del ejercicio
de una accién civil. Debido a que no es necesario que un trade dress haya
adquirido un significado secundario, en tanto se entiende que es inherentemente

distintivo por tener capacidad por si mismo de identificar productos o servicios

® RAY A LOIS, Rafael, op. cit., P. 24.
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como provenientes de un cierto origen o fuente en especifico y ya que dicha regla
se aplica en materia de marcas, sirviendo al mismo propdsito de prevenir la

competencia desleal y la proteccidn a la habilidad.

La Corte de Distrito instruyé al jurado explicandole que el Trade Dress es la
imagen total de un negocio. El Trade dress de Taco Cabana puede incluir su
forma y apariencia general del exterior del restaurante, los signos que lo
identifican, el plano interior de la cocina, su decoracién, el menu, el equipo
utilizado para servir y presentar la comida, los uniformes de los empleados y
cualesquiera otras caracteristicas que reflejen la imagen total del restaurante.
Basandose en el precedente del caso de John H. Harland Co. V. Clarke Checks,
Inc. de 1983, la imagen total de un producto “puede incluir caracteristicas como el
tamano, la forma, el color o combinaciéon de colores, textura, graficos o aun las
técnicas de venta en particular * del consumidor de distinguir un producto o
servicio de los ofertados por los competidores , ante una Corte de Distrito del
Distrito Sur de Texas. La apelacion interpuesta por parte de la demandada fue
negada y reiterado el fallo de la Corte antes mencionada, motivando su
resolucion en el argumento de que el trade dress que resulta inherentemente
distintivo es protegible bajo el Lanham Act, sin que deba probarse que este ha

adquirido un significado secundario.®’

4. PROPUESTA DE INCLUSION DE UNA NUEVA CATEGORIA DE SIGNO
DISTINTIVO EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

En éste apartado considero conducente precisar ciertos puntos. En primera
instancia, el Trade Dress Norteamericano abarca dentro de su regulacion la
proteccién a Ja imagen total de establecimientos, productos y servicios,
incluyendo las técnicas de venta en particular que se utilizan para proveer al
cliente, en tanto esta imagen pueda ser asociada en la mente de los

consumidores con una marca 0 nombre comercial de productos, servicios o

SUhtip:/www. law uconn.cdu/homes/switl/ip/cases/two_pesos. htin
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establecimientos. En el Sistema Juridico Mexicano, por lo que se refiere a la
proteccion de envases de productos; cuando presentan caracteristicas de
originalidad, podran registrarse como marcas tridimensionales de conformidad
con la Ley de la Propiedad Industrial, o bien como disefios industriales, ya sea
modelo o dibujo industrial, segun el aspecto fisico del empaque o envase, ésta
proteccion no abarca un tamafo. Por otro lado, las etiquetas pueden ser
registradas como marcas mixtas ya que contienen tanto denominacion como
disefio. Es conveniente también realizar el registro de la etiqueta, cuando se trata
de productos o servicios que por su comercializacidn pueden ser facilmente
confundidos por el consumidor sin siquiera dar lectura a la denominacion que
aparece en dicha etiqueta. En el caso del empaquetado de productos,
encontramos su proteccion bajo la Ley Federal del Derecho de Autor como obras

de arte aplicado.

En cuanto a la proteccion de la imagen total de establecimientos comerciales y
los servicios que en ellos se prestan, la proteccion a la obra arquitectonica corre a
cargo del derecho de autor. El elemento creativo de dicho género no es otra cosa
que el styling, es decir la creatividad Unica e independiente a través de la cual se
expresan formas artisticas distintas, aplicado a productos utilitarios, en muchos
casos de consumo (por ejemplo: casas o edificios)®.

El Art. 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en su fraccién Vill establece lo

siguiente:

“Art. 13: Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen respecto

de las obras de las siguientes ramas:...

VIII. Arquitectonica.”

2 SCHMIDT. Luis C., op. cit., p. 50.
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En el caso de un establecimiento comercial, podriamos encontrar varios
elementos que forman parte de su operacién o bien de su publicidad, mismos que
pueden ser protegidos ya sea al amparo de la Ley de Propiedad Industrial o al de
la Ley Federal del Derecho de Autor. Entre los mismos se encuentran el nombre
comercial, la arquitectura caracteristica del local, si existe un elemento exterior
sobresaliente como es el caso de la cadena de restaurantes "Hipocampo®, que
tiene un caballito de mar, dicho elemento podria ser registrado como marca
tridimensional. En el menu, generalmente encontramos fotografias que también
pueden ser protegidas como obras fotograficas. Y existen posibilidades ilimitadas

de los elementos protegibles que un establecimiento comercial puede contener.

La figura del trade dress, sin embargo, tiene una razén de ser distinta a la
proteccion de cada uno de esos elementos en particular que radica en la
represion a la competencia desleal, en este caso, con base en la idea de que el
trade dress se compone de la totalidad de esos elementos integrantes de la
imagen del establecimiento, que en su conjunto logran en la mente del
consumidor una asociacion o identificacion de cierto servicio, producto o
establecimiento con una marca o nombre comercial en particular. Hay una
identificacion que se induce por simple visualizacion del producto o del
establecimiento en su conjunto, o de la percepcién que se tiene de la calidad de
un servicio, es decir de la combinacion Unica de los elementos protegidos por la

Propiedad Intelectual e incluso de elementos no protegibles.

El trade dress o vestido del negocio, no es una marca, sin embargo si es un signo
distintivo y como hemos argumentado puede estar compuesta de varios derechos

de propiedad industrial o de autor, incluyendo la marca.

Aun cuando en el articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial se enlistan
veintitrés fracciones que tratan sobre varias hipétesis de aquellos actos que
constituyen infraccidén administrativa. Detalldndose en dicho articulo las conductas

infractoras de derechos de propiedad industrial, mismas que se traducen en actos
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de competencia desleal contrarios a los buenos usos y costumbres en la
industria, comercio y servicios y que para el caso del tema que nos ocupa, resuilta
de especial importancia el analisis en particular de la fraccion {X de dicho

precepto legal, mismo que a continuacion se cita:

“IX. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que
causen o induzcan al publico a confusidn, error o engafio, por hacer creer o

suponer infundadamente:

a)La existencia de una relacién o asociacion entre un establecimiento y el de un
tercero;
b) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorizacién, licencias o

especificaciones de un tercero.”

Sabemos que el legislador, ha definido una serie de conductas tipicas, de manera
que con esa especificidad de 1os supuestos ha procurado otorgar certeza en la
posesion y eficacia de los derechos de propiedad industrial. Sin embargo procede
plantear la propuesta de reconocer expresamente en la ley la existencia de un
nuevo signo distintivo, denominado trade dress; consistente por ejemplo en la
combinacion de signos, elementos decorativos y de atmosfera en la fachada, el
mobitiario y su plano de distribucién dentro del establecimiento, vestimenta de los
empleados, planos arquitectonicos, presentacién de menus en su caso 0
sistemas de servicio, peculiares utilizados en dichos establecimientos
comerciales, en virtud de que la inercia asociativa de la clientela respecto a la
imagen de un establecimiento, puede ser faciimente inducida a través del empleo
de la suma de dichos elementos por un competidor que por el simple empleo del

sentido de la vista los hubiera imitado en su propio establecimiento.
Asi, la inclusion en la legislacion de esta figura permitiria al Instituto Mexicano de

la Propiedad Industrial negar fundada y oportunamente un registro improcedente,

sancionar por la comision de una infraccidn administrativa o, en su caso,
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demostrar la legitimacion del trade dress en atencion al vinculo indisoluble que se
ha generado entre este y un establecimiento distinguido en la mente de los
consumidores, sin que para hacerlo deba interpretar disposiciones legales
ambiguas de manera puramente subjetiva.

Todo ello con base en la finalidad general que debe perseguir la represion a fa
competencia desleal, y considerando que la fraccién IX, antes citada est4 sujeta a

interpretacion al momento de resolver una controversia basada en la misma.

En primer lugar, debe prevalecer la finalidad de guardar un ideal del sistema del
derecho de propiedad industrial, consistente en que el generador de buena fe de
un signo empleado comercialmente, sea su propietario bajo los limites normativos
adecuados a preservar su titularidad y en segundo lugar, evitar una situacion en
la que el publico consumidor sea engafado bajo la premisa de que la
normatividad sea deficiente y un tercero no legitimado para hacerlo pueda
emplear en su provecho elementos con la finalidad de inducirlo a confusién, error

0 engano.

En el siguiente capitulo planteo la inclusion de la defensa expresa del vestido del
negocio, en diversas fracciones del Art. 213 de la Ley de la Propiedad Industrial,
para que las modificaciones a los supuestos de las hipdtesis normativas
propuestas, legitimen activamente al titular del derecho sobre el vestido del

negocio a ejercer las acciones administrativas conducentes a su proteccion.
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CAPITULO CUARTO.
INCORPORACION DE LA PROTECCION AL TRADE DRESS EN LA LEY DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL MEXICANA.

1.ANALISIS DE PROPUESTAS DE REGULACION ANTERIORES.

Actualmente, existen por un lado un articulo de Mauricio Jalife Daher y dos tesis
de Licenciatura, ambas de la Universidad Panamericana, la primera campus
Ciudad de México y la segunda de Zapopan, Jalisco, que han tratado de resolver
ya este problema.

Con relacion al articulo del Lic. Mauricio Jalife Daher, denominado “El Uso Virtual
de Marcas y la Marca Virtual’, sostiene entre otras cosas que la palabra virtual
define la serie de elementos que concurren para “reproducir’ artificialmente la
realidad, mediante estimulos programados para “enganar’ a los sentidos. La
imitacion del trade dress, sobretodo en el caso de elementos que se integran a un
producto y a su presentacion, como es el caso de el tipo y tamafio del empaque,
tipo de envase y leyendas no reservables o elementos que no pueden ser
registrados, pero que de igual forma se emplean en su conjunto por terceros, con
el animo de enganfar o de disfrazar su producto, como si se tratara de otro. El Lic.
Jalife, considera que se emplea virtualmente la marca. El mismo criterio, lo aplica
al caso de los establecimientos comerciales, en donde se emplean los mismos
rasgos para generar cierta identificacion de un nombre comercial o marca con los

servicios que en él se expenden.®

A mi criterio, el incluir en la Ley de la Propiedad Industrial una figura denominada
‘marca virtual’, para perseguir una conducta ilicita que en este caso es la
imitacion dolosa, resultaria tan subjetivo como la férmula empleada por la actual
fraccién IX. del Art. 213 de la Ley. No genera seguridad juridica a los prestadores
de servicios, en primer término, porque no da certeza en cuanto al conjunto de

“ JALIFE DAHER, Mauricio, El Uso Virtual..., op. cit., pp.465-466,471-473,
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elementos que integran la imagen que se habra de proteger bajo esta férmula y
ademas la resolucion que se generara, seguiria sujeta a interpretaciones,
seguramente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Por otro lado, la
proteccion al trade dress, tal como lo he analizado a la vista del Derecho
Norteamericano, precisamente se deriva de que es un conjunto de elementos,
conformado por elementos individuales, que al ser combinados lo hacen
identificable, peculiar o Unico, es un signo distintivo, pero no es una marca. Si
ésta figura se regula como signo distintivo independiente a la marca, es porque
se conforma de diversos derechos protegibles bajo el amparo de la Ley de la
Propiedad Industrial y la Ley Federal de los Derechos de Autor, y otros elementos
no protegibles que forman parte del conjunto que conforman una imagen. Este
tratamiento individual y particularizado, de una nueva figura que puede ser
registrable como ese conjunto de elementos, por un lado generaria la certeza al
productor o al prestador de servicios y a sus licenciatarios en su caso, de que su
férmula Unica de ofertar sus productos y servicios que son parte de su imagen, no
sera imitada sin la debida remuneracion. De que su prestigio estara protegido y
de que todo ello, no estara sujeto a interpretaciones subjetivas. También da
mayor certeza a quien inicia 0 modifica un negocio, con respecto a lo que sera o
no un signo distintivo que él puede emplear, pues al igual que sucede con la
marca, podria solicitar una investigacion al Instituto, de aquellos trade dress
similares que no podra utilizar, o de los que no puede solicitar registro por existir
ya otros similares en tramite o ya registrados.

En cuanto a la primera tesis de Licenciatura que referi con anterioridad, del Lic.
Pablo Hooper Ramirez, concluye con la propuesta de incorporar una fraccion mas
al Art. 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, para que exista un supuesto
normativo bajo el cual un tercero distinto al que funja como licenciatario o
franquiciatario, al llevar a cabo una conducta, actividad o hecho constitutivo de
usa ilegal de los derechos de propiedad industrial de un franquiciante o
licenciante, sea considerado como infractor administrativo.
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La adicion literal de su fraccion propuesta es la siguiente:
Art. 213.- Son infracciones administrativas:

“Usar la combinacién de signos distintivos, elementos operativos y de imagen,
que en su conjunto, permitan identificar productos o servicios iguales o similares
en grado de confusion a otros protegidos por esta ley y que por su uso causen o
induzcan al publico a confusién, error o engafno por hacer creer o suponer |la
existencia de una relacion entre el titular de los derechos protegidos y el usuario

no autorizado”.*

Por otro lado encontramos la tesis de Rafael Raya Lois, quien propone la
inclusién de un nuevo signo distintivo dentro de la Ley de la Propiedad Industrial,

denominado “La vestimenta comercial”.

En el caso de la tesis mencionada en primer término, aun cuando Pablo Hooper
no trata especificamente el tema de la inclusién de la figura norteamericana a
nuestra legislacion, si habla de la proteccién a la imagen de la franquicia, que
guarda relacion estrecha con dicha figura. Me parece correcto que su autor
propusiera la adicién de una fracciéon, que pudo haber sido también, en su caso la
modificacion a la fraccion IX del Art. 213 de la Ley, para indicar una hipétesis
normativa expresa relacionada con |a proteccion al trade dress, pues especificar
gue constituye infraccidn administrativa el utilizar “la combinacion de signos
distintivos, elementos operativos y de imagen, que en su conjunto, permitan
identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusion®,
resulta una formula mas correcta que la hipotesis mencionada por la Fr. IX del
Art. 213 de la Ley, para prevenir la competencia desleal, y comao ya fue analizado
antes, estd en armonia con el tratamiento que se da en los Estados Unidos al
Trade Dress, al ser principalmente una figura con la que se trata de evitar éste
tipo de competencia desleal.

* HOOPER RAMIREZ, Pablo, op. cit., p. 147.
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Sin embargo, coincido con el criterio de Rafael Raya Lois, ya que desde mi punto
de vista, lo mas importante en este caso, es determinar la naturaleza juridica de
la figura, para comprender qué tratamiento seria el adecuado para brindarle
proteccion. El hecho de que sea un signo distintivo, sin ser una marca, un nombre
comercial, una denominacién de origen o un aviso comercial, sino una figura
protegible con independencia a las anteriores, es el punto mas trascendente para
iniciar su reglamentacion. Para considerarlo un signo distintivo, basta determinar
si de la percepcion que hacen los sentidos humanos de los elementos que
constituyen el producto, de |la forma de brindarse un servicio o los elementos que
se utilizan en un establecimiento comercial, existe la distintividad sin necesidad
de leer la marca o el nombre comercial; el que sea identificable cierto servicio,
producto o establecimiento, o la manera peculiar o Unica en que éstos se ofertan
al mercado, por observar la combinacion de elementos que lo conforman con la
consecuente asociacion a una expectativa de cierta calidad, se determina si

existe o no la caracteristica inherente a los signos distintivos.

En otro orden de ideas, para evitar que sean criterios subjetivos los que pudieren
emplear las autoridades administrativas al analizar este tipo de casos en la
practica, pienso que brinda mayor seguridad juridica la adhesion de este nuevo
signo distintivo y su reglamentacion expresa dentro de la Ley de la Propiedad
Industrial. Tanto para franquiciantes, titulares de marcas registradas y nombres
comerciales publicados, licenciantes, e incluso para franquiciatarios y
licenciatarios que en general han debido emplear grandes recursos, tiempo y
experiencia para crear sus férmulas de venta, su imagen total y en general sus
conocimientos industriales y comerciales que se traducen en una posicién
preferente dentro del mercado, e incluso para franquiciatarios y licenciatarios, que
han ingresado a esas redes de franquicias o de comercios exitosos mediante el
pago de regalias o de derechos de uso, para acceder a esa posicion preferente,
Resultaria sumamente injusto que terceros no autorizados, por simple

observacion de la apariencia de estos comercios productos y que pueden imitar
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esta apariencia facilmente, lo hagan sin que la autoridad pueda determinar a
ciencia cierta bajo el supuesto actual que contempla la Ley de la Propiedad
Industrial, si el uso de la combinacién de signos distintivos, elementos operativos
o de imagen, se constituye en competencia desleal, y pueden encuadrarse como
infraccion administrativa, vuelvo a citar en su parte conducente, la fraccion X del
Art. 213, pues es en la normatividad vigente el precepto que mas se acerca a
cumplir con esta finalidad, sin que brinde la certeza juridica que a mi
consideracion deberia generar:

Art. 213.- Son infracciones administrativas:

. "IX. Efectuar, en el gjercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que
causen o induzcan al publico a confusion, error o engafo, por hacer creer o
suponer infundadamente:

a) La existencia de una relaciéon o asociacion entre un establecimiento y el de un
tercero,
b) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorizacion, licencias o

especificaciones de un tercero...."

2 DEFINICION PROPUESTA.

Con base en la idea de que el trade dress es un signo distintivo, en virtud de que
la imagen total de un establecimiento, producto o servicio es un elemento
diferenciador de oftros establecimientos, productos o servicios de su misma
especie y genero, gue ha sido creado por su titular de manera original y que su
utilizacién puede generar una asociacion en la mente de los consumidores con
cierta expectativa de calidad por el simple empleo de los sentidos, y cuya
imitacion puede inducirlo a engano, error o confusion.
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Proponemos incluir en la Ley de la Propiedad Industrial un Capitulo |I- bis, que se
denomine “Del Vestido del Negacio®, para evitar una confusion derivada del
origen de la palabra, ya que nos parece incorrecto emplear anglicismos en una
legislacion de lengua castellana, sin embargo, el término trade dress, puede ser
traducido literalmente con la designacion propuesta, sin generar un cambio en su

sentido.

Proponemos la adhesion a la Ley de la Propiedad Industrial del articulo 98-bis, el
cual conceptualizara esta figura de la siguiente manera:

“Art. 98-bis.- El vestido del negocio se compone por la combinacion de signos
distintivos, elementos decorativos y funcionales de un producto, servicio o
establecimiento comercial, que visiblemente constituyan su apariencia,
considerandose que puede incluirse dentro de esa apariencia, la forma unica en
gue se preste el servicio y cuya utilizacion en su conjunto, permita al publico
consumidor, identificar productos o servicios similares en grado de confusion

entre los de su misma clase, género o especie a otros protegidos por esta ley.

El derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, mismo que tendra una vigencia de diez
afos contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, pudiendo ser

renovable por periodos de la misma duracion.”
Asi mismo se propone adherir el articulo 98-bis a), para que quede limitado el
abuso que pudiere hacerse de la figura dentro de |la practica legal, mismo que
proponemos se redacte de |a siguiente forma:

“Art. 98-bis. a).- Unicamente podra ser registrable el vestido del negocio cuando:

I.  La combinacién de los elementos que lo componen, incluyendo de ser
solicitado la forma Unica en que se preste el servicio, conforme una
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apariencia peculiar o Unica del servicio, producto o establecimiento y cuando
dicha combinacién o conjunto de elementos pueda generar una asociacion
por parte del publico consumidor, entre el vestido del negocio y una marca de
productos o servicios registrada o un nombre comercial publicado.
Resultando distintivo de los servicios o productos de su misma clase, género

0 especie.

Il. Sean especificados en la solicitud de registro de vestido del negocio cada
uno de los elementos que se deseen incluir en la combinacion peculiar que lo

conforma, y que no podran ser menos de tres:

a) Si se trata de elementos protegibles bajo el amparo del la Ley de la Propiedad
Industrial y/o de la Ley Federal de Derechos de Autor, el solicitante debera
comprobar que es su titular o licenciatario, anexando una copia certificada por
fedatario publico o en su caso cotejada contra su original por el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial o por el Registro Publico del Derecho de Autor, de cada
registro, licencia o publicacion concedidas por las autoridades antes

mencionadas, segun sea el caso.

b) En el caso de los elementos que no puedan ser protegibles bajo el amparo de
la Ley Federal del Derecho de Autor o de la Ley de la Propiedad Industrial, de
conformidad con el inciso a) que antecede, el solicitante debera anexar a la
solicitud de registro las fotografias de cada uno de dichos elementos, junto con su
descripcion por escrito y en su caso también |a descripcion de la forma Unica o
peculiar en que se preste el servicio.

c) El Instituto al analizar si la suma de los elementos que se mencionan en los
incisos a) y b) anteriores, determine que la combinacion de dichos elementos
resulta lo suficientemente distintiva con respecto a los vestidos del negocio ya
registrados o en tramite de registro, con anterioridad a la fecha de presentacion
de la solicitud respectiva.
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En éste orden de ideas, se sugiere la inclusion del siguiente precepto:

Art. 98-bis-b) Una vez efectuado el registro del vestido del negocio, el titular y/o
sus licenciatarios de uso no podra(n) adicionar elemento(s) que lo conformen sin

haber solicitado previamente un nuevo registro ante el Instituto.

Y ademas sugerimos sea reformado el Art. 142 de la Ley, que habla de la
franquicia y que como hemos argumentado en el presente trabajo especialmente
dentro de ésta area es donde podria generarse una mejora a la proteccién que se
brinda a los derechos intelectuales que se utilizan para la operacion de aguellos
negocios que funcionan bajo éste tipo de figura, mediante la inclusion al propio
concepto legal de la licencias de uso de vestido del negocio; para quedar
redactado el articulo de la siguiente manera:

“Existira franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca y en su ¢aso, con
la licencia de uso de un vestido del negocio, se transmitan conocimientos
técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le
concede puede producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme
y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el
titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio & imagen de los
productos o servicios a los que ésta distingue.

Quien conceda una franquicia debera proporcionar a quien se la pretende
conceder, previamente a la celebracion del convenio 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 disposiciones de este
capitulo.”
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3. INTERES PROTEGIDO.

Interesa a los duefios de establecimientos comerciales que el activo intangible
que representa la combinacion de los elementos que integran su imagen este
protegida contra la utilizacion indebida que haga un competidor en virtud del
deterioro a su prestigio que dicho uso pudiera acarrearle, o bien el menoscabo en
las utilidades que pudiera causar dicha utilizacion debido a que la afluencia de
clientela disminuya por creer esta erroneamente, que asiste a un establecimiento
comercial al Unicamente visualizar la apariencia semejante en grado de
confusion, o adquiere un producto o servicio por inercia asociativa, sin poner
atencion al nombre comercial del establecimiento o marca del servicio o producto,
sin gue el mismo cubra las expectativas de calidad que deseaba.

También es cierto que existen establecimientos comerciales con vestidos del
negocio notoriamente conocidos, y que generalmente se trata de franquicias,
cuyos duefios han formulado métodos peculiares o Unicos de prestar el servicio,
que forman parte del Know-how; que han debido pasar por una serie de
experiencias comerciales, de inversion de recursos y modificaciones a lo largo del
tiempo para lograr crear la apariencia Unica de sus negociaciones, con el abjeto
de posicionar sus marcas o nombres comerciales en el mercado. Cuyos
elementos visualmente disponibles para el publico en general son faciles de
imitar, y no todos esos elementos gozan actualmente de tutela por la Ley de la
Propiedad Industrial o la Ley Federal de los Derechos de Autor, pues como ya
explicamos en el apartado referente al (Know-How) y los secretos industriales,
parte del Know-How puede mantenerse como confidencial, pero otra parte es

facilmente accesible al publico.
La inclusion expresa en la Ley de la Propiedad Industrial de esta figura juridica

propuesta, protege por un lado al titular del vestido del negocio, al consumidor y

fomenta practicas comerciales equitativas y honestas, en tanto protege los
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derechos adquiridos por el trabajo de su titular, que no deben ser usurpados por
un tercero no licenciatario del uso del mismo y que no ha destinado los mismos
recursos econémicos y de tiempo que el anterior para ser identificado dentro del
mercado. Y que ademas le puede causar un deterioro tanto en su prestigio, como
en las ganancias economicas que podria haber obtenido de no haberse visto
usurpado en sus derechos derivado de la indebida utilizacion de este nuevo signo
distintivo propuesto. Legislar la figura le permitiria al titular del derecho interponer
las acciones penales, administrativas y civiles correspondientes.

4. ADQUISICION DEL DERECHO.

Como fuentes del derecho sobre el vestido comercial deben considerarse al igual
que se hace con respecto a las marcas, tanto el primer uso del mismo, como su
registro y al igual que se hace en relacion a la marca, solo el registro podra
generar un derecho a su uso exclusivo. Esto de conformidad con los Arts. 87 y 92
de la Ley de |la Propiedad Industrial.

5. REGISTRO.

Antes de solicitar el registro del vestido del negocio ante el Instituto, su creador o
el posible licenciatario de éste en México, debe solicitar de preferencia el servicio
de busqueda de anterioridades al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
mediante el pago de la tarifa correspondiente, con ello se evitara encontrar con
que ya ingresada formalmente su solicitud para que el Instituto practique el
examen de fondo, ya esté otorgado un registro de vestido del negocio o uno se
encuentre ya en framite, idéntico o similar en grado de confusion a aquel cuyo
registro se esté solicitando.

Una vez resuelto lo anterior, se presentara la solicitud formal de registro del

vestido del negocio. El procedimiento se dividirda en dos etapas: la primera,
relativa al examen administrativo o de forma, consistente en determinar que la
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solicitud cumpla con toda la informacién y documentacion relativos al vestido del
negocio, a su titular y a todos aquellos requisitos previstos par la Ley y su
Reglamento. Rigiendo en esta materia las reglas establecidas por los
articulos113, con excepcion de su fraccion ), 116, 119 y 121 de la Ley de la
Propiedad Industrial. La segunda, corresponde al examen de fondo de Ia
solicitud, en esta segunda fase los examinadores del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial determinaran si el vestido del negocio es registrable en los
términos de la Ley aplicando los siguientes Art. para tal efecto: del 122 al 124. De
no existir impedimento alguno, el Instituto otorgara el titulo que ampara el registro
del vestido del negocio, de conformidad con los Art. 125, 126, con excepcion de
la fraccion Il, pues el trade dress sera en todos los casos un signo distintivo mixto,
y conforme al Art. 127 de la Ley. A la solicitud de registro del vestido del negocio
debera acompanarse el pago de la tarifa correspondiente al estudio de la
solicitud, registro y expedicién en su caso del titulo.

Como ya mencionamos en el apartado referente a las marcas, el Art. 93 de la Ley
hace alusion al principio de especialidad, al indicar que las marcas se registraran
en relacion con productos o servicios determinados. En tanto el articulo 59 del
Reglamento de la Ley de referencia, instituye 34 clases para proteger productos y
8 servicios de entre las cuales una marca puede quedar clasificada. Para registrar
el vestido del negocio, siguiendo ese mismo principio, sera necesario sefialar si
éste recaera sobre productos o servicios, junto con el numero de la clase a la que
pertenezcan.

Se propone adicionar el articulo 98-Bis c), cuya redaccion sea la siguiente:
“Art. 98-Bis c).- La ostentacion de la leyenda “vestido del negocio registrado” o las
siglas “V.N.R."”, solo podra realizarse en el caso de los servicios, productos o

establecimientos para los cuales dicho vestido del negocio se encuentre
registrado. Debiendo colocarse junto a la marca registrada que se ostente en el
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producto o servicio a que corresponda el vestido del negocio o al nombre
comercial publicado que se ostente en el establecimiento.”

También se propone adicionar el siguiente articulo:

“Art. 98-Bis e).- Para tramitar el registro de vestidos del negocio, seran aplicables
los articulos 113 con excepcion de la fraccion Il, 114, del 116 al 155, con
excepcion de los articulos 117, 118, 131 y142, del Capitulo V “Del Registro de
Marcas”, del Titulo Cuarto “De las Marcas y Vestidos del Negocio y de los Avisos
y Nombres Comerciales”, de esta Ley.

6. DURACION DEL DERECHO DE REGISTRO.

En cuanto al punto en cuestion se propone adherir el siguiente articulo:

“Art. 98-Bis d).- El registro del vestido del negocio tendra una vigencia de diez
afnos contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud y podra
renovarse por periodos de la misma duracion.”

Al igual que sucede con la marca para solicitar la renovacion, se debera llenar el
formulario oficial, siguiendo las instrucciones de llenado al dorso del mismo y
acreditar el pago de |a tarifa correspondiente.

También debera manifestarse por escrito y bajo protesta de decir verdad que usa
el vestido del negocio en, los productos, servicios o establecimientos a los que se
aplique y que no se haya interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor a los
tres aros, sin gue medie causa justificada, esto es: de que por actos ajenos a la
voluntad del titular del registro no se ha usado.

Par lo anterior, operara la caducidad del registro:
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1) Cuando no se salicite la renovacion dentro de los seis meses anteriores a su
vencimiento o dentro del plazo de gracia de los seis meses posteriores al mismo.

Il) Cuando el vestido del negocio no sea usado por tres afios consecutivos
inmediatos anteriores a la fecha en que se salicite la declaracion Administrativa
de Caducidad, en los productos, servicios o establecimientos para los que se

encuentra registrado.

A DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL DERECHO.

a) DERECHOS.

1. Derecho al uso exclusivo del Vestido del Negocio.

2. Derecho de solicitar la declaracién administrativa de infraccion.

3.- Derecho a solicitar se le indemnice por concepto de danos y perjuicios
causados por la infraccion.

4 - Derecho de conceder licencias de uso del vestido del negocio.

5.- Derecho de transmitir los derechos reconocidos mediante el registro del
vestido del negocio.

6.- Derecho a renovar el registro por periodos de 10 afios.

7.- Derecho de defender el registro del vestido del negocio, mediante las vias
legales conducentes. (mismas a las que haremos alusion en el siguiente
apartado).

b) OBLIGACIONES.

1.- Usar el vestido del negocio en territorio nacional, tal como haya sido
registrado, de manera continua y sin interrupciones de tres o0 mas afos
consecutivos. Si se incumple con esta obligacion, caducara el registro, a menos
que el propietario justifique la falta de uso por causas ajenas a su voluntad.

2.- Usar la Leyenda “V.N.R", o “Vestido del Negocio Registrado”, junto a la
leyenda “M.R." o “Marca Registrada” o el simbolo ® o en donde aparezca el
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Nombre Comercial del establecimiento, unicamente si el Vestido del Negocio ha
sido registrado ante el Instituto. El incumplimiento de esta obligacién origina la
pérdida de las acciones civiles y penales derivadas de la violacion del derecho
exclusivo sobre el vestido del negocio, y la pérdida a solicitar se practiquen
medidas precautorias en el procedimiento de declaracion administrativa.

3.- Inscribir en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la cesion de
derechos mediante la cual se transmitan los derechos a usar el vestido del
negocio registrado. De no hacerlo la cesién no producira efectos contra terceros.
4 - Inscribir en el Instituto cualquier gravamen que pese sobre los derechos del
vestido del negocio registrado. De no hacerlo el gravamen no causara efectos
contra terceros.

5.- Inscribir en el Instituto la licencia que conceda derechos de uso del vestido del
negocio registrado. De no registrarla, la licencia no producira efectos contra
terceros.

6.- Renovar el registro del vestido del negocio. De no hacerlo, operard su
caducidad.

8. MARCO JURIDICO APLICABLE A LA DEFENSA DEL TRADE DRESS O
VESTIDO DEL NEGOCIO.

La competencia desleal y la pirateria de marcas y patentes son conductas
antisociales que tratan de atacarse en todo el mundo, pues representan un
problema global. Con respecto a México existe una Comision Intersecretarial para
la Proteccion, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual;
entre las Secretarias que la integran, encontramos a Gobernacion, Hacienda,
Comercio, Educacion, Salud y a la Procuraduria General de la Republica y la de

Justicia del Distrito Federal ®

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrado entre Estados
Unidos, Canada y Mexico, publicado en el Diario Oficial de la Federacidn con

 Ihidem., p. 127.
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fecha 20 de diciembre de 1993, y que entré en vigor el 1° de enero de 1994;
establece del articulo 1714 al 1718, los mecanismos de defensa de los derechos
de propiedad intelectual. Entre ellos encontramos disposiciones generales de .
éstos mecanismos, aspectos procesales y recursos aplicables dentro de
procedimientos administrativos y civiles, medidas precautorias, procedimientos
penales y sanciones y la defensa de los derechos de propiedad intelectual en la

frontera.

El Tratado de Libre Comercio hace hincapié en el establecimiento de medidas
que hagan efectivos los derechos y especificamente establece en su Art. 1714
que "Cada una de las Partes garantizara que en su legislacion interna se
establezcan procedimientos de defensa de derechos de propiedad intelectual que
permitan la adopcién de medidas eficaces contra cualquier acto que infrinja los
derechos de propiedad industrial... incluyendo recursos expeditos para prevenir
las infracciones y recursos que desalienten futuras infracciones”. Los
procedimientos que se apliquen no deben crear barreras al comercio legitimo y
contra probables abusos de los procedimientos se proporcionaran salvaguardas.
Es importante senalar que El Tratado contempla soluciones equitativas de
caracter cautelar o precautorio.

En cuanto al art. 10 bis del Convenio de la Unién de Paris, vigente desde 1983,
mismo que en términos del art. 133 de nuestra Carta Magna, es ley en nuestro
pais; publicado en el Diario Oficial de la Federacion de fecha 27 de julio de 1976.
Sefala expresamente que los paises de la Unién 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 contrario a los
usos honestos en la materia industrial o comercial.”

Con base en |a jurisprudencia emitida por el 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:
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Genaro Gongora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. Denominada
“Marcas, Competencia Desleal, Requisitos para que se actualice la Infraccion
Administrativa Prevista en la Ley de Invenciones y marcas” se relaciona el
Convenio de la Union de Paris del que México es Parte, y hace un estudio de los
elementos que constituyen la competencia desleal. El primero hace referencia a
la conducta contraria a los buenos usos y costumbres de la industria o comercio y
el segundo consiste en que esa conducta cause o induzca al publico a confusion,
error o engafio en relacion con el producto o servicio que requiere o con el
establecimiento que lo ofrece:

Para estudiar los actos deshonestos, es importante comprender que lo
sancionable, es el abuso del bien juridico tutelado por el Art. 28 constitucional, es
decir el abuso a la libertad de competencia que éste consagra. Tomando en
cuenta los actos deshonestos sancionados por las infracciones administrativas y
delitos, se puede 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, 0 para causarle un dafio a aquél, para tal efecto,
debemos decir que el concepto de buenas costumbres ha sido interpretado por la
doctrina como los principios deducibles de normas positivas que son aceptadas
por el sentimiento juridico de una comunidad. Asi, costumbres comerciales como
anuncios, promociones de ventas, camparias de descuento, etcétera, son licitas y
permitidas para atraer clientela a un establecimiento o hacia un producto, siempre
gue no se completen medios reprochables para ello. Siguiendo con el concepto
de competencia desleal a que hemos llegado es requisito primordial para que
haya deslealtad, que primero exista competencia entre los comerciantes, es decir,
que desarrollen una actividad encaminada o relacionada con el mismo fin, toda
vez que podria darse una conducta ilicita entre comerciantes que no compiten
entre si, y ésta, independientemente de que sea sancionable por otros medios, no
constituye competencia desleal. También cabe decir, que la conducta deshonesta
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del comerciante desleal puede ser activa o pasiva, es decir, consistir en un hacer
0 en una omision, realizada con la intencién de obtener un beneficio prapio o

causar dafno a otro recurrente.

Ahora bien, debe coincidir esa conducta con la induccién al publico a confusion,
error o engario en relacion con el producto o servicio que requiere o con el
establecimiento que lo ofrece. Para entender éste supuesto, se entiende por
causar o inducir al publico, por producir en él, un animo incitdndolo o
persuadiéndolo a moverse en determinado sentido, con el fin de obtenerlo como
cliente, esto es valido en la libre competencia pero no a través de conductas
deshonestas. Lo que resulta reprochable, es obtener este fin mediante la
confusion, el error o el engafo, en que se hace caer al publico. Conforme al
diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafola, confusion, significa la
mezcla de dos o mas cosas diversas de modo que las partes de la una se
incorporen a la otra, falta de orden o de claridad; la acepcién error es concepto
equivocado o juicio falso y falso; 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 engafiar al publico, es una conducta deshonesta, pero sélo
encuadra en el supuesto de infraccion analizada, si la confusion, error o el
engano lo llevan a suponer que existe relacibn o asociacion entre un
establecimiento y el de un tercero, como las cadenas de tiendas o negocios que
ostentan la misma o semejante denominacién, o bien, que lo hagan suponer que
se fabrican o venden productos o se prestan servicios bajo las normas, licencia o
autorizacion de un tercero. En nuestra legislacion es necesario que se cumplan
todos los requisitos previstos en la hipotesis normativa, ya que en nuestro
sistema juridico las conductas analogas no son sancionables.

La Promulgacion de la Ley de la Propiedad Industrial durante la administracion
del Presidente Carlos Salinas de Gortari se constituyé en un paso fundamental
para dar confianza a la comunidad inversionista. Ademas de mejorar el
tratamiento a la proteccion de los derechos intelectuales, la Ley de la Propiedad

93



Industrial incluye medidas para hacerla valer que se dividen en infracciones

administrativas y delitos.

Dentro de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, encontramos por su parte, en

el articulo 213, veintitrés fracciones, que sefialan diversas hipotesis normativas,

de las conductas que constituyen infraccion adminisirativa, y que cito a

continuacion:

Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria,
comercio y servicios que impliqguen competencia desleal y que se
relacionen con la materia que esta ley regula;

Hacer aparecer como productos patentados aguéllos que no lo estén. Si
la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrird en la infraccion
después de un afio de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha
en que haya quedado firme la declaracion de nulidad;

Poner a la venta o en circulacion productos u ofrecer servicios, indicando
que estén protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el
registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se
incurrird en infraccion después de un afo de la fecha de caducidad o en
su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaracion
correspondiente;

Usar una marca parecida en grado de confusion a otra registrada, para
amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos
por la registrada;

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

VIl

VI,

IX.

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

Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o
emblemas a que se refiere el articulo 40. Y las fracciones VII, VIII, IX, XIII,
X, XIV y XV del articulo 90 de esta ley.

Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de
confusion como un nombre comercial, denominacion o razon social o
como partes de éstos, de una persona fisica o moral cuya actividad sea la
produccion, importacion o comercializacion de bienes o servicios iguales
o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento,
manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona
que tenga facultades para ello;

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

a) La existencia de una relacion o asociacion entre un establecimiento y
el de un tercero;

b) Que se fabriguen productos bajo especificaciones, licencias o
autorizacion de un tercero;

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

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

Intentar o lograr el proposito de desprestigiar los productos, los servicios,
la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estara
comprendida en esta disposicion, la comparacion de productos o
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XL

XII.

XL

XIV.

XV.

XVL

servicios gque ampare la marca con el propésito de informar al publico,
siempre que dicha comparacion no sea tendenciosa, falsa o exagerada
en los términos de la Ley Federal de Proteccion al Consumidor.

Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un
registro de modelo de utilidad o diseno industrial, sin consentimiento de
su titular o sin la licencia respectiva;

Ofrecer en venta o poner en circulacion productos amparados por una
patente o por un registro de modelo de utilidad o disefio industrial, a
sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del
titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;

Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titulsar de la patente
o sin la licencia respectiva;

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

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

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

XVIl.Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusion, sin el

consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un
establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar
giro;

XVIIl.Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la

licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que
la marca se aplique;
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XIX. Ofrecer en venta o poner en circulacion productos iguales o similares a
los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usd ésta
en los mismos sin consentimiento de su titular,

XX. Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica una
marca registrada que hayan sido alterados;

XXI. Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica una
marca registrada, después de haber alterado, sustituido, o suprimido
parcial o totalmente ésta;

XXII. Usar sin su autorizacién o licencia correspondiente una denominacién de
origen, y,

XXlll.Las demas violaciones a las disposiciones de esta ley que no constituyan
delitos.”

De conformidad con el art. 214 se castigan con multa hasta por el importe de
veinte mil dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal, multa
adicional hasta por el importe de quinientos dias de salario minimo general
vigente en el Distrito Federal, por cada dia que persista la infraccion (ésta multa
se impone después de notificada la resolucion de sancion por infraccion
administrativa y una vez expirado el plazo que conceda el Instituto para que
infractor demuestre que ha cesado en la conducta), clausura temporal hasta por
noventa dias, clausura definitiva (cuando el establecimiento en cuestion reincide
una tercera vez, ya habiendo sido clausurado temporalmente dos veces dentro
del periodo de dos afios, no obstante haya cambiado su domicilio), y arresto
administrativo hasta por treinta y seis horas, las multas pueden imponerse junto

con las clausuras.

Para dictar resoluciones relacionadas con la imposicién de las sanciones antes
descritas el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debera considerar los
siguientes criterios, conforme al Art. 220 de la Ley: El caracter intencional de la
accion u omision de la conducta ilicita, la condicién econémica del infractor y la
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gravedad que implique la infraccién en relacion al comercio de productos y
servicios, asi como el perjuicio que se hubiere ocasionado a los afectados.

Con independencia de lo anterior existe una accion que puede ejercitar el
afectado para solicitar el pago de una indemnizacién por concepto de dafios y
perjuicios que se le hayan causado, cuya formula para cuantificar su monto se
senala en el art. 221-bis de la Ley, mismo que establece que la indemnizacion en
ningun caso sera inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al publico de
cada producto o la prestacion de servicios que impliquen una violacién a alguno
de los derechos de propiedad industrial protegidos por la Ley.

Dentro de la fraccion | del Art. 213 de la Ley, se menciona una definicién general
de lo que seria la competencia desleal, sin que dentro de dicha definicion, o en un
precepto aparte se precise lo que “los buenos usos y costumbres” significarian
para poder considerar que una conducta constituira competencia desleal. A
continuacion lo cito:

“Art. 213.- Son infracciones administrativas:

I.  Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria,
comercio y servicios que impliquen competencia desieal y que se
relacionen con |la materia que esta ley regula;...”

De conformidad con el Art. 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, actualmente
los mecanismos mas adecuados para evitar la usurpacion de los derechos de
propiedad industrial que se relacionan con la proteccién al vestido del negocio de
productos y servicios, que como ya mencionamos se conformara de una
combinacion de elementos protegibles bajo el amparo de la Ley de la Propiedad
Industrial y/o de la Ley Federal del Derecho de Autor, o bien de técnicas
peculiares de venta y ofros elementos que en su conjunto puedan distinguirio o
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identificarlo de otros aplicados a productos, servicios y /o establecimientos del

mismo genero, clase o especie se encuentran regulados por las fracciones:

Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la
industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que

se relacionen con la materia que esta ley regula;

Usar una marca parecida en grado de confusion a otra registrada, para
amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos
por la registrada;

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

a) La existencia de una relacion o asociacion entre un establecimiento y
el de un tercero;

b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o
autorizacion de un tercero;

c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorizacion,
licencias o especificaciones de un tercero;...

XVIll.Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la

licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los
que la marca se aplique;

XIX. Ofrecer en venta o poner en circulacion productos iguales o similares a

los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usd ésta
en los mismos sin consentimiento de su titular;

Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica
una marca registrada que hayan sido alterados;...”
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En el caso del supuesto sefalado por la fraccion IV, por medio de la cual se
sanciona el uso de marcas similares en grado de confusion, hace alusion a la
imitacion de una marca. En el caso de la imitacion pueden existir elementos no
reproducidos, facilmente identificables por el consumidor, en tanto en la
falsificacion, existen elementos no reproducidos, pero que no son facimente
percibibles por el consumidor ordinario®, por ello la falsificacion constituye delito,
de conformidad con el Art. 223 de la Ley que analizaremos mas adelante. En la
préactica el supuesto contenido en la fraccion IV del Art. 213, se da con frecuencia.
La declaracion de infraccion administrativa se puede iniciar por parte de |la propia
Autoridad de oficio 0 a peticion de parte interesada ante la Secretaria. Esta puede
entonces llevar a cabo una inspeccion. Si se localizan bienes que constituyan
violaciones a la ley, la Secretaria puede embargar dichos bienes de manera
precautoria. Al supuesto infractor se le da la oportunidad de responder a la
peticion y la Secretaria expedira una resolucion sobre el asunto con base en las
pruebas gue se le presenten, de resultar responsable puede aplicar las sanciones
descritas anteriormente, aunque éstas podran hacerse efectivas hasta que se
dicte sentencia definitiva. Asi mismo, en el caso de la fraccién XVIII, del articulo
en cuestion debe tomarse en cuenta que usar una marca idéntica a la registrada
y no similar trae aparejadas ademas de sanciones administrativas, acciones de
caracter penal, de conformidad con la Fraccién Il del Art. 223 de la Ley. Con
relacion a las fracciones antes enumeradas, podria agregarse la siguiente
leyenda: “o un vestido del negocio”, cada vez que en la redaccion de éstos
supuestos se encuentre mencionada la palabra “marca”’, con lo que se brindaria
la misma proteccion al vestido del negocio de la que se da a la marca.

En cuanto a la fraccion IX. citada, si queda regulado expresamente el Vestido del
Negocio, como lo he propuesto en el presente trabajo de investigacion, no hara
falta modificarla para efectos de la proteccion al Trade Dress, porque éste ya

# MICHAUS ROMERQ, Martin, Los Ilicitos Penales en la Propiedad Industrial, Revista de Investigaciones
Juridicas, ELD, Afio 17, No. 17, México, 1993, p.364,
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podra ser encuadrado en supuestos normativos expresos, que buscan evitar la
competencia desleal mediante su inclusion en las fracciones mencionadas
previamente, aungue me parece que la redaccion de ésta fraccion es demasiado
ambigua y no da elementos para basar las resoluciones que el Instituto pudiera
emitir, para considerar fehacientemente que una conducta constituye infraccién
administrativa de acuerdo a su redaccion. Sin embargo, ese solo puede ser un

tema para ofra tesis, y solo un punto a mencionar para la presente.

En cuanto a los delitos tipificados en materia de marcas, encontramos
unicamente das fracciones a relacionar, del articulo 223, que son las siguientes:

Art. 223. Son delitos:

I. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones Il a XXII del articulo 213
de esta ley, una vez que la primera sancién administrativa impuesta por esta

razon haya quedado firme.

Il. Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial.

En cuanto a éste punto, “Mascarefias hace una distinciéon entre lo que es la
falsificacidon y la usurpacion. La primera la define como la reproduccidn total y
plena sobre un producto, de los signos distintivos usados por otro industrial o
comerciante. Para configurar la falsificacion, este autor senala que debe darse la
reproduccién de la marca, asi como de los demas elementos que puedan
acompanarla. Es decir, integran la falsificacion, la reproduccion de los signos y el
uso de la marca en los productos o en los medios materiales, con los que se

ofrece la prestacion de los servicios."”

En segundo término, para que una conducta sea considerada como delictuosa,
no basta que sea tipica y antijuridica, ademas el autor debe ejecutar el hecho

" Ibidem., p. 363.
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voluntaria y concientemente con el fin de alcanzar ese resultado tipico y
antijuridico. En el caso del tipo penal establecido por la fraccion Il. que se analiza,
quien falsifica la marca que para el caso seria el sujeto activo o autor del delito,
debe realizar los hechos a sabiendas de que existe un titular del derecho sobre la

marca falsificada.

Por ditimo, al referirse la ley a “"escala comercial’, el término utilizado resulta tan
ambiguo que el legislador deberia haber incluido cuando menos un parametro y
una férmula técnica para dar claridad a lo que éste significa, especialmente si se
toma en cuenta que los tipos penales contenidos en cualquier normatividad,
deben estar redactados de una manera tan clara y tan precisa, que no den cabida
a diversas interpretaciones, en especial considerando que las sanciones penales
establecidas en el Art. 224, con que el delito descrito se castiga, no solo son del

orden econdmico, sino que implican ademas pena privativa de libertad.

En cuanto al resto de tipos penales descritos en el Art. 223 de la Ley de la
Propiedad Industrial, todos estan relacionados con la violacion al secreto
industrial, y unicamente deseo mencionarlos, puesto que dentro del Trade Dress,
puede haber secretos industriales y comerciales, aunque éstas fracciones, no
tienen una relacién directa con la propuesta de proteccién que estoy planteando:

Ill. Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de
su trabajo, puesto, cargo, desempefo de su profesidn, 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 propésito de obtener un
beneficio econdmico para si o para el tercero o con el fin de causar un
perjuicio a la persona que guarde el secreto;

IV. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la
persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelario a
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un tercero, con el proposito de obtener un beneficio econémico para si o
para el tercero con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el

secreto 0 a su usuario autorizado;

V. Usar la informacion contenida en un secreto industrial, que conozca por
virtud de su frabajo, cargo, puésto, ejercicio de su profesién o relacion de
negocios, sin consentimiento de quién lo guarde o de su usuario
autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que
éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde
el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propdsito de obtener un
beneficio econémico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que
guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.

Los delitos previstos en éste articulo se perseguiran por querella de parte

ofendida.

En cuanto a las fracciones de la Ill. a la V. del Art. 223 anteriores, los secretos

industriales y comerciales, ya fueron tratados en el capitulo segundo anterior.

Por lo que se refiere a las facultades del Instituto para ejercitar las acciones
conducentes a investigar y prevenir las conductas senaladas como infracciones
administrativas, asi como resolver si procede ¢ no aplicar las medidas cautelares
y sanciones correspondientes, encontramos su fundamento legal en el articulo 6°,
fraccién V. de la Ley, donde se establece lo siguiente:

9. AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE PARA LA APLICACION
DE LA NORMATIVIDAD RELATIVA AL VESTIDO DEL NEGOCIO.

Art. 6°.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa
en materia de propiedad industrial es un organismo descentralizado, con
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personalidad juridica y patrimonio propios, el cudl tendrd las siguientes

facultades:

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

industrial.

En cuanto al Estatuto Orgéanico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
sefiala en su Art. 1°. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es un
organismo descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio, que
tiene como objeto, como autoridad administrativa, la aplicacion de la Ley de la
Propiedad Industrial, La Ley Federal del Derecho de Autor, y demas
disposiciones aplicables.

En tanto, en su Art. 17 senala las facultades y atribuciones que corresponde
ejercer a la Direccion Divisional de Marcas. Consideramos que dentro de Ias siete
fracciones que conforman éste precepto, procede incluir el término: "vestido del
negocio”, separado por una coma después de mencionar el término “‘marca”, en
cada una de las fracciones, tal como estas se encuentran redactadas
actualmente, pues lo que estamos sugiriendo es dar un tratamiento legal al
vestido del negocio practicamente idéntico del que se da a la marca, sobretodo
en lo referente a la autoridad competente para administrar lo preceptuado por la
Ley gue rige la materia.
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CONCLUSIONES

1.-  La creatividad es una cualidad humana que permite al hombre transformar
0 expresar su entorno ya sea por destreza innovadora o sensibilidad artistica, el
derecho de la propiedad intelectual protege aquello que desarrolla el hombre, con
base en su capacidad inventiva o talento artistico. Segun se enfoque a la
produccién artistica, 0 a la innovacion tecnolégica o industrial sera protegida por

el Derecho de Autor o por la Propiedad Industrial.

2.-  Por lo que se refiere a la proteccidon que brinda la Propiedad Industrial a
personas que desean reservar sus creaciones, mediante patentes, modelos de
utilidad o diserios industriales, o bien conservar la privacidad de sus secretos
industriales o comerciales, distinguir sus productos y servicios, mediante marcas y
denominaciones de origen, de otros de su misma clase, especie o género,
proteger la originalidad de sus anuncios comerciales o la identidad de sus
establecimientos comerciales de otros dedicados al mismo giro, mediante un
nombre comercial, ademas de reconocer los derechos antes mencionados, ya sea
como creaciones industriales o signos distintivos, contempla los medios legales

aplicables para su defensa dentro de la Ley de la Propiedad Industrial.

3.-  Juridicamente, reconociendo la existencia de los signos distintivos, por un
lado se protege un interés social tutelado por el Estado, que debe prevalecer
sobre los intereses individuales, como lo es la proteccion al derecho de los
consumidores al ser la marca una garantia de cierta calidad y, por otro, mediante
el reconocimiento de la titularidad del derecho a usar los signos distintivos, se
protege a aquel que de buena fe emplea el signo, al reconocerle el derecho a su

uso exclusivo.
4.- La Ley de Marcas Norteamericana o Lanham Trademark Protection Act,

mejor conocida como Lanham Act, mediante la figura denominada Trade Dress,

contempla de manera expresa dentro de su seccidn 43 a), el reconocimiento al
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derecho de uso exclusivo sobre la imagen total de establecimientos, productos y

servicios, buscando prevenir la confusion entre éstos de otros similares.

5.-  Para calificar para su proteccion, bajo el Lanham Act, el Trade Dress debe

ser: (1) un indicador distintivo de origen y (2) no funcional.

6.- El Trade Dress o vestido del negocio, no es una marca, sin embargo si es
un signo distintivo y puede estar compuesto de varios derechos de propiedad

industrial o derechos de autor, incluyendo la marca.

7.- El contrato de franquicia es aquel por el gue el franquiciante otorga al
franquiciatario ia licencia de uso de una marca con el derecho a distribuir ciertos
productos o a explotar, de forma exclusiva 0 no, una empresa de bienes o
servicios, en ambos casos, mediante la transmision de conocimientos industriales
y comerciales (Know-How), a través de la asistencia técnica, a cambio del pago
de regalias generalmente ligado a los resﬁftados de la operacion de la empresa,
obligandose el franquiciatario al estricto apego de todos y cada uno de los

estandares y requisitos impuestos por el franquiciante.

8.- El know-how es la serie de conocimientos comerciales y/o industriales que
aplicados en conjunto al proceso de produccién de bienes o de prestacion de
servicios en determinada actividad econémica o comercial, generan un résuilado
unico, puede o no ser un secreto industrial, pero implica una ventaja frente a los
competidores. Parte del Know-How puede mantenerse como confidencial,
gozando de tutela juridica al amparo del Titulo Tercero, “De los Secretos
indusiniales”, Capitulo Unico, de la Ley de la Propiedad Industrial. Otra parte del
mismo es facilmente accesible al publico y por lo tanto no goza de dicha

proteccion.

9.- Existen productos, servicios y establecimientos comerciales, ya sean éstos

ultimos, integrantes o no de una red de franquicia, que se distinguen por su
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apariencia Unica o por un modo de comercializacion o de prestacion del servicio
peculiar, y que el consumidor en ocasiones sin detenerse a identificar con
precision la marca o el nombre comercial, por inercia asocia dicha imagen con
una marca o nombre comercial. Al ser identificable esa imagen total con una
expectativa de calidad, que es la funcidn inherente a los signos distintivos, he
propuesto la inclusiéon de la figura denominada “Del Vestido del Negocio”, como
una nueva categoria de signo distintivo dentro de Ja Ley de la Propiedad

Industrial.

10.- De conformidad con el Art. 28 de nuestra Carta Magna, es licito que exista
competencia entre los comerciantes, para atraer clientela a un establecimiento o
hacia un producto o servicio, siempre que no se completen medios reprochables
para ello. Pero en cuanto un competidor se conduce con deslealtad para con sus
competidores, con el fin de obtener ventajas indebidas para si, para varias
personas o con la intencion de causar dafio al otro, la comision de esa conducta

ilicita, debe ser legalmente reprimida.

11.- La inclusidon expresa en la Ley de la Propiedad Industrial, sobre el derecho al
uso exclusivo del Vestido del Negocio registrado, generaria una mejora a la
proteccion juridica que actualmente brinda la Fr. IX, del Art. 213 de la Ley de la
Propiedad Industrial, pues bajo diversos supuestos normativos del Art. 213 de la
Ley de la Propiedad Industrial, se proponen medios de defensa expresos para
reprimir actos de competencia desleal que pudieran llevarse a cabo contra el

Vestido del Negocio.

12.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sera la autoridad competente

para aplicar fa normatividad relativa al Vestido del Negocio.
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