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INTRODUCCION

Dentro del mundo del comercio, hoy dia, el adquirir un producto o contratar un
servicio, son cosas que se dan a cada momento. Actividades que aparecen vincula-
das a la imagen y forma en que se ofrecen éstos; la impresién visual, grafica, auditi-
va, o por medio de la captacion a ultranza de los sentidos, permite al producto o ser-
vicio gran aceptacion y demanda en el mundo de competencia sobre el mismo apara-
dor o catalogo. La necesidad de distinguir los unos frente a los otros, no parece tarea
dificil, sin embargo el hacerlos atractivos y con funciones de venta, es algo mas com-
plejo.

Esta necesidad que ha caminado con {a evolucién de la humanidad, hoy en-
cuentra normas, formas y situaciones que se regulan dentro del régimen juridico de
fos derechos inmateriales.

Los derechos inmateriales protegen a quien idea, crea, imagina, inventa o sim-
plemente hace algo nuevo y diferente a io que ya existe; estos derechos se dividen
en dos ramas:

Los derechos de propiedad intelectual y los derechos de propiedad industrial,
los primeros garantizan a una persona (autor) el disfrutar de un monopolio sobre la
obra que crea (cientifica, literaria, técnica, juridica, pedagdgica, musical, pictérica o
escultérica, arquitecténica, fotografica, de programas de computacion, entre muchas
otras analogas). En tanto que los segundos garantizan a una persona la exclusividad
sobre los derechos derivados de la actividad industrial o comercial, que nacen de la
concurrencia comercial.

Los derechos de propiedad industrial a su vez se dividen en dos partes: Las
creaciones nuevas; que abarcan a las invenciones, patentes, modelos de utilidad,
modelos industriales, dibujos y disefios industriales; Y los signos distintivos, donde se
encuentran: los nombres comerciales, los avisos comerciales y |as marcas.

Las marcas en tanto signos distintivos de productos o servicios, son poderosas
herramientas para abrir e inundar mercados dentro de una competencia legalmente
aceptada. En México no es la excepcion, marcas de alto reconocimiento recorren con
firmeza y garantizando o que ellas distinguen. Empero parece que nuestros empre-
sarios, industriales, comerciantes y prestadores de servicios se han negado a apro-
vechar esa herramienta de exclusividad. Tal situacién obedece a dos factores princi-
pales: Primero, el hecho de considerar al registro marcario como uno mas de los tra-
mites burocraticos a los cuales debe someterse quien desea emprender una empre-
sa; y segundo, mas importante, por la ignorancia, debido a la falta de informacion en
el que se encuentra ia mayoria de los industriales, comerciantes y prestadores de
servicios.
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Conocer los elementos iddneos para constituir marca, asi como las situaciones
de irregistrabilidad de estos signos nos da ia posibilidad de idear un mejor medio dis-
tintivo propuesto como marca. No todos los elementos que aparecen en la ley de la
propiedad industrial, como no registrables lo son en forma absoluta ya que de la
unidn o combinacién de ellos puede lograrse una buena marca. De ahi la importancia
de conocer cuindo no son idéneos para constituir marca y cuando si.

En el presente trabajo se exponen los conceptos generales y fundamentos de
las marcas que ha vertido ia doctrina. También se hace un recorrido por la trayectoria
legislativa sobre los signos idéneos para constituir marca; las indicaciones genéricas,
las descriptivas; las formas tridimensionales no registrables como marca y la compo-
sicién grafico—nominal de las marcas cuando son irregistrables. Se analiza también
cudndo los signos pertenecientes a un pais u organismo no son registrables y la im-
posibilidad de registrar como marca medios ya protegidos legalmente por la ley de la
materia o por otras disposiciones. .

La concepcion de jos tratadistas se complementa con las opiniones que sobre
el caso particular emitieron las autoridades, con el fin de establecer con claridad, los
alcances y efectos de la no registrabilidad, es decir, cuando es registrable un signo y
cudndo no debe otorgarse la exclusividad de éste.

Desde ahora es importante advertir que por razones de espacio y forma de
presentacion de este trabajo, no se transcriben en su totalidad las tesis, ejecutorias o
citas jurisprudenciales, ya que su aparicién obedece estrictamente al espiritu de la
interpretacién que hemos abstraido como regl/a jurisprudencial. Por las mismas razo-
nes omitimos anotar todas las fuentes donde aparece la misma interpretacion vertida
en la jurisprudencia citada.
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CAPITULO PRIMERO.
CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE EL DERECHO DE MARCAS.

1. DEFINICION.

El vocablo tomado en simple particularidad de marca significa en la gramatica
castellana entre otros conceptos fundamentales: Accidn de marcar, sefal hecha en
una persona, animal o cosa para distinguirla de otra o denotar calidad. Distintivo que
el fabricante pone a sus productos.’

Tal sentido coincide en tineas fundamentales con el concepto juridico que al
vocablo asignamos. “Sefal o distintive que ponen tos comerciantes o industria-
les, e igualmente los agricultores, a sus productos para identificar la proceden-

ciade los mr y difer iandolos de otros?.”

La definicidn técnica, establece que son. Signos utilizados por los industriales,
fabricantes o prestadores de servicios en las mercancias o en aquellos medios capa-
ces de presentarlos graficamente, para distinguirios, singularizarlos, individualizarlos,
denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos de su misma clase o
especie.

Doctrinariamente se han vertido ya muchos conceptos, al punto de que el
maestro Range! Medina®*, ha agrupado los principales criterios, los cuales nos limita-
mos a mencionar.

La que sefala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia
de la mercancia.

Aquella que considera a la marca como un agente individualizado del producto
mismo. .

La que retine los rangos distintivos de las dos mencionadas.

La que establece la tesis mixta y especifica la esencia de la marca en funciéon
de la clientela.

. Para el propio autor la marca es el signo distintivo de que se valen los indus-
triales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancias o
_ servicios de los de sus competidores.

! ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA. XIX Ed. Driskil. MEXICO. 1971, p. 91
2

2 IDEM. p. 91

3 IDEM. p. 2079

4 RANGEL MEDINA, DAVID. TRATADD DE DERECHO MARCARIO. Ed. Libros de México. MEXICO
1900., p. p. 154 y sS.
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En tanto ta OMPI, la define como: Signo visible protegido por un derecho ex-
clusivo, concedido en virtud de la ley, que sirva para distinguir las mercancias de una
empresa de las de otra empresa.®

La actual Ley de la Propiedad Industrial (LP1) mexicana, conceptualiza a la
marca en ese mismo sentido al sefalar: “Se entiende por marca a todo signo visible,
que gistinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el merca-

Sin embargo en jurisprudencia se ha interpretado, con relacién a la marca y
sus caracteristicas:

“La marca ha de ser el signo individualizador de las mercancias; es menester
que sea distinta de toda otra marca; que sea especial, lo que significa que su
naturaleza debe ser tal, que no se confunda con ofra registrada con anteriori-
dad, denominada antecedente y pueda ser reconocida facilmente.

En esencia las definiciones sobre marca son iguales, aqui tal vez la diferencia
radica en la funcidn que en su momento desempefiaron, asi como el hacerlas exten-
sivas a los servicios bajo las mismas condiciones.

Consideramos que el caracter de signo VISIBLE habra de ser reformado por la
aparicion de las marcas SONORAS y las marcas OLFATIVAS, de donde se sigue que
basta que el signo o medio sea perceptible y distinto de cualquier otro.?

2. FUNCIONES DE LA MARCA.

Histéricamente la marca ha desempanado varias finalidades y por lo mismo
diversas funciones, las cuales han ido evolucionando de acuerdo a las caracteristicas
propias y papel que va desempefiando ésta. A continuacién expondremos las princi-
pales:

a) Funcioén de identificacién de origen.
Esta funcién se considerd hasta principios del siglo XX por una gran parte de

la doctrina y de la jurisprudencia como la funcidn esencial y fundamental de las mar-
cas siendo éstas como una especie de certificado de origen © procedencia.?

5 ALVAREZ SOBERANIS , J. LA REGULACION DE LAS INVENCIONES Y MARCAS Y DE LA
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. Ed. Pomia. México 1871 p. 54.

S ART. 88 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (LP1)

T AMPARO EN REVISION 30/73 BIORESEARCH PRODUCTS LABORATORIES, $.A. 2 DE MARZO
DE 1973. —UNANIMIDAD DE VOTOS— VOL. 60, 6* PARTE. P, 49 .

® En capitulos posteriores se analizaran las marcas OLFATIVAS y las marcas SONORAS O ACUSTI-

CAS.
P NAVA NEGRETE, J. DERECHO DE LAS MARCAS. Ed. Porria. MEXICO 1985. P. 151
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Esta es la esencial finalidad de la marca en el concepto clasico legal de la
misma, en tanto que se emplea primordialmente para dar al comprador una indicacion
sobre la procedencia de los productos.‘°

La funcién de la marca era, en su origen, indicar que un producto se fabricd
por tal persona o empresa."’

Breuer Moreno expone que aunque no es su fin inmediato, la marca desempe-
fa otra funcién. Sirve al publico de garantia sobre la proveniencia u origen de los
productos que consume.'?

Asi hoy en dia, su principal funcién ya no es. como en la edad media, Ia identi-
ficacion del productor sino la del producto mismo.’

Sobre este punto Jorge Otamendi concluye acertadamente, al decir, hoy dia
este concepto de la funcidn que cumple ha quedado superado. La marca no distingue
origen. Es mas la gran mayoria det ptiblico ignora quien es el fabricante de los pro-
ductos que adquiere, —y agrega— qQue es muy comun que sean varios y diferentes
los fabricantes de productos o prestadores de servicios que los distingan con las
mismas marcas. Esto es posible a través de la concesidn de licencias y de franqui-
cias. En estos supuestos los *origenes” pueden ser muchos y Ia marca una sola.™

Aun cuando esta funcion ha perdido importancia en forma considerable, exis-
ten productos o servicios que por su propia naturaleza deben obedecer la regla de
indicar su procedencia u origen de forma indirecta o a través del propio signo distinti-

vO.

b) Funcion distintiva.

La funcién de distincion o caracter distintivo deriva de la esencia misma de la
marca, obedeciendo a su propia definicién por cuanto ia marca es e! objeto destinado

a distir'vguir un producto de otro del mismo género.

Para Nava Negrete la funcidon de la marca juridicamente hablando, por exce-
lencia es aquélla que distingue productos y servicios de otros iguales o similares, o
sea la funcion distintiva.’

12 RANGEL MEDINA, D. en Tratado. .ou cit. p.173.
! ver Rangel Medina, en Tratado.., p. 17.

2 BREUER MORENO, citado por Rangel Medina en Tratado..., p. 173,

12 ALVAREZ SOBERANIS, Ob. cit. p.

15 OTAMENDI, JORGE. DERECHO DE MARCAS. Ed. Abeledo Perrot BUENOS AIRES. 1989 p.0.

% ALVAREZ SOBERANIS, J. Ob. cit. p.57.

1% NAVA NEGRETE, J. Ob. cit. p.116.
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Esta funcion resulta de la naturaleza misma de la marca, Achard sefiala, que
para distinguir un producto de otro producto del mismo género, ya sea que este Ulti-
ma lileve otra marca o que no lleve ninguna."

Mathely por su parte nos dice que si el signo en cuestiéon no es apto para distinguir

un producto o un servicio de otros, entonces no podra ser marca en los términos se-
fAalados. —y concluye— es facil deducir que esta funcion distintiva es esencial a la

marca.*®

Consideramos que el caracter distintivo es un elemento esencial SINE QUA NON,

la marca no tendria la naturaieza de signo distintivo. Esto es, la distintividad es un
elemento juridico especialmente vinculado a la marca propuesta a registro antes de

aparecer frente a las de la competencia.

c¢) Funcién de proteccion.

Sobre esta funcidn Rangel Medina considera que desde el punto de vista del
titular de ia marca, ésta tiene por objeto protegerio contra sus competidores. Ella
permite al productor que sus productos sigan en el mercado y que pueda controlar su

difusion.®

La funcién protectora de la marca en beneficio del pdblico consumidor y en
contra de! productor o comerciante, es sefialada por Achard al establecer, que gra-
cias a la marca, el comprador, tendra un medio de entrar en relacién con el productor,
no porque la marca indiq‘ge siempre el nombre de este Ultimo, sino porque facilita por

lo menos $us pesquizas.

La marca tiene por funcién la de proteger al titular contra sus competidores,
posibles usurpaciones y sobre todo, ella constituye uno de los instrumentos por los
cuales, tanto el fabricante como el comerciante solicitan la confianza del consumidor,
se ha habituado a reconocer ciertos productos con determinada marca.?'

Para Alvarez Soberanis la marca puede tener una funcidén de proteccidon, en

virtud de la cual defiende a su titular frente a sus presuntos concurrentes, protegien-

do simultaneamente al publico de los usuzrgadores, por cuanto es en virtud de la mar-

ca que el comprador reclama el producto.

Compartimos el criterio de Nava Negrete al indicar que, dicha funcién, es mas
bien una consecuencia légica de su reconocimiento legal, que indudablemente, trae

7 ACHARD MARTIN. Citado por Rangel Medina, en Tratado..., p.112.
B MATHELY P. Citado por Otamendi, Jorge. Ob. cit. p.10.

1 RANGEL MEDINA, en Tratado..., Ob. cit. p.172.

2 MARTIN ACHARD. Citado por Rangel Medina en Tratado..., p. 172.
2! Ver Nava Negrete J. Ob. cit. p.157.

2 ALVAREZ SOBERANIS, J. Ob. cit. p.57.
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consigo que el bien o entidad que se trate de regular se enmarque dentro de una es-
tructura juridica.®®

Es importante sefialar que para accionar los derechos exclusivos sobre la mar-
ca, es necesario, el titulo correspondiente, de acuerdo a lo que establece el sistema

atributivo sefalado en la ley.?

d) Funcién de garantia.

Esta funcion aun cuando calificada como secundaria, es de las mas importan-
tes actualmente para el titular de una marca que estime valga ia pena, ya que con
esta funcién garantiza un mercado mayor y permanente.

M. Gabay afirma que gracias a esta funcion el consumidor tiene los medios
para reconocer una marca Ear‘ticular como representacidon de una calidad constante
de productos determinados.”®

En el mismo orden de ideas Callmar R. sefala que quien vuelve ha adquirir un
producto o a solicitar la prestacién de un servicio lo hace porque desea encontrar la
misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenian cuando los adquiridé con

anterioridad.?®

En efecto ja calidad de los productos es la que intrinsecamente la califica, por
cuanto lo que el comprador busca al adquirir el producto es una calidad determinada,
con prescindencia de la empresa que fabricé el producto, cuyo conocimiento es algo
secundario para el consumidor.?”

Achard a este propdsito dice: El publico esta habituado a comprar ciertos pro-
ductos o recibir mercancias de una naturaleza especial, de un valor especial. La mar-
ca entonces, no sirve para garantizar el origen mismo del producto, sino su calidad.
—y afiade— que esta garantia se basa en el uso y la experiencia, y no sobre la ley.?®

Y segun Langsford la marca sirve como una garantia de consistencia a cerca
de la naturaleza, calidad y caracteristicas de ios bienes. Iguaimente asegura que un
deterioro de la calidad puede ser rastreado hasta aquel que lo produjo. Empero, so-
bre ei particular Alvarez Soberanis sostiene que actualmente el cliente adquiere el
producto antes de cerciorarse de su calidad, inducido por la publicidad.

23 NAVA NEGRETE, J. Ob. cit. pp. 157 y 158,

24 Art. B7 de la LP1.

g Y, M. Citado por Nava Negrete, Ob. cit. p.155.

2% CALLMAR R. Citado por Otamendi, Jorge. Ob. cit. p.10.

ZALVAREZ SOBERANIS J. Ob. cit. p. 57.

mAcHARD MARTIN Citado por Rangel Medina, D. en Tratado..., Ob. cit. p. 177,
JULIS R. LANGSFORD. Citado por Alvarez Soberanis, Ob. cit. p.83.
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A pesar de la importancia que tiene el mantener una calidad uniforme se trata
de una funcidn secundaria o derivada™®, cualquiera que sea la calidad del producto o
servicio a través del tiempo 1a marca que los distinga seguird siendo marca.

€e) Funcion publicitaria.

Actualmente el proceso de comercializacion tiene su principal directriz en la
accioén publicitaria, como sefiala Mathely sin una marca que la designe, no seria po-
sible efectuar publicidad de un producto dado.*" La comercializacién se realiza a tra-
vés de la publicidad que se hace respecto de las marcas de los productos y servicios,
pues éstos permiten su identificacién.>?

Range! Medina sefiala que la mayoria de las veces la publicidad no se hace en
referencia al industrial o comerciante, sino al producto mismo, que es de buena cali-
dad y merece la aceptacidon de los consumidores, sera nuevamente solicitado por su
marca, la cual, de este modo y por este concepto se transforma en un valioso factor

de d;gusién del articulo y consecuentemente de atraccion y conservacion de la clien-
tela.

Pero la funcién de la marca segun Steward W. debe trabajar de tres formas:

1. Distinguir sus mercancias de aquellas de sus competidores.
2. Servir de garantia de su firme calidad. y
3. Ayudar en la propaganda y venta de los productos.

En relacién a la ditima funcién —agrega— que la marca que se seleccione de-
be ser “un buen agente de ventas®. Un simbolo de arrastre o fuerza suficiente para
persuadir al consumidor o desear el producto sobre el que la marca aparece.

Para Isay, la fuerza de atraccién de la clientela obedece en primer lugar a su
originalidad, a sus cualidades propias, a las ideas que evoca, a la impresion gue pro-
duce, etc. ciertas marcas obtienen su valor de la asociacidn de ideas que crean.3®

Actualmente la practica publicitaria se encuentra vertida en formas estereoti-
padas, creadoras de cualidades imaginarias, violentas, instintivas e irracionales, y en
fa mayoria de los casos inundados de mensajes subliminales, todo ello para lograr la
penetracion en el impulso de compra potencial.

* MATHELY P. Citado por Otamendi, Jorge. Ob. cit. p.11.
31 IDEM.

32 ALVAREZ SOBERANIS, J. Ob. cit. p. 65.

= RANGEL MECLINA, D. en Tratado..., ob, cit. p. 179.

3 STEWARD W. RICHARDS. Citado por Rangel Medina, D. en Tratado..., Ob. cit. p. 179.
33 1SAY HERMAN. Citado por Rangel Medina en Tratado..., p. p. 179 y 180.
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AGN cuando muy importante no se trata, de una funcion esencial, juridicamente
hablando, es pues una funcién netamente econdmica que constituye la fuerza de
arrastre al consumidor, y un elemento primordial de quien desea explotar satisfacto-
riamente una marca. Satisfactor que sdlo se obtiene mediante un alto porcentaje en
el gasto publicitario.

3. CLASIFICACION DE LAS MARCAS.

En el presente apartado analizaremos la clasificacion de las marcas, estudia-
remos solo las principales divisiones y muy someramente, casi como definiciones
propiamente dicho, ya que su estudio mas serio se realizard en apartados posterio-
res.

a) Marcas de productos y marcas de servicios.

Las marcas se clasifican de acuerdo a diversos criterios, uno de ellos es la que
divide las marcas de productos frente a las de servicios, division que se origina en el
bien tutelado que distingue el registro marcario.

Las marcas de productos, derivan de la funcion originaria de distinguir objetos
materiales tangibles.

Originariamente las marcas fueron concebidas para distinguir los productos de
un fabricante de los de sus competidores.

Es posible que en algunos casos estos signos hayan identificado la propiedad
del objeto que permanecid en posesién de su duefio y no el origen del producto que
era vendido.

En opinién de Jorge Otamendi, las marcas tienen su razén de ser en tanto
exista comercio. Si no hay intercambio de productos no hay necesidad de marcas. De
la misma manera que es dificil imaginar un sistema comercial evolucionado sin mar-
cas. las marcas distinguen productos y son indispensables en el comercio, poco im-
porta si ésta es propiedad del fabricante, del comerciante del agricultor o de alguien
que ha autorizado su uso a un tercero.®®

Actualmente dentro del articulo 88 de la LPl. La marca puede utilizarse para
amparar productos o servicios dentro del mercado.

La primera disposicidn legal que ampara tanto la marca de productos como de
servicios fue la Ley de invenciones y marcas de 1975, en su articulo 87 que estable-
cia:

- % OTAMENDI, JORGE. OBb. cit. p.17.
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"Esta ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las pri-
meras se constituyen por los signos que distinguen a los articulos o productos
de otros de su misma especie o clase, las segundas, por los signos que distin-
guen un servicio de otros de su misma clase o especie.”

Las marcas de servicio, una de las primeras concepciones aparecio en Perkins
Bill proyecto de la ley marcaria de los Estados Unidos, presentado por Frank
Schechter en 1962. Rangel Medina senala la siguiente conceptualizacién: Por marca
de servicio se considera el signo utilizado para distinguir no un producto sino los
servicios prestados por una empresa de los prestados por otras empresas.®

Jorge Otamendi expone; un instituto relativamente nuevo en el sistema marca-
rio es la marca del servicio. Asi como la marca tradicignal distingue un producto de

otro, ja marca de servicio diferencia un servicio de otro.

La marca de servicios goza de la misma proteccidn y ésta sujeta a los mismos
tramites y a las mismas obligaciones que la marca de productos. En definitiva una y
otra son lo mismo, signos distintivos. Solo se diferencian por lo que distinguen.

Sin embargo el servicio distinguido por una marca, se diferencia “strictu sensu”
por la forma en que ese servuclo es prestado. Este servtcno debera mantener una

cierta uniformidad en el tiempo.®

Para Brian J. Leitten: Desde que las marcas de servicio son por lo general un
derivado del nombre comercial, ... los dos son comunmente equiparados. De hecho
son distintos, mientras las marcas de servicios identifican y distinguen un servicio
especifico de una companiia, los nombres comerciales identifican y distinguen la or-
ganizacion del negocio mismo de las de sus competidores.*®

En tanto que Pointet sefala que una prestacion de servicios es equivalente a
la puesta a disposicion de un producto y que en ese caso, esta justificada una pro-
teccién en virtud del derecho de las marcas.*

El precepto reglamentario 59 de la LPI. establece dentro de la clasificacion de
productos y servicios, en su fraccion Il ocho clases para proteger servicios.

%7 RANGEL MEDINA, D. LAS MARCAS DE SERVICIO. r. m. de la P. 1. A. julio—diciembre 1971, ME-

XICO Pp.170 y 171.
OTAMENDI, JORGE. Ob. Cit p. 17.
¥ IDEM. p. 18.
:‘:LE!‘ITENJ BRIAN, Citado por Otamendi, Jorge. Ob. cit.
POINTET, JEAN PIERRE. LAS MARCAS DE SERVICIO. en r 'm. de Ia P. 1. A. enero —junio 1967.

MEXICO. p. B
“ver apanado relauvo a la clasificacién oficial de productos y servicios.
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Dicha clasificacion, fue adoptada del Arreglo de Niza relativo a la clasificacion
internacional de los productos y servicios a los que se aplican {as marcas.

Por su parte el convenio de Paris para la proteccién de la propiedad industrial
revisado en Lisboa en 1958, reconocid las marcas de servicio mediante su insercion
en el articulo primero inciso 2, asi como la adicién de un nuevo articulo 6 sexies, el

cual seriala:
“los pafses de /a unién se comprometen a proteger Ias marcas de serwc:o No

estan obligados a prever el registro de estas marcas.”

b) Marcas nominativas, figurativas y tridimensionales.

Una segunda clasificacion obedece a la composicion grafico—nominal, entre

elias tenemos:
Las llamadas NOMINATIVAS, también conocidas cormo verbales, denominativas,
nominales, nominales, fonéticas o de palabra, son aquellas que se componen exclu-
sivamente de una o mas palabras. Pueden constituirse en nombre propio, geografico
exprosado bajo forma distintiva. En esta clase también se comprenden

o comercial,
las denominaciones de fantasia y evocativas; Igualmente pertenecen a esta categoria
los titulos de periddicos, las iniciales, las letras o siglas y los nimeros.*® _

Por denominaciones debe entenderse todos aquellos nombres de cosas rea-
les, imaginarias, mitoldgicas, de astros, de animales, de vegetales, de la naturaleza,

ete.*

Chavanne Albert sefiala que las marcas nominales o verbales consisten en
términos que tienen o no significacién y que atraen a la vez los ojos del publico por
que ellos se escriben y sus oidos por que elios se pronuncian.*®

E!l autor Roubjer ilama a las marcas nominales o verbales auditivas, porque
tienen como funcién impresionar el oido por un sonido distintivo y agrega que dichas
marcas son las mas perfectas de todas pues, constituyen el modo de designacion por

excelencia.
Estos signos en opinién de Ghiron penetran entre las gente, por que el publico
rapidamente aprende y oon facilidad recuerda el sonido de una o mas palabras en las

que la marca se compone.*

“? RANGEL MEDINA, D. en Tratado..., Ob. cit. p.218.
4 SEPULVEDA, CESAR. EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Ed. Porria. ME-
XICO 1981. P.117.

< CHAVANNE, ALBERT Y BURST, J. Citado por Nava Negrele J. Ob. cit. p. 421..

4 ROUBIER PAUL.  Citado por Nava Negre(e Ob. Cit. p. 4.
4“7 GHIRON. Citado por Rangel Medina, D. en Tratado.., 0b caL p. 216.
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Por ultimo Ramella considera que en las marcas verbales no hay que tener en
cuenta la forma especial de las letras sino el sonido de la palabra, el cual queda
protegido sin tener en cuenta en que caracteres viene escrita.*®

Las marcas FIGURATIVAS por otra parte consisten en dibujos o figuras caracte-
risticas que independientemente del nombre o denominacidn sirven para designar los
productos a los que se aplican. También se les conoce como innominadas, sin deno-

minacién graficas o emblematicas,*®

Rangel Medina define al emblema como: “El elemento de representacién
grifica, empleado en {a industria o el comercio para distinguir mercancias."* .

Ghiron, dice que la marca figurativa se distingue de la nominativa porque funda
toda su caracteristica en el sentido de la vista, sin que para nada ocurra en elia el
oido; penetran en el publico en cuanto ofrecen a la vista materia de percepcidn, gra-
bandose en ia mente por medio de la memoria visual.®

Cualquier delineacién de trazos, representa una idea, objeto, o ser o no, es
registrable como marca; los dibujos que representan algo son emblemas y el emble-
ma es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa graficamente
cualquier ser u objeto, sefala acertadamente Otamendi.

Las llamadas marcas TRIDIMENSIONALES aparecen con ese término a partir de la
Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial de 1991, ya que se aplica en
general a las figuras o formas de tres dimensiones, es decir, se hizo extensivo el
concepto para no limitarlo solo a envases o envolturas.

Cuando las formas de los productos o la forma de sus envases, o la forma de
sus recipientes, o la forma de sus respectivas envoituras, es el medio material que se
emplea como signo distintivo de las mercancias, las marcas se llaman formales o

plasticas; sefiala Rangel Medina.®

Esta marca permite el acarreo de la atencién mayor en el mercado, al permi-
tirle al consumidor identificar de manera mas rapida y directa, los productos que ellas
contienen. En estos casos basta con ver el envase o la envoltura para saber de que
producto se trata, o cual es la marca nominativa que representan.

“3 RAMELLA, AGUSTIN. Citado por Rangel Medina, IDEM.
2 1DEM.
: RANGEL MEDINA, D. en Tratado..., Ob. Cit. p.224,
= GHIRON. Citado por Rangel Medina, D. en Tratado..., Ob. cit. p. 216,
= OTAMENDI, JORGE. Ob. cit. pp. 30 y 31.
RANGEL MEDINA, en Tratado..., Ob. cit. p. 230.
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Desde luego es necesario que las formas tridimensionales, que pretendan re-
gistrarse, deberan tener elementos de distintividad, salir de lo comun o habitual, al
igual que cualquier otro signo marcario.

El reglamento de la LLPl. en su articulo 53 explica lo que debe entenderse por
formas tridimensionales:

“Para efectos de lo dispuesto en el articulo 89, fraccién Il de la ley, quedan in-
cluidos como formas tridimensionales los envoltarios, empaques, envases, la
forma o la presentacién de los productos.”

c) Marcas Mixtas.

Este tipo de marcas es la que se constituye con elementos de distintos tipos de
marcas, ya sean estas figurativas, nominativas o tridimensionales.

Para Ghiron la marca figurativa es mas facil de retener en la mente que la mar-
ca nominativa. Puede ser recordada aun por los analfabetas o por gentes de paises
distintos que hablen idiomas diferentes. Pero la marca figurativa no puede, como la
nominativa, correr de boca en boca para designar el producto.™

Para suplir esta desventaja es frecuente que la contrasefia adoptada como
marca se forme combinando el elemento nominativo con el elemento figurativo. La
combinacion de esas dos especies de marcas da lugar a las marcas mixtas. También
Hamadas marcas compuestas.®®

Las marcas mixtas pueden resultar de la combinacion de un vocablo o locucion
con una figura; también puede componerse combinando palabras y colores; igual-
mente los elementos de la combinacion pueden ser a la vez nombre figura y colores.

Empero cualquier vocablo o leyenda que se introduzca en esas figuras no go-
zara de la proteccion legal, ya que para que asi ocurriera (caso de las marcas mix-
tas), seria preciso demandar su registro especificamente, a efecto de que la autori-
dad estuviese en aptitud de aplicar los examenes respectivos y establecer como re-
sultado de ellos si dichos vocablos o leyendas rednen los requisitos de ley como son:
ser distintives, no invadir marcas ya registradas, etc.5®

Las marcas mixtas, asi sefaladas por la autoridad, suelen ser las de mayor
efectos en el consumidor, ya que su caracter constitutivo esta basado en dos ele-
mentos caracteristicos; el nombre o denominacién en su sentido amplio y el disefio o
I6gotipo o cualquier otro medio grafico o forma tridimensional, que permiten al titular

: GHIRON. Citado por Rangel Medina, D. en Tratado..., Ob. cit. p. 217.
RANGEL MEDINA, D. en Tratado..., Ob. cit. pp. 217 y 218
® IDEM. p. 219.
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garantizar una mejor recepcidn en la atencion del comprador o del cliente,

{tratandose de servicios).
d) Marcas olfativas y marcas de sonido.

Este tipo de marcas de reciente aparicién en legislaciones de algunos paises
habra de figurar a futuro en la legislacién mexicana, segun lo establecié el Director
General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPl.) bajo los siguientes

términos:

*“De cualquier forma esas reformas se van a quedar cortas en menos de dos -
aflos, porque por efemplo, en el caso de las marcas, en otros palses ya se
pueden registrar marcas olfativas o sonoras y en México no. Yo no veo por qué
no puede tenerse la propiedad de una marca olfativa, es decir, /a formula de un
perfurne, por efemplo, pero como marca, o la composicién de un jing/e, si se
trata de una marca sonora. Creo que México debe avanzar hacia allé.” 4

En opinién de Otamendi los signos sonoros no estan excluidos expresamente
de sLa ley (Argentina) y si tienen caracter distintivo podrian ser registrables. conciu-
ve.

La legislacidn marcaria francesa protege las marcas de sonido, al sefialar en
su parte |, de los elementos que pueden consmu:r marcas: fraccion l. inciso b) los
signos audibles, sonidos y frases musicales.*®

Bajo el mismo principio la ley Polaca establece que se consideran como marca
en particular los siguientes: Melodias u otro signo acustico.

Sin embargo en el caso de México, actualmente esta siendo analizado por el
IMPIL. un tratado internacional sobre derecho de marcas (OMPI.) el cual en su articulo
2 inciso b) indica que en el presents tratado no serd aplicado en particular a las mar-

cas sonoras y a las marcas offativas.®’
Indudablemente que este tipo de marcas obedecen a un grado de desarrolio

marcario mucho mas extenso y su aceptacion, solo aparecera cuando se empiecen a
explotar como elementos marcarios, los medios sonoros o acusticos, asi como los

57 AMIGO CASTANEDA, J. "DEBE ABANDONAR EL IMPI. LO CONTENCIOSO: JORGE AMIGO" en
URANIA. Noviembre—diciembre 1994 MEXICO. ANO 1 Num. 3. p. 4
3 OTAMEND!, JORGE. Ob. cit. p
% | AW ON TRADEMARK AND SERVICE MARKS. FRANCIA. (No. 91-—7 of January 4,1991) Visible
en INDUSTRIAL PROPERTY LAWS AND TREATIES COMPILED AND PUBLISHED BY THE WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. GENOVA. VOLS.. 1 a 10 (ART. 4 (2)).
I LAW ON TRADEMARK POLAND. IDEM.

TRAITE SUR DE DROIT DES MARQUES. IDEM.
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aromas, tarea que corresponde a la industria y el comercio y no necesariamente a la

ley.

e) Marcas de fabrica y marcas de comercio.
Esta fue una de las primeras clasificaciones resultante de la aparicion y fun-

cién de identificacidn de origen, por parte de la marca.

Sobre las MARCAS DE FABRICA Sse sabe que coriginalmente ios artesanos pusie-
ron sobre sus productos el sello o marca que permitia sefalar la procedencia de la
fabricacién, no existiendo en esta etapa del desarrolio industrial o comercial mas sig-
nos distintivos de las mercancias que los usados por los productores de Jas mismas.
Asi surgid o que se designaba como marca industrial o de fabrica. La cual consiste
en e! signo distintivo usado especialmente por el industrial, por e! productor o por su
cancesionario, para distinguir jos productos salidos de la empresa © creados gor un
fabricante y para determinar el establecimiento, fabrica o taller que los elaboré.®?

MARCAS DE COMERCIO; frente a la marca de origen del producto o marca indus-
trial o del fabricante, surge la marca de comercio, ltamada también marca comercial o
mercantil, por ser la de aque! que recibiendo del fabricante el producto elaborado, la
vende a su vez al comprador. Por tanto de ella puede decirse que consiste en el sim-
bolo, signo o contraseria que emplea el comerciante expendedor o vendedor de arti-
culos elaborados, sea cual fuese su productor, para indicar no el origen de fabrica-
cion, sino para sefalar a los consumidores el buen crédito del establecimiento co-
mercial que despacha tales mercancias.®

Ramella opina que el interés por parte del comerciante en dar una sefial dis-
tintiva a las mercancias que salen de sus almacenes, también se justifica por el cui-
dado en escogerlas, consumirlas y despacharlas tiene un valor que se identifica con
el que su paso por las manos del comercio vaya indicado por un signo caracteristico
que las garantice de alteraciones o falsificaciones.

La LPI. en su articulo 87 senala que: “Los industnales comerciantes o presta-
dores de servicios podrdn hacer uso de las rmarcas en la industria, en el comercio o
en /os servicios que prestan.”

De donde se deduce que la marca comercial puede aplicarse libremente a los
articulos que vende el comerciante, can las reservas de ley.

2 RANGEL MEDINA en Tratado..., Ob. cit. p. 246.
S IDEM. p. 247.
% RAMELLA A. Citado por Range! Medina, D. en Tratado..., Ob. cit. p.247.
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f) Marcas nacionales, marcas extranjeras y marcas internacionales.

Esta clasificacion obedece a la ley conforme a la cual se otorga la proteccidn
mediante el registro.

Para el Dr. Rangel Medina se consideran marcas NACIONALES las registradas
en México de conformidad exclusiva con la ley de la propiedad industrial, y las que se
hayan registrado durante la vigencia de las leyes de 1889, 1903,1928, con base ex-
clusivamente de algunas de dichas leyes.®® Es decir, son marcas nacionales aquellas
que otorgadas con una base en una ley local o nacional.

Una expresa referencia a esta clase de marca aparece en el capitulo Il transi-
torio de la LPI. (1942) (arts. 2 y 6), que comprende reglas acerca de nulidad, caduci-
dad, extincion y revocacion de las marcas anteriores a la ley de 1942.

De acuerdo con el convenio de Paris, las marcas extranjeras tienen la si-
guiente proteccion:

1) El que haya depositado regularmente una solicitud de marca en alguno de los
paises de la unién gozaré para efectuar el depdsito en otros paises de un de-
recho de prioridad de seis meses. (art. IV. Ay C).

2) Toda marca de fabrica o de comercio registrada regularmente en el pais de
origen serd admitida a deposito y protegido tal cual es en los otros palfses de la
unién, de acuerdo a las reservas del convenio.

Y por dltimo se denominan marcas INTERNACIONALES porque en virtud del
acuerdo de ta Conferencia de Madrid fechada el 14 de abril de 1891 y por haber sido
depositadas en la oficina internacional de Berna, quedaron registradas y protegidas
en México y en todas las naciones adheridas a dicho convenio, salvo el caso que las
administraciones de dichos paises hubiesen negado la proteccién haciendo uso de la
facultad que les confiere el articulo 5 del convenio referido.

4. ADQUISICION DEL DERECHO SOBRE LA MARCA.

E! nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca se origina ya sea: por |a
obtencién del registro marcario, es decir, a través del llamado sistema atributivo del
cual Breuer Moreno explica: "No existe derecho de ninguna especie sobre la marca
sino hay registro”.*® O bien por medio del uso de la marca, dentro del llamado sistema
declarativo, que es: "Aquel en el que el derecho exclusivo nace, con el uso y sélo
después efectia el deposito o registro de la marca”,* y para este autor la exclusivi-

= RANGEL MEDINA. D. en Tratado..., Ob. cit. p. 254.
S BREUER MORENO. Citado por Jorge Otamendi. Ob. cit. p. 12,
" OTAMENDI, JORGE. Ob cit. p. 13.
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dad consiste en poder impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que
puede causar confusidén en el publico consumidor y en poder impedir usos de marcas
que de cualquier manera puedan dafiar ia marca registrada.

La legistacibn Marcaria Mexicana, condiciona el derecho de exclusividad al
registro de la marca.®® Sin embargo jurisprudencialmente se ha sostenido:

“El sisterna adoptado en nuestro pals puede considerarse como mixto, ya que
si bien es cierto que basicamente es el registro el que gozara la exclusividad de! dere-
cho a la marca, también es verdad que el uso produce efectos juridicos antes del re-
gistro y con posteroridad a su otorgamiento.” 7° :

a) El primer uso como fuente del derecho sobre la marca.

El beneficio que concede el llamado sistema declarativo permite al creador de
un signo distintivo, su uso inmediato, sin la necesidad u obligacidén de registrario co-
mo marca.

Sin embargo en la LPI. el simple uso no deriva en el derecho de exclusividad
sobre la marca, sino hasta cuando sus efectos juridicos se contrapongan a otro signo
distintivo que invada los alcances legales de la marca usada con anterioridad.

En este sentido se ha dicho que el uso del signo es un modo de adquirir el de-
recho sobre signos mercantiles, lo que quiere expresarse no es que baste el uso para
que nazca el derecho exclusivo de propiedad industrial sino que el uso anterior de
ese signo por parte de un tercero, en determinadas circunstancias que sefiala ia ley,
puede impedir que nazca validamente el derecho exclusivo a favor de otro titulo re-
gistral posterior.

El articulo 92 de la LPI., sefala en este sentido que una marca no producira
efecto alguno contra:

“ 1. Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca
u otra semejante en grado de confusién, para los mismos o similares productos
o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la rmarca, de
manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentacién de la solicitud o del
primer uso declarado en ésta...”

La buena fe en el uso de la marca no registrada puede ser interpretada
en el dicho de Michaus Romero;

: IDEM. P. 219

% ART. 87 DE LA LP!.

™ AMPARO EN REVISION 1269/84 GUCCI DE MEXICO S.A., 19 DE MARZO DE 1985,
—UNANIMIDAD DE VOTOS—— VISIBLE EN EL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SU-
PREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN EL ANO 1985. TERCERA PARTE. pp. 29, 30 y 31
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“El esplintu del legislador es proteger aquellas terceras personas, que sin afan
de usurpar el registro marcario y obtener ventajas del mismo o aprovecharse
del buen nombre o prestigio y adoptan y usan una marca para disﬁnguir Sus
productos o servicios, la cual puede serigual o similar a otra registrada.”™’

. El precepto 62 reglamentario de la LPi. (caducidad) sefala para efectos del
articulo 130 de la iey, entre otros casos:

*“Se entenderd que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o
servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran dispori-
bles en el mercado, en el pais bajo esa marca en la cantidad y del modo que corres-
ponde a /os usos y costumbres en el comercio. También se entenderé que la marca
se encuentra en uso cuando se aplica a productos destinados a la exportacién.”

b) El registro como fuente del derecho.

Derivado del articulo 87 de ia LP! el registro marcario es el dnico medio de ga-
rantizar el derecho exclusivo sobre la marca (sistema atributivo).

Rangel Medina establece que el Unico derecho de uso exclusivo de la marca
se obtiene mediante su registro, razdn por la cual el industrial, el comerciante o el
prestador de servicios que quiera gozar del derecho exclusivo de uso de su signo,
debera contar con el correspondiente registro.”

El fendmeno queda expuesto en |os siguientes términos:

Cuando el signo posee los requisitos exigidos y el interesado manifiesta con
la solicitud su voluntad de utilizarlo para distinguir los productos propios, surge
a su favor el derecho de obtener el registro; el registro consuma este derecho
y fundamenta el derecho a la marca que, por ello, es creado a virtud de la de-
cision del drgano registral.

Resulta importante indicar que el instrumento juridico que permite a! titular de
la marca oponerse a la utilizacidon de otros signos distintivos, idénticos o similares a
la propia, es solamente el titulo marcario.

5. EL PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD DE LA MARCA.

7! MICHAUS ROMERO, MARTIN. "ANALISIS RELATIVO A LAS REFORMAS Y ADICIONES RES-
PECTO DE LA LEGISLACION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE MARCAS". El Foro,

Octava época No. 2 MEXICO. 1988 P. 41
72 RANGEL MEDINA, D. DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL. Instituto de

investigaciones Juridicas. UNAM. MEXICO. 1992 p. 50
™ FERRARA. Citado por Rangel Ortiz, H. en "EL USO DE LA MARCA Y SUS EFECTOS JURIDI-

COS". Tesis profesional, México. 1980 pp. 60 y 61
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Sobre el caracter especial de la marca Range! Medina dice: La marca debe
cumplir su funcidn diferenciadora, la cual, a su vez, solo podra realizarse si la marca
es lo suficientemente original para llamar la atencién del comprador. A esta condicién
esencial del signo se le designa como especialidad de ia marca y es de tal magnitud
la importancia de este requisito, que solo cuando la marca es especial, —agrega ci-
tando a Magalhaes— cumple su misidn de determinar productos y mercancias para
que no se confundan, individualizandolos, particularizandolos y atestiguando su ori-
gen y procedencia.”’

Desde otro punto de vista debe decirse que la marca es especial, en el sentido
que solo se aplica a la categoria de productos o servicios para la que ha sido crea-
da.”® De cuyo principio se deduce la regla general, segun la cual, la marca no puede
registrarse para proteger indeterminadamente, cualquier mercaderia, ya que el al-
cance de la propiedad de una marca se limita a la proteccion de los productos para
que fue registrada. Esa misma marca puede ser registrada por otra persona para dis-
tinguir productos de otra clase.”™

Sobre este punto Nava Negrete expone: La proteccidn juridica otorgada a todo
signo © medio material para que constituya validamente una marca se encuentra li-
mitada a productos o servicios determinados, particulares, singulares a los cuales
identifica y distingue.”™

El principio de especialidad o consagra el articulo 88 de la LPI. al indicar:

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

6. EL. ARREGLO DE NIZA.

E! principio de especialidad universaimente aceptado es adoptado en el llama-
do Arreglo de Niza relativo a la clasificacién internacional de los productos o servicios
a los que se aplican las marcas del 15 de junio de 1957. Ya desde 1935 ia Unidn de
Niza habia adoptado la lista de clases y la lista alfabética de productos, desde enton-
ces se ha modificado y aumentado 1a clasificacidén publicada en 1975, nomenclatura
que es adoptada por México aun cuando no es parte del acuerdo.

7. CLASIFICACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VIGENTES EN MEXICO.

La especialidad en la marca es aplicado por la legislacion nacional que en su
articulo 93 de la LPI. senAala:

7 RANGEL MEDINA. D. en Tratado..., Ob. cit. p. 190.

73 POULLIET. Citado por Rangel Medina en Tratado...,Ob. cit. p. 191,

: BREUER MORENO. Citado por Rangel Medina en Tratado..., IDEM.
NAVA NEGRETE, J. Ob. cit. p.181.
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~ Las marcas se registraran con relacién a los productos o servicios determina-
dos segun la clasificacién que establezca el reglarmento de esta ley.”

El mismo precepto faculta al IMPl. para resolver en definitiva, cuando exista
diferencia de apreciacién sobre {a clase o especie a la cual corresponda el producto

o el servicio.
Dentro del actual reglamento de la LPI. En su articulo 59 se indica:

“La clasificacién de productos y servicios a que se refiere el articulo 93 de /la
ley, serd la siguiente: .

1. PRODUCTOS.

Clase 1.- Productos quifmicos destinados a la industria, ciencia, fofografia, horticultura
Y silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, maternias pldsticas en estado
bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para
el ternple y soldadura de meftales; productos quimicos destinados a conser-
var los animales; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a

la industria.
Clase 2.- Colores, barnices, lacas, conservantes contra /a herrumbre y el deterioro de

la madera; materias tintéreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto;
metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artis-

tas.

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

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

e higiénicos, sustancias dietdticas

Clase 5.- Productos farmacéduticos, veterinarios,
para uso médico, alimentos para bebes, emplastos, material para apdésitos,

material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes;
productos para /la destruccién de animales dafinos, fungicidas herbicidas.

Clase 6.~ Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construccién metslicos;
construcciones transportables metdlicas, materiales metdlicos para vias ré-
rreas; cables e hilos metdlicos no eléctricos; cerrajeria y ferreteria metalica

no comprendidos en otras clases; minerales.
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Clase 7.- Maquinas y mdquinas herramientas; motores (excepto motores para vehi-

culos terrestres); acoplamiento y oérganos de transmisién, (excepto para
vehiculos terrestres); instrumentos agricolas; incubadoras de huevos.

Clase 8.- Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchille-

Clase

Clase

Clase

Clase

Clase

Clase

Clase

Clase

Clase

ria, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

9.- Aparatos e'instrumentos cientificos, nauticos, geodésicos, electricos, foto-

graficos, cinematogréficos, épticos de pesar de medida de sefalizacién, de
control (inspeccién) de socorro (salvamento) y de ensefianza, aparatos para
el registro, transmisién reproduccion de sonido o imégenes; soportes de re-
gistro magnéticos, discos acusticos, distribuidores automadticos, y mecanis-
mos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, maquinas.calculado-
ras, equipo para el tratamiento de la informacién y ordenadores; extintores.

10.- Aparatos e instrumentos quirtrgicos, médicos dentales y veternnarios,

miembros, ojos y dientes artificiales; articulos ortopédicos; maternal de sutura.

11.- Aparatos de alumbrado de calefaccién, de produccién de vapor, de coc-

cién, de refrigeracién, de secado, de ventilacién, de distribucién de agua e
instalaciones sanitarias.

12.- Vehlculos; aparatos de locomocién terrestre, aérea o maritima.
13.- Armas de fuego,; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.

14.- Metales preciosos y sus aleaciones y articulos de estas materias, o de

chapado no comprendidos en otras clases; joyeria, bisuterfa, piedras precio-
sas; relojeria e instrumentos cronometricos.

15.- Instrumentos de muasica.

16.- Papel, cartén y articulos de estas materias, no comprendidos en otras cla-

ses; produclos de imprenta, articulos de encuadernacién, fotografias papele-
ria adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la casa; material para artis-
tas; pinceles; maquinas de escribir y articulos de oficina (excepto muebles);
material de instruccién o de enseffianza (excepto aparatos), materias pl&sti-
cas de embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes, caracteres de
imprenta. clichés.

17.- Caucho, gutapercha goma, amianto, mica y productos de estas materias

no comprendidos en otras clases; productos en materias plasticas semiela-
boradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tu-
bos flexibles no metdlicos.
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Clase 18.- Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendi-
das en otras clases; pieles de animales, baules, maletas, paraguas, sombn-

llas y bastones, fustas y guarnicioneria.

Clase 19.- Materiales de construccion no metdlicos; tubos rigidos no metalicos para la
construccién, asfalto, pez y betun,; construcciones transportables no metali-

cas; monumentos no metdlicos.

Clase 20.- Muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases, de
madera, corcho, cafla, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha,
ambar, nacar, espuma de mar, suceddneos de todas estas materias o rnate- .

rias pldsticas.

Clase 217.- Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de mate-
riales preciosos ni chapados),; peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles);
materiales para la fabricacion de cepillos; material de limpieza viruta de hie-
rro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrnio de construccidn),; cristale-
rfa, porcelana y loza, no comprendidos en otras clases.

Clase 22.- Cuerda, bramante, redes, tiendas de camparia, toldos, velas, sacos (no

cornprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepcidén del cau-
cho o materias plasticas); rmaternias textiles fibrosas, en bruto.

Clase 23.- Hilos para uso textil.

Clase 24.- Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de ca-
ma y de mesa.

Clase 25.- Vestidos, calzado, sombreria.

Clase 26.- Puntillas y bordados, cintas y lazos, botones, corchetes y ojillos, alfileres y
agujas; flores artificiales.

Clase 27.- Alfombras, felpudos, esteras, linéleurn, y otros revestimientos de suelos,
tapicerlas murales que no sean en materias textiles.

Clase 28.- Juegos, juguetes, artificios de gimnasia y de deportes no comprendidos en
otras clases; decoraciones para drboles de Navidad.

Clase 29.- Camne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legqumbres en
conserva secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevo, leche y
productos ldcteos; aceites y grasas comestibles.

Clase 30.- Café, te, cacao, azucar, arroz, tapioca, sagu,; suceddneos de café, harinas
y preparaciones hechas de cereales, pan p ia y confiteria, helados
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cornestibles; miel, jarabe de melaza, levaduras, polvo para esponjar, sal,
mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Clase 31.- Productos agricolas, horticolas, forestales y granos, no comprendidos en
ofras clases; animales vivos; frutas y lequmbres frescas; semillas plantas y
fiores naturales; alimentos para los animales; malta.

Clase 32.- Cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohdlicas; be-
bidas y zurmos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
Clase 33.- Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas)

Clase 34.- Tabacos, articulos para furnadores, cerillas.

1l. SERVICIOS.

Clase 35.- Publicidad, gestiébn de negocios comerciales; administracién comercial;
trabajos de oficina.

Clase 36.- Seguros, negocios financieros; negocios rmonetarios; negocios inmobilia-
ros.

Clase 37.- Construccién, reparacién servicios de instalacion.

Clase 38.- Telecomunicaciones.

Clase 39.- Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancias; organizacién de
viajes.

Clase 40.- Tratamiento de materiales.

Clase 41.- Educacion; formacion; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

Clase 42.- Restauracién (alimentacién); alojamiento temporal; cuidados meédicos de
higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; ser’®

8. APUCACION DEL PRINCIPIO EN EL SISTEMA MEXICANO

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

La especialidad deriva de la categoria de los productos o servicios a los que
se aplica la marca, de ahi que no sea regular proteger indeterminadamente cualquier

. 7 REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Publicado en el Diario Oficial, el 23
. e noviembre de 1904,
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producto o servicio, es decir, 1a proteccién de la marca se limita a los bienes que am-
para el registro. Lo que significa que cualquier otra persona puede registrar la misma
o similar marca para distinguir productos o servicios dentro de clases diferentes.

La LPI. condiciona la registrabilidad de la marca al elemento de especialidad

en términos del articulo 89 antes citado.

a) Para el registro de marcas.

1.-

El registro de la marca se regula bajo jos siguientes supuestos:

Lo que puede constituir una marca, las denominaciones y figuras visibles, sufi-
cientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que

se aplica o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.(art. 89
fracce. ).

Las marcas se registraran en relacién con productos o servicios determinados se-

gun la clasificacién que establezca el reglamento de esta ley.(art. 93, primer p&-
rrafo).

Una vez efectuado el registro de una marca, no podréa aumentarse el ntmero de
productos o servicios que proteja, aun cuando pertenezcan a la misma clase, pero

si podra limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces lo solicite.
(art. 94).

Para obtener el registro de una marca deberd presentarse solicitud por escrito

ante el instituto con los siguientes datos: 1V. los productos o servicios a los que se
aplicaré la marca. (art. 113, fracc. 1V.).

El Instituto expedird un titulo por cada marca, como constancia de su registro. El
titulo, un ejemplar de la marca y en el mismo se hara constar: lll. Productos o ser-
vicios a los que se aplicara la marca. (art. 126, fracc. 1il.).

Si una marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o
servicios, bastard que proceda la renovacién de alguno de dichos -productos para
que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros previa presentacién del
comprobante de pago de las tarifas correspondientes. (art. 135).

No seran registrables como marca: La marca que sea idéntica o semejante en
grado de confusion a otra en trémite de registro presentada con anterioridad o a
una registrada y vigente, aplicada a los mismos © similares productos o servicios.
Sin embargo si podra registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada,

si la solicitud es planteada por el mismo titular, para la aplicacién a productos o
servicios similares. (art. 90, fracc. XVI.).
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La ostentacién de la leyenda “Marca Registrada” las siglas MR. o el simbolo “®"
solo podré realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha
marca se encuentra registrada. (art. 131).

Reglamentariamente se han dictado los siguientes preceptos:

En la solicitud de registro de marca, ademas de los datos seflalados en el articulo
113 de la ley deberd indicarse: I. Cuando se conozca el numero de la clase a que
corresponden los productos o servicios para los que se solicita el registro, de
conformidad con la clasificacién establecida en este reglamento. (art. 56 fracc. 1.)

La indicacién de los productos o servicios para los que se solicita el registro de
marca que se contenga en la solicitud se sujetard a las siguientes reglas:

a) Sdlo deberdn especificarse los productos o servicios pertenecientes a una
misma clase y

b) Los productos o servicios deberén indicarse con los nombres o denominacio~
nes con que aparezcan en la lista alfabética™ y las reglas de aplicacién de la
misma, publicadas en la gaceta. (art. 57)

La clasificacién de productos o servicios a que se refiere €l articulo 93 de la ley
sera la siguiente:

a) Productos; Clasesdela 1ala34y
b) Servicios ; Clases de Ia 35 a la 42.
Si el solicitante después de presentada la solicitud de registro modifica el signo
distintivo; aumenta el nimero de productos O servicios para los que se solicitdé el

registro; sustituye o cambia el producto o servicio sefialado en la solicitud, ésta
serd considerada como una nueva y se sujetard a un nuevo tramite,... (art. 61).

b) Para la nulidad del registro marcario.

La nulidad marcaria en opinién de Septilveda, supone el incumplimiento de

requisitos formales y que en caso de realizarse dicho supuesto, la modalidad obliga

al

titular a efectuar un nuevo registrgJ en la forma debida, ya que en caso de no ha-

cerio, sélo tendra una marca en uso.

™

El Instituto publicara en la gaceta oficial, la lista alfabética de productos y servicios, con indicaciones

de la clase en que este comprendldo cada producto o servicio. Los productos o servicios incluidos en

lista & de se consideraran especies. Se entendera que los productos y servicios

en su pectiva clase no agotan ésta. Ei Instituto establecera los criterios de interpretacién

A

1 (Ver art. 59 reglamentario).
SEPULVEDA CESAR Ob. cit. p.216
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Para Borja Soriano, el acto nulo es el que reune las condiciones esenciales
para Ia existencia de todo acto juridico, pero que se encuentra privado de efectos por
la ley.®

Sobre este punto se puede decir que la especialidad de la marca se ve contra-
venida cuando se otorga su registro, sin los supuestos de originalidad y desprovista
de su caracter distintivo, mismos que la harian especial.

La nulidad marcaria acepta la siguiente regla: “quad nuflum est nullo lapsu
termporis convalescere potes”, lo que significa que el acto viciado de nulidad de pleno -
derecho, no se convalida con el transcurso del tlempo

En ese mismo orden de ideas Sepulveda indica que no corre término para de-
cretar Ig nulidad; ésta no prescribe nunca y puede hacerse valer en cualquier mo-
mento.

La especialidad de la marca y la nulidad del registro, la establece el articulo
151 de la LPI. en los siguientes supuestos:

1. Cuando el registro se otorga contraveniendo a la ley actual o 1a vigente al mo-
mento de su registro.

2. Cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusién a otra nacional
o extranjera, anterior a la presentaciéon de la solicitud de la marca registrada y que
sea aplicada a los mismo o similares productos o servicios, siempre que quien ten-
ga un mejor derecho compruebe su uso ininterrumpido a la presentacién de la soli-
citud o la fecha declarada.

3. Cuando los datos de la solicitud de registro son falsos.

4. Cuando se invada otra marca igual o semejante en grado de confusidn y se apli-
que a los mismos o similares productos o servicios, por error, inadvertencia o dife-
. rencia de apreciacion de la autoridad administrativa.

5. Cuando se obtiene el registro sin consentimiento de su titular de una marca ex-
tranjera igual o similar.

Los casos en que no prescribe la accidn para solicitar la nulidad marcaria son

la 1 yla5. en tanto que el supuesto 2 y 4 tienen un término de cinco afios a partir de

%1 BORJA SORIANO. Citado por Rangel Ortiz, A en “MODOS DE CONCLUIR EL DERECHO DE LA
MARCA". Tesis profesional. MEXICO. 1984 P.
2 GALINDO GARFIAS, IGNACIO. DERECHO CIVIL. Parte general personas y familia. Ed. Pormua.
nexlco. 1980. pp. 251 y 252

83 SEPULVEDA, cESAR. Ob. cit. pp. 216 y 217
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Los casos en que no prescribe la accidén para solicitar la nulidad marcaria son
fa 1 y la 5. en tanto que el supuesto 2 y 4 tienen un término de cinco afios a partir de
que surta efectos la publicacidn en la gaceta, y en caso 3, se reduce a solo tres afios
para solicitar ésta.

La declaracion de nulidad puede hacerla el instituto de oficio, a peticién de
- parte o del ministerio publico federal. (art. 155)

Esta disposicion supone el haber obtenido el registro contraveniendo uno o
mas supuestos de los sefialados en el articulo S0 de la tey; Para la no registrabilidad
de la marca.

c) Para la persecucién de los infractores.

La violacion al principio de especialidad de la marca puede devenir en la comi-
sion de infracciones administrativas; el articulo 213 de la LPL. en relacion con este
principio establece los siguientes supuestos que constituyen infraccion:

"lvV. Usar una marca parecida a otra en grado de confusién, a otra registrada, para
amparar los mismos o similares productos o servicios que /os protegidos por la
registrada.”

V. Usar, sin consentimiento del titular una marca registrada o semejante en grado
de confusién como elemento de un nombre comercial o de una denominacién o
razén social o viceversa, siempre que dichos nombres denominaciones o razo-
nes sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los pro-
ductos o servicios protegidos por la marca.”

“VIHI. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusién
como nombre comercial, denominacién o razén social o como parte de éstos,
de una persona fisica o moral, cuya actividad sea fa produccién, importacién o
comercializacién de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la
marca registrada, sin el consentimiento, manifiesto por escrito del titular de re-
gistro de marca o de /a persona que tenga facultades para ello.”

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

XIX. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos iguales o similares a los que
se aplica una marca registrada, a sabiendas de que su usé ésta en los mismos
sin consentimiento de su titular.”

“XX. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se aplica una mar-
ca registrada que hayan sido alterados.” Y
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“XX!. Ofrecer en venta o poner en circulacion productos, a los que se aplica una mar-
ca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o total-
mente ésta.”

9. EL CASO DE LA MARCA NOTORIA.

La principal excepcidén al principio de especialidad es la que se origina en la
{lamada marca notoriamente conocida, descrita en el articulo 90 fraccidén XV, segun-
do parrafo:

~“Se entendera que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un
sector determinado del puablico o de los circulos comerciales del pals, conoce
la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en
México o en el extranfero por una persona que emplea esa marca en relacién
con sus productos o servicios, asi como el conocimiento que se tenga de [a
marca en el territorio, como consecuencia de la promocién o publicidad de la
misma.”

Para Rangel Medina el principio de especialidad, en la acepcidn que se men-
ciona No es absoluta. Las marcas notorias gozan de un tratamiento privilegiado que
les permite romper la rigidez establecida por la clasificacidn de mercancias, de tat
manera que aun tratdndose de articulos agrupados en categorias distintas a las que
pertenecen los productos amparados por la marca registrada, la proteccién de la
marca notoria se extiende a las mercancias que formalmente corresponden a otros
grupos de la clasificacion oficial.®

La fraccion antes mencionada en su inicio establece que:

"No serdn registrables como marca: l.as denominaciones, figuras o formas tri-
dimensionales, iguales o semejantes a una marca que el instituto estime noto-
rniamente conocida en México, para ser aplicada a cualquier producto o servi-
cio.”

Y en su ultimo parrafo sediala:

“Este impedimento procedera en cualquier caso en que el uso de la marca por
quien solicita su registro, pudiese crear confusién o un riesgo de asociacién con
el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento
que cause un desprestigio de la marca.”

Por su parte el convenio de Parfs al respecto establece:

% RANGEL MEDINA, D. LA ESPECIALIDAD DE LA MARCA. en r. m. de 1a P. 1. A. MEXICO
Julio—Diciembre 1972 p. 185
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“Los paises de la unién, se comprometen, bien de oficic si la legislacion del
pais lo permite, bien a instancia del interesado a rehusar o invalidar el registro
de una marca de fabrica o de comercio que constituya, la reproduccién, imita-
cién o tradicién, susceptibles de causar confusién, de una marca que la autori-
dad competente del pais de registro o del uso estimare ser alli notorifamente
como siendo ya la marca de una persona que puede beneficiarse de la con-
vencién y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrird lo mismo
cuando la parte esencial de la marca constituya la imitacién susceptible de
crear confusién con ésta.”*®

40. EL PRINCIPIO DE LA TERRITORIALIDAD.

El principio de territorialidad en opinidén de Dassas G. implica que el derecho
para sobre la marca no puede adquirirse y conservarse mas que para los actos crea-
dores y conservadores de derecho que fueron cumplidos en el pais donde la protec-
cién es requerida y segun su legislaciéon.®

Este principio es otra de las limitantes al campo del derecho marcario por me-
dio del cual el ambito de validez de su registro corresponde al territorio nacional: sus
efe%t;:s no son para una zona o regidn del pais, pero tampoco rebasan sus fronte-
ras.

De acuerdo con este principio, la proteccion de la marca se encuentra circuns-
crita a los limites del pais, en donde ha sido registrada.

La ley de LPI, adopta este principio en su articulo 128, el cual dice:

*“La marca deberd usarse en territorio nacional tal como fue registrada o con
modificaciones que no alteren su cardcter distintivo.”

Complementa lo anterior el articulo 131 ya citado.

Por lo tanto podemos decir que el principio de territorialidad establece los al-
cances de los efectos de protecciéon y validez de !a marca, dentro de un limite geo-
grafico o nacional.

11. MARCA NOTORIA.
La excepcidn a este principio lo establece la marca notoriamente conocida, la

cual rebasa los alcances de proteccién que se origina por el cardcter que le da la
notoriedad.

83 Art. 6 bis 1) del Convenio de Paris.
:‘; DASSAS, GERAD. Citado por Nava Negrete. Ob. cit. p. 190
" RANGEL MEDINA, D. En Derecho de Propiedad, ... Ob. cit. p. 56
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A. Pillet estima que la notoriedad es factor del conocimiento que los consumi-
dores tienen de una marca. El hecho de pertenecer una marca al vocabulario de los
consumidores y de permitirle en consecuencia cambiar sus puntos de vista al res-

pecto.®®

En tanto que para Saint—Gal, se entiende por marcas notorias, aquellas que
son conocidas por una amplia proporcion del publico y que gozan de una reputacion
importante, sin que se trate obligatoriamente de una celebridad enteramente excep-

cional.

Como quedo antes dicho, la marca es notoriamente conocida cuando un sector
determinado del publico o circulos comerciales del pais conoce la marca, o que no
implica, como se indica arriba que se trate de un signo distintivo de alto renombre o
supranotoria, asi la notoriedad serd resultado de la apreciacién de la clientela a tra-
vés de su comercializacién y de un importante factor; la publicidad.®®

Indudablemente este ultimo elemento esencial y de gran importancia para que
la marca adquiera el caracter de notoria, no sélo en el pais, sino en el extranjero o a
nivel mundial, pero siguiendo la Iinea que marca el articulo 90 fraccién XV, basta con
hacerio dentro de los sectores o circulos, interesados en adquirir ios productos o re-

cibir los servicios, plenamente determinados.

Sin embargo debe subrayarse que los titulares de las marcas notoriamente
conocidas deben velar porque el publico, no vaya a considerarlas como denomina-
ciones genéricas, de uso comun o corrientes.

En todo caso es de su interés reaccionar bajo ese titulo, sobre todo en el plano
jurrcLi'co, contra empleos abusivos que constituyen una especie de “FPrecio de Glo-
ria”.

La justificacién al principio de territorialidad se da cuando alguien poco escru-
puloso podria aprovechar una marca extranjera que todavia no ha sido registrada en
nuestro pais, para obtener el registro de esa marca a su nombre y disfrutar de ia ce-
lebridad de ese signo distintivo.®

Bajo e! principio de territorialidad se han celebrado convenios internacionales,
a continuacién exponemos brevemente algunos de los principales.

% PILLET, A. Citado por Saint—Gal, *LAS MARCAS NOTORIAS EN DERECHO COMPARADO". En
&m. de ia P. I. A. Num. Esp. Enero —Diciembre, 1973, México p. 390

YVES SAINT—GAL. IDEM
* publicidad entendida como cualquier forma de informacion o referencia gréfica, auditiva, impresa,
es decir, cualquier fuente que ponga en contacto a la marca con el comprador o cliente potencial.

! SAINT—GAL. Ob. cit p. 40
2 ver capitulo Vit
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12. REGISTROS INTERNACIONALES CONFORME AL ARREGL.O DE MADRID DE 1903.

El Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de fabrica o de
comercio de 1891." Es uno de los instrumentos juridicos que excepcionaron el prin-
cipio territorial de las marcas al establecer como su objetivo esencial: “El permitir al
titular de un registro nacional obtener la proteccién de su marca en varios palses ex-
tranjeros, por un depdésito tinico, hecho en una sola lengua y en una sola administra-
cién central.”?*

Este sistema exigia el registro previo de la marca en el pais de origen, para
después de ser regular su depdsito en el registro internacional de Berna, 1a protec-
cion se extendia a todos los paises unionistas, con los efectos de un registro directo
en cada uno de ellos, |a proteccion seria de 20 afios.

Los inconvenientes propios del desfasamiento en el desarrollo de México
frente a los paises europeos, terminaron por hacer desventajoso el acuerdo, denun-
cidndolo el 9 de marzo de 1943.%

En la acta de denuncia se hizo constar que las marcas inscritas en la oficina
internacional de Berma hasta la fecha en que la denuncia surtiera sus efectos, conti-
nuaran siendo protegidas en México hasta el fin del periodo respectivo de 20 afios a
que se refiere el articulo 6° del arregio mencionado, salvo negativa formal de protec-
cién o invalidacién que se dicte en los casos especiales en que proceda legalmente.®®

13. LA MARCA EUROPEA.

Derivado de la génesis de integracién econdmica entre las naciones, los pai-
ses europeos crean organismos y grandes bloques econdmicos como la Comunidad
Econdmica Europea™ y la Asociacion Europea de Libre Comercio, integrada por
Australia, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza, el Reino Unido y Finlandia.
Formado en 1957 por el Tratado de Estocolmo.®®

Aparece también el llamado acuerdo Franco—ltaliano, aplicable en Francia por
un decreto del 31 de enero de 1961, que permitia el depdsito de una marca efectuado

2 La adhesi6n originaria de México en el arreglo de Madrid fue el 26 de julio de 1909 (DIARIO OFI-
CIAL dal 13 de Sepliembre de 1909). Suscribiendo la revisién de la Haya (DIARIO OFICIAL del 30 de
Abril de 1930)

®! NAVA NEGRETE, J. Ob. cit. p. 223

93 DIARIO OFICIAL det 6 do Abril de 1943,

% GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942. p. 880. Citado por Rangel Medina D. en Tra-
tado ... p. p. 65y €6

7 c entre l1a Republica Federal de Alemania, Bélgica, Francia, talia, Luxemburgo y los Paises
Bajos. i mente, Di ca, irfanda y el Relno Unido y mas recientemente Grecia,
Espaiia y Portugal. hoy Unién Europea.

%8 RANGEL MEDINA, D. "EL DERECHO MARCARIO EN AMERICA LATINA". en r. m. dela P. I. A.
México. Enero—Junio, 1971 p. 22
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en uno de los paises, extenderse al otro no obstante, la marca queda sujeta a cada
uno de los paises y a la ley de ese pais.

Chavanne opina que el no aislar una Marca Europea de las marcas naciona-
ies, saturaria los registros de propiedad industrial, los cuales contendrian cerca de un
millén de marcas —y agrega—: Daria lugar a una sorda lucha para liquidarias, por-
que en este millén de marcas de los paises de la comunidad muchas son idénticas y
se provocarian choques y conflictos, de hecho imposibles de resolver, al respetar los

derechos legitimamente adquiridos.

Dentro de la coexistencia entre los diferentes paises del mercado comun de
marcas, incluso idénticas, pero sujetas a legislaciones diferentes, tanto en 1o concer-
niente a su validez, como a la extensién de su proteccidon y sujetas asi mismo a las
interpretaciones jurisprudenciales mas diversas, origina el entorpecimiento de la libre
circulacion de los bienes, lo cual es, segun se sabe, uno de los objetos del mercado

coman.”

Los expertos de Bruselas trataron de encontrar un texto definitivo al proyecto
de marca europea, asi senala Freitag, se cred un grupo de trabajo de marcas que
llego a redactar en 1964 un anteprayecto para un derecho de marcas europeas.'’
Condicionado por el Arreglo de Madrid la marca europea y su registro importaria tres
depdsitos sucesivos: uno nacional, necesario para el depdsito internacional y por Gl-
timo el depdsito europeo. El conflicto nace del principio de territorialidad, al extender-
se su proteccién en diferentes ambitos de validez, regidos por disposiciones diferen-
tes en grado y contenido.

El autor que venimos siguiendo concluye que seria desastroso que con motivo
de la creacidn de una marca europea, la marca internacional del Arreglo de Madrid
viniera a perder su renombre. Los comerciantes interesados sobre todo en el comer-
cio con los paises de! mercado comun se abstendrian del depésito internacional para

sa&lo practicar el depésito europeo.'®

14. LA MARCA BENELUX.

La marca europea con la convencién Benelux en materia de productos, sus-
crita el 19 de marzo de 1962 por Bélgica, Luxemburgo y los Paises Bajos, entré en
vigor el 1° de julio de 1969. Ei objetivo de ésta convencion es de realizar una mejor
integracion de ios mercados creando una marca anica. Esta finalidad fue naturalizada

% CHAVANNE, M. "MARCAS DE FABRICA Y MERCADO COMUN?". en r. m. de la P, L. A. México
Enero—Junio 1964 p. 106

00
IDEM
0! FREITAG, ROBERT. “INTEGRACION EN EL DERECHO DE MARCAS". enr. m. de la P.|. A. Mé-

xico Enero—Diciembre 1979 p. 6
92 CHAVANNE, M. Ob cit p. 106
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por la promulgacnon de una ley uniforme Benelux, que entré en vigor el 1° de enero
de 1971.7

Esta convencion tendra una duracion de 50 afios, prorrogable en periodo de
10 afos, salvo ratificacion de las partes en ponerle fin, sujetdndose a las disposicio-

nes de la denuncia (términos).

E. D. Offner, establece al examinar |a ley uniforme sobre marcas de Benelux,
debe hacerse notar antes que todo, que los derechos de un usuario anterior seran
muy limitados, y que la proteccién sera otorgada principalmente al primer registrante.
No parece haber ningin requisito de uso antes de que sea presentada una solicitud
de registro de una marca en Benelux; sistema que, por otra parte, esta de acuerdo
con las leyes actualmente en vigor con cada uno de los tres paises. Esta es una pru-

dente practica de los paises que se trata."

15 LAMARCA DEL PACTO ANDINO.

Mediante el Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo de 1969, Bolivia, Ecuador,
Perd, Colombia y Chile, formaron el llamado Pacto Andino, adhiriéndose después
Venezuela en 1973. Para lograr sus objetivos se establecieron mecanismos que tien-
den a cambiar ia estructura econdmica de los paises del pacto andino, este régimen
comun somete a un riguroso control gubernamental en disfrute del derecho sobre la
marca, rompiendo el concepto tradicional de la exclusividad sobre el signo marcario.
Ademas de numerosas disposiciones comunes a los patentes y a las marcas por
cuanto, se refieren a la propiedad industrial en general, el regimen comun contiene
preceptos especificos respecto de las marcas en los articulos 6, 18, 21, 24, 25, 33,
48, 52 y 54, asi como en los transitorios A), C), E), F) y G)."

Bajo esta convencion se crea la oficina subregional de la Propiedad Industrial
para que sirva de enlace entre las oficinas nacionales a fin de recopilar y preparar la
informacidn sobre la propiedad industrial. Se trata en el fondo de una oficina de di-
vulgacién e informacion.'™®

Ladas destaca los siguientes principios que rigen en materia de marcas; la
aceptacion de la solicitud para el registro en un pais miembro otorga al solicitante un
derecho de prioridad de seis meses para la presentacion en otros palises miembros.
Se estipula la vigencia del registro en cinco afios. El propietario de una marca no
puede objetar la importacidn de articulos que provienen de otro pais miembro y que
lleven la misma marca registrada con prioridad a este reglamento. Las autoridades

193 NAVA NEGRETE, J. Ob. cit.
™ OFFNER, E. “LA CONVENCION BENELUX SOBRE MARCAS". Enr. m. de la P. I. A. México Ene-

ro-—Jtunio 1965 p. 45
195 RANGEL MEDINA. "El. DERECHO MARCAR'Z EN AMERICA LATINA" Ob. cit. p. 25
1% pACHON, MANUEL. "PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL ACUERDO DE CARTAGENA" Enr. m. de

la P. 1. A. México. Num. esp. Enero—Diciembre 1971 p. 288
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nacionales pueden umcameme exigir que los productos importados lleven una indi-
cacién del pais de origen.’””

Por medio de la decision N° 29 del 31 de diciembre de 1970, la Comision del
Acuerdo de Cartagena, on su primer periodo de cesiones extraordinarias celebrado
en Lima, aprobd un régimen comun de tratamiento a ios capitales extranjeros y sobre
todo, marcas, patentes, licencias y regalias, para los paises miembros del grupo an-
dino.
Este es uno de los instrumentos juridico—econdémico—sociolégicos mas im-
portantes que en los Ultimos afios se hayan celebrado con miras a promover Y, acele-
rar el proceso de integracion de los paises de incipiente desarrollo econdomico.’

16. LA MARCA CENTROAMERICANA.

Una de las principales expresiones legales en materia de propiedad industrial
con fines de unificacion fue el Convenio Centroamericano para la Proteccién de la
Propiedad Industrial, sobre el cual Rangel Medina senala: El primero de junio de
1968, en la ciudad de San José , Republica de Costa Rica, los respectivos plenipo-
tenciarios de las republicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa
Rica, Frmaron el Convenio Centroamericano para la Proteccidn de la Propiedad In-

dustrial.’

Sobre el campo especifico de miarcas, el autor en comento, destaca los si-
guientes principios generales que rigen el convenio:

1. Establece como obligatorio el uso de estas indicaciones que deben ir unidas a los
productos que se distingan como marcas: “Producto centroamericano hecho en
...”, seguido del nombre del pais de origen, asi como “Marca Registrada” o el
signo equivalente (Art. 16).

2. el convenio adopta el sistema de proteccién marcaria atributiva ya que condiciona
la adquisicion de !a propiedad de la marca al hecho de su registro, con o cual de-
beran entenderse que estan excluidas de su proteccidn las marcas cuya propiedad
se hubiese alcanzado por el uso (Art. 17).

3. en consonancia con tal sistema de proteccion sefiala que la propiedad de una
marca solo sera reconocida en el Estado o Estados en que se hubiera sido inscri-

"7 LADAS STEPHEN P.. 'INTEGRACION ECONOMICA DE AMERICA LATINA Y PROPIEDAD IN-
DUSTRIAL". En r. m. de Ia P. . A. México. Julio—Diciembre 1971 p. p. 214 y 215

198 RANGEL MEDINA, D. “LA NUEVA LEGISLACION SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN AMERI-
CA LATINA". en r. m. de Ia P. I. A. México Enero—Junio 1972 p. 100 (M4as recientemente aparecio el
flamado, “REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL®, resultado de las decisiones 313 y
344, con fines unionistas con Europa)

® RANGEL MEDINA, D. "EL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL' en r. m. de la P. 1. A. México. Enero—Junio 1968 p. 13
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ta. La primera solicitud de registro de una marca originaria de cualquiera de los
Estados contratantes debera presentarse en el pais de origen considerandose co-
mo tal, aquel en el que el empresario solicitante del registro tiene su principal es-
tablecimiento o su domicilio, sin que esta disposicion sea aplicable a las marcas
originarias de estados distintos de los contratantes (Art. 18).

Un derecho de prioridad por un plazo de seis meses, se otorga al solicitante
del primer registro para que dentro de dicho plazo también pueda solicitar el registro
de la misma marca en los otros Estados signatarios.

Por la adoptacién de los principios fundamentales sobre marcas y por los no-
tables puntos de similitud que guarda con el convenio de Paris y con ia ley—tipo de
BIRPI., este convenio constituye un paso efectivo en la politica mundial de unificacién
legislativa y, en forma concreta, un instrumento valioso para la politica del mercado
comun centroamericano.'

Aun cuando no hay registro Unico de la marca, el hecho de ser Estado contra-
tante brinda a ias partes la posibilidad de extender su proteccidn a los demas territo-
rios en forma mas sencilla, respecto de los paises no miembros.

Y sobre este punto Ladas sefiala que sin duda alguna el convenio unifica las
leyes sustantivas y procesales sobre la adquisicidn y aplicacion de los derechos de
propiedad industrial en las republicas de América Central. Incluye extensos y detalla-
dos reglamentos para conservar las oficinas existentes en los paises contratantes. "'

Sin embargo este acuerdo quedo solo a nivel de proyecto, ya que las diferen-
cias politicas, econdmicas y sociales propias de los estados centroamericanos, no
permitieron continuar los trabajos para hacer efectivo dicho convenio. Hoy dia, esta
siendo reactivado por el llamado “Régimen comuan sobre Propiedad Industrial”.

Dentro del marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,''? se

establecen disposiciones sobre signos distintivos y sobre marcas, entre las mas im-
portantes destacan:

En su articulo 1708 (Marcas):

Definicion: Marca, es cualquier signo o cualquier combinacién de signos que
permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive
nombre de personas, diserios, disefios, letras, numeros, colores, elementos figurati-
vos o la forma de los bienes o de su empaque.

19 RANGEL MEDINA, D. “EL DERECHO MARCARIO EN AMERICA LATINA" Ob. cit. p. 24

" LADAS. P. STEPHEN *Ob. cit. p. 193
12 publicado en el Diario Oficial del 20 de Diciembre de 1993 y que entré en vigor el 1° de Enero de

1984
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Tipos de Marca: Incluye las de servicio, las colectivas, las de certificacidn,
ademd&s brinda la posibilidad a las partes el condicionar que los signos sean visibles,
dando la posibilidad que no lo sean necesariamente, caso de las marcas olfativas,
gustativas y las de sonido o acusticas. Aln de incipiente penetracion en nuestro mer-

cado.
La no registrabilidad aparece expresada en témminos claros y muy generales:

El titular de una marca podra impedirle a otro que No cuenta con su consenti-
miento, el usar, en el comercio signos idénticos similares para bienes o servicios que
sean idénticos o similares ha aquellos para los cuales se ha registrado la marca del
titular, cuando dicho uso genere una posibilidad de confusidn; Se presumira la posi-
bilidad de confusién cuando se use un signo idéntico para bienes o servicios idénti-

cos.
No son registrables, ademas en términos del apénado 14:

“Cuando una de las Partes negard el registro a las marcas que contengan o
consistan en elementos inmorales, escandalosos © que induzcan a error, O
elementos que puedan denigrar o sugenr falsamente una relacién con perso-
nas vivas o muerltas, instituciones, creencias, simbolos nacionales de cualquie-
ra de /as partes, o que los menosprecien o afecten su reputacién.”

En lo referente a las marcas notoriamente conocidas, el punto 6 del mismo ar-

ticulo, indica:

“Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomard en cuenta

el conocimiento que de &sta se tenga en el sector correspondiente del publico,

inclusive aquel conocimiento en territorio de la Parte que sea resultado de /a

promocién de la marca. Ninguna de las Partes exigird que la reputacién de /a

marca se extienda mdads alld del sector del publico que normalmente trate con

bienes o servicios en cuestion.”

Sobre las llamadas marcas de Certificacion a que alude e! tratado, son aqué-
llas que cumplen la funcién de atribuir al producto o servicio distinguido una califica-
cidén adicional por ser poseedor de ciertas caracteristicas. Son simbolos que se ad-
hieren al producto dotandole de reconocimientos o cualidades intrinsecas, tales como
“Autentificaciones”, “producto seguro” y “biodegradable’.

LLas disposiciones del TLC. Referidas al uso de ias marcas, para conservar el
derecho derivado del registro, son:
1. Cada Parte podra exigir el uso de la marca para conservar el registro.
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2. Procedera la cancelacion, por faita de uso en un periodo ininterrumpido de dos
afios, saivo que el titular presente razones apoyadas en la existencia de obstaculos

para el uso. (Apartado 8, ver 9y 10).
Sobre las traducciones de palabras Genéricas se establece:

Cada una de las Partes prohibira el registro como marca, de palabras, al me-
nos en espaiiol, francés o inglés, que designen genéricamente los bienes o servicios,
o los tipos de bienes o servicios, o los tipos de bienes o servicios, a los que la marca

se aplique. (13)

Otro de los acuerdos multilaterales sobre marcas, es el Acuerdo sobre los As-
pectos de los derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, {n-
clusive el Comercio de Mercancias Falsificadas. Resultado del acta final de la Ronda
Uruguay, en Punta del Este, (Marrakech 94) la cual transformé el GATT en la OMC,'*?

Este instrumento establece un marco muitilateral de principios, de normas y
disciplinas relacionadas con el comercio internacional de mercancias faisificadas.
Adoptando las reglas y principios internacionales sobre propiedad intelectual.

En lo concerniente a las marcas de fabrica o de comercio y las marcas de ser-
vicio, el acuerdo define qué tipos de signos pueden gozar de proteccidon y cudles de-
ben ser los derechos minimos que se confieren a sus propietarios.

17. TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE MARCAS.

EI mas reciente de los acuerdos celebrados bajo los principios de especialidad
y de territorialidad es el lfamado TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS,

suscrito en Ginebra el 27 de octubre de 1995, ''*

Este ambicioso proyecto intenta uniformar los criterios aplicados en el proce-
dimiento para obtener el registro marcario, destacado en su articulo los siguientes

rubros:

Articulo: 2. Marcas a las que se aplica el tratado.
3. Solicitud.
4. Representacion; Domicilio iegal.
5. Fecha de presentacion.
6. Registro Unico para productos y/o servicios pertenecientes a varias

clases.
7. Division de la solicitud y el registro.

™ ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO. D.O. 30 de Diciembre de 1994.
114 TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS. ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL OMPI. N° 225 (S).
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B. Firma.
9. Clasificacién de productos o servicios.
10. Cambios en los nombres o direcciones.
11. Cambios en fa titularidad,

12. Correccién de un error.
13. Duracidén y Renovacion del registro

14. Observaciones en caso de rechazo previsto.

15. Obtligaciones de cumplir con el convenio de Paris.

16. Marcas de Servicio.

Sobresalen entre otras las disposiciones siguientes:
Este tratado reguia segun su articulo 2°

Naturaleza de las marcas:
a) El presente tratado se aplicard a las marcas que consistan en signos Visibles,

bien atendiendo que sdlo las FPartes contratantes que acepten el registro de
marcas tridimensionales estaran obligadas a aplicar el presente tratado a di-

1.

chas marcas.
b) El presente programa no se aplicard a los hologramas, ni a las marcas que no
consistan en signos visibles, en particu/ar las marcas Sonoras y las marcas

Olfativas.

2. Tipo de Marcas:
a) El presente tratado se aplicard a las marcas colectiva, marcas de certificaciéon

¥ marcas de garantia.
Articula 6° Registro Unico para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases.

"Cuando se hayan incluido en una solicitud Unica productos y/o sesvicios que
pertenezcan a varias clases de /a clasificacién de Niza dicha solicitud dara por

resuftado urn registro unico.”
Articulo 13° Duracién y Renovacidn del registro.
7) Duracidon.— La duracién dei periodo inicial del registro y la duracién de cada pe-
riodo de renavacién sera de 10 afios.

Articuio 15. Obligaciones de cumplir con el Convenio de Paris.
deberd cumplir con /as disposiciones del convenio

”

“Cualquier Parte contr
de Paris que afectan a las marcas.”
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8. Firma.

9. Clasificacion de productos o servicios.

10. Cambios en los nombres o direcciones.

11. Cambios en la titularidad.

12. Correccion de un error.

13. Duracién y Renovacién del registro

14. Observaciones en caso de rechazo previsto.

15. Obligaciones de cumplir con el convenio de Paris.
16. Marcas de Servicio.

Sobresalen entre otras las disposiciones siguientes:
Este tratado regula segun su articulo 2°

1.

Naturaleza de las marcas:

a) Elpresente tratado se aplicard a /as marcas que consistan en signos Visibles,
bien atendiendo que sdélo las Partes contratantes que acepten el registro de
marcas tridimensionales estaran obligadas a aplicar el presente tratado a di-

chas marcas.

b) El presente programa no se aplicara a los hologramas, ni a las marcas que no
consistan en signos visibles, en particular las marcas Sonoras y las marcas

Olfativas.
Tipoc de Marcas:

a) El presente tratado se aplicara a las marcas colectiva, marcas de certificacién
y marcas de garantia.

Articulo 6° Registro Unico para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases.

"Cuando se hayan incluido en una solicitud Gnica productos y/o servicios que
pertenezcan a varias clases de /a clasificacién de Niza dicha solicitud dard por

resultado un registro unico.”

Articulo 13° Duracién y Renovacion del registro.

7) Duracion.-— La duracién del periodo inicial del registro y la duracion de cada pe-
riodo de renovacién sera de 10 afios.

Articulo 15. Obligaciones de cumplir con el Convenio de Paris.

“Cualquier Parte contratante deberd cumplir con las disposiciones del convenio
de Paris que afectan a las marcas.”
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Dentro del propic Reglamento del tratado en comento, se establece en su Arti-
culo 22 (Disposiciones transitorias): 1) (Solicitud Unica para productos y servicios
pertenecientes a varias clases; division de la solicitud)

a) Cualquier Estado, u organizacién intergubernamental, podra declarar que no
obstante lo dispuesto en el articulo 3.5), (5) (scolicitud Gnica para productos y/o
servicios pertenecientes a varias clases). "La misma solicitud podra referirse a
varios productos o servicios independientemente de que se pertenezcan a una
© varias clases de las clases de /a clasificacion de Niza. Una solicitud s6lo po-
drd presentarse en la oficina respecto de productos o servicios que pertenez-
can a una clase de la clasificacién de Niza.”

Y ademas dentro del inciso 1) Fraccion b) del propio articulo 22 se establecio:

“b) Cualquier Estado u organizacion intergubernamental podra declarar que, no
basta /o dispuesto en el articulo 6° cuando se haya incluido productos y/o ser-
vicios pertenecientes, a varias clases de /a clasificacion de Niza en una misma
solicitud, tal solicitud dard lugar a dos © mas registros en el registro de las mar-
cas, a condicién de que cada uno de tales registros contenga una referencia a
todos los dernds registros resultantes de dicha solicitud”.

Aun cuando éste tratado, no ha entrado en vigor, a partir de el 27 de octubre

de 1995 ha sido firmado por los siguientes paises:

Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegobina, China, Cuba, Dinamarca, Republica
Dominicana, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungria, Indonesia, Israel, Italia,
Kenia, Lituania, Luxemburgo, Malta, México, Mdnaco, Morocco, Polonia, Portugal,
Republica de Moldovia, Federacién Rusa, Senegal, Slovakia, Slovenia, Sud Africa,
Estados Unidos de América, Uruguay, y la Comunidad Europea.

En el caso de México aun no ha sido ratificado e! tratado sobre el derecho de
marcas, sin embargo se encuentra en estudio.
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CAPITULO SEGUNDO
ANALISIS HISTORICO DE LA NO REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS EN

LA LEGISLACION MEXICANA.

1. ASPECTOS GENERALES.
La necesidad de legislar sobre cualquier materia nace del desarrolio propio de
los Estados, México no ha sido la excepcion, la necesidad de regular el mundo de las
marcas aparece en la época colonial y ha ido evolucionando de acuerdo a las condi-
ciones que exige la industria, el comercio y la economia en general. .

Asi durante el periodo comprendido del afio 1753 hasta 1889 se dictaron orde-
nanzas, reglamentos, aparecen codificaciones no estructuradas especificarnente so-
bre marcas, asi encontramos en la legislacién marcaria mexicana, las siguientes dis-

posiciones:

a) Ley de Marcas de Fabrica de 1889'"°®
b) Ley de marcas Industriales y de comercio del 25 de agosto de 1903

c) Ley ?g Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 27 de julio de
1928

d) Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y nombres Comerciales del 11
de diciembre de 1928.""°

* e) Ley de la Propiedad Industrial de 1942,""?

f) Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial’®®

g) Ley de Invenciones y Marcas de 1975.'"

h) Reglamento de ia Ley de Invenciones y Marcas.'®?

1) Decreto que adiciona y reforma la Ley de Invenciones y Marcas.- D.O. 16 de

Enero de 1987."

) Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 1988.- D.O. 30 de Agosto
de 1988, '

k) Ley de Fggnento y Proteccion de la Propiedad Industrial.- D.O. 27 de junio

de 1991.
) Ley de la Propiedad Industrial de 1994.- D.O. 2 de Agosto de 1994.'%¢

112 publicado en el Diario Oficial del 28 de Noviembre de 1889.
:’: Publicado en el Diario Oficial del 2 de Septiembre de 1903,
7 publicado en el Diaro Oficial dei 27 de Julio de 1928.

8 pyublicado en el Diario Oficial del 31 de Diciembre de 1928.

:;: Publicado en el Diario Oficial del 31 de Diciembre de 1942,

121 Publicado en el Diario Oficial de! 31 de Diciembre de 1942.
Publicado en el Diario Oficial del 10 de Febrero de 1976.

122 Publicado en el Diario Oficlat del 20 de Febrero de 1981.
Publicado en el Diario Oficial de! 16 de Enero de 1987.

124 pyblicado en el Diario Oficial def 30 de Agosio de 1988.

:: Publicado en el Diario Oficlal def 27 de Junio de 1991.
Publicado en e} Diario Oficial del 2 de Agosto de 1994,
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m)Regla‘T’emo de la Ley de la Propiedad Industrial.- D.O. - 23 de noviembre de
1994,

2. Ley DE MARCAS DE FABRICA DE 1889.

tniciamos este analisis a partir de la ley de Marcas de fabrica hasta llegar a la
actual ley, tal y como lo indica el titulo del capitulo se trata de estudiar los supuestos
propios de cada ley referidos exclusivamente a la institucidn de la marca, lo que es,
lo que puede constituir marca, 1o que no es registrable como marca. Asimismo consi-
deramos necesario sefalar cada uno de los supuestos de no registrabilidad de la
marca a fin de ilustrar la trayectoria en la técnica juridica y su implementacidn al paso

del tiempo.

Sobre la ley de Marcas de Fabricas de 1889, César Sepulveda expone: El ré-
gimen de Diaz alentd siempre una marcada idea de desarrollio industrial y comercial
en México, inspirado seguramente en ideas europeas. Indudablemente es que tuvo
como modelo la ley Francesa de 23 de junio de 1857, sobre las Marcas de Fabrica y
de Comercio.'?®

Es el primer intentd legislativo por colocar a la materia marcaria en una espe-
cial estructura. Empero al inicio de su vigencia las disposiciones del cddigo de co-
mercio se mantuvieron vigentes, paralelamente a esta ley, hasta su derogacion ex-
presa en ia ley de 1903, en su articulo 91 transitorio.

En su articulo 1° establece el concepto de marca:

*“Se considera como marca de fabrica cualquier signo determinante de la espe-
cialidad para el comercio del producto industrial.”

Esta ley no considera como marca. “La forma, color locuciones o designacit-

nes que no constituyan por si solas el signo determinante de la especialidad del pro-
ducto. En ningtin caso este signo podra ser contrario a la rmoral.”

La adquisicion sobre el derecho a la marca sera solo permitida a aquel que
primero hubiese hecho uso legal de la marca.

La propiedad exclusiva de ia marca se obtiene en virtud de la declaracion he-
cha por ia Secretaria de Fomento, respecto de que el interesado se ha reservado sus

derechos.

177 pubticado en el Diario Oficial de! 23 de Noviembre de 1994.
2 SEPULVEDA, CESAR. Ob. cit. p.1
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La duracién de la marcas de fabrica es indefinida; se entiende abandonada por
clausura o falta de produccién por mas de un arfo del establecimiento, fabrica o ne-
gociacion que la empled.

Esta ley se comenzoé a regir a partir del dia 1° de Octubre del mismo afo
3. LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 1903.

Esta ley traté de perfeccionar la técnica legislativa en materia marcaria, ade-
mas a traveés de ella se crea una oficina especial para tramitar y conceder el registro
de las marcas."

Define a la marca como: “El signo o denominacién caracteristica y peculiar
usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artfculos que produce o expen-
de, con el fin de singularizarios y denotar su procedencia.”

La marca se puede constituir por los nombres bajo una forma distintiva, las de-
nominaciones "etiquetas” o marbetes, cubiertas, envases o recipientes, timbres, se-
llos, vifietas, orillos, recamados, filigranas, grabados, escudos, emblemas, relieves,
cifras, divisas, etc. entendiéndose que esta enumeracion es puramente enunciativa y
no limitativa.

Se condiciona el derecho exclusivo al uso de la marca a su debido registro en
la oficina de patentes y marcas.'™®

No son registrables como marca:

I. Los nombres o denominaciones genéricas, cuando la marca ampara objetos que
estén comprendidos en el género o especie a que se refiere el nombre o denomi-
nacién; pues el requisito indispensable para que una denominacién o nombre pue-
da servir como marca, es el que sea susceptible de seflalar o hacer distinguir los
efectos asi amparados, precisamente de otros de su misma especie o clase.

Il. Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibi-
tivas; y todo aquello que tienda a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de
consideracion.

Ill. Las armas, escudos y emblemas nacionales.

2% Aparece regulada la marca agricola para denotar el origen de tos productos, de sus cultivos, como
semlllls. plantas, cereales, frutos, etc. concepto vertido por RANGEL MEDINA, D. En Tratado...,

P” E} mlstro de la marca ya no se efectia en el Registro de Comercio que consignaba el anterior
cédtao de Comercio de 1889.
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1V. Las armas, escudos y emblemas de los E£stados de la Federacion, ciudades na-
cionales o extranjeras, naciones y Estados extranjeros, etc., sin el consentimiento

respectivo ce eflos;
V. Los nombres, /as firmas, sellos, retratos de los particulares sin su consentimiento.

(art. 59
4. LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 1928.

Septlveda sefiala que esta ley tiene ya un sello de modernidad —y agrega—
recogio los avances ocurridos hasta entonces en el mundo de esta clase de propie-
dad, manifiestos en la convenciéon de Paris de 1883 e incorporaban las novedades de
Ia revision de Washington de 1911 y las de la revisién de la Haya, de 1925.™'

Este ordenamiento no da un concepto de marca sobre ello, Rangel Medina in-
dica que ya no aparece definicion alguna sino que lmphcuamente se indica la finali-
dad de la marca, asi como otras caracteristicas de la misma 32 como aparece en su
art. 1%

“Quien esté usando o quiera usar una marca para distinguir los articulos que
fabrique o produzca y denotar su procedencia puede adquirir el derecho exclusivo de

uso, mediante su registro...”
~lgual derecho tendrdn los cornerciantes... usando su marca por sf sola ©
agregada a /a industrial o agricultor que los produjo.”
Esta disposicion innova y rebasa los alcances de las anteriores leyes, ya que

se advierten como fuentes del derecho exclusivo sobre la marca, e! registro y el uso
de la misma, es decir, se adopta el sistema mixto. (atributivo—declarativo).

Para esta ley pueden constituir marca:

“Los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general cual-
qQuier medio matenal que sea susceptible, por sus caracferes especiales, de hacer
distinguir a /os objetos a que trata de aplicarse, de los de su misma especie o clase,
asi como, las razones sociales de los comerciantes, y las leyendas, muestras o ense-
flas de sus establecimientos aplicadas a las mercanclas que venden;”

El articulo 4° de esta ley establece el alcance del uso como fuente del derecho

(sistema declarativo) al sefalar que:

' SEPULVEDA CESAR. Ob. cit.
2 RANGEL MEDINA, D. En Tralado ... Ob. cit. p. 158
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El derecho al uso de /la marca obtenida mediante su registro, no producird
efecto contra un tercero que explotaba ya dicha marca en la Republica Mexicana con
mds de tres afios de anterioridad a la fecha legal de dicho registro.

No son registrables como marca:

“1. Los nombres o denominaciones gendéricas cuando la marca ampare obfetos
que estén comprendidos en el género o especie a que se refiere tal nombre o
denominacién, o que se hayan hecho de uso comuan en el pafs para distinguir
productos pertenecientes a la clase o especie que trata de ampararse como

marca.
11. Los envases que pertenezcan al dominio publico o se hayan hecho de uso

comiin en México.

Ill. Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes
prohibitivas y todo aquello que tienda a ridiculizar ideas v objetos dignos a con-

sideracion.
1V. (Fracc. que corresponde a la Il de 1903).
V. (Fracc. que corresponde a V. de laley de 1903).

VI. (Frace. que corresponde a la V. de la ley de 1903).

VI, El emblema de la Cruz Roja y la denorninacién Cruz Roja o Cruz de Gine-
bra.

Vi, Una marca que sea igual o tan parecida a otra anteriorrmente registrada,
que tomadas en conjunto o atendiendo a /os elementos que hayan sido reser-

vados puedan confundirse.
ViIN. Una marca que ostensiblemente pueda inducir al publico en error sobre [a
procedencia de los articulos que ampara.

Xl. Los nombre que indiquen simplemente la procedencia de /os productos a
menos que se trate de lugares de propiedad particular y se tenga el consenti-

miento del propietario.” (art. 7)

En este mismo ario aparece por primera vez en la legislacién marcaria nacio-
nal, dentro del regiamento de la ley (art. 8°) una clasificacidon de articulos en 50 cla-

ses, enunciativas.

8. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942,
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Comenzd a regir a partir del 1° enero de 1943 y dentro de la exposicion de
motivos se advierte la necesidad de codificar conjuntamente las leyes promulgadas el
16 de junio de 1928, sobre patentes de invencién, marcas, avisos, y nombres comer-
ciales, que se encuentren comprendidos integramente en el concepto de “Propiedad
industrial” conservando la ley en general los sistemas y principios fundamentaies de
las leyes anteriores y en la misma se precisan y definen claramente los derechos re-
lativos a la propiedad industrial. Para proteger en forma adecuada los intereses de
los titulares de éstos y los del publico. Asi mismo Ia ley toma en cuenta los principios
universalmente admitidos de la “Convencién de Unién de Paris” de 1883 para la

proteccién de la propiedad industrial.'™
Rangel Medina dice que se caracteriza esta ley desde el punto de vista formal,

en que codifica todas las disposiciones relativas a patentes de invenc:Lo'n. a marcas, a
avisos comerciales, a nombres comerciales y a competencia desleal.’

Las mds importantes modificaciones y adiciones , aparecen en relacién a los
signos © medios materiales no registrables, ya que la definicion de marca, adquisi-
cion del derecho y lo que puede constituir la marca, son esencialmente iguales a la

iey de 1928.

Las innovaciones respecto a los elementos no registrables se incrementan
quedando de la forma siguiente:

“l. Los nombres propios, técnicos o vulgares, de /os productos o las denomina-

ciones genéricas, y sus traducciones, cuando se pretenda amparar articulos
que estén comprendidos en el género o especie a que corresponde tal nombre
o denominacién.

ll. Los nombres que se hayan hecho de uso comun en el pals, para designar
productos pertenecientes al mismo género o especie que aquellos que tratan
de ampararse con la marca.

1l. Los envases que sean del dominio publico o se hayan hecho de uso comun
en México, y en general aquellos que carezcan de una onginalidad tal que los
distinga facilmente.

1V. Las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos que
tratan de ampararse con la marca, incluyendo los adjetivos calificativos y genti-

licios. Una denominacién descriptiva no se considerard distintiva por el solo he-
cho de que ostente una ortografia caprichosa, o se encuentre fraducida a cual-

quier idioma.

133 Exposicién de Motivos de la ey de la Proteccién Industrial p. 1y 1l
M RANGEL MEDINA, D. En Tratado..., p. 43
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V. Los simples colores aisladamente, a menos que estén combinados o acom-
pariados de elermentos tales como signos o denominaciones que tengan un ca-
racter particular y distintivo.

Vi. (Corresponde a la fraccidn Il del art. 7° de ia ley de 1928.)

Vil. Las armas escudos y emblemas nacionales, la designacién verbal de los
emblemas se equipars a los emblemas mismos.

Vill. ( Corresponde a la fraccién V del Art. 7° de la ley de 1928.)

IX. Los nombres, firmas, sellos y retratos sin la autorizacién de los interesados
o si han fallecido, de sus herederas o parientes hasta el tercer grado.

X. Los emblemas de la Cruz Roja y la denominacién de Cruz Roja o Cruz de
Ginebra.

Xl. LLas palabras de lenguas vivas extranjeras cuando la marca se pida para
aplicarse a articulos que el solicitante fabrique solamente en México, o en cual-
quier otro pals de habla espairiola.

Xlil. Las denominaciones, geogrdficas, propias o vuilgares y los normbres o ad-
Jjetivos cuando indiquen simplemente la procedencia de los productos o puedan
originar cualquier confusién o error en cuanto a la procedencia de los productos
que pretenden ampararse. Se Exceptiuan los nombres de lugares de propiedad
particular, cuando sean especiales o inconfundibles y se tenga el consenti-

miento del propietario.

Xlll. Las denominaciones o signos susceptibles de engafiar al pablico, enten-
diéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza u
origen de las mercancias o sobre las cualidades de los productos que preten-

den ampararse.

XIV. Una marca que sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada,
que tomadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reser-
vados puedan confundirse en consecuencia no serd registrable:

a) Aquella que sea idéntica a otra anterior ya registrada y vigente, solicitada pa-
ra los mismos articulos. La negativa se dictard de plano y procedera aun en
aquellos casos en que el nuevo registro lo pida el duefio de la marca anterior
vigente, u otra persona con el consentimiento expreso del propietario de la

marca primordial.

b) Aquella que sea semejante, a otra ya registrada y vigente, aplicada a los
mismos articulos, en grado tal que pueda confundirse con la anterior. También
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en este caso la negativa se dictarda de plano, salvo que la marca sea solicitada
precisamente por el propietario de la marca anterior con la cual puede confun-
dirse, caso en que el registro serd concedido y las marcas se consideraran li-
gadas, para el solo efecto de su transmision.

¢) La que tenga semejanza dudosa e indeterminada con otra marca anterior vi
gente, aplicada a los mismos articulos. En este caso se dard aviso al duefioc de
la marca anterior con la que existe semejanza dudosa y teniendo en cuenta /o
que éste exponga dentro del plazo que al efecto se le seriale, se resolverd so-
bre la concesién o negativa del registro. La resolucién administrativa que se
dicte sobre el particular, se comunicard a fodos los interesados. Si el solicitante
es el dueffo anterior de la marca con la que existia semejanza dudosa, ésta no
serd obstaculo para la concesién del registro solicitado. Sin que deba correrse
traslado alguno. Pero en toda caso, la Secretaria podrd declarar ligada la mar-
ca que se conceda, con la marca anterior del mismo interesado con la que
exista semejanza.” (art. 105.)

Ademas el articulo 106 agrega: “Aunque no se trate de los mismos articulos se
aplicard la regla de la fraccién X1V del articulo que antecede, cuando el nuevo registro
sea solicitado por una persona distinta del propietario de una marca anferior, para
articulos similares a los que ésta udltima ampara, si la Secretaria considerd que existe
la posibilidad de confusién...”

Sobre este ordenamiento Sepulveda refiere, la ley de 1903 concedia una pro-
teccidn tal vez demasiado extensa y por ello andando el tiempo provocd una reaccién
en su contra. Empero —agrega— no puede negarse que la ley de 1943 fue un ins-
trumento util a lo largo de sus 33 afos de vigencia. Esta asociada al considerable
progreso industrial de México que se observa en la misma época.

6. LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1975.

Esta ley regula ya en forma mas completa las instituciones dentro de la com-
petencia industrial y comercial. Esencialmente conserva la misma estructura de la
anterior, empero una de las principales innovaciones fue la de dar proteccion a las
marcas que distinguen la prestacidn de un servicio, al indicar:

“Esta ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. l.as pri-
meras se constituyen por los signos que distinguen a los articulos de su misma espe-
cie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otro de su
misma especie o clase.” (art. 87)

Con esta disposicion se amplian los derechos y obligaciones de los prestado-
res de servicios que cuenten con marcas registradas.
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Dentro de los elementos registrables y no registrables —objeto de nuestro es-
tudio— se dan mayores limitantes. Asi jo que puede constituir marca es lo siguiente:

~ 1. Las denominaciones y signos visibles suficientemente distintivos y cualquier
otro medic susceptible de identificar los productos o servicios a fos que se apli-
quen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

1l. Los nombres comerciales y las razones sociales o denominaciones sociales,
siempre que no queden comprendidos en las prohibiciones previstas en el arti-

culo siguiente.” (art. 90 de /la LiIM.)
E! articulo 91 sernala que no es registrable como marca:
Las denominaciones y signos que no reanan los requisitos que serala I3

A
fraccién | del articulo anterior.

. Los nombres técnicos o de uso comun de los productos o servicios que
pretendan ampararse con /a marca, asi como aquellas palabras que, en el

lenguaje cormente o en /as précticas comerciales se hayan convertido en /la

designacién usual o genérica de los mismaos.

1. La figura de los envases que sean del dominio publico o que se hayan he-
cho de uso comun, y en general, aquellos que carezcan de una originalidad

que las distinga facilmente.
IV. La forma wusual o cormente de los productos o la impuesta por la naturaleza
misma del producto o del servicio o por su funcién industnal.

V. Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servi-
cios que traten de profegerse como la marca. Una denominacién no se con-
siderard distintiva porque ostente una ortografia caprichosa o construccién
artificial, o sea que el producto de la unién de dos o mds palabras que anali-

zadas aisladamente continten siendo descriptivas en su conjurnto.

V1. Las letras aisladas, los numeros y los colores aislados, a menos que estén
combinadas o acompaliados de efermnentos tales como signos, disefos o de-
nominaciones, que les den un cardcter distintivo. Se considera ndmero ais-

lado, el compuesto por uno o mas digitos expresados numdéricamente © con

letra.
Vil. Las que reproduzcan o imitan sin autorizacién escudos, banderas y em-
blemas de cualquier pals, Estado, Municipio o divisiones politicas similares,
asf como las denominaciones y siglas de organizacianes internacionales,
gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales o de cual-
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quier ofra organizacién reconocida oficialmente, asi como la designacion
verbal de los mismos.

Vi, Las que reproduzcan o imiten signo o punzones oficiales de control y ga-
rantia adoptado por un Estado, sin autorizacién de /a autoridad competente.

IX. Las que reproduzcan o imiten monedas, billetes de banco y otras medidas
oficiales de pago nacionales o extranjeros o las monedas nacionales con-

memorativas.

X. Las que reproduzcan o imiten condecoraciones, medallas u otros premios
obtenidos en exposiciones, fenas, congresos, eventos culturales o deporti-
vos reconocidos oficialmente.

Xl. Los nombres, seuddénimos, firmas, sellos y retratos de personas, sin con-
sentimiento de /los interesados o, si han fallecido de sus ascendientes o des-

cendientes en grado mas préximo.

Xll. Los titulos de obra literarias, artisticas o cientificas y los personajes ficticios
o simbdlicos, salvo con el consentimiento de su autor, cuando conforme a la
ley de la materia, éste mantenga vigentes sus derechos,; asf como los per-
sonajes humanos de caracternizacién sino de cuenta con su conformidad.

XlIl. Las palabras simples o compuestas de las palabras vivas extranjeras y las
construidas artificiosamente de modo, que por su grafismo o fonética parez-
can voces extranjeras, cuando la marca se solicite para aplicarse a articulos
O servicios que el solicitante produzca o preste exclusivamente en el pals o
en cualquier otro pais, de habla esparola. (fraccién derogada por las refor-
mas a la ley de 16 de enero de 1987).

XIV. Las denominaciones geogrdficas, propias o comunes, asi como los gentili-
cios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos
© servicios y puedan originar confusién o error en cuanto a su procedencia,
asi como /as denominaciones de poblaciones o lugares que se caracterizan
por la fabricacién de ciertos productos. Para amparar éstos, excepto los
nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e in-
confundibles y se tenga el consentimiento del propietarno.

XV. Los mapas, sin embargo podrd usarse como elemento de las marcas; si
corresponden al pals de origen o lugar de procedencia de sus productos o
servicios que aquellas distinguen, siempre que en este pais estuviesen re-
gistrados.

XVI. Las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engarar al publico o
inducirfo a error, entendiéndose por tales, los que constituyan falsas indica-
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ciones sobre la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los pro-
ductos o servicios que pretendan amparar.

XVI. Las denominaciones o signos que conforme a otras disposiciones legales,
no sea posible utilizar para fines comerciales o, por razones de interés publi-
co, la Secretaria de Comercio y Formento Industrial considere inconveniente
registrar.

XVIil. Todo lo que sea contrario a la moral, a Ias buenas costumbres, al orden
publico y aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas. .

XIX. Las designaciones o signos iguales o semejantes a una marca, que la Se-
cretaria de Comercio y Fomento Industrial estime notoriamente conocida en
México para proteger los mismos o similares productos o servicios o bien
que sean susceptibles de crear confusién en forma tal, que puedan inducir al

publico a error.
XX. La traduccion a otros idiomas de las palabras no registrables.
XXl Una marca que sea idéntica a otra, anteniormente registrada y vigente, pa-

ra amparar los mismos productos o servicios, aun cuando sea solicitado por
el titular de la registrada o con el consentimiento expreso de éste.

XXll. Una marca sea semejante a otra ya registrada y vigente, aplicada a los
mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundir-
se con la anterior, tomandola en su conjunto o atendiendo a los elermentos

que hayan sido reservados.

XXill. Una marca que sea idéntica o semejante, en grado de confusién a un
nombre comercial aplicado a los mismos o similares servicios, que se pres-
ten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterio-

ridacd.”
La vigencia del registro de la marca, se limita a cinco afios a partir de la fecha
legal, renovables por el mismo periodo.

7. LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1991.

Esta ley restringe la posibilidad de que cualquier persona pueda registrar una
marca y la limita sdlo a los industriales, comerciantes, o prestadores de servicio.

La marca es definida por este ordenamiento como:

" =Todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma es-
pecie o clase en el mercado.” (art. 88)
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Pueden constituir marca los siguientes signos:

*I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, suscepti-
bles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de apli-
carse, frente a los de su misma especie o clase.

1. Las formas tridimensionales.

. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre
que no queden comprendidos en el articulo siguiente.

1V. £l nombre propio de una persona fisica, siempre que no existla un homdéni-
mo ya registrado como marca.” (art. 89)

No son registrables como marca los siguientes éignos:

l. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cam-
biantes, que se expresen de rmanera dindmica, aun cuando sean visibles.

. Los nombres técnicos o de uso comun de /os productos o servicios que
pretenden ampararse con la marca, asi como aquellas palabras que, en el
lenguaje corriente o en las prdcticas comerciales, se hayan convertidos en la
designacién usual o genérica de los mismos.

{ll. Las formas tridimensionales que sean del dominio publico o que se hayan
hecho de uso comun y aquellos que carezcan de originalidad que las distin-
ga facilmente, asf como /a forma usual o corriente de los productos o la im-
puesta por su naturaleza o funcién industrial.

1V. Las denorninaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando
el conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivas de los productos o ser-
vicios que traten de protegerse como marca. Quedan inclfuidas en el su-
puesto anterior las palabras descriptivas o indicativas de J/a especie. canti-
dad, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época produccién.

V. Las letras, los numeros, o los colores aislados, a menos que estén combi-
nados o acormnpafiados de elementos tales como signos, disefios, denomina-
ciones, que les den un cardcter distintivo.

VI. La traduccién a otros idiornas, la variacién ortogréfica caprichosa o la cons-
truccion artificial de las palabras no registrables.

Vil. (Esta frace. Corresponde a la Vil del art. 971 de la LIM.)
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Viil. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garan-
tla, adoptados por un Estada, sin autorizacién de la autoridad competente, o
monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio
oficial de pago nacional o extranjero.

IX. (Corresponde a la fraccién X del art. 91 de la LIM.)

X. Las denominaciones geogrdficas, propias o comunes y los mapas, asl como
los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los
productos o servicios y puedan originar confusion o eror en cuanfo a su .

procedencia.

Xl. (Fraccién que correspondié originalmente ala XV del art. 80 de la LIM. pa-
sando con las reformas de 1987 a integrarse en la fracc. X1V la propia Ley. )

Xitl. Los nombres seuddnimos, firmas y retratos de personas, sin consenti-
miento de los interesados o, si han fallecido, de su cényuge, parientes con-
sanguineos en grado mds préximo o parientes por adopcién.

Xilll. (Fraccién que corresponde a la Xl del art. 90 de la LIM)

XV, Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de
engafiar al publico o inducir a error, entendiendose por tales las que
constituyen falsas indicaciones sobre /la naturaleza, componentes o
cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar.

XV. Las denorninaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o
semejantes a una marca que la Secretaria estime notoriamente conocida en
México, para ser aplicada a cualquier producto o servicio.

XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusién a otra ya
registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios.
Sin embargo, sl podra registrarse una marca que sea idéntica a otra ya
registrada, si la solicitud es planeada por el mismo titular, para aplicarla a
productos servicios similares.

XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusién, a un
nombre comercial aplicado a una empresa 6 un eslablecimiento industrial,
comercial o de servicios, cuyo giro prepoderante sea la elaboracién o venta
de los productos o la prestacién de los servicios que se pretendan amparar
con /la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con
anterioridad a la fecha de presentacién de la solicitud de registro de la marca
© del uso declarado de la misma. Lo anterior no serda aplicable, cuando la
solicitud de la marca la presente el usuario del nombre comercial, si no
existe otro nombre comercial idéntico que haya sido piblicado.” (art. 90)

A et e RSP e i
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La vigencia del! registro sera de 10 aitos renovables por periodos iguales.
Ademas, se introduce la posibilidad de utilizar la letra “R" dentro de un circulo

para los mismos efectos de las anteriores siglas.
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CAPITULO TERCERO

MARCAS SUSCEPTIBLES DE REGISTRO SEGUN LA LEY DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL VIGENTE '35,

1. LAS DENOMINACIONES.

Las denominaciones son las palabras inventadas o tomadas del lenguaje co-
rriente, no pueden ser ni genéricas, ni necesarias, o exclusivamente descriptivas para
designar los productos que eilas estan destinados a distinguir.’

Por denominacién debera entenderse seguin Rangel Medina, la designacion
del producto por si mismos y puede siempre constituir una marca, con tal de ser nue-
va y que ademas, no sea necesaria, es decir, indispensablemente del producto al que
se aplica. No es la forma —agr?ga— no es el aspecto exterior de ia palabra lo que se

protege, sino la palabra misma.

Jorge Otamendi cita las Ilamadas denominaciones de fantasia y no dice que se
trata de un supuesto, quizas el mas comun en el ambito marcario, que implica ta
creacion de un vocablo. Este puede no tener significado alguno aunque puede evo-
car alguna idea o concepto.'*®

Asf se llaman porque supuestamente no despiertan, por io menos inmediata-
mente, la idea del objeto al que se aplican y son palabras nuevas acufiadas exprofe-

so, sefiala Sepulveda.*>

La unica limitante a éste tipo de signos es, seglin el art. 89 de la ley, que sea
suficientemente distintiva y susceptible de identificar ios productos o servicios frente
a otros de igual especie o clase. Lo que se traduce a contrario sensu en denomina-
ciones descriptivas evocativas o genéricas. Sobre este aspecto Otamendi Explica que
a menos de que sea el nombre de los productos o servicios que van ha distinguir, o
de sus caracteristicas, serdan registrables en principio, tanto las palabras de fantasia
coma las que tiene contenido conceptual. Ademds pueden ser registradas en forma
individual o en combinacién de otras,'®

La jurisprudencia define a la denominacién en los siguientes términos:

135 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. D.O., 2 de Agosto de 1994.
:;‘; SAINT—GAL, YVES citado por Nava Negrete Ob, cit. P. 435,
RANGEL MEDINA, D. En Tratado..., p.p. 209 y 270 En cuanto al termino nuevo ello significa que
.aeﬂa diferente y original en grado de no parecerse en alguna forma a otra denominacion ya registrada.
OTAMEND!, JORGE. Ob. cit. p. 26.
12 SEPULVEDA, CESAR. Ob. cit. p.117.
190 OTAMEND!, JORGE. Ob. cit. pp. 27 y 28.
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“En un sentido o concepcién estricta, puede decirse que es el nombre o con-
Jjunto de letras o palabras que identifican al producto y su titular."™*’

En relacién a este primer punto se hace mas facil explicar que tipo de denomi-
naciones no son susceptibles de registro, por o que nos remitimos al capitulo si-
guiente.

2. LAS FIGURAS VISIBLES, DISTINTIVAS E IDENTIFICATIVAS.

Dada la amplitud de aquellas figuras que son distintivas dentro de! mundo
marcario, nos limitamos a exponer las principales.

Bajo el término de figura, se amparan todas aquellas formas, materiales grafi-
cas susceptibles de registro como.

ETIQUETAS: Nava Negrete cita el siguiente concepto: Rotulaciones impresas en
reducido tamarnio, que adheridas en toda suerte de envases, paquetes, etc., a manera
de marca, sirven en el comercio para cahf”car y distinguir los productos y senalar la
procedencia de la fabricacién de ellos;’

Sobre este signo el reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas establecia:

“Se entiende por etiqueta para los efectos de este reglamento, el conjunto de
figuras, leyendas o cualquier otra informacién que integren una composiciéon y
se adhieran al producto o envase del mismo mediante impresos en papel o
cualquier otro material, grabados o por cualquier otro procedimiento.”*?

Rangel Medina expone sobre las llamadas etiquetas, que en este caso la ca-
racteristica de la marca adoptada puede constituir en la forma especial de la etiqueta,
en los colores combinados de la misma, en las figuras estampadas, asi como en las
leyendas, a condlcubn desde luego que dichos signos individualmente considerados

no sean objetables.'**

VINETAS: Este es uno de los medios materiales con mayor frecuencia emplea-
dos como marcas figurativas.

Se distingue del emblema por su complejidad ya que es un dibujo que corres-
ponde a un conjunto de figuras, es una composicidn mas o menos artisticas. Debe

" AMPARO EN REVISION 201/93 LAGUNA INTERNACIONAL S.A. DE C.V., 30 DE ABRIL DE 1993
——UNANIMIDAD DE VOTOS —VISIBLE EN SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. OC-
TUBRE 1993 p. 449.

142 ver Nava Negrete, Ob. cit. p.439.

143 ART. 88 segundo parrafo.

* RANGEL MEDINA, D. Tratado..., p.191.
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entenderse también como dibujo sin sugeto determinado, por ejemplo una disposicion

de lineas enmarcado una inscripcion.

En opinidn Ainé, a diferencia de la denominacion y del emblema, la vifieta no
es un medio cémodo de designar el producto y facilmente escapa a la memoria del
comprador. En tal virtud para constituir una buena marca es usual que la vifieta se
acomparie de una denominacién y no se presente aislada.’*®

Otro signo Visible es la FIRMA que es el elemento distintivo de la persona, es el
elemento grafico que, junto con la representacion escrita del nombre, coadyuva a la .
identificacidn del individuo: constituye una manifestacién de los derechos de perso-

nalidad.

La importancia que reviste la FIRMA como signo de identificacion de una perso-
na, hace indispensable que el derecho le otorga una proteccion juridica adecuada no
solo en el aspecto individual sino también social.'*”

El seELLo es otro eiemento visible y puede llegar a ser considerado como mar-
ca. El diccionario de la Real academia lo define como utensilio por lo comUn de metal
© caucho que sirve para estampar las armas, divisas o cifras en ¢! grabadas y se em-
plea para autorizar documentos, cerrar pliegos y otros usos analogos. a8

De ahi que para que sean viables como marcas es necesario la autorizacién o
consentimiento del interesado, o de sus parientes en grado mas préximo, ademas
claro de las condiciones de distintividad y especialidad de los signos marcarios.

Otro elemento, io constituye el DIBUJO que es cualquier delineado de trazos,
que representen una idea objeto o ser, o no. Es registrable como marca. Los dibujos
que representan algo son los emblemas y el emblema representa graficamente cual-
quier ser u objelo y desde luego puede ser registrado como marca, en opinidn de

Otamendi.

De los dibujos y modelos Coppleters expresa “que por dibujos y modelos es
necesario entender no solo toda combinacién de lineas, de colores y de formas, sino
de una manera mas general, todo efecto de ormamentacion destinado a dar a un ob-
jeto cualquiera, un sello de novedad y una propia individualidad; los dibujos afiade,
son mds especialmente la aplicacion de una disposicién de lineas o de colores a un
objeto. El modelo es la forma misma que es dada al objeto al cual &l se aplica.”"*®

143 POUILLET, citado por Rangel Medina en Tratado..., p.287.

146 ver Rangel Medina, D. IDE!

47 ver Nava Negrete, J. Ob. cn ‘p. 430.

:“ Ver Nava Negrete Ob. cit. p.452.

1“ OTAMEND!, JORGE. Ob. cit. pp. 30 y 31.

0 ver ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA Ob. cit. p. 594.
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El dibujo se considera como una variable del disefio segun la jurisprudencia al
2 'e/ dibujo o logotipo que va a identificar grdfica o re-
5

sefalar:. “£/ disefio lo constituye
presentativamente a la marca.”

A este respecto Otamendi considera que la proteccion de la ley debe ser tan
amplia para los dibujos como o es con respecto a los demas signos y sujeto desde
luego a las mismas reglas —agrega— que una cuestién que se plantea también con
las marcas figurativas es saber si con ellas puede impedirse el registro o uso como
marcas de las denominaciones de los objetos que represer‘n!an"‘2

Sobre este punto Breuer Moreno expone que como fataimente los emblemas
despiertan ideas determinadas en la forma particular que se les dé tiene una impor-
tancia relativa: la idea y el nombre de |a idea seran siempre los mismos cualesquiera
que sean esas formas. De ahi que la marca emblematica proteja no solo la forma que
se haya adoptado en el registro sino cualquier otra que despierte la misma idea; por-
que cualquier otra forma seria confundible con el emblema registrado.’

Sobre esta situacion la justicia mexicana se ha pronunciado en el mismo sen-

tido, al sefialar jurisprudencialmente:
“Ahora bien, si una marca registrada anterior consta de una palabra y un dibu-
Jo, no podria registrarse olra posterior consiste gnicamente de un dibujo, si al
primer golpe de vista sin un anélisis minuciosos este dibujo es semejante al di-
bujo anterior al grado de producir confusién en el publico consumidor, pues
esta habituado a asociar a una marca ese dibujo. Podria confundirse con el
nuevo dibujo, pensando que se trata del mismo producto, o de un nuevo pro-
ducto de el mismo fabricante, que es precisamente lo que se trata de evitar.
Luego en estos casos no procede el registro del nuevo dibujo, como marca in-

dependientemente de que carezca o no, ds una leyenda asociada, si de trata

de amparar productos iguales o similares.”™

Apoya éste criterio:

“Cuando dos marcas sean semejantes en las palabras que las componen y
una de ellas tiene asociada un dibujo o diserio, esto no basta para concluir que
no hay confusion posible entre ellas, si se destinan a amparar los mismo pro-
ductos y si la existencia del diseffo por si sola, no basta para llevar al publico
consurnidor a /a conclusion de que ambas marcas provienen de dos fabricantes

31 wer cita N° 141 de este capitulo.

2 OTAMENDI, JORGE. Ob. cit. p. 34.

12 BREUER MORENO, Citado por Jorge Otamendi, IDEM.

4 AMPARO EN REVISION 467/78 USM. MEXICANA S.A. DE C.V. 2 DE AGOSTO DE 1978.

- UNAMINIDAD DE VOTOS — Vols. 115—120. SEXTA PARTE. p.101.



Pag. 64

diferentes, y de 9ue no se trata de productos que constituyan variantes del
mismo producto.*”

En sentido positivo lo refiere la siguiente ejecutoria:

“Si una marca estd compuesta por un dibujo descriptivo del producto, pero
ademas, como elemento esencial de la misma marca, aparecen otros dibujos
no descriptivos del producto y una palabra que tampoco /o describe ni en su
origen, ni en sus caracteristicas especificas, ni en su destino, y si estos otros
elementos son suficientes para diferenciar la marca y el producto, sin que .
constituyan un impedimento para que los competidores puedan usar el dibujo
en su parte descriptiva, aunque sin asociarle los demdas elementos, que inte-
gren la marca, sino que otros qus? diferencien substancialmente, aquella marca

sf es susceptible de registro, .
Sobre el mismo criterio aparece esta resolucion:

“Cuando dos marcas en conflicto se componen ademds de sus denominacio-
nes individuales, de etiquetas o figuras debe atenderse, en primer término y en
forma conjunta e individual, a todos y cada uno de [os componentes que inte-
gran la denominacidn grdfica y fonética de las mismas. Estos es, los elementos
individualizadores que los distingan de los demds para de ahl determinar las
diferencias o semejanzas existentes entre las marcas en conflicto y si existe
confusién entre ellas, y, en segqundo término, debe atenderse a los elemmentos
geométricos, figuras, et/guelas o colores que contengan la denominacién cuyo
registro se pretende..

Sobre el particular Enrique Correa indica, que se ha reconocido también por la
jurisprudencia, que cuando la marca consiste en un emblema el derecho exclusivo
sobre la misma debe comprender igualmente las denominaciones correspondientes a

dicha marca figurativa.
Con apoyo en este criterio:

Se negd el registro denominado /a /ira por existir una marca consistente en la
representacion grafica de una lira.

También se declaro que la figura de un pavo usada como marca es una infrac-
cién de la marca llamada e/ pavo.

% AMPARO EN REVISION 710/76 RAGU FOODS, INC. 15 DE MARZO DE 1977-—UNANIMIDAD DE

VOTOS~— VOLS. 97—102 SEXTA PARTE P. 149.

%% AMPARO EN REVISION 871/79 FABRICAS AGRUPADAS DE MURNECAS DE ONILL S.A., 31 DE

87CTUBRE DE 1979 — UNANIMIDAD DE VOTOS —— VOLS.. 133136, SEXTA PARTE P, 234,
AMPARC EN REVISION 876/76 ALEXANDRA DE MARKOFF SALES CORPORATION. 13 DE

ENERO DE 1977. —UNANIMIDAD DE VOTOS — VOLS. 97—102. SEXTA PARTE p. 151.
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Se nulificd el registro de la marca consistente en la figura de un leén por con-
siderar invadido el registro de ung marca ilamada &/ /edn.

La marca denominada e/ venado se declaré nula por haberse registrado no
obstante existir una marca anteriormente registrada sin denominacion consistente en
la figura de ese animal.’

Por lo que se ha dicho que la denominacién del producto viene a constituir el
elemento principal de las marcas, se refiere a los nombres propios, esto es, a los que
se dan a las personas o cosas determinadas para distinguirlas de las de su misma

especie.
3. LAS FORMAS TRIDIMENSIONALES.

Como ya vimos, las formas tridimensionales puéden ser los envoltorios, empa-
ques, envases, la forma ola presentacién de los productos.'™®

Podemos considerar entonces que el envase es el género y en todo caso la
envoltura una de sus posibles formas.

E! envase es todo o que envuelve a los articulos de comercio u otros efectos
para conservarlos o transportarlos.'®

E! envase como marca distingue el producto que contiene y aquellos otros pa-
ra los que se obtuvo el derecho y ése es su limite.'®’

Y el articulo significa en cita jurisprudencial:

~“Segun el diccionario de /la Real Academia espariola, es cosa con la que se
comercial en la inteligencia de que “cosa” significa todo lo que tiene entidad,
ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracto.”

Envoltura significa segun Rendu Ambroise, todo lo que sirve para rodear o
contener los productos fabricados o vendidos, cualquier recipiente, desde las simples
envolturas de papal hasta los botes de madera o de metal, las botellas de vidrio y los

frascos de cristal."

%% CORREA M. ENRIQUE *PROTECCION DE LA MARCA EN LA JURISPRUDENCIA MEXICANA" En
rym. de la P. I. A. MEXICO. Julio—Diciembre 1963, p. 166

S3 del de la LPI1,
"" Ver Jorge Otamerti, Ob. cit. p. 39.

191 OTAMEND, | JORGE Ob. cit. p. 42.
12 AMPARO ADMINISTRATIVO S6/71 INTERBANK CARD ASOCIATION 16 DE ABRIL DE 1971.

MTA. enviada SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, sin votacidn ni mencién de ponente,
" RENDU, AMBROISE. Citado por Nava Negrete, ODb. Cit. p. 443.
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Para que la envoltura pueda adquirir una individualidad propia como marca, se

requiere:

a) que se presente con una configuracion especial y distinguible respecto al género
de mercancias a que se aplica, es decir, que la forma del recipiente no presente
una configuracién comdan y vulgar, sino nueva e inusitada dentro de una determi-

nada industria;
b) que el embalaje, envoltura o recipiente tenga originalidad por si mismos para lla-

mar la atencién del ptablico; Y
c) que la aplicacién del signo escogido como marca sea nueva y de tal manera que
una envoltura solo valdrd como marca cuando constituya una forma caracteristica
especial, no un modo de embalaje ya de! dominio publico, que en el momento de
adaptarse como marca, haya venido a ser de uso corriente y general para cierto
género de productos. ™
La opinidn de Sepulveda, también las envolturas pueden eventualimente parti-
cipar de las cualidades de la marca, cuando tienen caracteristicas graficas o de color
o combinadas.'®®
Sobre la forma de los productos Di Guglielmo dice: que ningun motivo racio-
nalmente fundado induce a substraer la forma del producto marcario “Cuando la
forma carece de toda finalidad funcional o técnica solo constituye un medio pa-
ra diferenciario de sus similares...” tanto mas que la impaosibilidad de separarla del
articulo que distingue, asegura, por su estabilidad la mayor permanencia novedosa
que la ley tutela.”’
En este sentido, orientd la apreciacion de R. Dusolier y San -Gal al sefialar:

“Es preciso considerar que una forma puede ser creada no dentro de un ob-
jeto funcional o como obra artistica, sino mas particularmente es preciso considerar
que una forma puede ser creada no con el fin de permitir a la clientela el reconocer el
origen de! producto. Tal forma es entonces adoptada como marca con el mismo rubro
que todo otro signo distintivo, tales como denominaciones, emblemas, etiquetas, etc.

En efecto, a menudo el cliente identifica el producto no por la forma verbal o fi-

gurativa, sino por su forma original.

hnd ELLA. Citado por Range! Medina, en Tratado..., p.289.

RAM
o SEPULVEDA, CESAR. Ob. Git. p. 118.
% DI GUGLIELMO citado por Rangel Medina, en Tratado..., p. 288.
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En consecuencia, las formas, si son suficientemente caracteristicas y no son
necesarias, pero estan destinada Unicamente a distinguir el producto, podran y debe-
ran ser admitidas como marca.”'™

Sobre esta cuestion Rousseau afirma: Si la forma es arbitraria, nueva, caracte-
ristica, esa forma es por si misma suficiente para imprimir al producto un caracter ori-

ginal que la diferencia de los objetos similares. Ello responde por consiguiente a la
difusion de la marca.'®®

La funcién distintiva de la marca podra concermir un producto distinto de aquel
que correspondiera la funcidn ornamental como ocurre, precisamente, con los reci-
pientes, cuya forma particular constituye un signo distintivo del producte contenido,
eventualmente en el liquido y por lo tanto no distinguible.'®®

Ramella concluye diciendo que la forma del objeto es registrable a condicion
de que:

a) la forma del producto sea tal que lo caracterice notoriamente y los distinga
de ios productos semejantes.

b) no se trate de formas necesarias impuesta por |la naturaleza misma de las
cosas o por las necesidades de fabricacién.

c) la forma dada al producto sea suficientemente caracteristica para atraer la

atencion del publico, segun las reglas establecidas para la validez de las
marcas nominativas.*”®

Por todo lo expuesto podemos decir que cualquier forma tridimensiona! puede
protegerse como marca, cuando sea exclusiva, origina, no necesaria técnica, ni in-
dustrialmente y que distinga los productos o servicios de otros iguales o similares.

Como ejemplo de marca tridimensional de servicio, Otamendi cita la construc-
cidon igual de los establecimientos Pizza Hut, los cuales prestan un servicio caracte-
ristico y siempre igual, son un conjunto de factores que confoman un servicio unifor-
me y por tanto la forma del edificio puede configurar marca.

El que sea tridimgnsional no es un obstaculo ya que también lo son envases y
estos son registrables."”’

187 SAINT—GAL YVES. Citado por Nava Negrete Ob. cit. p. 445,
%8 ROSSEAU EDITUR, ARTHUR citado por Nava Negrete, IDEM.
1% ASCARELLL, TULIO. Citado por Nava Negrete Ob. cit. p. 446,
70 RAMELLA. CITADO Rangel Medina en Tratado..., p. 289.

17t yer Jorge Otamendi, Cb. cit. p. 56.
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Tampoco parece ser un obstaculo, el que sea la forma de un producto, ya que
aqui no se pretende distinguir un edificio, no es esto lo que se ofrece al publico.

Sobre este tema se ha dicho jurisprudencialmente:

“Si el registro se hace por mareca (sin denominacion) de un envase distintivo en
sus caracteristicas especiales y la reserva se constrifien al uso de dicho enva-
se, el tercero que utilice un receptaculo exactamente igual al ya registrado, in-
fringe el derecho de uso del registro marcario...

4. LOS NOMBRES COMERCIALES.

El nombre comercial es una desngnactén bajo la cual es ejercida o conocida del
pubfico una actividad industrial o comercial.'™

Sirve a un comerciante para identificar su negociacién, para distinguir la activi-
dad comercial de una persona de la de otra. Pero es también la representacion sinté-
tica de un conjunto de cualidades poseidas por una empresa, como el grado de ho-
nestidad, la reputacion, la confianza, la seriedad, la eficiencia y muchos otros mas es
al mismo tiempo un correlativo de la clienteta.'”

En una estricta apreciacion de la fracecién |1l del articulo B9 de la LPI., parecen
ser figuras distintas, el nombre comercial, la denominacién social y la razdn social.
Los cuales son negados como marca, en tanto quedan comprendidas en alguna de
las prohibiciones de irregistrabilidad que sefala el articulo 90 de la misma ley.

Lo que significa que debe poseer caracteristicas distintivas que puedan dife-
renciar el establecimiento de otros de su mismo género.

La posibilidad de que un nombre comercial se constituya en marca, se en-
cuentra condicionada ademas del caracter distintivo, por la idoneidad del término
empleado (no descriptivo, genérico o de uso comun, etc.) Ademas se encuentra su-
jeta a que no exista con anterioridad otra marca ya registrada, o en tramite, parecida
al nombre comercial, de donde se desprende la importancia practica de hacer la pu-
blicacion en la gaceta, origen de los efectos de publicidad y buena fe'’® oponibles a
las solicitudes de registros marcarios cuando invadan la esfera comercial, creada por
el nombre del comercio o establecimiento.

72 TESIS VISIBLE EN EL INFORME DE LABORES DE 1975, RENDIDO A LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION, SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO SECCION SEGUNDA. TOMO (Il P. 102.

73 SAINT GAL, YVES. CONFLICTO ENTRE MARCA Y NOMBRE COMERGCIAL. Enr.m. dela P. i. A.,
Julio— Diciembre 1965 p. 272.

174 SEPULVEDA, CESAR, Ob. cit. p. 171.

7S Articutos 106 y 107 de ta LPI.
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Esta esfera sdélo denunciara una zona geografia de ia clientela efectiva de la
empresa o establecimiento al que se aplica el nombre comercial y se extendera a
toda la repUblica si existe difusidon masiva y constante a nivel nacional del mismo. 178

Se ha creado aiguna confusion entre la marca de servicio y el nombre comer-
cial, pues ambas figuras tienen un destino material coincidente, pero su objeto tutela-

do es diferente.

A este respecto Jalife Daher considera que el nombre comercial atiende a la
proteccion de la denominacién con que un establecimiento mercanti! se distingue
frente al publico consumidor, mientras que la marca registrada garantiza el empleo en
exclusiva del signo distintivo con que un prestador de servicios distingue éstos. N
Apoya este criterio el Primer tribunal colegiado en materia Administrativa de! Primer
Circuito, al sostener:

..pues del texto de estos precepltos se desprende que el nombre comercial se
apl:ca a establecimientos, en tanto que las marcas se usan para distinguir 1os
articulos que deterrminadas personas fabriquen o produzca.”'’®

Por lo tanto podemos decir que el nombre comearcial puede ser signo distintivo
de la empresa, establecimiento industrial, comercial o de servicio y al mismo tiempo
agente individualizador de los productos o servicios, cumpliendo los requisitos y con-

diciones de ley.
5. DENOMINACIONES O RAZONES SOCIALES.

La regulacién juridica originaria de la razén o denominacién social aparece en
la Ley General en Sociedades Mercantiles, Atendiendo a la estricta redaccion de sus
preceptos encontramos que la razén social aparece en las siguientes formas de

constituir una sociedad.
1. Sociedad de Nombre colectivo, que existia bajo una razén social que se

formara con el nombre de uno o mas socios; y cuando en ella no figuren jos
de todos, se afadiran las palabras "y compania” u otra equivalentes.'™®

178 Articulo 105 fine de la LP|
77 DAHER JALIFE, MAURICIO ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN MEXICO. ED. SISTA,

MEXICO. 1993. P. 17.

78 AMPARO EN REVISION 581/1973 KENTUCKY FRIEND CHICKEN DE MEXICO S.A. NOVIEM-
BRE 7 DE 1973. TRIBUNALES COLEGIADOS. SEPTIMA EPOCA. VOL. 58 SEXTA PARTE P. 32
Fine.

7 LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL EL 4 DE
AGOSTO DE 1934; REFORMADA POR ULTIMA VEZ POR DECRETO DEL 11 DE JUNIO DE 1892,

Ver arts. 25 y 27.
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2. Sociedad en Comandita Simple, existe bajo una razén social que se formara
con los nombres de uno o mas comanditados seguidos de la palabra “y
companiia” u otros equivalentes.'®

Bajo denominacion social tenemos la siguiente sociedad:

Una Sociedad Anénima, es la que existe bajo una denominaciéon y se compone
exclusivamente de socios cuyas obligaciones se limitan al pago de sus acciones.

La denominacion se formara libremente, pero sera distinta de la de cualquier |
otra sociedad y al emplearse :réasuempre seguida de las palabras “Sociedad Andni-

ma” o de la abreviatura “S.A.”
Bajo razén o denominacién social encontramos a:

1. — Sociedad en Comandita por Acciones, que podra existir bajo una razén social o
denominacion que se formara con los nombres de uno mas socios comanditados
seguido de las palabras “y compafia” o equivalentes'®

2. . Cuando la sociedad tiene aportacion de capital variable existira bajo razén social
o denominacién propia del tipo de sociedad, se anadiran siempre las palabras “De
Capital variable™.

3. — Sociedades de Responsabilidad Limitada, que existira bajo una denominacién o
bajo una razén social que se formara con el nombre de uno o n'1$s socios, seguido

de “Sociedad de Responsabilidad Limitada™ o “S. de R. L.”.

Por las disposiciones citadas, podria pensarse que la razon social debe con-
formarse con nombres propios de uno o varios socios, seguido de Ia indicacién del
tipo de sociedad, en tanto que la denominacién social puede conformarse libremente
y debera ser siempre diferente a cualquier otra. Empero para efectos del presente
estudio, no representa mayor probiema su uso indistinto, ya que la finalidad es la
misma; distinguir una sociedad mercantil de otra.

Sepulveda sobre este punto refiere que las razones o denominaciones socia-
les sélo por excepcidon constituyen una buena marca, pero por lo general no son ade-
cuadas, porque no poseen cualidades distintivas en lo general. Sus limitaciones son
inherentes, no deben ser descriptivas de los signos mercantiles que explotan o de las

mercancias que expenden. —y agrega— En cambio las siglas de las razones socia-

1 Ants. 51 y 52 de la LGSM.
%1 Arts, 87 y 88 de la LGSM.
%2 Art. 210 de la LGSM.
143 Act. 215 de ta LGSM.
4 Art. 59 de la LGSM.




Pag. 71

fes que constituyen un elemento fonético muy importante y a veces eufénico, puede
magnifico para utilizarse como marca. 188

“El nombre de /as sociedades puede ser usado como marca o parte de la mis-
ma, a condicidn de que se hayan constituido legalmente, con anterionidad a /la
fecha de una marca registrada en que en apareciese el mismo nombre u otro
parecido.”

Sefialaba en su articulo 112 la abrogada ley de 1942. Aunque su sentido era
viable muchos de los titulares de marca constituian sociedades con nombres que no
eran susceptibles como marca ante la negativa del registro, invocaban este precepto
en juicio constitucional, obteniendo en algunos casos proteccidn marcaria.

En efecto en practica existen numerosas sociedades mercantiles que seleccio-
nan su propia razén o denominacién social Ias cuales en su mayoria son negadas por
encontrarse dentro del impedimento legal de la descnptablhdad indica Nava Negre-
te.!

En ese sentido se ha pronunciado [a justicia federal al indicar:

~...para que las sociedades estén en aptitud de imponer su nombre propio a los
efectos que produzcan o expendan, solamente deben haberse constituido le-
galmente con antenondad a la fecha legal de una marca registrada en que apa-
rezca ese nombre. "™’

6. El. NOMBRE PROPIO.

Galindo Garfias, sefiala que desde el punto de vista gramatical, el nombre o
sustantivo es el vocablo que sirve para designar a las personas o a las cosas, distin-
guiéndolas de las de su misma especie. Por medio del nombre o sustantivo propio , la
distincién se particulariza de manera que el uso de ese vocablo individualiza a la per-
sona de que se trata. Asl el nombre es el atributo de la personalidad que sefala a
una persona individualizdndola. )

En nombre de la persona en derecho, esta constituido por un conjunto de pa-
labras o de vocablos de cuya adecuada combinacion resulta la particularizacién de la
persona fisica o de la persona moral.

El nombre de la persona fisica esta constituido por un conjunto de palabras a
saber: el nombre propio o nombre de pila y apeliido (paterno y maternc) o nombre

1 SEPULVEDA, CESAR. Ob. cit. pp 120 y 121.

1% NAVA NEGRETE, J. Ob. cit. 425.

17 AMPARO EN REVISION 80/1969 KOBE, INC. ENERO 16 DE 1970 VISIBLE EN JURISPRUDEN-
CIA, PRECEDENTES Y TESIS SOBRESALIENTES POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIR-
CUITO. TOMO | p. 327.
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patronimico; fa uniéon de estos vocablos constituye propiamente en su conjunto el
nombre de la persona.®

E! nombre propio de una persona puede validamente constituir marca, siempre
que no sea confundible con una marca registrada con antericridad o en tramite o con
un nombre comercial, lo que significa que NO necesita, en sentido estricto, aparecer
bajo una forma distintiva®

La marca constituida por un nombre propio, puede conformarse con el nombre
de pila o con el nombre patronimico o por ambos.

Sobre el particular se dio la interpretacion siguiente:

~...Tratédndose de marcas nominales, en que las marcas estén constituidas ex-
clusivamente por un nombre propio, es innegable que el apellido, por su menor
extensién con respecto al nombre del cudl acompafia debe ser considerado
s:gmo el elemento bdsico de la denominacién que asf se adopte como marca”.

Sobre la misma linea Otamendi cita la siguiente ejecutoria:

"Que si bien ias personas se distinguen comuinmente por su nombre y apellido,
en algunos casos es suficiente este ultimo para individualizarias, cuando quien
lo lleva le ha dado notoriedad por su actuacién ptblica destacada o por haber-
se distinguido en alguna rama de la ciencia.”™®’

Cuando aparece un nombre propio registrado como marca con anterioridad, es
posible registrar otro, con la Unica salvedad de que se le dé un aspecto o representa-
cién grafica exterior distintiva. Lo que la haré inconfundible a contrario sensu , de lo
establecido por el articulo anteriormente citado.

Por su parte Diaz Velazco afirma que el nombre civil que se quisiera registrar
o usar extraoficialmente como marca, habiendo ya un registro anterior para activida-
des mercantiles o industriales o iguales o similares tendria que emplearse con afadi-
duras, supresiones o modificaciones que le daeran una forma claramente distinta y no
confundnble practicamente con anterioridad.®

28 GALINDO GARFIAS, DERECHO CiVIL. £d. Porraa. México. 1990 Pp. 342 y 343,

182 ver articulo 89 fraccién IV de 1a LPL.

19 TESIS VISIBLE EN LA GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 1943, TOCA 24/943 SENTEN-

CIA 17—VI—49. Ver Rangel Medina, D. en Tratado..., p.266.

B OTAMENDI JORGE Ob cit p. 87 Aunque es jurisprudencia extranjera nos ilustra sobre el sentido
sta hipd

i OIAZ VELAZCO Citado por Nava Negrete , Ob. cit. p. 423.
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Cabe indicar que sobre esta altima hipdtesis no es per se que el nombre pro-
pio se protege, sino que se subordina a un aspecto exterior diferente y distinto al ya

registrado.

“Pudiera decirse que se separan el nombre considerado en si mismo y el signo
material con que es representado en la combinacién gréfica que se presenta a
registro como marca."?

Ademas el nombre propio puede ser utilizado como marca por un_tercero, en
interpretacion contrario sensu de la fraccidn XII del articulo 90 de la LPI. '  cuando
se obtiene el correspondiente consentimiento del interesado o si ha fallecido el del
cdnyuge supérstite o parientes consanguineos en linea directa, por adopcién o cola-
terales hasta el cuarto grado.

Sobre el tema presentamos las siguientes ejecutorias que ilustran lo dicho:

“... & nadie puede negarse el derecho de usar su nombre propio como marca
sin mas limitaciones que /as de que dicho nombre sea el que se acostumbre
usar, asi como que se le ponga un elemento que lo distinga de un homdnimo
que ya se encuentre registrado, sin que importe el idioma del nombre. i

"Es evidente que, en el caso la simple pronunciacién del vocablo Valenzuela
haria entender, o creer, que la marca propuesta por la recurrente se liga en
patrocinio al deportista mexicano Fernando Valenzuela, cuya fama y notorio
prestigio en el deporte son ampliamente conocidos y harfa también, en conse-
cuencia mds factible la adquisicién por el pablico consumidor de los productos
que pretenda aquella amparar en relacién a otros de otras marca, sin estar su
uso autorizado por el mencionado beisbolista, ... Por otra parte, si bien es ver-
dad que el apellido no constituye, por sf mismo, el nombre juridicamente defini-
do, puesto que el dato de identidad de las personas esta formado por éste
(nombre patronimico) y acompafiado del nombre (nombre de pila) resulta inne-
gable que para los efectos a que se refiere la norma legal en cuestién, el nom-
bre patronimico forma parte del nombre juridico, e incluso, puede substituirlo
toda vez que la identificacién de una persona (sobre todo de reconocida fama y
méritos publicos) muchas veces resulta mas conocible por el nombre patroni-
mico , que por el llamado nombre de pila, como por ejemplo, es mas usual
identificar y conocer con precisién los nombres de Pasteur, Da Vinci y Einstein,

1% RANGEL MEDINA, D. En Tratado..., p. 288.
94 { istado de elementos imegistrables como marca.

155 JUICIO DE AMPARO 3082/958/2* CANON MILLS S.A. 18 DE FEBRERO DE 1958 —UNANIMIDAD
DE 5§ VOTOS — VISIBLE EN EL INFORME DE LA 2* SALA DE 1958 P. 208. )
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aun sin proporcionar sus nombres de pila sin que nadie dude que /a cita de ta-
les apellidos se refiere a un cientifico, a un pintor y a un fisico renombrados. n1os

“La sola lectura def articulo 91 fraccién XI de /a ley de Invenciones y Marcas,
aunada a la circunstancia de que su texto no centiene alguna referencia expre-
sa a /a noforiedad, crédito o farma del nombre propio sugerido como marca,
obliga a concluir que para negar su registro basta la existencia de una persona
portadora de ese nombre de quten el solicitante no haya recabado el consenti-

miento exigido por el legisiador...

198 AMPARO EN REVISION 167/89 CARLOS KABLY. 14 DE JUNIO DE 1983 —UNANIMIDAD DE
VOTOS — VISIBLE EN EL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUS-
TI7CIA DE LA NACION EN EL. ANO DE 1983 P.120

¥ AMPARO EN REVISION 1877/85 CREACIONES KENA S.A. DE C.V. 27 DE JUNIO DE 1989
~—UNANIMIDAD DE VOTOS — VISIBLE EN SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, OCTA-
VA EPOCA. T. lil ENERO—JUNIO 1989 TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SEGUNDA

PARTE 1 pp. 455 y 456 .
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CAPITULO CUARTO
ELEMENTOS IRREGISTRABLES COMO MARCA;
GENERICAS Y DESCRIPTIVAS.

INDICACIONES

1. EL. NOMBRE TECNICO.
No son registrables como marca la palabras 6 denominaciones que constituyen

los verdaderos, necesarios y propios nombres de los productos o servicios, en virtud

de que existe entre elios un nsxo indisoluble y obligado, y por lo mismo resulta impo- -

sible atribuirles otro nombre.

E! nombre técnico es la nomenclatura que da la ciencia o la tecnologia a una
cosa determinar, y se entiende por lo general como la expresion que designa algo y

en una acotacion exacta y distinta de ia vulgar.

Los nombre técnicos son las palabras o expresiones empleadas exclusiva-
mente, con sentido distinto del vulgar, el lenguaje propio de un arte, ciencia, oficio,
etc., aun cuando estas no sean habitualmente empleadas por el publico en general,
sino por un reducido numero © sector de personas.

Baylos Carroza, considera que una marca que consistiera en el nombre propio
del producto al que identifica careceria naturalmente de aptitud distintiva y seria ina-
propiable, no podria quedar reservada a un solo industrial o comerciante, porque su
utilizacion en el lenguaje vulgar es comun a todos incluso resulta de empleo forzo-~

s0.'®®

2. EL. NOMBRE DE USOC COMUN.

Este tipo de signos pertenecen al patrimonio lingdistico comun y por lo tanto,
pueden ser empleados libremente por cualquiera sin que existia la posibilidagojurtdica
de que se conceda su exclusividad o monopolio a una persona determinada.

En contraposicion al nombre técnico podriamos citar a las denominaciones o
signos de uso comun, o también llamadas denominaciones vulgares, las cuaies “no
habiendo sido originalmente el del producto, acaba por ser consagrado por el uso,
incorporandose al lenguaje como el nombre bajo el cual un género de mercancias
pravenientes de productos diversos es conocido en el mercado. Se trata de signos
distintivos que sin estar constituidos por denominacién genérica o por nombre propio

1o NAVA NEGRETE, J., Ob. cit 463.
BAY1L.OS CARROZA, Citado por Nava Negrete, IDEM.

7 NAVA NEGRETE, J. Ob. cit. p. 464.
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de la mercancia, se convierte poco a poco en la denominacion corriente de las cosa,
y debido la generalidad de su uso, puede perder su capacidad distintiva.”?®'

La marca como signo distintivo se transforma en voz de uso comun al pasar de
“medio de distincién del producto se convierte en una denominacion usual de todos
ios tipos de aquel producto. La desaparicidon de la capacidad distintiva de la marca
obedece a la creciente popularidad de la misma entre el publico, que la generaliza y
vulgariza sin oposicién del titulo primitivo de la marca.”**

Se considera que una palabra es de uso comun en el pais y no se puede ser
marca, cuando el publico la emplea en forma constante y no académia para designhar
un objeto determinado, sin que pueda precisarse el origen de la palabra como prove-
niente de una persona determinada.®

Los signos o denominaciones de uso comin para un producto determinado
pueden tener un aspecto original y caracteristico si se aplican para diferenciar un
producto distinto — no es una limitacion absoluta — ya que es “Unicamente aplicable
respecto a aquellas mercancias a las que normaimente se refieren y para los que
precisamente el uso general actual o potencial rechaza el monopolio a favor de uno
solo™. Ahora bien; cuando tal situacién no concurre, la prohibicidén es inoperante por
faltar los supuestos previos.?%*

Los nombres de uso comun, son aquellos que se refieren primitivamente a
productos especificos y determinados, y que con posterioridad se generalizan y vul-
garizan, sin oposicién del titular primitivo de ia marca para convertirse en el nombre
comun del producto mismo.

Son asi denominaciones por una de dos razones, o por estar contenidas en
varias marcas © bien ser evocativas del producto o de alguna de sus caracteristicas.
Esto la hace del uso comdn porque cualquiera podria incluirla en una marca, siempre
que fuera inconfundible de otras anteriores.?*®

3. Lar 1ON USUAL O G A

Género es el conjunto de cosas cuyos caracteres son czgp'iunes; es la clase,

es orden en que se consideran comprendidas diferentes cosas.

_:; LABORDE Y otros citados por Rangel Medina D. En Tratado..., p.328.

2 RAMELLA, citado por Rangel Medina D. En Tratado....p. 329.

20 RANGEL MEDINA, D. En Tratado..., p.335.

208 Ver Rangel Medina, D. en Tratado P. 443 y 444,

e BARRERA GRAF, Citado por Nava Negrete, Ob. cit. p.466.
OTAMENG:, JORGE Ob. cit p. 60.

97 RANGEL MEDINA, D. En Tratado..., p.399.
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Para reputarse genérica en la acepcién legal, la denominacidén debe ser em-
pleada de un modo general por el publico, por el comercio o por ambos, pues preci-
samente se considerd que carece de cufio distintivo, y no puede ser adoptada para
marca, en tanto que es el nombre bajo el cual un género de mercancias es conocido
en el mercado.

Nava Negrete cita las siguientes conceptualizaciones:

Para C. Nicolas y Pelletier, es designacion genérica cuando se aplica a un
producto del dominio publico conocido bajo esa apelacion que el uso constante ha .
llegado a ser necesario, cada uno puede servirse de ella libremente.

Segun Baylos Carroza, la denominacidn genérica es aquélla con que en el
lenguaje usual es conocido y designado el producto o servicio que la marca esta des-
tinada a distinguir.

Cavanne y Brust dicen, que es aquélla que esta Unicamente constituida por la
denominacion usual del producto designado o del servicio ofrecido.

Son denominaciones necesarias en el sentido de que todas al referirse al ob-
jeto que mencionan tienen forzosamente que ew!earlas par designarias, y por con-
siguiente, nadie puede quedar excluido de uso.

Se trata como su nombre lo indica de designaciones “que definen no directa-
mente el objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a l0s que perte-
nece ese objeto”.?'®

Jurisprudencialmente se ha sustentado el siguiente criterio:

“La finalidad que persigue la ley ... es prohibir el registro de palabras genéricas,
para evitar un indebido monopolic del léxico nacional, que de otra suerte, se
suscitaria. Ahora bien, dicha disposicion se refiere exclusivamente, a las pala-
bras del idioma nacional usadas como denominaciones de marcas, y sl bien es
cierfo que en nuestro idioma estan comprendidas algunas palabras extranje-
ras...” "los géneros son conocidos en nuestro pals con voces espafoles...”?’’

Si es posible constituir marca en términos de la siguiente ejecutoria:

"La tesis de que la denominacion del producto viene a constituir el elemento
principal, en las marcas, se refiere a los nombres propios, esto es, a los que se

x ROUBIER, citado por el Rangel Medina, D. en Tratado..., p.300.
210 NAVA NEGRETE, J. Ob. cit. p. 464.
210 MATHELY, PAUL., Citado por Otamendi Ob. cit. p. 89,
AMPARO ADMINISTRATIVO DIRECTO 61220/41 SCHRTAHM GUILLERMO. 16 DE JULIO DE
1942 —~UNANIMIDAD DE 5 VOTOS ~— T.LXXXV P.1348.
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dan a las personas o cosas determinadas, para distinguirias de las demas de
Su especie; pero cuando se trata de nombres genéricos, no es la sola denomi-
nacién la que constituye la marca, sino el conjunto de signos, figuras, leyendas
y emblemas, y sobre todo la determinacién del lugar de procedencia del pro-
ducto, por lo que el solo hecho de emplear un nombre genérico en una marca
Jjunto con otras palabras, no lleva forzosamente a la conclusién de que dicho

nombre se hubiera usado en una marca anteriormente registrada.'?'?

En el mismo sentido se orienta el siguiente criterio:

“Si de una palabra genérica de uso comun se solicita su registro como marca,
no es procedente conceder la exclusividad; pefro si dicha palabra o elementos
de uso cormnun se comprenden en una marca compuesta, entre cuyos elemen-
tos aquéllos Gnicamente forman parte de ella, es indudable que como parte
integramente del conjunto de la marca, tal palabra, si se puede ser comprendi-
da en ella y reservada como parte de la misma, perc no como elemento fun-
damental de dicha marca.”"

Igualmente se ha sostenido:

“No hay razén para negar el registro de una marca sélo porque contenga una

palabra genérica usada en otras marcas, amparando articulos totalmente di-

vers‘g’s‘ con las que no puede existir confusién por parte del publico consumi-

dor.

£n cambio aparece el siguiente ejemplo de irregistrabilidad de marca por ser
un término genérico:

“...el vocablo “JERINAC?” es una palabra genérica que denota un articulo
comprendido en el género o especie a que corresponde tal denorminacién,
pues eésta es la designacién de uso comun que se otorga al coflac gerezano,
nombre designado para sustituir Ia palabra coﬁac es obvio que el registro de
tal denominacién, como marca, no procede..

2 AMPARO ADMINISTRATIVO DIRECTO 3641/40. FABRICA DE CALZADO "LLA VICTORIA" S.A.

24 DE OCTUBRE DE 1940. —UNANIMIDAD DE § VOTOS— T. LXV! p. 722

213 AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISION 2348/49 BODEGAS DE SAN MIGUEL S.D.R.L. 7 DE

OCTUBRE DE 1849 —UNAMINIDAD DE 4 DE VOTOS — T. Cil. P. 206

214 AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISION 30676/47 AMERICAN BRAKESHOE COMPANY. 18

DE FEBRERO DE 1848 —UNAMINIDAD DE 5 VOTOS — VISIBLE EN T.XCV. p.1236

213 AMPARQ EN REVISION 12468/1952 CIA. DE ALCOHOLES Y LICORES "LA GRAN UNION" S.A. 21

%E SEPTIEMBRE DE 1960 —UNAMINIDAD DE 4 VOTOS — SEGUNDA SALA. VISIBLE EN BOLE-
N 1960 p. 541
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En apoyo a los anteriores criterios se ha dicho:

...No son admisibles a registro, como marca, los nombres propios, técmcos [+
vulgares de los productos denominaciones genéricas, ni sus traducciones . 218

Rangel Medina cita la siguiente tesis:

"El simple hecho de que los nombres sean gendricas no basta para conside-
rarfos de ineficaces para ser registrados como marcas, sino que es preciso que
con ellas se pretenda amparar articulos que estén comprendidos en género o |

especie a Qque corresponde como tal nombre.

LIDAD.

4. LAac 1A DE C

La marca por su propia naturaleza debe ser original, el contener la caracte-
ristica de originalidad es lo que le permite ser distintiva, Unica en estricto sentido ya
que de no contar con tal caracter no es posible un registro ni su proteccién mar-
caria. )

La carencia de originalidad se da en dos vertientes:

En la marca persey en la marca frente a otro signo distintivo.

La primera se origina desde la esencia propia de la denominacién figura, u
otro elemento material sometido a las restricciones propias de la ley, donde encon-
tramos su limitacion absoluta.

La segunda cuando Ia limitacién se encuentra derivada de otro signo distinti-
vo ya registrado o usado con anterioridad que le impide ser distintivo, diferente o
unica frente a los demas de la competencia.

La no registrabilidad por carencia de originalidad per se o la derivada, apare-
cen el las restricciones del art. 90 de la ley de ia materia , y complementariamente en
el art. 6 quinquies B 2) del convenio de Paris, al sefialar:

Se rehusan las marcas cuando:

2) Estén desprovistas de todo cardcter distinto, o formadas exclusivamente por
signos o indicaciones que pueden servir, en el comercio para designar, la es-
pecie, la cantidad, /a calidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los pro-
ductos o la época de produccién o que hayan llegado a ser usuales en el len-.
guaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del pals

donde /a proteccién se reclama;

2 AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISION 2908/53 CANAVATI F. JORGES. § DE ABRIL DE
1954 —UNAMINIDAD DE 4 VOTOS —T.CXX. p.96.
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A este respecto la justicia federal expuso las siguientes reglas:

~...De ello se sigue que una marca que no puede resultar apta para diferenciar
los productos no puede ser registrada. Ahora bien, para que una marca, ya
conste de palabras o de dibujos o de ambas cosas sea apta para diferenciar el

producto de otros similares, se requiere en principio de dos cosas: a) que la
marca sea original y diferente de otras, pues sino lo fuese, no serviria para dis-
tinguir el producto que ampara, de otros, y b) que la marca no sea solamente
descriptiva del producto o de su origen o naturaleza o de su destino o destina-
tarios, o de sus cualidades y composiciones, pues sino tiene mas elementos
que esos descriptivos, no servira para diferenciar el producto de otros produc-
tos similares, a los que también convendrian tales elementos descriptivos. ...
Luego esa marca no podria llamarse carente de elementos diferenciadores por
ser descriptivas en concreto y tipicamente de /os productos que trata de ampa-
rar. Y si la expresion que se pretende registrar, con un dibujo asociado, es ori-
ginal, en cuanto no se confunda con otra anterior destinada a amparar los
mismos productos, o productos similares no hay razén par negarle el registro
por falta de elementos de diferenciacion.””

5. DESCRIPTIVIDAD.

L os caracteres descriptivos o indicativos en las marcas son las mas frecuen-
tes, causas de irregistrabiliad, asi la doctrina cidsica ha considerado como caracte-
risticas descriptivas o indicativas de los productos o servicios, entre muchas otras,
los sigutentes:

La significacion de caracteristicas esenciales, la composicion, la estructura, la
evocacion de ideas, la alusién directa o inequivoca, los atributos, el destino, las cua-
lidades, la referencia del material, el tiempo, el lugar, el precio, la modalidad de fabri~
cacién, el modo, el peso, la definicidn, 1a relacién directa con la naturaleza, las pro-
piedades, la funcidn, el color, el orden, la dimensiéon y los ingredientes, etc. de los
productos o servicios que pretenden ampararse como marca.

Es importante hacer la distincidon entre los signos evocativos y los descriptivos:

Los signos evocativos dan una idea de cuadl es el producto o servicio en cues-
tion o sobre sus componentes o caracteristicas. A veces mas que una idea se trata
de una certeza y esto es légico puesto que de lo contrario, la marca seria engafiosa.
El signo distintivo también designa estas mismas caracteristicas, funciones, destino,
origen, calidad. componentes, etc. La diferencia esta en que la designacidn descripti-
va es la necesaria o usual para aquello que se describe; |a evocativa siempre tendra

7 AMPARO EN REVISION, 1977/79 NATIONAL CHEMSEARCH CORPORATION. 18 DE JUNIO DE
18980 —UNAMINIDAD DE VOTOS — VISIBLE EN VOLS.. 133138 SEXTA PARTE, p. 98
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en su conformacién algun elemento que la hara, en menor o mayor grado, de fanta-
sia. Al conceder una marca evocativa no se quita del dominio publico nmgunazpala-
bra que se use para describir una caracteristica alguna de productos o servicios’

Descriptivo es lo que describe algin objeto; y describir equivale a definir im-
perfectamente una cosa dando una idea general de sus partes o propiedades, repre-
sentandola de modo que de una cabal idea de ella.?

Para Rangel Medina: “Descriptivas son las marcas que consisten en la defini-
cion del producto al que se aplican o que evocan la idea del mismo, sea porque el
vocablo o locucién guarde relacién directa con la naturaleza del producto, con su
composicion fisica o quimica, con sus propiedades; bien porque el vocablo expresa el
tipo, peso medida, funcién o destino del producto.” La incapacidad distintiva de la
marca descriptiva radica en el hecho de que todos los productos que tienen determi-
nada propiedad, funcidon o caracteristica, pueden ser individualizados de! mismo mo-
do bajo la misma denominacion, la cual es impropia para servir como marca, porque
pertenece al dominio publico.?*°

Sin embargo, la autoridad federal sostuvo el criterio referido al alcance del
término a evocar, como elemento para no conceder el registro marcario:

“Cuando la denominacién que se pretenda registrar como mmarca evoca una
cualidad o caracteristica del producto o servicio Qque se requiere amparar con
dicha marca, se puede afirmar que se trata de una marca descriptiva, porque
conforma en su definicién la naturaleza del producto y evoca la idea del mismo,
de modo que se puede interpretar que término “evocar’” no lo es en el sentido
de recordar algo o traer alguna cosa a la memoria como es su significado gra-
matical, sino corno indicativo de las cualidades o caracteristicas de los produc-
tos pretendidos para proteger con la denominacién cuyo registro se solicité
como marca ante la autoridad administrativa. Por tanto es de serfialarse gue la
denorninacién marcana que sea evocativa no es susceptible de registro.”

También resulta interesante plantear la diferencia que existe entre un denomi-
nacién genérica frente a una descriptiva.

La denominacién genérica es la que permite aislar los productos o servicios
pertenecientes a los sectores préximos; la denominacién descriptiva es la que per-

;‘: OTAMENDI, JORGE Ob. cit. p.70
2‘0 RANGEL MEDINA. D. En Tratado..., p.350

IDEM. pp. 350 y 351
= AMPARO EN REVISION 2764/89 THE GUILLET COMPANY. 5 DE ABRIL DE 1990
—UNANIMIDAD DE VOTOS — VISIBLE EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION OC-

TAVA EPOCA. T.VII ENERO 1991, pp. 308 y 309
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mite conocer las caracteristicas propias de |O§2

_Productos o servicios globales defini-
dos a través de cada denominacion genérica.”

En opinién de Lalin, indicaciones descriptivas son aquellas que informan a los

consumidores en punto a las caracteristicas del producto o servicio para el que pre- .

tende solicitarse la marca; el criterio determinante a este respecto estriba justamente
en que la indicacién tenga la virtualidad de comunicar las caracteristicas, (calidad,
cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el correspondiente producto ©
servicio.*®

Lalin recuerda que la praxis norteamericana se utiliza la siguiente pauta distin-
tiva: la denominacidn genérica contesta a la pregunta ¢qué es? En tanto que la de-
nominaciéon descriptiva respaonde a la pregunta ¢cémo es???*

“L.a denominacién sugestiva (evocativa) solo informa de manera indirecta a
cerca de las mismas, a fin de captar el mensaje informativo de la denomina-
citdn sugestiva, el consumidor tiene que realizar un esfuerzo intelectual o imagi-
nativo, en tanto que la denominacién descriptiva comunica inmediatamente al
consumidor medio la correspondiente informacién."*?®

Los tribunales han resuelto.

“Las denominaciones descriptivas son aquellas que de modo innegable y cate-
go6rico, descniban especifica y exclusivamente los productos que pretenden ser
protegidos con la marca y no otros articulos que sean solo similares, andlogos
o conexos".**®

Lo que se traduce en sentido positivo:

“L.uego si una palabra extranjera que resulta evocativa o descriptiva de los pro-
ductos o de su naturaleza o destino, se le agrega otro elemento suficiente para
establecer la distincién, de manera que la parte descriptiva o evocativa no ven-
ga a resultar el elemento unico substancial de la marca, esta si es susceptible
de registro... por lo que esta marca si es registrable conforme al articulo 6°
quinquies del convenio de Parlis revisado en Lisboa en 1958.7227

22 FERNANDEZ NOVOA, CARLOS, DERECHO DE MARCAS. Ed. MONTECORVO, S.A. MADRID.
1990. p. 76

223 AREAN LALIN. Citado por Fernandez Novoa. Ob. cit. p.75

24 IDEM. p. 77

223 FERNANDEZ NOVOA, C. Ob. cit. IDEM.

228 AMPARO EN REVISION 45/77 GIGEST. INV. 3 DE FEBRERO DE 1977 —UNANIMIDAD DE VO-
TOS-— VISIBLE EN VOLS. 97-102 SEXTA PARTE p. 151

27 AMPARO EN REVISION 254/78 CALIFORNIA PRODUCTS CORPORATION, 28 DE NOVIEMBRE
DE 1978 —UNANIMIDAD DE VOTOS— VOLS. 133-138, SEXTA PARTE P. 218
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Cuando se compone de dos o mas palabras y una de ellas resulta ser descrip-
tiva se han sostenido los siguientes criterios:
“Para denominar si una rmarca consistente en una expresién compuesta de dos
palabras es descriptiva o no, de los productos, de su origen, cualidades, desti-
no, etc., se le debe analizar tal como fue solicitada, sin que sea correcto anali-
zar por separado cada palabra, para ver si en alguno de sus sentidos es des-
criptiva, ni se podria decir que escogiendo un determinado significado para ca-
da palabra resulte descriptiva. Se debe analizar la marca en su conjunto si tie-
ne un significado diferente, a éste se debe atener el examen, /o que no impedi- .
rd que los competidores usen aisladas, las palabras de que se trata, con un
significado diferente al conjunto de la marca registrada, o que la usen con un
elemento diferenciador afladido. .. pues la prohibicién legal se refiere a la impo-
sicién que causa /la marca en su conjunto, sin interpretaciones que resultan re-
buscadas y muy indirectas. " %*®
“Se debe examinar en su conjunto, y sf en su confunto no resulta total o
exclusivamente descriptiva, sino que tiene un elemento substancial que es
apropiadamente, no es licito negar el registro, descomponiéndola en partes,
para encontrar que alguna de &stas, aislada, si resulta descriptiva..."?*°

Ademas a denominacion descriptiva debe estar expresada en espafnol tal y

como lo sefala esta ejecutoria:
“La denominacion... calificada de descriptiva debe corresponder al idioma es-
pafiol y no a una lengua extranjera, pues admitir lo contrario implicaria exigir
que el publico consumidor llevard al cabo la traduccibn de una expresion en
idiomna diverso, lo que evidentemente carece de apoyo legal...”?™

La definicidn de describir la encontramos en la siguiente tesis jurisprudenciat:

“Si conforme al “Diccionario de la Rima’” de la Real Academia espafiola,
“Describir” significa de/ineg;',’ dibujar, figurar alguna cosa representiandola

menudamente y por partes..”

También se ha dicho:

28 AMPARO EN REVISION 1004/78 PRICE FISTER BRASS MFG. CO. 15 DE NOVIEMBRE DE
1879 —UNANIMIDAD DE VOTOS -— VOLS. 133—138 SEXTA PARTE. p. 222
23 AMPARO EN REVISION 761/79 E.R. PERRY LIMITED 22 DE NOVIEMBRE DE 1979

—UNAMINIDAD DE VOTOS — VOLS.. 133—138 SEXTA PARTE. p. 223
20 AMPARO EN REVISION EN REVISION 283/80 LIFE—SAVES IC. 18 DE ABRIL DE 1980

=—UNANIMIDAD DE VOTOS — VOLS. 133—138 SEXTA PARTE. .. 100
23 AMPARO EN REVISION 1260/77 C.P.C. INTERNACIONAL INC. 2 DE FEBRERO DE 1978--

—UNANIMIDAD DE VOTOS — VOLS.. 109—114. SEXTA PARTE. p.. 131



- Pag. 84

“la prohibicién... no es absoluto y debe entenderse limitada a las causas en
que Ia_zgescripﬁvidad sea tal que defina a los productos a los que se va ha apli-
ca “

“Es menester indicar que no es necesarno que la marca de que se trata se des-
criba todos y cada uno de los productos que se pretenden amparar, para que
se la considere descriptiva, pues basta que describa uno de ellos, para que se
considere vedado su registro.*®

£n cuanto a la prohibicién de marcas de servicio descriptivas aparece que:

*La razbén de no registrabilidad de marcas descriptivas cuando denotan alguna
cualidad o caracteristicas del servicio que se pretenda prestar,... 1o que es he-
cho de que si tal denominacién se registra como marca la administracion esta-
ria convalidando que un particular se apropiara, para su uso exclusivo, de la
enunciacién de una calidad que le es aplicable a toda una clase de servicios
creando asl una situacién de monopolio en lo que resultarian perjudicados los
demas prestadores del mismo servicio, pues se verian impedidos de hacer uso
de esas palabras, dado el privilegio injustificado que se otorgaria.

La Ley de Invenciones y Marcas establecia dentro de sus preceptos una con-
tradiccién al indicar en su articulo 90 fraccidn V, la posibilidad de analizar aislada-
mente las palabras, que son en su conjunto no descriptivas, pero que al separarlas
colocaban a la marca como irregistrable, en base a la patlabra descriptiva, y en su
fraccion XXIt del propio articulo sefialaba que la marca propusasta a registro debia ser
considerada por la autoridad en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan
sido reservados, lo que provocd tener resoluciones violatorias y absurdas de los de-
rechos marcarios, no descriptivos en su conjunto, conflictos que en ta mayoria de los
casos fueron recurridos ante los tribunales federales por la via de amparo.

En cuanto a las figuras o disenos descriptivos, se aplican las mismas reglas en
lo que conducente, para negar el registro marcario, asi tenemos que la autoridad fe-
deral a resuelto:

“La prohibicién referida no pude extenderse al registro como marca de figuras y
diserio simplemente evocativos de los productos que se desean amparar con la
marca propuesta o de situaciones, hechos o articulos relacionados con ellos,

2 AMPARO DE REVISION 408/77 CARROCERIAS PRECONSTRUIDAS, S.A. 11 DE AGOSTO DE
1877— UNANIMIDAD DE VOTOS— INFORME DE LABORES, RENDIDO A LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACION, EN EL ANO 1977, TERCERA PARTE. p. 133

3 AMPARO EN REVISION 849/80 EL. CORTE INGLES S.A. 23 DE JUNIO DE 1981 —UNANIMIDAD
DE VOTOS — VOLS. 145—150. SEXTA PARTE. p. 164

34 AMPARO EN REVISION 263/89 BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.N.C. 7 DE MARZO DE 1989
—UNANIMIDAD DE VOTOS— VISIBLE EN EL SEMANARIQ JUDICIAL DE LA FEDERACION OC-
TAVA EPOCA, T lil ENERO-—JUNIO 1989. TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, SEGUNDA
PARTE | pp. 454 y 455.



Pag. 85

porque evocar significa traer una cosa a la memoria o a la imaginaciéon y no es
sinénimo del término descnblr que se refiere a la presentacién cabal detallada y
por partes de una cosa.

El siguiente caso ilustra la prohibicidon en comento:

~...Si se trata de registrar como marca la figura de un bebé para amparar ali-
mento de bebés, es claro que la figura es descriptiva del destino del producto,
pues éste esta destinado a la alimentacién de bebés. £ independientemente de
que se hagan interpretaciones ideornéticas barrocas, sigue siendo cierto que el
destino del producto estd representado en la figura, pues se trata de un pro-
ducto para bebés, cuyas caracteristicas resultarian obvias de la naturaleza
misma del producto. Y no seria una préctica comercial correcta la de reservar
para uso exclusivo de los productos (alimentos) para bebé de la quejosa, la fi-
gura de un bebé, pues es una sana competencia comercial, sin practica des-
leal, todos quienes fabriquen productos o alimentos productos para bebé ten-
drén el mismo derecho para representar un bebé en las etiquetas de sus pro-
ductos. Y las consideraciones anteriores no se desvirtian por el hecho de que
se puedan dar otros usos o destino al producto, y que se pueda hacer de &l un
alimento para adultos, pues lo substancial del asunto es que esta bdsicamente
destinado a la alimentacién de bebés. Y estos argumentos serian validos,
igualmente, para cualquier marca que pretendiera apropiarse la exclusividad de
la figura de un bebe para proteger productos bdsicamente destinados al uso o
servicio de bebés, Y sila queja desea obtener el registro de una figura particu-
lar, con peculiaridades que pudieran servir para identificar la marca con carac-
teristicas propias diferentes de la figura misma de un bebée, tendria que alegar
Yy probar que esa figura no es la esencia misma de la marca o figura, son otras
Zule;éen s:znao resulten descriptivos del destino del producto: Alimentacién para
ebeés

Las formas tridimensionales también pueden ser objeto de esta prohibicion, un

supuesto es el caso siguiente:

“Es cierto que un envase, frasco o recipiente, pude resultar descriptivo del pro-
ducto, ... pues si se trata de registrar como marca el dibujo de un recipiente sf
resulta descnpl:vo y no seria legal otorgarle su uso exclusivo a una de los fa-
bricantes impidiéndoselo a los competidores.™

8. DESIGNACION DEL PRODUCTO.

25 AMPARO EN REVISION 345/83 MARS INCORPORATED. 20 DE SEPTIEMBRE DE 1984
=UNANIMIDAD DE VOTOS— VISIBLE EN VOLS... 187-192. SEXTA PARTE. P. 93

2% AMPARO EN REVISION 27/79 GERBER PRODUCTS COMPANY. 22 DE MARZO DE 1979
—UNAMINIDAD DE VOTOS— VISIBLE EN VOLS... 121.—126. SEXTA PARTE. P. 124.

7 AMPARO EN REVISION 144/79 CHESEBROUGH PONDS INC. 13 DE JUNIO DE 1979
—UNANIMIDAD DE VOTOS— VISIBLE EN VOLS... 121-—126. SEXTA PARTE. P. 124
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- Sobre este apartado nos remitimos a lo ya expuesto en relaciéon al tema de la
descriptividad que le es aplicable, ya que la designacién sobre el producto o sobre el
servicio, son los elementos que se agregan y dotan al bien propuesto a registro de
una designacién del producto mismo, lo cual se traduciria de conceder la protecciéon
en una forma de inducir a error al piblico consumidor o una posible confusién sobre
las caracteristicas, funciones, naturaleza, origen, destino, calidad, cantidad, composi-
cién, valor, época de produccidn, etc., entre muchos medios de designacion.

Lo anterior queda establecido en el articulo 90 fracciéon IV al sedalar que no
son registrables.

“Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que considerando el
conjunto de que sus caracteristicas, sean descriptivas de los productos © servi-
cios que traten de protegerse como marcas. Quedan incluidas en el supuesto
antenor las palabras descriptivas que en el cornercio sirvan para designar Ia
especie, calidad, composicién, destino, valor, lugar de origen de fos productos
o fa época de produccién.”

Estos elementos si se pueden formar parte de la marca cuando no constituyen
por si solos el medio exclusivo de identificacidén y distincidn de los productos y servi-

cios.

Sin embargo cuando el medio utilizando para distinguir un producto o un servi-
cio, sea susceptible de engafar al publico o inducir a error, falsas indicaciones sobre
la naturaleza componentes, o calidades, no debe entenderse en interpretacién igual o
equivalente a lo dicho para la descriptividad. Que consagra la actual fraccion XV por
lo que a este respecto la interpretacidn jurisprudencial ha sostenido:

~...dada la naturaleza de esas prohibiciones, resultan contradictorias entre si y,
por tal motivo al existir una, excluye a la otra, lo que impide su simultdnea coe-
xistencia... ahora bien una recta interpretacion de ambas causas de prohibi-
cidn, perrnite conocer que si una denominacién marcaria es descriptiva, es por-
que delinea, dibuja o produce en la mente del consumidor una idea exacta y
precisa del producto que ampara, por /o que si esa descripcién es de tal mane-
ra exacta. No puede decirse, en relacién a la misma denominacién marcaria
que engafie o induzca a error por constituir falsas indicaciones sobre su natu-
raleza, origen, componentes o cualidades, ya que o es exacta la descripcion o

es falsa, pero no ambas.”™>®

Redactado en sentido positivo se lee:

238 AMPARO EN REVISION 54/91 DART INDUSTRIES. INC 21 DE FEBRERO DE1991
—UNANIMIDAD DE VOTOS — VISIBLE EN SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. ABRIL

DE 1981. T. VIi pp. 189 y 200
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~... el otorgamiento de una marca sugestiva de origen de ninguna manera pue-
de impedir que los comerciantes o fabricantes de un producto mencionen su
lugar de origen en publicidad y etiquetas, ni sus caracteristicas geogréficas o
climatolégicas, pues tal mencién no es individualmente apropiable ni se puede

prohibir a los competidores.

2% AMPARO EN REVISION 1207/78 THE PROCTER AND GAMBLE COMPAY. 3 DE MAYO DE 1979
—UNANIMIDAD DE VOTOS — VISIBLE EN SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, SEPTI-
MA EPOCA, VOLS... 121—126. SEXTA PARTE. P. 128
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CAPITULO QUINTO
IRREGISTRABILIDAD DE LAS FORMAS TRIDIMENSIONALES COMO

MARCA.

INTRODUCCION.

Esta es de las prohibiciones sefialadas por la ley empero en ellas existe algu-
nas excepciones, veamos los casos que marca de manera expresa la LPI,, sobre este

tipo de formas no idéneas para constituir marcas.

Derivado de la fraccion | del articulo 90 de la LPL., se prohibe el registro mar-
cario de “/as denominaciones, figuras o formas tndimensionales animadas o cam-
biantes, que se expresen de manera dindmica, aun cuando sean visibles.”

Asi mismo, en su fraccion Il sefala bajo la misma premisa:

“Las formas tridirmensionales que sean del dominio publico o que se hayan he-
cho de uso comdan,...asf como la forma usual y corriente de los productos o la
impuesta por su naturaleza o funcién industrial.”

El término de Formas tridimensionales aparece hasta la LFyPPl, para abarcar
no sélo “cubiertas, envases o recipientes.” ¥ sino también “los envases que perte-
nezcan al dominio publico o se hayan hecho de uso comdn en México.*>*' Completa-
da con "y en general aquellos que carezcan de originalidad tal que las distinga facil-
mente*?*, en tanto se agrega el término “la figura de los envases"?®, para concluir
con la designacién “las formas tridimensionales™*. Tal situacidn de generalizar el
término obedece en una apreciacién paralela con los derechos de propiedad autoral
a “las transformaciones ocurridas a través de los tiempos, las primitivas obras estric-
tamente artisticas, asi como los nombres de personajes o titulos de peliculas, fueron
invadiendo poco a poco otras esferas del derecho, siempre del vasto campo de la
propiedad inmaterial; llegaron por asi decirlo, a ingresar al area del derecho relativo a
los privilegios de invencion, a los modelos y disefios industriales ya las marcas de
industria, de comercio o de servicio, mediante la produccién en serie de figuras pla-
nas y de tres dimen‘ssiones, y por la adopcién de sus nombres, como mareas de pro-

ductos y servicios.*?*

2901 EY DE 1903.

22 L EY DE 1942.
2S L EY DE 1975.

24 LEY DE 1991.
24 TINOCO SOARES, J.C., CONFLICTOS ENTRE MARCAS ¥ NOMBRES O TITULOS DE OBRAS

-enr.m.delaP. |. A, MEXICO, Enero — Diciembre de 1879 pp. 125 y 126.
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1. LAS FORMAS ANIMADAS O CAMBIANTES.

Las formas animadas o cambiantes no son registrables, por ejemplo, los holo-

gramas que no presentan una figura fija, ya que el registro de estos simbolos no pue-
de extenderse a protegerse su movimiento.

Tinoco Soares a este propodsito refiere las figuras de Walt Disney y sefiala,
estads obras en sus origenes tuvieron una finalidad consistente en unir el disefio a

forma de representacion plana, porque su aparicion debia ser en diarios, revistas, y
toda clase de publicaciones.

Mas tarde y con la llegada de la cinematografia, esos disefios practicamente
estaticos y poco variables de posicion, pasaron a tener movimiento, a adquirir cuerpo
y alma y no obstante continuar siendo figuras planas se proyectaban en la pantaila
como si tuviera vida propia, naciendo las figuras animadas, — y aflade — ese cono-
cimiento publico y manifiesto, despertd, naturalmente, el interés no solo de sus crea-
dores, sino también de la industria en general, que pasd mediante contrato de licen-
cia o sin él a aplicar las figuras y sus respectivos nombres, en las mas variadas mer-
cancias y en los diversos servicios, ya como medios distintivos, bien como elementos

de ?ublicidad, auxiliar en las ventas de mercancias o en la divulgacion del servi-
P 48
cio.

Esta es una prohibicidn absoluta ya que 'una denominacién, figura o forma tri-
dimensional animada o cambiante no es sujeto de proteccion dentro del sistema de
propiedad industrial y si lo es dentro del Derecho Autoral?¥’

2. DE SU EXPRESION DINAMICA Y VISUAL.

La marca como elemento material, esta vinculada al producto o al servicio que
se distingue. Sin embargo cuando su representacién se hace en forma dinamica, no
estatica, ello constituye ya un esfuerzo mayor y por lo general ingenioso y creativo.
Su expresion asi lograda requiere de otros elementos materiales que por s mismos
son ya sujetos de una regularizacion diferente del sistema marcario mexicano. Tal es
el caso de los hologramas, los se encuentran protegidos por el sistema autoral, aun
cuando estos elementos distingan en forma visual un articulo o un servicio, ello no
subsana el hecho de representar graficamente la marca, de lo que se sigue, que al
igual que las formas animadas o cambiantes, la expresidn dinamica representa tam-
bién un elemento de irregistrabilidad absoluta, por estar contenidos estos caracteres
en ordenamientos diversos y por no perseguir de origen los mismos fines.

20 1DEM,
247 ver Articulo 7 de la Ley Federal de Derechas de Autor.
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3. LAS FORMAS DEL DOMINIO PUBLICO, FORMA USUAL O CORRIENTE.

Un signo puede pasar al uso general sin ser indicativo de un producto o de sus
caracteristicas. Se trata de! caso en que su uso se ha generalizado de tal forma que
se ha transformado en comun. Este uso impide que el signo tenga la capacidad_de
distinguir un producto de otro. Se trata de un signo que esta en ef dominio publico.

Fernandez Novoa expone que {o prohibido es solicitar como marca aquella
forma de los envases que en las costumbres leales y constantes del comercio sean

habituales o usuales.
Ferrara considera que dichos signos no pueden funcionar como contrasefa de

un empresario determinado, porque ya se reconocen por tradiciéon popular, como me-

dIOS que tiene ta funcidn de identificar todas las mercancias de un género determina-

do.?*?
Tal reconocimiento popular puede tener diversas fuentes, una de ellas quedd

asentada, aunque de forma indirecta, en la siguiente opinidn jurisprudencial

~...El concepto de buenas castumbres ha sido interpretado por la doctrina co-
mo los principios deducibles de normas positivas que son adoptadas por ef
sentimiento jurfdico de una comunidad, as{ costumbres comerciales, como
anuncios, promociones de ventas, camparias de descuento, etcétera, son lici-
tas y permitidas para atraer clientela a un establecimiento o hacza vn producto,
siempre que no se empleen medios reprochables para elffo..

Sobre la calidad del dominio publico se ha sostenido que ésta se debe decre-
tar por la autoridad administrativa (hoy IMP1) asi se establecio:

"... que Si las autoridades estiman que un producto es del dominio publico co-
mmesponde a ellas indicar el porqué ya es del dominio pablico, y acreditar tal
aseveracién, para el efecto que la parte incorforme esté en aptitud de impugnar
fos elementos respectivos, asi como deswrfuar las pruebas que se mencio-

nen."®

212 OTAMENDI, JORGE. Ob cil. p. 76.
FERNANDEZ NOVOA, C. Ob. cit p. 85.

250 FERRARA. Citado por Rangel Medina, D. en Tratado...

257 AMPARO EN REVISION 3043/80 KENWORTH MEXIGANA. S.A. DE C.V. 30 DE ENERO DE 1091

—UNANIMIDAD DE VOTOS — VISIBLE EN SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. OCTAVA

PARTE, T. Vil JUNIO DE 1992, PLENO, SALAS Y TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. PP,

320, 321, 322 Y 323.
22 AMPARO DE REVISION 2486/682 JONH OSTER MANUFACTURING CO, DE MEXICO, S.A. 29
DE OCTUBRE DE 1962 —UNANIMIDAD DE 4 VOTOS — VISIBLE EN VOL. LXIV TERCERA PARTE.

.51
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Las formas tridimensionales, reguladas bajo la forma de patentes, caducan y
caen en el dominio publico por ministerio de ley. Empero y en opinién de Rangel Me-
dina, la situacion es diferente cuando el objeto protegido por la patente entra al domi-
nio publico por virtud de la caducidad de ésta, ya que dicha circunstancia no puede
constituir impedimento alguno para que la forma peculiar del envase, en tanto redna
las exigencias legales de los signos distintivos de mercancias, se admita como mar-
ca. En el dominio publico estan todas las letras, casi todas las palabras, infinidad de
figuras, todos los nimeros y de ese dominio se toman tales materiales para configu-
rar la mayoria de los signos marcarios. No hay razdn entonces para que tratandose
de marcas graficas, figurativas, plasticas o tridimensionales , el hecho de que se en-
cuentren en el dominio pitblico como inventos, les reste eflcacxa como signos distinti-
vos.?

Para entender esta situacion debe decirse que las patentes de modelo prote-
gen el esfuerzo inventivo del hombre en cuanto atafie a la forma o plasticidad de los
productos industriales, por lo que basta que el modelo presente caracteristicas pecu-
liares que lo diferencien de otros pertenecientes al mismo campo industrial, para que
sea objeto de patente. 2>

En tanto que la ley de materia sefala que seran registrables los modelos de
utilidad que sean nuevos y susceptibles de aplicacidn industrial.

De lo que se sigue que esta proteccion inventiva, esta limitada a 10 afos de
explotacion exclusiva, después de éste término, cae en dominio publico.

Lo mismo se aplica a los modelos industriales, que se constituyen por toda
forma tridimensional que sirva para todo tipo o patrén para la fabricacidn de un pro-
ducto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técni-
cos, y cuya proteccién se extiende a 15 afios. (art. 32 It y 36), asi como las patentes
de invencion. (art. 23) con una vigencia de explotacién de 20 afos.

Al concluir los términos de explotacion exclusiva, los cudles son improrroga-
bles, y caen en dominio publico, se convierten en elementos idéneos para conshtmr
marca, bajo los siguientes supuestos juriprudenciales:

“Es violatorio de garantfa la resolucién que niega el registro de una marca, ale-
gando que el objeto que se pretende registrar entrd al dominio publico, como
patente de modelo, pues esto no qwere decir que como figura, no sea suscep-
tible de armpararse como marca, ..."*>®

233 RANGEL MEDINA, D. En Tratado..., p. 347

Fiverrm.delaP. [. A.. Juho—Dluembre de 1964 (JURISPRUDENCIA).

5 TOCA 7054/44 DE 14—X1—944, VISIBLE EN SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. T.
LXXXII P. 3166
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Haciendo alusidn al derogado articulo 105, fraccidon Il de la ley de la Propie-

dad industrial anterior se dijo:
“También lo es que dicho precepto no proporciona datos suficientes para de-
terminar cudndo un envase es del dominio publico o se ha hecho de uso ca-
mdn, haciendo I2 distincién entre las casos de patentes de invencién y de mar-
cas comerciales, por lo gue no se ve una razén fundada ni se encuentra un

apoyo legal solido, para aplicar, a éstas, ultimas, preceptos que se refieren a

las patentes para negar el registro de la marca solicitada. **°

a patente de modelo como marca las si-

Apoaya {a posibilidad de registrar un
guientes ejecutorias:

“No puede negarse el registro de una marca sélo por la razén de que se refiere

al mismo objeto amparado con una patente de modelo que caducard en fecha

posterior & {a solicitud de registro de la marca”.
“Pero tratdndose de patentes de modelo o dibujo industrial Jo unico que se re-
quiere es que se trate de una nueva forma para maaquinara o para productos
industriales, que por su disposicién artistica o simplemente por su disposicién,
de novedad y onginalidad a un producto industrial. ¥ para el efecto, puede tra-
tarse de un nuevo dibujo ornamental gue dé, a productos industriales en que
se use un aspecto peculiar y propio..." il

Sin embargo pese a que un modeio industrial, puede ser marca cuando pasa al

dominio publico, en realidad dentro del propio IMP!, no existe conocimiento entre los
propios departamentos para que se pueda evitar que un solicitante pueda registrar
marcariamente un modelo industrial en atencidn a que éste aun esta vigente.

Sobre este punto, Giambrocono considera que es necesario que el caracter
distintivo del objeto para ser patentado comao marca, no sea conforme aun producto
anterior, conexo comun la utilidad del producto y por_consiguiente que la forma tridi-
mensional no sea esencial de! producto, ni necesaria.

Cuando es la propia naturaleza del producto {a que impide el registro, o que
se pretende evitar en opinidn de Ferndndez Novea, es que a través del registro de

28 TOCA BB04/4S 1-~11—946. VISIBLE EN SEMANARIO JUDICIAL DE FEDERACION, T. LXXXVII P,

ae
7 AMPARO EN REVISION 5003/60 FINANCIERA DE PERFUMERIA, S.A. 1° DE FEBRERO DE
2

iy 1, =85 VOTOS — VISIBLE EN VOL. XLIV TERCERA PARTE, P. 29
AMPARO EN REVISION R.A. 917/70 (3204/62) ACEITES ESENCIALES S.A., 10 DE MARZO DE
DAD DE VOTOS — VISIBLE EN VOL. 28, SEXTA PARTE, P.41

'21371 ~—LINANIMI
GIAMBROCONO, ALFONSO. Citado por Nava Negrete, ob cit. p. 446—
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una marca un empresario erija una barrera de acceso que _impida a los competidores,
entrar en el mercado o en el submercado correspondiente.

4. FORMAS QUE CORRESPONDEN A LA FUNCION INDUSTRIAL.

Esta prohibicién aparece cuando la forma tridimensional solicitada como marca
sea precisamente aquella forma caracteristica de quienes sueles revestir los produc-
tos pertenecientes al genero o subgénero de productos en Qque se encuadran los pro-
ductos para los que se solicita la correspondiente marca. 261

Miguez complementa esta idea al indicar: las formas cuya utilizacién resulta
imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades
que le son propias: sirvan para la obtencidn de los resultados que con él se prelen-
den; o permita la satisfaccion de las necesidades que con el mismo se persiguen. 262

La marca no puede registrarse con ese caracter, cuando de ella misma resulta
una ventaja, denotada en el uso o fabricacién del medio tridimensional.

Si el elemento Material cumple con una funcidn técnica, industrial o funcional,
entonces estamaos frente a una patente o modelo de utilidad o modelo industrial , ya
que la caracteristica de todos estos medios, es obtener un beneficio o ventaja mate-
rial, al ser utilizados, casos que la marca por su funcidén y origen no cumpie, ya que
ésta se limita a identificar y distinguir un producto o un servicio, independienternente
de la funcion material que debe cumplir.

Jorge Otamendi indica, que no ofrece mayor dificultad el caso en que la forma
produce resultado industrial. La forma no tradicional puede producir un efecto funcio-
nal, que le daré un cardacter necesario para producir ese efecto, y por lo tanto no sera
regnslrable

Lo que traduce en sentido en sentido positivo, que si la forma tridimensional
No es necesaria y si distintiva, entonces puede ser registrable como marca.

Empero, como ya vimos una forma patentada como tal, puede ser registrada
como marca, disolviendo solo la proteccidon exclusiva a su titular mas no asi la fun-
cion que sigue cumpliendo la forma tridimensional, llamese envase, empaque, en-
voltorio, forma o presentaciéon del producto, coadyuvado asi a la mejor impresion del
objeto distinguido y logrando con ello una mejor aceptaciéon en el mercado, frente a la
marca que no tiene tal caracter de funcion industrial.

2 FERNANDEZ NOVOA, C. Ob. cit. p. 85

2% IDEM. P.84

%22 MARTINEZ MIGUEZ. Citado por Fernandez Novoa. Ob cit. cit. p. 85
3 OTAMENDI, JORGE. Ob. sit. p. 78
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Este tipo de marcas tridimensionales son hoy en dia, las que observan la aten-
cion visual sobre el producto o servicio a distinguir, es decir, el consumidor basa su
eleccidon no en el producto que contiene la forma tridimensional, sino en la apariencia
que causa a la vista, apariencia que aumenta cuando esta deviene de una utilidad
mayor que facilita al comprador, su aprovechamiento, su uso, y desde un elemento
diferente al producto o servicio en si.
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CAPITULO SEXTO
IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA EN SU COMPOSICION GRAFICO—
NOMINAL..

1. LETRAS.

La prohibicidn de registrar marcas consiste en letras aisladas, aparecié expre-
samente redactada de la fraccion Vi del articulo 91 de la LIM., de donde se advierte
la posibilidad de registro cuando las letras estan combinadas, o acomparfiadas de
elemen(o, tal como signos disefios o denominaciones que les den un caracter distin-
to.?

Jorge Otamendi al respecto establece que una letra o un Nnumero no pueden
ser monopolizados, son irregistrables por si mismos. Es protegible como marca el
dibujo caracteristico que se le de a la letra o al nimero. Se ha dicho, con razén que:

"La proteccién de la marca no se extiende al fonema que presenta la letra ... "**°
Apoya y fundamenta su dicho en la siguiente jurisprudencia de su pais. (Argentina).

“...El propdsito del legislador, al prohibir Ia concesién como marcas de las le-
tras aisladas, sin llevar combinacién o sin llevar un dibujo especial al igual que
lo dispuesto sobre los términos generales o designativos de los productos, fue
el de evitar que las mismas pasaron a constituir la propiedad de un sélo comer-
ciante en detrimento de las demés, al dificultar la utilizacién de tales signos.™*®

En igual sentido "es exacto que las letras pertenecen a la comunidad, salvo
que se presenten como dibujos especiales o formando combinacién, 27

De to cual podemos decir, que cuando se obtiene un registro marcario consis-
tente en letras con algun caracter distintivo, la proteccion recae sobre el conjunto que
enmarca !a letra y que le da distintividad (disefio, denominacion, o cualquier otro sig-
no), y por eliminacion no se registra una letra aislada cuando su constitucidon es igual
a otra ya registrada, o en tramite.

284 Medida muy atingente y acorde a las modemas legislaciones marcarias, ya que ante e! silencio de
la Ley de la Pmpiedad Indus!rial se concedieron multiples registros de marcas consistentes en letras

Y ente, ya que por la misma naturaleza de estos no son susceptibles
de monopolio al ser de orden publico; sefiala Nava Negrete, J. Ob. cit. p. 437.

2% Causa 4864 "AMERICAN INFRARED RADIANT® CO, S.A. C/WINCO, S.A.1.C.Y F. SALA 2 DEL
18—5—73, Citada por Otamendi. Ob. cit. p.4.
;:: CAUSA 4869 “SKIPPY PLASTIC S.A.L CISANTAMARINA JOSE Y OTRO" DEL 14—11—87
CAUSA 722 "AUTORADIO NORMAN, S A.C.L.LF.lLA.., C/NOEL ¥ CIA., S.A. ARG. DE DULCES Y
CONSERVAS. SALA 2 DEL 27—8—71;
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2. NUMEROS DIGITOS.

E! digito se define como cualquiera de los numeros que puedan expresarse
con un s6lo guarismo; guarismo es casa uno de los signos o cifras que expresan una
cantidad. *

En cuanto a los nimeros Otamendi cita la siguiente tesis jurisprudencial, de la
Argentina:

“Los numeros ofrecen la particularidad de que para combinaries es preciso te-

ner claramente su estructura; de rmanera a que en ellos la parte gréfica adquie-

re mds importancia que el contenido conceptual que se deriva del nombre, al

revés de lo que ocurre con Ios demds signos marcarios. 209

El hecho de prohibir nimeros aisiados fue un uso del lenguaje debid referirse
al registro de nimeros digitos aislados, pues un numero o sea la combmaclén de dos
o mas digitos si deberia ser registrable, sostiene Michaus Romero®”

3. COLORES AISLADOS.

Otra de las prohibiciones vinculada a las anteriores, es la de distinguir un pro-
ducto o servicio utilizado e! color.?”' En forma aislada, restriccion que aparecié en la
272

ley de propiedad industrial de 1942.

Ferndandez Novoa lo expone en los siguientes términos: No pueden constituir
marca los colores por si solos, pero si unidos en forma peculiar. 273 En tanto que Mar-
tinez Miguez considera que la prohibicién de que no puede registrarse como marca el
color por si solo comprende, ante todo, el supuesto de que la pretend:da marca esté
constituida por uno de los siete colores fundamentales del arcoirirs.®

En el mismo sentido Nava Negrete sefala: Estos simbolos aisladamente con-
siderados son pocos y todos tienen necesidad de usarlos o sea estan dentro del am-
bito del dominio piblico, por o que no son susceptibles de monopolio alguno por ra-

2% BICCIONARIO LEXICO-—HISPANQ, edicién 1992, México. P 502
2% CAUSA 8265 LACAMAR S.A.LF.I., C/INCASA S.A.I.C. DEL 5—6-——89 ARGENTINA, Citada por
_‘vOIEmendl. J. Ob, cit. p. 44

70 pMICHAUS ROMERO M. ANALISIS RELATIVO A LAS REFORMAS Y ADICIONES RESPECTO DE
LA LEGISLACION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE MARCAS. EL FORO, ORGANO
gE LA BARRA MEXICANA COLEGIO DE ABOGADOS. Ob. cit. p.35

TEl color nente, un color primario o fundamental, tonalidad o matiz de cua-
%lera de ellos.
Aunque ya la Ley de Marcas de Fabrica de 1889, no consideraba cormo marca el color, por no
constituir por si solo el signo determi de! producto, la ley de 1942, regula mas
unsdamente sobre el color y su apllcacién
98

afort
273 Femsndez Novoa, C. Ob. cit. p.
74 MARTINEZ MIGUEZ, Citado por Fernandez Novoa, Ob, cit. p. 100
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zones de orden publico.?”® De lo cual que ningun color es susceptible de apropiacién
p

exclusiva, cuando éste se encuentra aislado en interpretacion de la siguiente ejecuto-
ria:

..siendo el numero de colores realmente distintos, muy pequedo, de aceptar-
se como legitima la apropiacién de ellos aislados, ello conduciria al extrermo de
que un solo uswuario o unos cuantos, ademas ese usuario singular o esos
cuantos dejarian sin elementos marcarios tan agudamente necesanos como
los colores, a todo el resto de los sujetos del derecho de marcas.™

Sobre la misma linea Callmann sostiene que el color desemperia el mismo pa-

pel de una’ealabra descriptiva y — en consecuencia — debe ser libremente utilizable
por todos .*

Empero, la condicién de irregistrabilidad sobre los colores no es absoluta, ya
que se excepciona cuando el color no esta aislado o cuando aparece acompafado de
otros elementos que le doten de caracter distintivo.

Una marca consistente en la combinaciéon de colores no provocara de ordinario
efectos obstruccionistas con respecto a los competidores del titular registral de la
marca; la exclusiva sobre una combinacidén de varios colores, no bloqueara sensible-

mente el libre desarrollo de la actividad competitiva de los restantes empresarios,
sefala Fernandez Novoa.?”®

Apoya este criterio la siguiente tesis jurisprudencial:

“Procede el registro de cualquier combinacién de colores, y hasta de un solo

color, sila marca consiste en un color acompafiado de cualquier signo que le
dé& un cardcter particular y distintivo..."2™

La combinacion de colores si es registrable y en opinién de Otamendi, puede
darse de cualquier manera, un color para las letras y otro para el resto del envase, y
por qué no, un color en una determinada parte del producto haciendo contraste con el
color que tenga éste. En este uitimo caso, es verdad, estaremos frente a un solo co-

tor, pero sin duda forma combinacion con et producto y puede ser un magnifico y efi-
caz signo distintivo?®

273 NAVA NEGRETE, J., Ob. cit. p. 441

278 TESIS VISIBLE EN EL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUS-
TICIA DE LA NACION, EN EL ANO DE 1964, PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, Y CUARTA SALAS.
PP. 135 Y 136.

277 CALLMANN. Citado por Feméndez Novoa.. Ob. cit.. p.100

27 FERNANDEZ NOVOA, C. Ob. cit., p. 102

27 AMPARO EN REVISION 8009/57 PARKE DAVIS AND COMPANY. 1° DE MARZO DE 1960.

- 5 VOTOS- VISIBLE EN VOL. XXXill. SEXTA PARTE. P. 32.

250 OTAMENDI, JORGE. Ob. cit. pp. 38 y 39.
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Rangel Medina concluye diciendo que, cuando es una combinacion de colores
el medio elegido para diferenciar un articulo de sus similares no se atentara contra el
derecho que los competidores tienen de distinguir también los productos con colo-

281
res.

La siguiente ejecutoria ilustra to dicho:

~Si la marca no esta formada por simples colores aislados, sino que se hace
constituir en la combinacién de dos lineas o franjas de una forma especial, co-
locadas una frente de la otra, de colores azul y verde y no siendo por lo mismo
dicho conjunto el color verde o el color azul aisladamente consideras se forma.
con todo ello una marca que satisface los requisitos legales para ser registra-
ble. Se trata de un signo original distintivo en que intervienen los elementos de
forma, color y situacién que hacen posible que se distingan los productos a que
se aplican de otros de su misma especie o clase."*%?

Sobre este punto Rangel Medina expone: la combinacion de los colores com-
binados en tal forma que constituyan un signo distintive capaz de llamar la atencion
de los compradores, ademas de su composicion entre si, 10s colores consiguen un
caracter distintivo cuando se asocian con otros signos © denominaciones que a su
vez sean eficaces.?™

Una forma de utilizar ios colores es a través de las bandas de color, las cuales
consisten en una figura rectangular de color determinado que se usa en etiquetas
principalmente.

Tales formas han sido interpretadas por ia justicia federal al indicar que:

~Si son registrables como marcas las bandas de color, toda vez que se trata de
un signo distintivo en el que intervienen los elementos de forma color o situa-
cién que haaen‘_gye se distingan los objetos a que se aplican de otras de su

misma especie.

Y en via de ejemplo se ha dicho:

29 RANGEL MEDINA D. en Tratado..., p. 365,

22JUICIO DE AMPARO 2220/64 STANDAR OIL COMPANY. QUEDQ FIRME POR EJECUTORIA
DE 23 DE OCTUBRE DE 1968, EN TOCA 6780/65. Citada por RANGEL MEDINA, JURISPRUDENCIA
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO" En r.m. de la P. . A., México.
Enero—Junio 1969. PP.32 y 33.

28 RANGEL MEDINA, D. En Tratado..., p. 365.

2% AMPARO EN REVISION 5631/1958 KIMBLE GLASS COMPANY. 23 DE MARZO DE 1958.
—UNANIMIDAD DE VOTOS-— ANTECEDENTE AMPARO EN REVISION 7656/1950 2* SALA BOLE-
TIN 1956. P.231
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=...La marca consistente en una banda color azul aplicada a un l4piz 0 a su co-
llar protector, colocada precisamente cerca de su extremo supetior, por lo que se
trata de un signo material en el que intervienen los elementos de forma, color y situa-
cién que aunque sin complicaciones, facil y evidentemente hacen distinguible al objeto
al que se amplia de otro de su misma especie o clase”*®*

En una apreciacion general sobre los tres supuestos de irregistrabilidad hasta
aqul analizados, consideramos que la LPIl. debia regularios en forma positiva, es de-
cir, son registrables como marcas: las letras, los numeros y los colores cuando estén
combinados o acompanados de otros signos que les doten de distintividad.

4. TRADUCCIONES.

Actualmente esta prohibicidn no es absoluta y debemos entender los alcances
y limites se circunscriben a aquellas denominaciones (palabras) que son irregistra-
bles en el contexto del idioma castellano o castellanizado?®® y el plasmados en la ley
como serian denominaciones descriptivas, evocativas o genéricas, de uso comun,
nombres técnicos, nombres propios, etc., que como ya vimos, por su propia naturale-
za no son objeto de proteccidn marcaria, en los términos con antelacion expuestos.

(capitulo V).
Apoyan lo éxpuesto las siguientes ejecutorias:

“...no son registrables como marca... la “traduccion de oftros idiomas de las
palabras no registrables”, de lo anterior se advierte que e/ caracter descriptivo
de una denominacién propuesta a registro no sdlo se restringe a los vocablos
del idioma espafiol, sino a aquellos que siendo de lengua extran_/era su traduc-
cién corresponde a palabras no registrables en /a lengua espafola,. 87

“...5i se pretende registrar corno marca un adjetivo calificativo que traducido de
un idioma extranjero al espafiol su significacién no evoca una conexién directa
con el producto de que se trata ni con sus cualidades intimas a pesar de que se
conozca la naturaleza de ese producto, y no existan datos que permitan cono-
cer, que entre los fabricantes competidores, haya uno con derecho natural, y
especifico a utilizar ese adjetivo, para amparar o enunciar sus productos en
forma de no incurrir en imitacién de marca, es de concluirse que si es registra-

283 AMPARO EN REVISION 5631/55 KIMBLE GLASS COMPANY. 27 DE MARZO DE 1956.

— 5 VOTOS — VISIBLE EN T. CXXVil, P 1027.
2% Una cuando tiene en nuestro idioma un significa-

do propio. Ver AMPARO EN REVISION 1936/56 S. ROBERT Y CIA., S.A. 7 DE MARZO DE 1957
— MAYORIA DE TRES VOTOS— VISIBLE EN T. CXXXI. P. 530, Y Ademas ver RANGEL MEDINA
éI.)’. “JURISPRUDENCIA EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO". Ob. cit. pp. 36 y 37.

AMPARO EN REVISION 86/90 CPC. INTERNACIONAL INC. 7 DE FEBRERO DE 1990.
—UNANIMIDAD DE VOTOS ~— VISIBLE EN SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. OCTA-
VA EPOCA, TOMO V. ENEROC—JUNIO 1990. TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, SEGUN-

DA PARTE I. P. 291.
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ble aun cuando la palabra sea sugestiva de cierta calidad o caracteri/stica ya
que esto estd muy lejos de ser la descriptividad prohibida en la ley.”*

En el mismo orden de ideas, Sepulveda sefiala que los tribunales colegiados
de circuito han sostenido la sana regla de que las denominaciones propuestas como
marcas para ser apreciadas por la autoridad, la descriptividad, debe corresponder al
idioma espariol y no una lengua extranjera, pues admitir lo contrario implicaria exigir
que el publico consumidor llevara a cabo la traduccion de expresidn en idioma diver-

, 10 que evidentemente carece de todo apoyo legal, mas aun cuando como en el
caso de las mismas autoridades recurrentes admiten que no se trata de una traduc-
cion gramatical sino, mas bien artificiosa.?®®

Resultado del gran intercambio comercial y cultural entre la gran mayoria de
los paises, el proteger al comprador de posibles traducciones, parece apropiado, ya
que actuaimente se tienen algunas ideas mas claras de término en idiomas, como el
inglés, francés e italiano, que conllevan al consumidor potencial, adjudicarle cualida-
des o caracteristicas al producto o servicio, propiedades que no existen pero que de-
vienen del término o signo que los distingue en el mercado, con el correspondiente
perjuicio, generalmente econémico.?™

En cuanto a las reservas que se hacen sobre el signo distintivo y su traduccion
se ha sostenido:
“La reserva de una denominacion, en determinado idioma, no implica la reserva

a la traduccion de dicha palabra, por lo que ia omision del registro, como marca
de tal traducc:én no lesiona derechos adquiridos de quien registra la palabra

traducida."™
5. ORTOGRAFIA CAPRICHOSA, CONSTRUCCION ARTIFICIAL.

La ortografia caprichosa es uno de los medios mas utilizados, paralelamente
con la construccion artificial para constituir marcas, y ya que su prohibicion es relati-
va, veamos los elementos y supuestos que haran imposible su registro como marca:

Calificada actualmente como variacién ortografica caprichosa®®? esta prohibi-
cion debe entenderse como la deformacién parcial de una palabra que no modifica su
significado, variacién que puede obedecer al intento de registrar una denominacion

285 AMPARO EN REVISION 1164/90 JOHNSON. 14 DE JUNIO DE 1990 —UNANIMIDAD DE VO-
TOS— VISIBLE EN T. Vi. SEGUNDA PARTE. 2 ¥ 8% PARTE, P. 571

22 SEPULVEDA, CESAR, Ob. Git. p. 125.

20 VER AMPARO EN REVISION 2008/55 CANAVATI F. JORGES. 5 DE ABRIL DE 1954.
—UNANIMIDAD DE 4 VOTOS—. VISIBLE EN T. CXX. p. 96.

291 AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISION 907/47. GENERAL MILLS INC. MAYO DE 1947

- ~—UNANIMIDAD DE 4 VOTOS - VISIBLE EN T. XCil. P. 1309.

*ver, ArL 80 fraccion Vi de la LP1.
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que no es sujeto de registro, introduciendo algun elemento (letras, signos de puntua-
cidn u otros medios ortograficos) que la haga parecer diferente, o bien con un animo
de limitacion de una marca ya acufiada y con algun prestigio en el mercado. (marca
parecida en grado de confusidn).

La definicidn jurisprudencial de este tipo de limitante aparece en esta tesis
“Debe entenderse que una denominacién ostenta ortografia caprichosa, cuan-
do en ella hayan sido substituidas las letras con las que se escriba correcta-
mente, por otras escogidas al arbitrio del particular, por e/emplo debe citarse
en que se proponga la denominaciéon “kesso” por “Queso”.

Apoyan al criterio anterior:

“El cambio de una letra por otra que tiene el mismo sonido en la marca que
ampara un producto, y la adicién del apellido del fabricante, no son suficientes
para establecer una diferencia de tal manera clara y precisa, que no produzca

error."*>*

Por otro lado se da la construccion artificial, cuando se trata de palabras, vo-
cablos o denominaciones, construidas en forma arbitraria (artificial) y que por lo tanto
carecen de un contenido conceptual — propiamente hablando — y estas nuevas de-
nominaciones, ni pueden ser traducidas o definidas en forma precisa, aunque puedan
evocar alguna idea sobre el producto o el servicio que se pretende distinguir, si son
registrables, pero cuando su construccion artificial obedece a una alteracién o defor-
macién de palabras no registrables por si solas, ese solo hecho no es suficiente para
conceder el registro marcario.

De lo cual deducimos que una denominacion con variacion de ortografia o ca-
prichosa: sera de una palabra ya existente y con significado propio, que es deforma
en su estructura. Y una construccién artificial siempre sera una denominacién (no
necasariamente palabra en estricto sentido) nueva, construida por una ¢ mas deno-
minaciones. Ambas son creaciones arbitrarias

8. GENTIUCIOS.

El adjetivo gentilicio es el que indica la gente, raza, pueblo, nacion o patria de
las personas, lo cual significa en opinidn de Rangel Medina. que no son idéoneos para
constituir marcas, aquellos vocablos que implican expresiones de uso necesario y

3 AMPARO EN REVISION 849/93 MARCELO CHIQUIAR ARIAS. 16 DE AGOSTO DE 1993,
—UNANI“IDAD DE VOTOS — VISIBLE EN VOLS.. 175—180, SEXTA PARTE. P.129.
AMPARO ADMINISTRATIVO DIRECTO 7241739 MUNDET ARTURO 12 DE MARZO DE 1990

~—UNANIMIDAD DE 4 VOTOS — VER T. LXIIL. P, 3108,
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general en el comercio y en la industria para indicar la procedencla y cualidades del
articulo como los adjetivos “habaneros aplicados a los puros”.®

llustra ta anterior la consideracion la siguiente jurisprudencia:

“...La frase el “Corte Inglés” cuyo registro marcario pretende la quejosa, para
amparar tejidos de puntos, maya, y telas (clase 42), no solo designa una de las
especies de dichos productos como son los “Cortes” término que el publico
consumidor emplea para seflalar una porcion de tela que sirva para elaborar
prendas de vestir, sino que, ademds, el adjetivo “inglés* que le acomparia que
los referidos cortes o porciones de tela, pueden ser elaborados en Inglaterra o
al menos que tienen buena calidad, como la inglesa, que ha sido reputada tra-
dicionalmente de esa manera. Dicho de otro modo la palabra *Corte’” expresa
la idea de una cierta calidad de tela para perfeccionar vestidos o trajes y el ad-
Jetivo “Ingles™ que le sigue completa dicha idea, para identificar la calidad del
material que en términos generales es entendido de cierto origen; es decir, las
caracteristicas de esa denominacién por si solas, constituyen una expresion
puramente descriptiva, lo cual no puede ser registrable por carecer de ele-
mento distintivo, o diferenciador de la marca, la expresién la expresién “Corte
inglés* es utilizada para distinguir o sefalar telas, entre otros productos, hace
indudable referencia a un corte de casimir de origen inglés, y por ello, no puede
negarse que es descriptiva, y que por ende no puede negarse que es descripti-
va, y _géle por ende no puede ser susceptible de apropiacidn por un fabrican-
te,...”

En sentido positivo y atendiendo mucho a la redaccidn en la presentacién de la
marca nominativa, aparece la siguiente ponencia:

“No es exacto que la palabra “Escocés” sea por su propia naturaleza *“un
nombre sustantivo’ dicha palabra gramaticalmente hablando, es un adjetivo,
que en si mismo considerando connota la procedencia al cual se aplica o sea
de Escocia. En cambio, e/ conjunto de la palabras “El” y “Escocés” que for-
man la frase “El Escocés™ de ninguna manera trae consigo aquella connota-
cién, pues dicha frase, solo significa la designacién nominativa dada alguien o
algo con el fin de designarios de otros sujetos con distinta denominacién, *El
Escocés”™ en si misma considerada no indica la procedencia del producto al
cual desea aplicaria la quejosa como marca, ni por lo tanto, dicha denomina-
cién puede originar confusién o error con relacién a la procedencia de aquel
producto.. ™"’

235 RANGEL MEDINA, D. En Tratado..., p. 360

2% AMPARO EN REVISION 849/80 EL CORTE INGLES, S.A., 23 DE JUNIO DE 1981
—UNANIMIDAD DE VOTOS — VISIBLE EN VOLS.. 145—150. SEXTA PARTE, p.164
T AMPARO EN REVISION 56/1959 TAMM Y CIA., S.A., 25 DE NOVIEMBRE DE 1950
—UNANIMIDAD DE 4 VOTOS — VISIBLE EN SEGUNDA SALA, BOLETIN, 1960, P..25.
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Paralelamente con los gentilicios estan los mapas, bajo las siguientes conside-

raciones.

El mapa es la representacion geografica de un pais o un terreno. En otros tér-
minos es una expresion material sobre una superficie determinada plana o no, de una

parte o de toda la superficie terrestre.

tLos mapas solo pueden ser elementos de marcas, cuando ellos corresponden
al lugar origen de la marca, lo que significa en otras palabras que los mapas por si

solos no son idéneos para constituir una marca.
7. NOMBRES Y ADJETIVOS QUE PUEDAN PROVOCAR CONFUSION.

Los nombres y adjetivoes cuando indiquen la procedencia de los productos o
servicios y puedan originar confusién o error, en cuanto a su procedencia, no son
registrables como marca en términos de la fracciéon X del articulo 90 de la LPI.

De donde se desprende que esta limitante se refiere Unicamente al calificativo
de origen, de los bienes o servicios que pretenden proteger. Asi si entendemos que
un adjetivo calificativo es el agregado que sefiala una cualidad o accidente de una
cosa, y el adjetivo calificativo es el que denota alguna cualidad del sustantivo.®® En
este caso se reduce a denotar la proveniencia de bienes o servicios que no siendo
realmente el indicado, pueden llegar a crear en un consumidor o cliente confusién o
idea errénea de su calidad derivada del real lugar de procedencia o prestacion del

servicio.

Bajo las mismas restricciones el término NOMBRE dentro de ésta fraccién de-
bemos entenderio como los nombres de algun lugar, localidad, zona, o poblaciéon que
sea por sus caracteristicas propias es comunmente conocido. A contrano sensu pue-
de constituirse como marca los nombres de lugares de un particular, especiales e
inconfundibles y con el consentimiento del propietario.

En opinidén de Jorge Otamendi, el nombre geografico a pesar de su claro con-
tenido conceptual, es registrable toda vez que esa fantasia con relacién a los pro--
ductos o servicios que va a distinguir. No los sera cuando ese nombre geografico de
la idea de un origen especifico.

En este ultimo caso sera enganoso y por ello irregistrable, también lo sera por
indicar un origen y por ende, sera de libre empleo por quienes en ese lugar fabriquen
sus productos. — y agrega- puede suceder que alguien registre un nombre geografi-
co de un lugar que hoy no es conocido como origen de producto alguno. 304

2% SATANDWSKY, ISIDRO. Citado por Nava Negrele, Ob. cit. p.442
2% RANGEL MEDINA, D. En Tratado..., p.
3% Otamendi, Jorge. Ob. cit. p. 55
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Sostiene ese criterio la siguiente ejecutoria:

~...En lo que refiere a nombres geogrdficos que abarcan dos casos: Cuando
las denominaciones indiquen simple lugar de procedencia o cuando puedan
originar confusién o error en 1a procedencia de los productos. Ahora bien si el
nombre geografico que se pretende registrar no es evacativo de una especial
fuente de produccion pues no denota un lugar famoso por la produccion de las
mercancias que pretende amparar la quefosa con la marca solicitada, no pue-
de por tanto, inducir a error al consumidor haciéndolo creer que tales productos
procedan de ese lugar, error que es el que el legislador no pretendid evitar el
establecer la prohibicién consignada en la aludida disposicion legal. "'

Empero para Sepuiveda admite excepciones por ejemplo:

Una esta constituida por los nombres de lugares no habitados, por los de las
montarias, por los de rios, por los de los mares. No conduce a ninguna confusién el
empleo de tales designaciones —sefiala— otra ios nombres de los continentes o de
los hemisferios, y es que en realidad, la importancia de los nombres geograficos resi-
de en su significado primario en tanto que la nocién de lugar o sugestion de proce-
dencia, pero cuando poseen un significado secundario®? de tal manera que exceda
los limites de su significado puramente geografico, para formar una designacién dis-
tintiva, tales nombres carecen de impoﬂrgancia desde el punto de vista de su prohibi-

cién y son por lo general marcas aptas.®

En lo referido a adjetivos calificativos, estas son las palabras mas naturales
que los competidores adoptan para expresar la calidad de sus productos, la acepta-
cion de la validez de esta clase de signos marcarios provocarian una constante usur-
pacién de los mismos por quienes pudieran servirse ilicitamente de ellas para anun-

ciar al publico la mercancia ofrecida. De ahi la prohibicion legal.
En este sentido se ha orientado la ejecutoria transcrita:

“...8i se pretende registrar como marca un adjetivo calificativo, que implica una
conexién directa con e/ producfo de que se trata y con su calidad a pesar de
que no se conozca la naturaleza del mismo, ello encuadra también dentro de /a

prohibicién contemplada..."

1 AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISION 516/53 MANIFOLD SUPPLIES CO., 12 DE MARZO

DE 1954. —UNANIMIDAD DE 4 VOTOS — VISIBLE EN T. CXXV. P. 2862. En el mismo sentido ver

AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISION 1947/48 HALMITON WATCH, CO., 19 DE AGOSTO DE

1948—UNANIMIDAD DE 4 VOTOS — T. XCVIl P. 1437

2 &1 propio autor considera al termino significado secundario como la significacién en el derecho de

extensiones a nuevos usos del significado inicial de a palabra,

X2 SEPULVEDA, CESAR. Ob. cit. pp. 128 y 129

204 AMPARO EN REVISION 901/88 EDITORIAL ORBE, S.A. 26 DE MAYO DE 1988 —UNANIMIDAD

OE VOTOS-— VISIBLE EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, OCTAVA EPOCA, TO-
... Conlinue en la siguiente pégina
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La traduccidn un adjetivo calificativo del espafnol a otro idioma resulta irresgis-
trable como marca, cuando éste evoca una conexidén directa sobre el bien que se
pretende proteger, enuncia sus cualidades o naturaleza propia de todos los bienes y

no solamente del propuesto o registro.

8. SEUDONIMOS, FIRMAS Y RETRATOS.

La prohibicién relativa a estos tres elementos de la personalidad deriva en opi-
nion de Rangel Medina, de la tutela necesaria que las leyes brindan a bienes y atri-
butos de la persona humana estrechamente ligados a la esfera intima del sujeto.

Para Di Guglielmo, Seuddnimo es “un nombre convencional ficticio libremente
asumido por el individuo para esconder su personalidad” y diferente del patronimico
que se deriva de la filiacion pero igual que éste y no obstante su caracter electivo, se
haya intimamente a la personalidad de su titular que al conferirle valor en las mani-
festaciones de una especifica actividad, legitima su uso y tiene derecho a ser con €l
individualizado.>*®

En opinidn del maestro Galindo Garfias, el seuddnimo es el nombre supuesto
que usan algunas personas particularmente en el medio artistico y literario, que no
tiene como finalidad la ocultacién de la persona, del actor o del literario; ya que quien
lo adopta se propone — en el medio en que se usa — que se le identifique como ar-
tista u hombre de ietras precisamente por medio del seuddnimo.

Para el autor en cita, la proteccion juridica que se le da al seudonimo puede
ser mayor que la que redne el nombre civil bajo 1a siguiente consideracién:

“Proteccién que en cierta forrna es mayor que 1a del nombre mismo cuyo uso
exclusivo no es absoluto, puesto que no son raros los casos de homénima. £l
derecho al uso del seuddénimo es de tal naturaleza, que nadie puede aprove-
charse de un seuddnimo creado y usado con anterioridad por otra persona.” —
¥y concluye - “por ello adquiere, relevancia jurldica la proteccién del seudénimo
en cuanfo a que personifica al artista, mas que al sujeto de derecho y obliga-

ciones.”

En otra perspectiva y dentro del mundo marcario debe analizarse la diferencia
que existe entre un nombre civil y un seuddnimo. EL primero se origina invariable-

Viene de la Pigina Anterior
MO I, ENERO — JUNIO DE 1988 SEGUNDA PARTE —1. P. 401. Ademas ver RANGEL MEDINA, D
g Tratado..., p. 360.
208 RANGEL MEDINA, D. £n Tratado, p. 384.
pun DI GUGLIELMO. Citada por Nava Negrete, Ob. cit. p. 427

GALINDO GARFIAS, I. Ob. cit., p. 352
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mente por nacimiento,>® aun cuando puede aparecer accidentes que io modifiquen
siempre estara bajo |a tutela del Estado.

Mientras que el seuddnimo nace de la imaginacion, de quien hace suyo en
forma libre, voluntaria y convencional, dentro de una esfera especial de actividades,
donde busca que se le reconozca con ese nombramiento.

Ambos desempefan la funcidn de individualizar a la persona. E! seuddénimo
encuentra su limite en dos casos; cuando el seudénimo elegido pertenece o pertene-
cid a un tercero y de quien no se tiene autorizacidén para usarlo, y cuando et saudé-
nimo elegido es igual a un nombre patronimico.

£l primer supuesto, lo sefala Rangel Medina al indicar:

Pero cuando adoptan no el suyo propio, sino el seuddnimo ajeno, entonces
deberan obtener previamente el consentimiento de! interesado. — y afiade — es
cierto que en principio la eleccion del seuddnimo es libre, mas tal tibertad tiene como
limitacion el que al adoptarse el seudénimo no se cause perjuicio a nadie.>®

Sobre el seudonimo la LFDA. en su articulo 17 primer parrafo establece:

“La persona cuyo nombre o su seuddnimo conocido o registrado esta indicado
como autor de una obra, sera considerada como tal, salvo prueba en contranoc
y en consecuencia se admitirdn por los tribunales competentes las acciones
que se entablen por transgreciones a su derecho.” Aqui advertimos la protec-
cidn y regulacion juridica del seudénimo ya que el Cddige Civil en este sentido
nada dice.

Por otra parte la posibilidad de otorgar el consentimiento por una persona dife-
rente al titular del seuddnimo para su uso, se ha ido extendiendo ya que la ley de
1976 sefalaba en forma general, a sus ascendentes o descendientes de grado mas
proximo. Es hasta la legislacion de 1991 donde se regula la prelacion otorgada at
conyuge superstite, después a los parientes consanguineos en grado mas préximo o
parientes por adopcion, ademas |a actual ley regula los parientes consanguineos co-
laterales o por adopcién y cuando el derecho de otorgar el consentimiento corres-
ponde a dos o mas personas, éste debe ser expresado por todos ya que la incorfomi-

dad de alguno de ellos hace imposible conceder la autorizacion para usar el seudoé-
nimo como marca.

2% { EGITIMACION, ART. 354 DEL CODIGO CIVIL (C.C.)
RECONOCIMIENTO. ARTS. 360 Y 368 DEL C.C.
ADOPCION, ART. 396 DEL C.C.

SENTENCIA JUDICIAL, ARTS. 345 ¥ 348 DEL C.C.
SENTENCIA QUE MODIFIQUE UN ACTA DEL REGISTRO CIVIL. ART. 135, FRACCION 1l DEL C.C.
3% RANGEL MEDINA, D. EN TRATADO..
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En lo que respecta a la firma, como atributo de la personalidad resulta intere-
sante exponer lo que Neri Argentino considera sobre este signo:

“La firma es la representacién grdfica del nombre y apellido de una persona,
hecho de pufio y letra, en forma habitual y caracteristica, y estampada al pie de
un documento escrito a mano o maquina, impreso con el unico objeto de obli-
garse por su contenido, No es menester que exprese el nombre y el apellido
completo del firmante, de uno o de ofro modo que se suscriba la firma tiene va-
lidez. Como sea estampada ella traduce una afirmacién individual. Es una ope-
racién intelectual un acto en miras a la identificacién personal. Bajo otra pers-
pectiva es un conjunto ordenado de signos alfabéticos que el hombre emplea
para designarse y distinguirse. Considerada como conjunto, la firma es un sig-
no que trasunta y prueba un pronunciamiento, una afirmacién, puede decirse
que viene a ser la representacién grafica y auténtica de una persona y la prue-
ba material y visible de su conformidad con el escrito que /a precede.

Del andlisis de las distintas definiciones es posible distinguir una nocién comdan,
segun la cudl la firma es un requisito vital de ineludible empleo en la vida social,
reviste un interés particular y general; entraria un elemento de identificacién del
sufeto que la traza: da validez al escritc que le precede e importa una garantia

Juridica”>"®

La justificacién para impedir el registro a tituio de marca de firmas sin la autori-
zacion de una persona que vive, deriva de la circunstancia de que [a firma, como el
nombre civil, es un elemento distintivo de Ia individualidad de la persona, es un ele-
mento grafico que, junto con la representacion escrita del nombre, coadyuva a la
identificacion del individuo: constituye una manifestaciéon de los derechos de la per-
sonalidad.

Como hemos visto dentro del ordenamiento juridico la firma individualiza y dis-
tingue a una persona o lo que ella realiza, es por tanto un elemento inseparable del
individuo y el medio de obligarse juridicamente, por o que su uso como marca debe
entranar el consentimiento expreso del titular en los mismos términos de lo expuesto
para los seuddnimos.

Por ultimo tenemos al retrato como elemento no admisible a registro marcario,
cuando quien |0 pretende aprovechar es un tercero diferente al retratado o al titular
de! retrato (autor o legitimo titular) y este no cuenta con la autorizacidn del interesado
o de sus legitimos herederos o parientes en prelacion lo que significa en otra pala-
bras, que el retrato de una persona distinta a gquien solicita su registro, se subordina
al consentimiento expreso del primero, o de los interesados legalmente, la justifica-
cion legal de este derecho descansa en el derecho de imagen propia e individual, de

1% NERt ARGENTINO, I. Citado por Nava Negrete, Ob. cit. p.430
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las personas, imagen, rasgos y facciones que no pueden ser explotadas o aprove-
chadas por alguien sin tener el derecho expreso para ello.

La regularizacion juridica sobre el retrato la encontramos en la Ley Federal de
Derechos de Autor 3! que en su articulo 16 parrafo segundo sedala:

“£l retrato de una personas sélo puede ser usado o publicado con fines lucrati-
vos, con el consentimiento expreso, el de sus representantes o causahabien-
tes, o en caso de rmuerte el de sus herederos en orden de sucesién que esta-

blecen las leyes civiles.”

La prelacién de las sucesiones para efectos del consentimiento es el mismo
que para los seuddnimos y las firmas 2 dentro de la regulacion marcaria. En este
caso la autorizacion podra ser revocada en cualquier tiempo, bajo las condiciones del
articulo arriba citado.

Complementa la regulacién autoral sobre el retrato, el articulo Vi de la Con-
vencién Universal sobre Derecho de Autor®' al indicar:

~Se entiende por “publicacién’ en los términos de la presente convericién, “La
reproduccidn de una obra en forma tangible, a la vez que el poner a disposicién
del publico efemplares de la obra que permitan conocerla visualmente”.

De lo que se sigue en opinidn del maestro Rangel Medina como derecho de
autor, la disposicion de la imagen vedada no sélo para fines industriales y mercanti-
les como ocurre con su USo COMO marca, sino por su simple reproduccion objetiva '

9. OBRAS LITERARIAS O ARTISTICAS.
En términos de derecho autoral de una obra artistica o intelectual comprende:

Todas las reproducciones del campo literario cientifico y artistico bajo cual-
quier expresién como; libros, escritos y folletos de todas clases, cualquiera que sea
su extension, las versiones escritas o grabadas de las conferencias, discursos, lec-
ciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras draméaticas o dra-
matico—musicales; las coreografias y las pantonimicas cuya escena sea fijada por
escrito o en otra forma; Las composiciones musicales con o sin palabras; las obras
cinematograficas y las producidas por medio de un proceso analogo a la cinemato-
grafia; los dibujos, las ilustraciones, las pinturas, esculturas, los grabados, las litogra-
fias, las obras fotograficas, y sus analogos, obras de arte aplicadas; cartas geografi-
cas, bosquejos, los mapas, planos, croquis, trabajos plasticos relativos a geografia,

1 DIARIO OFICIAL DE 21 DE DICIEMBRE DE 1963. Ver art. 8 de la LFDA.
2 ART. 90 DE LA LPL Y 5° REGLAMENTARIO (LPD.
IDIARIO OFICIAL DE 6 DE JUNIO DE 1857.

* RANGEL MEDINA, D. En Tratado..., p.393,
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geologua topografia, arquitectura o cualquier ciencia; y en fin toda produccion litera-
ria, cientifica o artistica apta para ser publicada o reproducida.

Estas dos figuras pertenecen al campo del derecho inmaterial y las regula la
LFDA. En la especie la ley de la propiedad industrial prohibe el uso de sus titulos
cuando no se obtiene el consentimiento expreso del legitimo titular.

Desde el punto de vista de la ley autoral, la proteccion ordinaria del titulo de
una obra intelectual o artistica que se encuentre protegida 28 5 el de una publicacién
periddica, sdlo podran ser utilizados por el titular del derecho de autor.

Cuando no se den los supuestos de grado en sucesién en ningun tipo de pa-
rentesco que senala la LPl. Para efectos de la autorizacion para usar el titulo respec-
tiva como marca, la LFDA, dispone:

Cuando el titular de los derechcs de autor muere sin haber transmitido el ejer-
cicio de los derechos a los herederos legitimos o cualquier persona en virtud de dis-
posicion tes}amentana la Secretaria de educacién Publica sera el titular de estos

derechos.

La justificacién de condicionar el registro marcario a la autorizacion det titular
del derecho autoral obedece en opinidn de Masouye a las siguientes razones de

proteccién:
Primera. Razon de Justicia social; el autor debe obtener provecho de su trabajo.

Segunda. Razén de desarrollo cultural; Si esta protegido el autor se verd estimulado
para crear nuevas obras.

Tercero. Razdn de orden econdémico; Proteccion a la inversion erogada para la crea-

cion de la obra.
Cuarta. Razén de orden moral; Respecto al pensamiento y expresion del autor, y

Razon de prestigio nacional; La obra refleja el alma de la nacién y sus aspi-
raciones.

Quinta.

15 ARTICULQ Il DE LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE EL DERECHO DE AUTOR EN

OPRAS LITERARIAS. CIENTIFICAS Y ARTISTICAS., D.O., 24 de octubre de 1947_
La proteccién que brinda el derecho autoral a las obras I|lerarias o artisticas es universal y nace con

la creacién misma de ellas, aun cuando no son registradas ni se hagan del conocimiento pdblico o
sean inéditas.

N7 ART. 2° fracciones | y II, 3° y 22 de la LFDA.

318 MASOUYE CLAUDE "INTRODUCCION AL DERECHO DE AUTOR". En r.m. de P. . A., MEXICO,

Enero — Diciembre, 1979, pp.37 y 38.
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De lo expuesto y haciendo un rapido andlisis comparativo sobre las obras in-
telectuales y artisticas (titulos) a la luz de la LFDA. Y en lo conducente la LP!., el ob-
jeto protegido por ambas sigue siendo la actividad creativa, de donde se deduce que
son paralelas las formas de proteccidn, lo que significa que otorgar el derecho marca-
rio sin la previa autorizacidon de su autor o titular importaria la violacién no sélo de la
LPI., sino y mas directamente, de la LFDA.

En la misma circunstancia se encuentran los titulos de publicaciones y difusio-
nes peridodicos ya sea total o parcial son materia de reserva de derechos. Dicha re-
serva implica el uso exclusivo del titulo o cabeza durante el tiempo de la pubhcacnén
o difusién y un afio mas a partir de la fecha en que se hizo la uUltima publicacién. 3'°
Lo que hace necesario obtener su consentimiento para poder usar los tituios sin im-

portar el destino del uso.

Sobre la misma linea, el articulo 25 de la LFDA., establece que se requrere
autorizacion para usar como marca los siguientes elementos protegidos por el régi-
men autoral.

“Son matena de reserva el uso y explotaciéon exclusivos de los personajes ficti-
cios o simbdlicos en obras literarias, historietas graficas o en cualquier publica-
cién periddica, cuando los mismos tengan una sefalada orniginalidad y sean
utilizados habitual o peribdicamente. Lo son también los personajes humanos
de caracterizacién empleados en actuaciones artisticas, los nombres artisticos,
asf como las denorninaciones de los grupos artisticos”™.

La proteccion de estos elamemos se obtiene mediante el correspondiente cer-
tificado de reserva de derechos.

3% Ver art. 24 de la LFDA.
3% ver an. 27 de la LFDA. Ademas ver art. 90, fraccién Xill do la L.P.L.
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CAPITULO SEPTIMO
IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA EN ELEMENTOS PROPIOS
DISTINTIVOS DE UNA NACION U ORGANISMO.

1. REPRODUCCION O IMITACION DE ESCUDOS, BANDERAS O EMBLEMAS OFICIALES.

Cuando los signos propuestos a registro de marca consistan en elementos
propios o distintivos de una nacién u organismo internacional, estamos frente a una
prohibicién universalmente adoptada por razones de interés publico y de respeto in-
ternacional.

La prohibicién de reproducir o imitar el escudo, la bandera o cualquier otro
emblema oficial (Himno Nacional) de los Estados Unidos Mexicanos, es la (nica res-
triccidn totalmente absoluta e inflexible en nuestro sistema juridico, social y cultural.

Protegidos histéricamente por legisiacion especifica, **' La ley Sobre el Escu-
do, la Bandera y el Himno Nacionales® ? os la actual disposicién sobre los simbolos
patrios que no pueden ser apropiados por ningdn particutar.

El articulo 6° segundo parrafo de dicha ley dispone:

*El escudo nacional sélo podra figurar en vehiculos que use el presidente de Ia
Repuablica, en el papel de las dependencias de los Poderes Federales y Esta-
tales, asi como de dependencias de Poderes Federales y Estatales, asl como
de las municipalidades, pero queda prohibido utilizarlo para documentos parti-
culares. El Escudo Nacional, sélo podrd imprimirse y usarse en la papeleria ofi-
cial, por acuerdo de la autoridad correspondiente”.

Referente a nuestro Himno Nacional se establece:

~El canto, ejecucién, reproduccién y circulacién del Himno Nacional, se apega-
rdn a la letra y masica de /a versién establecida en la presente ley...” (art. 38)

*Queda estrictarmente prohibido alterar o modificar /a letra o masica del Himno
Nacional y efecutar/o total o parcialmente en composiciones o arreglos. Asi-
mismo, se prohibe cantar o ejecutdr el Himno Nacional con fines de publicidad

comercial o de Indole semejante...."(art. 39) y

31 Orden de 2 de noviembre de 1821 ratificada ;;or Decreto de 7 de enero de 1822. Decreto de 14 de
abril de 1823. Decreto de 5 de febrero de 1934. Y Decreto de 11 de mayo de 1943. Y ley sobre las
caracteristicas y el uso del escudo, la bandera e himno nacionales. Publicado en el Diario Oficial de

17 de agosto de 1968,
322 Diario Oficial de 8 de febrero de 1984.
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~Todas las ediciones o reproducciones del Himno Nacional requerirdn autoriza-
cién de la Secretarias de Gobernacion y de Educacion Pdablica,.."(art. 40).

En tanto la Bandera si puede ser objeto de comercio como mercancia (art. 33)
peroc no es apropiable como signo exclusivo para diferenciar productos o servicios
dentro del comercio.

Contravenir lo dispuesto en la ley, no constituye delito tipificado, empero si se
advierte:

“Si la fraccién se comete con fines de lucro, (caso de las marcas) la multa po-
drd imponerse hasta por el equivalente a mil veces el salario minimo. Procede-
rd la sancién de decomiso para los articulos que reproduzcan ilicitamente el
Escudo, la Bandera o el Himno nacionales.” (art. 50 fine de /a Ley sobre el £s-
cudo, la Bandera, y el Himno Nacionales).

Del analisis de tales preceptos, se deriva que no cabe el solicitar autorizaciéon
—por parte de un particular— para usar como marca este tipo de signos.

En opinion de Nava Negrete estos simbolos nacionales son signos dignos de
veneracion y de honor que no pueden ser objeto de apropiacion individual co-
mo signos marcarios".*®®

Sobre los colores de la Bandera (art. 30) Rangel Medina considera que tam-
bien debe sostenerse que esta prohibida la adopcién como marca de los colores na-
cionales, ya que su simple uso con el fin econdémico indicado, implica una referencia
psiczglégica a nuestro labaro, que heriria los sentimientos de nacionalidad del pue-
blo.

Complementando este comentario se prohibiria su registro cuando la presen-
tacion de dichos colores sea directamente evocativa de Ia Bandera Nacional, es de-
cir, bajo una forma y proporciones graficas andlogas al labaro e independientemente
que se aplique para distinguir productos o servicios.

La reproduccidon segun Fernandez Novoa, presupone, légicamente que el sig-
no solicitado como marca es substancialmente idéntico a una denominacion o un dis-
tintivo oficial. Y la imitaciéon, en cambio, presupone que el signo solicitado como mar-
ca es semejante y, por lo mismo, confundible con una denominacién o distintivo ofi-
cial — y anade — para determinar si existe o no semejanza entre el signo solicitado

373 NAVA NEGRETE, J. Ob. cit. p. 450.
324 RANGEL MEDINA, D. En Tratado..., p.374.
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como marca y el correspondiente signo oficial, habra de efectuarse una vaalgsrizacién
paralela a la que se realiza al apreciar la existencia del riesgo de confusién.

La aceptacion universal de esta prohibicidon se origina en el convenio de Paris
para la Proteccidn de la Propiedad industrial, que en su articulo 6° dispone:

“Los palses de la unién acuerda rehusar o anular el registro y prohibir con me-
didas apropiadas, la utilizacién. Sin permiso de las autoridades competentes,
bien sea como marcas de fabrnica o de comercio, bien como elementos de las

referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas del .
Estado de los paises de la union..."?¢

Por otra parte la proteccidn a los simbolos patrios en México se extiende ade-
mas a las leyes penales, al constituir delito, el uitraje a las insignias nacionales:

“Al que ultraje el escudo de la Republica o el Pabellén Nacional ya sea de pa-
labra o de obra, se le aplicaran de 6 meses a cuatro affios de prisién o muita de
cincuenta a tres mil pesos 0 ambas sanciones a juicio del juez.” Asi como:

"Al que haga uso indebido del Escudo, Insignia o Himno Nacionales, se la apli-
cardn de tres dias a un afio de prisidn y multa de veinticinco a mil pesos."**’

Esta prohibicion también se aplica -—— aunque en formas mas flexibles — a los
elementos con semejante naturaleza pertenecientes a organismos intergubernamen-
tales; segun lo establecio el propio convenio unionista de Paris, en su art. 6° ter b):

“Las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igual-
mente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denomi-
naciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de los
cuales uno o varios palses de la unidn sean miembros, con excepcién de los
escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que

hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar
su proteccién.”

Criterio que es recogido por el art. 90 fraccion VIl al indicar que no seran re-
gistrables como marca:

3 FERNANDEZ NOVOA, C. Ob. cit. pp. 105 y 106, Esta dltima consideracion se da porque en la le-
gislacion espaiiola sobre marcas, si esta permitido utilizar signos oficiales como marca—gprevia autori-
gzl‘dén -— pero solo como un elemento accesorio del distintivo principal.

La prohibicién sentada por la norma transcrita —en opinién de Novoa (p. 107) — comprende tan
solo los Escudos, Banderas y otros emblemas nacionales de 10s paises de la union; No se extiende
en ala d >n de estos paises.

37 \ser ans. 191 ¥ 192 del Cédigo Penal, para el D.F. en materia de fuero comin y para toda la Repu-
blica en materia Federal.
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“las denominaciones, siglas, simbolos o emblemas de organizaciones interna-
cionales, gubernamentales, no gubernamentales, o de cualquier otra organiza-
cién reconocida oficialmente, asi como la designacién verbal de las mismas”.

Ademas esta limitante restringe en la misma forma la reproduccion o imitacion
de escudos, banderas, o emblemas de un Estado, municipio o divisiones politicas
equivalentes.

2. REPRODUCCION O IMITACION DE SELLOS O SIGNOS OFICIALES.

Tanto los sellos como los signos oficiales no puede adoptarse como marca, si-
no se cuenta con la autorizacién expresa de la autoridad o autoridades correspon-
dientes.

Dentro de esta prohibicion se encuentran las figuras, imagenes, simbolos o di-
bujos a los cuales el Estado les ha dado un caracter oficial, con el fin de garantizar y
legitimizar los objetivos o servicios a los cuales se aplican dichos signos.

Sobre el sello Nava Negrete dice que es la imagen, figura o divisa, o signo
cualquiera que se estampa o imprima en un objeto determinado y que ademas tenga
caracter oficial.>®®

La ley seifiala de manera especial, los signos o sellos oficiales de control y ga-
rantia (art. 90 fracc. VIll) es éste aspecto en particular Ferrara expone: Sirven para
comprobar oficialmente y de modo visible segin los casos, que el objeto responde a
los requisitos establecidos en interés general que se haya satisfecho el impuesto,
haciendo asi posible el control del cumplimiento de la ley.”®

En opinién de Otamendi esta norma tiene dos fundamentos, el primero de
acuerdo con una tradicién de cooperacion internacional evitando que se pueda cau-
sar dano mediante un acto de pirateria marcaria. €] segundo es para defender al
consumidor quien al ver esos signos puede pensar que tiene el respaldo de los pai-
ses y organismos que ellos representan —y afade — La interpretacion de esta nor-
ma no ofrece mayores inconvenientes en cuanto a lo que pueden llamarse signos
oficiales. Todos ellos para ser tales habran sido consagrados en alguna disposiciéon
legal. Se trata asi de alejar del manejo comercial los signos que estan reservados por
otro tipo de representaciones. >*°

E! criterio para negar el registro marcario a este tipo de signos fue recogido del
convenio de Paris, el cual establece en su art. 6° ter primer parrafo; Procede la prohi-

328 NAVA NEGRETE, Ob. cit., p. 452.
329 FERRARA, FRANCISCO. Citado por Nava Negrete, IDEM.
30 OTAMENDI JORGE. Ob. cit., pp. 92y 93,
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bicidn de usar como marca los signos y punzones oficiales de control y garantia
adoptados por los Estados.

Complementa lo anterior el propio precepto inciso 2) al sefalar:

“La prohibicién de los signos y punzones oficiales de control y garantia se apli-
card solarmente en /os casos en que las marcas que los contengan estén des-
tinados a ser utilizadas sobre mercancias del mismo género o de un género
similar.”

De esta Gitima disposicién paralela a la LPI. se deduce que si es posible re-
gistrar signos o sellos oficiales aplicados a productos o servicios gradualmente dife-
rentes a aquellos a los que por ley o reglamento deban de aplicarseles para encua-
drarlos dentro de! marco oficial.

En via de ejemplo citamos el Sello de Norma Oficial Mexicana. Resolucién.>'

Primero *...El dibujo que aparece a continuacién sera la marca que indi-
que la conformidad con la “Norma Oficial Mexicana” que deben ostentar los pro-
ductos que queden sujetos al cumnplimiento de las especificaciones fijadas en la mis-
ma, trétese de normas opcionales u obligatorias.”

Para las primeras se requiere autorizacion de SECOF! obteniendo por con-

ducto de la Direccion general de Normas.(segundo) y las segundas, cuyos productos
estén comprendidos en ellas deberén, ostentar invariablemente dicho sello.(tercero)

Quinto. La Direccion general de invenciones y Marcas (hoy IMPl). no admitira
a registro como marca a ninguna figura igual o parecida a la del dibujo de! “Sello de
Norma Oficial Mexicana”, que pudiera confundirse con éste.

Por otra parte, también existe disposicién penal que sanciona el utilizar sin
autorizacién o fabricar selios, signos o marcas oficiales:

“Se impondra de cuatro a nueve affos de prisién y multa de cuatrocientos a

dos mil pesos:

1. Al que fabrique los sellos o marcas oficiales.

1. Al que falsifique los punzones para marcar 13 ley del oro o de la plata.
V. Al que falsifique las marcas de inspeccién de pesas y medidas.” (art. 241 del

C.P.)

“Se impondrs prisién de tres arfos y multa de veinte a mil pesos:

1 RESOLUCION QUE APRUEBA EL DIBUJO DEL "SELLO OFICIAL DE GARANTIA Y SELLO DE
NORMA OBLIGATORIA™ PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 18 DE MARZO DE 1978.
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1. Al que falsifique en la Republica los sellos o punzones, o marcas de una na-
cién extranjera.

1. Al que enajene un sello, punzdén o marca falsos, ocultando este vicio.
V. Al que falsifique los sellos nacionales o extranjeros adheribles, y

Vil. al que procurandose los verdaderos sellos, punzones, marcas, etc. haga
uso indebido de ellos.” (art. 242 del C.P.)

Dentro de la regulacion marcaria también se prohibe el uso como marca de re-
producciones o imitaciones de: Monedas, billetes de banco, monedas conmemorati-
vas, o de cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero.”

En relacidon a estos Gltimos elementos irregistrables como marca nuestro codi-
go penal sefiala que se entiende por moneda para los efectos de este capitulo
(Falsificacion, alteracidn y destruccion de moneda) los billetes y las piezas metalicas,
nacionales y extranjeras, que tengan curso legal en el pais emisor. Ademas la misma
legislacién establece:

“Comete el delito de falsificacién de moneda el que produzca, almacene, distri-
buya o introduzca al territorio nacional cualquier documento o pieza que con-
tenga imagenes u otros elementos utilizados en monedas circulantes, y que por
ello resultan idéneos para engadar al publico, por ser confundibles con mone-
das emitidas legalmente.” (art. 234 C.P.)

Y sanciona también con uno a cinco afos de prision y hasta quinientos dias
multa:

*Al que produzca, almacene o distribuya piezas de papel con tamaifo similar o
igual al de los billetes, cuando dichas piezas representen alguna de las image-
nes o elementos de los contenidos en aquellos, resultando piezas con aparien-
cia de billetes”. (art. 235 1. C.P)

tas razones de prohibicidn de estos signos como marcas, son obvias ya que el
interes publico se veria afectado de consentir su uso, de ahi que esta limitante sea
inflexible.

Nava Negrete a este respecto considera que tanto las monedas como los
billetes ya sean considerados dentro de la proteccion del ambito penal como delitos
de fe publica, de ta economia nacional o en su caso monetarios, lo cierto, es que la
emision de la moneda y de los billetes de banco es de la exclusiva competencia del

32 A este respecto ver Arnt. 241 fracciones lll y IV del C.P.
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Estado en los tiempos actuales y cuya proteccidn juridicamente protege en ultima

instancia la propia economia nacional.
TACIONES GRAFICAS DE

3. REPRODUCCION O IMITACION DE NO o

RECONOCIMIENTOS OFICIALES.
La actual ley en su articulo 90 fraccién I1X sefiala, no serdn registrables como

marcas:
“Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representacién grdfica de
condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias,
congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente.”

A este proposito Poullet sostiene, las recompensas, medallas, diplomas,
menciones, premios condecoraciones, distinciones honorificas representan el trabajo
y el esfuerzo; constituyen una consagracidén a la superioridad, asi también son
verdaderas recomendaciones a la confianza del publico. Y sélo a sus titulares
corresponde su empleo, que en el campo industrial y comercial significan el sello o
certificado de la excelencia del articulo, reconociendo su eleccidon y contribuyen a
aumentar su venta a la vez que el crédito y la reputacion del establecimiento que los

fabrica.>*

Compieta lo anterior el dicho de Jugbert, al indicar que son una forma de
recomendarse ante el publico y atraer clientela, por o que el hecho de su usurpacion
por otros comerciantes autoriza la calificacién de acto desleal.™®

Las formas de distincion a que se refiere la ley, en primer lugar son aquellas
que se obtienen dentro del circulo comercial, o de prestacidn de servicios,
reconocimiento que es resultado de su actividad mercantil y que gracias a la calidad
del producto o del servicio, éste a sido sefalado como superior ante los de la

competencia, reconocimiento que es oficial, es decir;

Emitido por algin organismo especializado, (Camaras de comercio, circulos
comerciales, confederaciones, uniones, etc.) de tal forma que su caracter se
individuatliza a un productor o prestador de servicios, de lo que se sigue que su
reproduccion o imitacion, lesiona al legitimo premiado, pero sobre todo induce al
consumidor a confusién o error al estar indicado como producto “certificado”.

I3 NAVA NEGRETE, J. Ob. cit. p. 486

:: POULLIET, EUGENE. Citado por Nava Negrete. Ob. cit. p.487
DI GUGLIELMO, IDEM.

TS RIPPE SIEGBERT, IDEM.
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Y en segundo lugar se refiere a aguellas condecoraciones, medallas u otros
premios obtenidos en eventos culturales o deportivos que cuentan con un
reconocimiento de la autoridad ya sea nacional o extranjera.

La ley de Premios, estimulos y recompensas civiles’ 37 en su articulo 7° indica:
“Son expresiones de los premios las siguientes preceas; 1. collar, Il. Cruz, IlI.
Banda, 1V. Medalla, V. Placa, VI. Venera, Vil.insignia y VIl Mencién Honorifica”.

En general, el codigo penal sefala que se impondra prision de un mes a cinco
afnos y multa de diez a diez mil pesos al que use condecoraciones, uniformes, grados
jerarquicos, divisas,insignias y siglas a las que no tenga derecho. (art. 250, fraccién

1v)

4. DENOMINACIONES GEOGRAFICAS.

Al igual que los mapas, gentilicios, nombres y adjetivos, las denominaciones
geograficas cuando indican la procederncia de los productos o servicios y puedan
originar confusidén o error en cuanto a su procedencia No son susceptibles de registro

marcario.
A contrario sensu aparece la siguiente ejecutoria:

*l.a prohibicion de wusar denominaciones geograficas como marca no es
absoluta... pues no queda prohibido su uso cuando, por el conjunto total de /a
marca, la denominacién que pudiera resultar geogrdfica no se limita a indicar
simplemente la procedencia de los productos siempre y cuando no origine
confusion o error, en cuanto a la procedencia de los productos, por lo que no
quedan prohibidas esas denorminaciones cuando es el nombre de la fdbrica de
la propiedlad de la marca la que ha hecho conocido el lugar geografico en que
estd ubicada y cuya dengminacién se emplea como uno de los elementos de la

marca sin ser el Unico.”

Mascarefias indica que la denominacion geografica puede corresponder a
cualquier lugar geografico, ya sea un Estado, una regién, una comarca, un municipio,
un barrio, un monte, un rio, un valle, etc.™®

En tanto que para Range! Medina, por denominacion geografica se entiende,

el nombre de ias partes del mundo tradicionalmente conocidas como continentes;
puede también referirse al nombre de paises, regiones, estados, ciudades y

:;:; PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 31 DE DICIEMBRE DE 1975.

AMPARO EN REVISION 831/69 (2769/63) ATOYAC TEXTIL. S.A. 29 DE ENERO DE 1973.
—LUNANIMIDAD DE VOTOS — VISIBLE EN VOL, 49. SEXTA PARTE, P. 45. MISMA INTERPRETA-
CION SE DIO EN AMPARO 913/83 JUAN JOSE LUIS BALSECA ZURITA, 11 DE OCTUBRE DE
1"3. — UNANIMIDAD DE VOTOS -— VISIBLE EN VOLS.. 175 A 180 OCTAVA PARTE. P 129.

ARENAS, CARLOS. Citado por Nava Negrete. Ob. cit. p. 431.
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jocalidades, asi como el nombre de rios, montafias y demas accidentes en que se
divide y clasifica la superficie terrestre.>°

Las limitaciones a que hacemos referencia tienen como fundamento evitar ‘un
monopolio, privilegio o exclusividad en favor de una determinada persona fisica o
juridica, impidiendo que los mismos habitantes del lugar, poblacion, zona geografica,

fuente de produccién, etc., no puedanue'mplear el mismo nombre geografico para

indicar la procedencia de sus productos.

A esta prohibicidn le es aplicable Io expuesto para Nombres y Adjetivos.
5. DENOMINACIONES DE POBLACIONES O LUGARES DE FABRICACION.
La fraccion X! del articulo 90 sefifala que no son registrables como marca:

“Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caracterizen por la

fabricacion de ciertos productos, para amparar éstos excepto los nombres de

lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se

tenga el consentimiento del propietario.”

Si el nombre de una poblacion o el lugar de fabricacion se caracteriza por ser
el medio que comunmente identifica las mercancias que hay se fabrican, interpretado

a contrario sensu puede registrarse como marca, la denominacion de cualquier loca-
lidad siempre y cuando ese lugar no evoque directamente caracteristicas o cualida-

des de lo que se pretende distinguir.

340 RANGEL MEDINA, D. En Tratado..., p. 416.
341 NAVA NEGRETE, J. Ob. cit. p. 434
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CAPITULO OCTAVO
IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS CUANDO AFECTEN A OTROS YA

PROTEGIDOS LEGALMENTE. .

1. IGUALDAD O SEMEJANZA A UNA MARCA NOTORIA.
Como ya vimos la marca calificada por la ley de Notoria, es aquella que cum-

ple con los siguientes requisitos:

1. Conocimiento de ia marca por un sector determinado del publico o de los circulos

comerciales del pais.

Conocimiento que es consecuencia de las actividades comerciales de promociéon o

publicidad la misma.

2.

3. Actividades que se desarrolian en México o en el Extranjero.

Que se emples la marca para distinguir determinada clase o especie de productos
© servicios.

Empero, en ultima instancia el caracter de notoriamente conocida, la establece
el IMP! como una facultad discrecional, segun lo establecid la justicia federal al inter-
pretar:
=...Por lo que ve el cardcter de notoria que puede atribuirse a una marca, es
una cuestién de hecho que las autoridades administrativas y judiciales del pals
deben determinar, fundando su opinidn en apreciaciones razonables.”*?

"la notoriedad de una marca no puede determinarse de una manera capricho-
sa por la autoridad responsable, sino que aquella debe existir acreditada tanto
por las razones que al efecto exprese dicha autoridad como corrobora con las

con las constancias de autor.”**”

Bajo la excepcionalidad de los principios de territorialidad y especialidad ya
expuestos, procedemos a exponer la irregistrabilidad de una marca igual o semejante
a | la marca notoria.

Partiendo de la idea que igualdad y semejanza no son conceptos equivalentes
o sindnimos propiamente dicho, son dos los supuestos de no registrabilidad; Cuando

: Ver ejecutoria referida al caso GUCCI. 1269/84

 AMPARO EN REVISION 636/88 DICORT, S.A. 20 DE MARZO DE 1988. —UNANIMIDAD DE VO-
TOS — VISIBLE EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, OCTAVA EPOCA. T. VII,
ENERO DE 1991, PLENO, SALAS Y TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, P.310
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es idéntica y cuando es parecida la marca notoria, respectivamente. llustra esta dis-

tincidn en lo conducente la siguiente tesis jurisprudencial:

“No debemos confundirse la expresiéon de “mismos articulos” y “articulos
similares’ empleados en la ley de la propiedad industrial, pues en tanto que el
primero es equivalente a identidad o igualdad, /la segunda no tiene la misma
connotacién sino por el contrario, solo significa semejanza o parecido. 34

Sobre el primer requisito “conocimiento” jurisprudencialmente se ha dicho:

“Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria es
necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el ptiblico
consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente
al nombre de la marca sino que incluye inforrmaciones sobre las cualidades, ca-
racteristicas y uso de los productos que la llevan. Es por referencia al publico
consumidor como se puede saber si una marca es notornia o no, ya que la
notoriedad es una prueba de la utilizacién de la marca, que significa que fa
marca ha tenido un gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De
tal modo que una marca puede ser notoriamente conocida en el pals antes de
Su registro en él, en vista de las representaciones posibles de la pub/:r,vdad de
otros palses, aun antes de que se utilice en la Republica Mexicana, ..."™*

Para Pillet la notoriedad es lo que permite a una marca pertenecer al vocabula-
rio de los consumidores.

De lo que se sigue que la marca notoria es aquella que cuenta con un presti-
gio, un crédito, una reputacidon, elementos que le han permitido llegar al conoci-
miento y aceptacion de los consumidores interesados o de quien va ha recibir el ser-
vicio, y no necesariamente de la totalidad de los consumidores potenciales.

Relacionado con este punto en jurisprudencia se ha interpretado:

“Lo que ha querido el legislador es evitar que se engafie al publico consumidor
cuando se le induce a creer que compra algun articulo de una calidad acredita-
da siendo que en realidad no corresponde a la del articulo amparado por la
marca de que se trata, por lo que debe entenderse que el error o confusién a
que alude el precepto legal es aquel en que el titular o usuario de alguna mar-
ca aprovecha para si el crédito industrial o comercial no creado, ni originable
exclusivamente por los méritos de sus prop:as mercaderias, sino logrando por
otros factores a los que es ajeno.”*’”

344 AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISION 5779/48 KNOPLER JORGE 19 DE NOVIEMBRE DE
1948 — MAYORIA DE TRES VOTOS — T. XCVIil. P. 1393.
33 VER CASO GUCC! 1269/84
343 PILLET, Citado por ACHARD MARTIN, EN EL FORO. Ob cit. p. 40
*"AMPARO EN REVISION 5442 WINTHORD PRODUCTOS, INC. 20 DE JULIO DE 1956.
.. Continua en ia siguients pdgina
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“Demostrando el propdsito de imitar y aprovechar de esta manera ef prestigio
de wna marca anteriormente registrada, con ello se acredita qls‘e, /a misma es

confundible con las marcas cuyo registro se solicité de mala fe.
En cuanto al segundo requisito “difusion comercial”, Martin Michaus sefiala:

El punto de referencia para determinar si una marca es notoria o no es el pu-
blico. E| éxito economico es un fiel reflejo de que la marca es aprobada por la clien-
tela. En la época moderna se requiere que para que una marca adquiera notoriedad,
que el producto sea lanzado con gran difusidon y publicidad. Ya no es la antigiiedad
del uso de la marca lo que le da el aspecto notorio.>*

En opinidén de Roubier es dificil imaginar una marca notoria que en alguna
etapa de su exposicion en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin

publicidad la marca no puede ser conocida.?®

La notoriedad aqui se debera a una magnifica distribucién del producto que le
permitira, ser facilmente encontrado por el comprador seguramente a un precio ade-
cuado y accesible y, desde luego. a una intensa pubilicidad.>!

La publicidad puede coexistir con la calidad, en este caso cuando la segunda
es mayor, nO sera necesaria una intensa campafa publicitaria, pero cuando la cali-
dad es media serda necesaria daria a conocer a través de los medios de publicidad.
Ademds la escala de venta, puede ser otro factor de notoriedad, sin embargo no se
requiere de ventas exorbitantes para considerar a una marca notoriamente conocida.

Un tercer requisito es que ese conocimiento sea resultado de ia actividad co-

mercial en México o en el extranjero.

Resultante de la excepcionalidad al principio de territorialidad, la marca notoria
debe tener ese cardcter en el pais donde se deriva la proteccion especial. A este
respecto, la publicidad de las marcas tiene cada dia mas difusién internacional, ia
transmision via satélite television, noticias, eventos deportivos, revistas y diarios ex-
tranjeros, permiten el conocimiento de todo tipo de marcas que por estos medios al-

canzan notoriedad.

Viene de la Pagina Anterfor
—UNANIMIDAD DE 4 VOTOS-. VISIBLE EN T. CXXIX. P. 185.

MAMPARO EN REVISION 1251/ 55 THE COCA — COLA COMPANY. 3 DE SEPTIEMBRE DE
1959.— UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS — VISIBLE EN VOL. XXVII, TERCERA PARTE. P. 52.
3% MICHAUS MARTIN,. Ob cit. p. 40.

30 ROUBIER, PAUL. Citado por Otamend], Jorge. Ob cit. p. 327.

! OTAMEND! JORGE. Ob. cit. p. 328.
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El hecho de que una marca haya alcanzado el grado de notoria en un pais
determinado, no obliga a su registro en el mismo ya que la proteccién que le brinda el

sistema marcario no condiciona tal supuesto.

Asi quedo establecido jurisprudencialmente a partir de la vigencia de la LIM.
bajo las siguientes consideraciones:

“Ni en la ley de Invernciones y Marcas, ni el convenio de Paris para la protec-
cién de Propiedad Industrial existe dispositivo legal alguno que obligue a la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial a solicitar copia al pals de origen
del registro de una marca cuando la autoridad estime que es noforiamente
conocida en México, y por tal razén niegue el registro de otra marca que resulte

igual o parecida."*
En la misma linea la justicia federal sostuvo:

“...Pues no es si es necesario que se cumpla con ese requisito (registro en el
pals), para que se de la proteccién de /a marca notona, en términos de lo dis-
puesto por el articulo 6° bis y 10 ° bis del convenio mencionado anteriormente,
ya que se trata se una proteccion de cardcter excepcional que tienen como fin
evitar que se induzca a engafio o error al publico consumidor e impedir que
se produzcan actos de competencia desleal.”™*?

Mas completamente en este sentido se ha dicho:

“De [a lectura de los articulos 6° bis, 6° quinquies y 10° bis del convenio de Fa-
ris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, se puede concluir que dicho
convenio regula la proteccidén, tanto de las marcas notoriamente conocidas en
nuestro pais (articulos 6° y 10° bis) asi como también de las marcas registra-
das en el pals de origen (articulo 6° quiquies);De manera que, no es necesario
para que opere la proteccién de una marca, que ésta se encuentre registrada
en ef pals de origen pues basta para ello que se trate de una marca notoria-

menfaes‘conocida en el nuestro en términos del articulo 6° bis y 10 ° bis referi-

dos.

La misma interpretacion aparece en los siguientes términos:

32 AMPARO DE REVISION 2012/89 COMPACT CASSETTE, SA., 24 DE NOVIEMBRE DE 1989.
—UNANIMIDAD DE VOTOS— VISIBLE EN SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. OCTAVA
EPOCA. T. VI. SEGUNDA PARTE ~—1. P. 650.

33 VER CASO GUCCI 1269/84.
34 AMPARO EN REVISION 2474/ 88 COMPACT CASSETTE, S.A. 19 DE ABRIL DE 1990
—UNANIMIDAD DE VOTOS— VISIBLE EN SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACGION. OCTAVA

. T. VI SEGUNDA PARTE.—2. P. 613,
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~Si bien es cierto que el articulo 10 bis del convenio de Paris tiene como finali-
dad evitar /a competencia desleal, asi como cualquier otro acto capaz de crear
confusion por cualquier medio que sea, respecto del establecimienta, los pro-
ductos o la actividad industrnial o cornercial de un competidor también lo es que
dicha disposicién en una interpretacién integral con el 6° bis del propio conve-
nio, se debe entender, cuando se trata de mearcas, limitada al caso de pro-
ductos idénticos o similares, toda vez que el articulo 6° bis, prescribe la obliga-
cidn de rehusar el registro de una marca que constituya la reproduccion de otra
que Ia autoridad competente del pais del registro estimare ser alli notoria-
mente conocida o como propiedad de una persona que puede beneficiarse del .
convenio exclusivamente cuando sea utilizada para productos idénticos o sirmi-
lares, no se advierte el por qué la competencia prohibida por ef articulo 10 ° bis
del citado convenio de Paris debe aplicarse sin la limitante de que se trate de
productos idénticos o similares.”>*

El ditimo requisito y mas complejo, es aquel que sefala que la marca notoria

debe aplicarse a determinados productos o servicios.

La primera disposicion marcaria naciocnal que regula la marca notoria fue la
LIM. Que en su art. 91, fraccién XIX.**®establecia:

“No serdn registrables como marca: XIX, las denominaciones o signos iguales
o semejante a una marca, que la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial
estime notoriamente conocida en México, para protegerlos mismos o similares
productos o servicios, o bien que sean susceptibles de crear confusion en for-

ma tal, que puedan inducir al publico a error.”

Este precepto estaba acorde con el art. 6° bis del convenio unionista de Paris
y establecia los mismos alcances al conceder proteccion a este tipo de marca, frente
a las que se solicitaban para amparar los mismos o similares productos (o servi-

cios), en términos del propio articulo:

“... Y utilizada para productos idénticos o similares.” De lo que se desprendia
que cuando una marca distinguida con un elemento igual o semejante a una marca
notoria era destinado a diferentes productos o servicios, esta se debia conceder a
contrario sensu. Empero, en el marco legal ha establecido el criterio conforme al
cudl, el conflicto de derechos entre la marca notoria y la que registra el usurpador,
aunque ambos registros distingan mercancias colocadas formalmente en grupos

5 AMPARO EN REVISION DE 1928/88 FRANCISCO JAVIER MARTIN SENDRA. 23 DE ABRIL DE
1987, -UNANIMIDAD DE VOTOS- VISIBLE EN SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. SEP

LLMA EPOCA. VOLS. 217 Y 218. SEXTA PARTE. P. 387,
Fraccién adicionada por Decreto de 27 de noviembre de 1986 publicado en el DIARIO OFICIAL

DEL 18 DE FEBRERO DE 1987.
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distintos de la clasnf‘cac:én oficial, debe resoiverse en favor del titular de la marca
notoriamente conocida.
Entre muchas otras fueron protegidos con ese criterio:
SEARS, REVLON, G.E. CAMAY, SINGER, COCA-COLA, SPRITE, OMEGA,
CADIlLLAC, MARLBORO, CHANEL.

Por lo anterior el legislador modifico la redacciéon ya en la LFyPPl, que en su
precepto 90 fraccién XV, establecid que no se registrarian como marca:

“Las denorninaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semefantes a
una marca que la Secretaria estime notoriamente conocida en México para ser

aplicadas a cualquier producto o servicio.”

De esta sucesion legislativa se sigue y consideramos que no de manera afor-
tunada, colocar a todas las marcas que sean consideradas Notorias a juicio del IMPI.,
en un mismo rango de notoriedad siendo que no todas ellas tienen un prestigio o un
status comercial de éxito en los productos o servicios que distinguen.

A este respecto Otamendi dice: hay distintos grados de notoriedad; pueden
distinguirse las marcas notorias de las de alto renombre. Aquéllas , son conocidas
por gran parte del publico consumidor del producto o del servicio que distinguen y
éstas conocidas por el publico actual o potencial. Pero no todas las marcas notorias

jo serdn en el mismo grado.

El mismo autor sefiala que asi se han creado distintas categorias de notorie-
dad y se habla de marcas de alto rencembre, o de supranotoriedad, o de un alto grado
de notoriedad,*® -concluye diciendo- cuando mayor sea la notoriedad de la marca,
mayor podria ser la extension de la proteccion a productos diferentes. Si la fama de
la marca excede el ambito de sus consumidores habituales, quien intente el registro
para otros productos se beneficiara con la usurpaciéon y a la vez causara un darno al
titular de la marca notoria.

Sin embargo el hecho de catalogar la notoriedad de este tipo de marcas, seria
al igual que estimar la notoriedad de la marca, una facultad discrecional del propio
Instituto, para otorgar la proteccion excepcional a las marcas que realmente se vean
afectadas, y no solamente por ser de origen extranjero monopolicen el signo distinti-
vo, cuando su utilizacién en otro tipo de productos o servicios, no los daha ni perju-

dica en forma alguna.
7 ver CORREA M., ENRIQUE "PROTECCION DE LA MARCA EN LA JURISPRUDENCIA MEXICA-
NA." En r.m. de la P 1. A.. Junio-Diciembre. De 1963. PP. 168.

3% OTAMEND!, JORGE, Ob.cit. p. 331.

3% DEM. P. 337.
3 IDEM. P. 331.
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Es importante seAalar que el “riesgo de asociacién” que se da por la propia
naturaleza de la marca notoriamente conocida, constituye un aprovechamiento que
causa desprestigio y confusién, por lo que se debe negar el registro de otra marca
que induzca en alguna fortna a asociar un producto o un servicio con otro notorio.
Segun lo establecid en el articulo 90 fraccion XV fine de la LPI.

En este caso {a confusidn no es la de comprar un producto por otro, que ob-
viamente no puede suceder cuando {0s productos son diferentes. Sino la de creer
que ambos productos diferentes tienen un origen comun o al menos un control de
calidad comun. Esta clase de confusién que engafa al publico y dafa a la marca .
notoria, diluyendo su poder distintivo y a su titular quien puede ser victima de la mala
imagen creada por otra marca, debe ser evitada.

Y por ditimo jurisprudencialmente sobre este punto se ha sostenido:

~...esta proteccién excepcional de una marca notoriarnente conocida estd jus-
tificada porque el registro o el uso de una marca similar que se prestard a con-
fusién equivaldria, en la mayoria de los casos a un acto de competencia des-
leal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses del pudblico
consumidor que puede ser inducido a error, respecto del ongen o calidad de los
productos amparados con esa marca similar.”?®’

2. IDENTICA O SEMEJANTE EN GRADO DE CONFUSION.

Este es uno de los puntos que ofrece mas conflicto ya que el elemento
“confusién” puede aparecer con distintas formas, empero genéricamente la juris-
prudencia a sostenido lo que para efectos marcarios debe entenderse por confusion.

“Conforme al diccionario de la real Academia de la Lengua Espafiola, confusion
significa la mezcla de dos o mds cosas diversas de modo que las partes de la
wna se incorporen a la otra, falta de orden de claridad. .

Desde el punto de vista del destinatario dltimo de la marca (consumidor o
cliente) el problema de evitar la confusién entre marcas encuentra su justificante en
la siguiente ejecutoria:

“Tratdndose de cuestiones relativas a confusién de marcas, debe sostenerse

que es el publico consurnidor quien fundamentalmente merece proteccién pa-

ra evitar la desorientacién y el error respecto a la naturaleza y origen de Jos
distintos productos que concurren en el rmercado y obviamente, al mismo tiem-

21 VER CASO GUCCI 1269784
*ZAMPARO EN REVISION 3049/ 90 KENWORTH MEXICANA, S.A. DE C.V. 30 DE ENERO DE 1991,

~UNANIMIDAD DE VOTOS- VISIBLE EN SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, OCTAVA
EPQCA. T. VII, JUNIO P. 320.
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PO, garantizar la integridad y buena fama del signo distintivo adoptado por el
comerciante, asegurado la facil identificacion de las mercaderias; en otras pa-
labras, la marca a de ser peculiar para poder distinguirse claramente entre las
demds marcas que fluyen en el comercio o estan registradas y /a proteccidn
de la ley ha de ser plena para que su poder de atraccion y su capacidad distin-
tiva no sufra mengua; Esto justifica la exigencia de que las marcas sean sufi-
cientemente distintivas entre sf, de suerte que el publico consumidor no solo
confunda una con otra, sino que ni siquiera exista la posibitidad de que las

confunda.*?

Desde ahora es conveniente establecer que la imitacién que se da entre las
marcas se constituye como un estadio anterior y un elemento de confusion. Asi se ha
sostenido:

“Una marca imita a otra cuando puede confundirse, aprec:adas en conjunto o
atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.”

. A continuacion expondremos las principales reglas que ha dictado la
doctrina y a jurisprudencia sobre los elementos necesarios para que exista o no con-

fusidn marcaria.

Doctrinariamente el autor Otamendi a hecho un estudio muy completo sobre la
confusién del cual me permito extraer lo mas importante para nuestro analisis.

Primeramente este autor distingue las siguientes formas de confusion:

La confusién directa y la indirecta, la primera hace que el comprador ad-
quiera un producto determinado, convencido de que estd comprando otro. Y [a se-
gunda se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen,
un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una linea de productos
de un fabricante distinto de quien realmente lo fabricd.

La confusidn visual, que puede ser provocada por semejanzas ortograficas o
graficas, por la similitud de Ins dibujos 0 de envases y de combinaciones de colores,
mas alld de que pueda concurrir también la confusion ideoldgica y auditiva.

33 SE HA SOSTENIDO ESE CRITERIO EN : AMPARO EN REVISION 746/81 INTERCONTINENTAL
HOTELES CORPORATION -UNANIMIDAD DE VOTOS-, SEPTIMA EPOCA, SEXTA PARTE. VOLS.
157-162. P. 206 Y AMPARO EN REVISION 146/ 81 LABORATORIOS MILES DE MEXICO, S.A.
:-'lsJ‘NANIMIDAD DE VOTOS- VOLS. 157-162. P. 206 ENTRE MUCHOS OTROS.

AMPARO ADMINISTRATIVO DIRECTO 1234/39 H STEET Y CIA. 20 DE OCTUBRE DE 1941
-UNANIMIDAD DE 5 VOTOS- VISIBLE EN T. LXX P. 1668. IGUAL CRITERIO APARECE EN: AMPA-
RO ADMINISTRATIVO EN REVISION 9061/43 GENERAL FOODS, CORPORATION 22 DE ENERO
1947 -UNANIMIDAD DE 4 VOTOS- VISIBLE EN T. XCI. P. 802.
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La confusién auditiva se da cuando la pronunciacion de las palabras tiene
una fonética similar (pronunciacién incorrecta o deformaday).

La confusién entre marcas que no distinguen idénticos productos; en és-
ta, la confusién no se limita entonces a los productos cubiertos por {a marca o dicho
en otras palabras, el derecho de “excluir’ a otras en el uso de una marca no se ter-
mina con los productos o servicios para los cuales se concedid la marca.

La confusidn en clases distintas que se puede dar por:
a) el mismo género de productos.

b) la misma materia prima.

c) Partes o accesorios.

d) uso de conjunto.

e) la misma finalidad, y

f) venta en el mismo negocio.

La confusién en una misma clase.

Apoyado en la jurisprudencia nacional del autor que seguimos se ha sedala-
do sobre este punto que: Esta confusion se da entre los productos que amparan las
marcas una “marcada similitud” una “indudable proximidad” una “afinidad” o
bien son “semejantes "o notoriamente vinculados por su funcién®.

En tanto que sobre similitudes indica estas formas: la similitud ortografi-
ca se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugnan. Influyendo la se-
cuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de silabas o radicales o terminacio-

nes comunes.
Asi como aquella que existe en los dibujos de las marcas, inclusive los tipos de
letras que se usan en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales.
Similitud de forma, puede darse en relacién a los envases, dificil de determi-
nar atento a que por la funcidn que cumplen, necesariamente tendran formas pareci-
das.

Similitud conceptual de palabras. Es la que deriva del mismo o parecido
conceptual contenido de las marcas. Es [a representacion o evocacion a una misma
cosa, caracteristica o idea lo que impide al consumidor distinguir una de otra,>*®

Por lo que hace a las reglas que ha sefalado la justicia federal en los casos
de confusion, indicamos las principales:

La primera regla obedece a la forma de analizar la posible confusién:

23 OTAMENDI, JORGE. Ob. cit. pp. 146 y ss.
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..Debe atenderse no solo a las diferencias, sino también a sus semejanzas;
pero haciendo el estudio de las marcas en su conjunto y en la forma en que
hubieren sido registrada.”*¢

.no debe tomarse como base las diferencias entre una y otra, sino que la
semejanzas que entre ellas se advnertan para concluir légicamente, si en su
conjunto pueden provocar confusion.”

.una marca invade a olra, cuando puede confundirse apreciadas en conjunto
o atendiéndose a los elementos que hayan sido reservados. %

“...no es indicado tener como base las diferencias, sinoslas semejanzas para
concluirse que en conjunto pueden provocar confusién.™

“...no solo debe apreciarse el andlisis de las diferencias que existen entre una y
otra, sino a las semejanzas que fiacilmente pueden advertirse y son las que
pueden provocar confusién en el publico consumidor.™”°

“...no es lo indicado tomar como base las diferencias entre la previamente re-
gistrada y la nueva, que se pretende registrar, sino las semejanzas que se ad-
vierteg, /:vara concluir I6gicamente que en su conjunto puedan causa confusio-
nes.”

.no sélo debe atenderse a las diferencias que entre ellas existen, sino tam-
b/én Yy en forma destacada, a las semejanzas que concurran en las mismas. a7z

*...debe atenderse no solo a un andlisis minucioso de sus elementos graficos,
fonédticos e ideolégicos (es decir, a las ideas que sugieren), examinando la
marca parte por parte, sino también debe atenderse a su conjunto, es decir, al
efecto que produzca tomadas globalmente. "

3% AMPARO EN REVISION 2221/ 60 LABORATORIOS SENOSIAIN, S.A., 27 DE ENERO DE 1981.
;E_’VOTOS VOL. XCVIll TERCERA PARTE, P. 58.

AMPARO EN REVISION 4570/48 MONTERRUBIO BUSTILLOS FRANCISCO. 17 DE OCTUBRE
DE 1951- UNANIMIDAD DE 4 VOTOS- 7. CX, P, 463.
8 AMPARO ADMINISTRATIVO DIRECTO 7929/42 D.S. SPAULDING SUCESORA, S.A., 31 DE
ENERO DE 1944, -UNANIMIDAD DE § VOTOS- T. LXXIX, P. 2135,
30 AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISION 4286/56/51 CLETHAM DONALD. P.,15 DE ABRIL DE
1953 “UNANIMIDAD DE VOTOS - T. XClI P. 1956

30 AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISION 6289/45 THE COCA-COLA, CO. 3 DE FEBRERO DE

;79‘47 -UNANIMIDAD DE § VOTOS- T. XCI, P. 969

AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISION 1001/53 LABORATORIOS HORMONA, S.A. 1° DE
JULIO DE 1959 -UNANIMIDAD DE 4 VOTOS - T. CXIX, P. 2520
372 AMPARQ EN REVISION 4044/1953. THE SEVEN UP COMPANY -5 VOTOS - SEMANARIO JUD!-
C,IAL DE t A FEDERACION. SEXTA EPOCA, VOL. XIIl, P. 42
373 TESIS VISIBLE EN EL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUS-
TICIA DE LA NACION. EN EL ANO DE 1977 .TERCERA PARTE, TRIBUNALES COLEGIADOS DE
CIRCUITO. P. 34,
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~...el andlisis de las marcas debe hacerse tomandolas en conjunto para for-
marse conviccién sobre si se confunden o no entre si; o sea que no basta pre-
cisar, o bien las semejanzas, o bien las diferencias que existen, sino las unas y
las otras; porque es la posibilidad de confundir, una con otra el factor determi-
nante de la declaracién de imitacion. ™™

“...La similtud de dos marcas no depende fundamentalmente de los elementos
distintivos que aparezcan en ellas, sino que los elementos semejantes, de ma-
nera que el juzgador debe guiarse primordialmente por las sermnejanzas que re-
sultan del conjunto de elementos que constituyen las marcas, porque de ello es
de donde puede apreciarse la semejanza en grado de confusién de las marcas
en cuestion; y de rmanera secundaria por las discrepancias que sus diversos
detalles pudieran ofrecer separadamente.”’®

La segunda regla se refiere a la posible confusion de la marca en funcién de
los productos o servicios que una distingue, frente a otra.

..No debe concederse el registro de una marca semE/ante a otra ya registra-
da cuando protejan articulos de la misma clasificacién.™

..aunque alla aparente semejanza enltre dos marcas, éstas no pueden inducir
a error ni confusion, respeto del pablico consurnidor, si los productos que am-
paran, corresponden a productos diferentes de la clasificacién. ™’

..no puede haber confusion entre productos que pertenecen a géneros total-
mente diversos™

“...La invasién de derechos que da lugar a la prohibicién de registro de uria
marca, se presenta cuando ésta protege articulos o productos iguales o tan
semejantes que puedan confundirse con las de otra marca anterior, y no cuan-
do ameara productos distintos aunque las marcas tengan la misma denomina-
cion.

374 AMPARO EN REVISION 1253/62 E. FERRO Y COMPARIA, S.A. DE C.V., 27 DE ENERO DE
1964, -5 VOTOS- VOLUMEN XL, TERCERA PARTE P. 58 Y VOLUMERN LXXIX TERCERA PARTE.

P25,
73 TESIS JURISPRUDENCIAL NUM, 25 VISIBLE A FOJAS 125 Y 126 DEL INFORME DE LABORES
RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. EN EL ANO DE 1980.
¥ AMPARO EN REVISION 1789/60 QUIMICA INDUSTRIAL NACIONAL, S.A., 7 DE SEPTIEMBRE
:['J"E 1960 -UNANIMIDAD DE 4 VOTOS - VOL. XXXIX. SEXTA PARTE. P. 116.

AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISION 6908/44 THE GEORGE W. LUFT. CO. INC. 3 DE
:';;BOVIEMBRE DOE 1944 -UNANIMIDAD DE 5 VOTOS- T. LXXXII, P. 2574.

AMPARO EN REVISION 3100/60 LES PERFUMS CHANEL, S.A. 20 DE SEPTIEMBRE DE 1861
-UNANIMIDAD DE 4 VOTOS- VOL. LI. 3* PARTE P. 64

7Y AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISION 5788/44 DRAPER CORPORATION 27 DE OCTUBRE
DE 1994 -UNANIMIDAD DE § VOTOS- T. CXXXI, P. 2231
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"no puede darse esa similitud o semejanza entre articulos que quedan com-
prendidos en diversas clases,.. porque dicha divisidon de clases se debe preci-
samente, a que cada una de ellas comprende articulos semejantes o simnilares
entre sf, pero diferentes articulos que queden comprendidos en las otras cla-
ses. En consecuencia, cuando se trata de articulos que no son similares, po-
drén registrarse /as rmarcas a":f,”a cuando éstas sean idénticas a olras anterior-

mente registradas y vigentes.

~...no hay razbén para negar el registro de una rmarca solo porque contenga una
palabra genédrica usada en otfras marcas, amparando articulos totalmente di-
versas con los que no puede existir confusion por parte del publico consumi-

dor.”

“La semefanza o simifitud a que alude /a ley... no se limita a articulos clasifica-
dos en la misma clase, sino a cualquier otra, siempre que induzca a error por
su finalidad, su composicion, lugar de venta o por cualquier relacion que entre
ambos existe, bien de medio o fin o de causa a efecto, sin que, por todo ello,
a la similitud indicada se le debe una interpretacién rigida, sino como queda di-

cho y debe reiterarse, justa y l6gica. ™%

®... No hay inconveniente en usar marcas que podrian confundirse, cuando no
hay la menor posibilidad de confusion en los productos, o de competencia co-
mercial entre los productores... pero cuando /os productos a los que se apli-
can las dos marcas son de naturaleza substancialmente diferente, o se apli-
can a usos substancialmente diferentes (cuando se trata de establecimientos
especializados) no se ve razén para negar el registro de una marca por st po-
sible semejanza o confusién con la otra. ™

“...no basta que haya una gran semejanza entre /las denominaciones de dos
marcas, y que los respectivos articulos pertenezcan a la misma categoria den-
tro de Jla clasificacidn oficial... sino que se requiere, ademdas, que se demuestre
que se frata de los mismo ar[lcu/os yaque se acredite también que los pro-

ductos puedan facilmente confundirse.

380 AMPARO EN REVISION 1832756 GLUETT FEABODY AND CO. 4 DE ENERO DE 1957 -5 VO-

IBOS T. CXXXI, P.
' AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISION 30876/47 AMERICAN DRAKESHOE COMPANY, 18

g}E FEBRERO DE 1948 -UNANIMIDAD DE 5 VOTOS- T. XCV, P. 1236.
AMPARO EN REVISION 5665/56 THE GUILLET COMPANY, 22 DE SEPTIEMBRE DE 1961

-MAYORIA DE 3 VOTOS - VOL. LI, SEXTA PARTE P. 84.

33 TESIS VISIBLE EN EL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUS-

TICIA DE LA NACION EN EL ANO DE 1977. TERCERA PARTE TRIBUNALES COLEGIADOS DE

CIRCUITO PP.32 Y 33.
4 TESIS VISIBLE EN LA TERCERA PARTE, SEGUNDA SALA, DEL APENDICE AL SEMANARIO
JUDICIAL DE LA FEDERACION DE LOS ANOS 1917-1988, SEGUNDA PARTE, SALAS Y TESIS
COMUNES. PP. 1403 Y 1404, VER AMPARO EN REVISION 5362/60 SIERRA ELECTRIC AND MA-
NUFACTURING COMPANY 19 DE SEPTIEMBRE DE 1962, VOL. LXII. SEXTA PARTE, P.35.
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“...La similitud a la que alude debe definirse tomando en cuenta, no solo la
clase en que estan comprendidos los articulos amparados por wuna y otras
marcas, sino que prescindiendo de que los productos estdn agrupacdos en dife-
rentes clases debe considerarse, para evitar errores y confusiones, /a finali-
dad, composicién, lugar de venta del articulo, o0 cualquiera otra relacién que

venga a evidenciar gue con la segunda marca se trata de aprovechar el presti-

gio de la primera.™®
"Cuando se trata de articulos que son similares, podrdn registrarse vanas
marcas, aunque sean idénticas a otras anteriormente registradas y vigentes, ya
que no se refieren a los mismos articulos y ni s:qulera a articulos similares, si-
tuacién en que no existe posibilidad de confusién.

La tercera regla obedece al principio de veracidad exigido por el interés
publico:
“La prohibicién de registrar cierto tipo de marcas, descansa en su desacato al

principio de veracidad exigido por el interés publico para no provocar en los
consumidores confusion o engario respecto a /as cualidades intrinsecas de Ilos

productos.”*”

*El elemento de confusién que pudiera determinar error en la procedencia del
producto amparado por una rnarca idéntica o semejante a /a registrada con
anterioridad, puede provenir de muchos factores encauzados a alcanzar un
beneficio con detrimento del derecho preferente que lrata de resguardar-

se,..."

“La imitacién de una marca no siempre se efectua tratando de reproducirla en
toda su integridad, © en sus partes principales, sino también ya suprimiendo
alguno o varios de sus elementos, ya agregandoles otros nuevos o varnos de
sus elementos, ya agregdndole otros nuevos o ya introduciendo en ella modifi-
caciones; y procurando, en todo caso, que el aspecto general que presente I1a
marca pueda inducir a la mayoria de los consumidores, a error, de modo que

33 AMPARO 1110/957/29 CALIFORNIA PACKING CORPORATION. 2 DE JULIO DE 1959,
sUNANIMIDAD DE 4 VOTOS - SEGUNDA. SALA. INFORME 1959. P. 92
3 AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISION 4492/48 BACARD! Y CIA. S.A. 20 DE OCTUBRE DE

1849 -MAYORIA DE 3 VOTOS- T. Cll P. 543,
? AMPARO R.A. 513/88 VISTAR, S.A. DE C.V. 1° DE ABRIL DE 1988 -UNANIMIDAD DE VOTOS-

VISIBLE EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, OCTAVA EPOCA. T. I. ENERQ-
Ja-leO 1888 SEGUNDA PARTE -1 P. 404.

AMPARO ADMINISTRATIVO 1830/57 CALIFORNIA PACKING CORPQORATION, 21 DE SEP-
TIEMBRE DE 1959. -UNANIMIDAD DE 4 VOTOS- VOL. XXVII SEXTA PARTE. P. 43. VER TAM-
BIEN AMPARO EN REVISION 4195/1962. SCRIPTO INC. 22 DE ABRIL DE 1963 -MAYORIA DE 3

VOTOS- 2* SALA BOLETIN 1963. P. 382.
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dese)gndo adquirir un producto determinado reciban otro de distinta proceden-
cia”.

“Puede existir imitacién de una marca, no sélo cuando se tiende a reproducir
alguna de sus partes principales, con el objeto de producir confusién entre am-
bas... no hay que partir de la base de que existan diferencias entre ella, sino
solamente de si por las sermejanzas advertibles, los consumidores estén en pe-
ligro de ser inducidos a error, de modo Jgue, contra su voluntad, adquieran el
producto de una marca, en vez de otro.”

La cuarta regla sefiala la posibilidad de confusion atendiendo a su expresion
gréafica, fonética o prosaodica:

“Son distintas entre si, las que, comparandolas resultan fonéticas o prosddica-
mente distintas sin que pueda bastar la coincidencia de la raiz de los vocablos
que las forman, cuando en un prefijjo descriptivo no registrable, para inducir en
error al publico consumidor.*

*Si dos rnarcas tienen una misma palabra inicial o radical, que por sus caracte-
risticas resultan la parte mas importante o significativa, y la parte final por sus
caracteristicas tiene alguna diferencia de orden meramente secundario o de
significacién de menor, a su uso muy comun, es claro que tal diferencia (que
carece de énfasis) no basta para evitar confusion entre ambas marcas.”*?

“Cuando las dos marcas cuya posible confusion se examina contenga un ele-
mento comun que resulte en alguna forma descriptivo del origen de los pro-
ductos, de sus caracteristicas o propiedades o de sus efectos o aplicacio-
nes,...dicho elemento debe ser considerado con poco énfasis al hacer /a com-
paracioén, la que debe centrarse con atencién acentuada es el otro elemento
que contenga las marcas en disputa, para ver si ese elemento adicional de di-
ferenciacién elimina la posible confusion entre las marcas.

382 AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISION 7397/44 SANTA FELIZ HNOS. SOC. EN N.C. DE
C.V. 11 DE ABRIL DE 1845 -UNANIMIDAD DE 5 VOTOS T. LXXXiV. P. 488 ENTRE OTROS.

30 AMPARO ADMINISTRATIVO DIRECTO 6245/36 LABORATORIOS, FHARMAKON, 18 DE AGOS-
TO DE 1938 -UNANIMIDAD DE 4 VOTOS- T. LVIL. P.1696.

XV AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISION 5237/53 ATALIERS DE CONSTRUCCIONES ELEC-
TRICAS DE CHARLERO! SOCIETE AND NYM. 31 DE MARZO DE 1954 -UNANIMIDAD DE 4 VO-
g;g)s- T. CXIX P. 1279.

TESIS VISIBLE EN EL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUS-
TICIA DE LA NACION EN EL ANO DE 1977. TERCERA PARTE. TRIBUNALES COLEGIADOS DE
%RCUITO. SECCION PRIMERA. PP, 31 Y 32

TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 17 DEL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SU-
PREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN EL ANO DE 1979, TERCERA PARTE, PP. 44 Y
45, ASI MISMO VER INFORME DEL ANO 1976. TERCERA PARTE. TRIBUNALES COLEGIADOS DE

DISTRITO. P.48.
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Cuando una marca conocida, aunque sea de dos palabras, tiene todo el énfa-
sis de su diferenciacién en una de esas palabras, y la otra es mucho mas in-
conspicua en el contexto de las marcas, y mas aidn cuando hay varias marcas
de la misma negociacidn, de dos palabras, que tienen como elemento comun la
palabra relevante, se debe considerar que una nueva marca de otra persona
puede inducir a confusién al publico consumidor, si emplea dos palabras de las
cuales una, la menos caracteristica, difiere de las anterioridades, y la otra, la
enfitica o mas importante, se confunde con la palabra basica de Ia o las ante-
rioridades, o claramente parece una derivacion de dicha palabra..

relativo a que hay en su sernejanza en su fonetismo y en su estructura, pues
bien es cierto que la pronunciacién de las marcas es semejante y la escritura
comun y corriente de las mismas es iguaimente similar, también lo que es para
decidir sobre la naturaleza no solo debe atenderse a su fonetismo sino tam-
bién a su grafismo.”?*

Si una palabra es de aquellos que denotan la procedencia en la composicién o
elaboracién de un articulo, no constituye la parte esencial de la marca, ni pue-
de por lo tanto hablarse de invasion o confusién de marcas cuando en dos o
mas de ellas se contengan ese tipo de palabras, puesto que lo que distingue a
tales marcas lo que es la desinencia o terminacion con que se adicionan las
mismas.

“La representacién fonética de un vocablo conduce en forma innegable a la re
presentacion intelectual del objeto representado, y por tanto, siendo diferente
por respectivas acepciones, las denominaciones de dos marcas, no puede ha-
ber confusidn entre ellas porque sean de representacién fonética parecida. "’
“La diferencia en palabras innecesarias en una marca y que no sirvan al con-
sumidor para identificarlas, no es suficiente para declarar que no hay de imita-
cién de eésta por otra, sila confusion puede producirse en la palabra esencial y
que del consumidor generalmente usa para referirse al producto que se trata
de imitar."%°

W AMPARO EN REVISION 401/78 CRISTIAN DIOR S. DE R.L. -UNANIMIDAD DE VOTOS- VOLS.
145-150 P. 339, CON IGUAL SENTIDO VER: AMPARO EN REVISION 7107768 RAANG FOODS, INC.
-UNANIMIDAD DE VOTOS- VOLS. 145 -150 P. 338 Y AMPARO EN REVISION 461/ 77 HAW PAR
BROTHER INTERNACIONAL LIMITED -UNANIMIDAD DE VOTOS- ENTRE OTROS.
% AMPARO EN REVISION 3781/1950 USINES CHIMIQUES DES LABORATORIES FRANCAIS, 9
:Q-‘E OCTUBRE DE 1958, -UNANIMIDAD DE 5 VOTOS- 2* SALA, BOLETIN 1958. P.669.

TESIS VISIBLE EN INFORME DE LABORES DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION DE LA NACION EN EL ANO DE 1971 SECCION. 2* P. 76
X7 AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISION 5520/50 CI1A. MEXICANA DE COMERCIO EXTE-
RIOR, S.A, 29 DE SEPTIEMBRE DE 1950 -UNANIMIDAD DE 4 VOTOS-

8 AMPARO ADMINISTRATIVO DIRECTO 6445/36 LABORATORIOS PHARMAKON, S.A. 18 DE
AGOSTO DE 1938. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS- T. LVIIL, P. 1696
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“si una palabra es registrada como marca, es claro que no puede usarse en
otra marca se agreguen otros dibujos o elementos semejantes, cuando ambas
marcas tratan de proteger exactamente los mismos articulos.

La quinta regla permite establecer la probabilidad de confusién y obedece a la
primera impresién que causa {a marca ante el consumidor:

“es suficiente el examen visual comparativo de las mismas, sin necesidad e
ocurrir a reglas cientificas o artisticas, ya que el objeto de prohibir la imitacio-
nes, es que no se confunda facilmente a simple vista. oo

“hay que compararla atendiendo fundamentalmente a la impresion instantd-
neas que se adquiere a primera vista, del cornjunto de cada una de las propias

mar cas

~...atendiendo fundarnentalmente a la impresion instantanea de dichas mar-
cas, no impide establecer que un elermento comun resulte con débil fuerza para
Hlevar a confusién, si del examen a primera vista de ambas marcas surge un
elemento con mayor fuerza que desvirtue la semejanza derivada del elemento
comun, pues debe recalcarse que no toda semejanza impide el registro de una
marca, sino que ademas debe ser en grado tan evidente esa semejanza que
confunda al publico consurmidor; ... la existencia de un elemento cornin en una
marca antenor, no genera automaticamente un obstaculo legal para registrar /a
nueva marca cuando existe un diverso elemento diferenciador /o suficiente-
mente intenso para hacer ver al consumidor, a primera impresién que esta

frente a marcas diversas.™?

“deben... evitarse fundamentalmente, todas las posibilidades de confusién y
aunque atendiéndo a /os detalles de esas marcas pueden presentar férmulas
V parecer distintas, (dado que en el uso comdn y a la prnimera impresién, no se
tendra siempre a /a vista tales diferencias), si apreciadas en conjunto se
prestardn a confusién debe negarse el registro de una de ellas.™"

I AMPARO EN REVISION 541/76 MEDUSA CORPORATION. 16 DE NOVIEMBRE DE 1976.
-UNANIMIDAD DE VOTOS- VISIBLE EN SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, SEPTIMA

E-I:'OCA VOLS. 91-96 SEXTA PARTE, P. 131.
AMPARO ADMINISTRATIVO DIRECTO. 72/36 FERNANDEZ VICENTE, 18 DE ENERO DE 1938 -

UNIMIDAD DE 5 VOTOS -T. LV P. 440.
? TESIS EN EL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE LA NACION

EN EL ANO 1971, SEGUNDA SECCION. P.
2 AMPARO 204/69 AVON PRODUCTS ING. EN INFORME DE LABORES DE LOS TRIBUNALES
COLEGIADOS A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION DEL ANO 1984. TESIS
&JMERO 19 TERCERA PARTE. P. 38.
AMPARO DIRECTO 2482/89 KUWAIT PETROLEUM CORPORATION 31 DE ENERO DE 1990.
~UNANIMIDAD DE VOTOS- VISIBLE EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, OCTAVA
. TOMO V. ENERO DE JUNIO 1890. TRIBUNALES COLEGIADOS. SEGUNDA PARTE-1 PP,

291 Y292
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~... debe atenderse no sélo a wun andlisis minucioso sino al efecto que pueda
producir en el pablico consumidor al prirner golpe de vista, o al ser pronuncia-
dos rdpidamente, ello no significa que une debe juzgar sobre la semejanza de
las marcas no puede fijarse rinuciosamente en sus detalles, para determinar o
aclarar el efecto que visual o fonéticamente puedan producir cuando se las lee
u oye en forma ordinaria, sin poner atencién muy cuidadosa...pues la impre-
sién que las rarcas produzcan de momento puede ser objeto de un andlisis
cuidadoso, que no olvide que debe atenderse a la primera impresion que di-

chas marcas produzcan en el publico.

La sexta regla establece quien es la autoridad competente para declarar la
semejanza en grado de confusion:

Como ha quedado dicho, actualmente la autoridad administrativa en materia de

marcas es el IMPI.

“Corresponde a la autoridad administrativa resolver si dos marcas de productos
registrables son en gramaticalmente y fonéticarnente susceptibles de traer
confusién entre el publico consumidor, para los efectos de declaracion de nuli-
dad de tales marcas.”

“De ordinarno corresponde ala Secretaria de Econornia Nacional regular a cer-
ca de la existencia o inexistencia de imitacién entre dos marcas, pero cuando /a
calificacién es notoriamente inaceptable, porque los hechos son de tal manera
objetivos, que no pueden provocar duda racional alguna, es posible sensuraria
en el juicio de amparo, ya que de otro modo, este quedaria sazﬁg’mido en forma

absoluta, cualesquiera que fueren /as circunstancias del caso
“El criterio subjetivo de las autoridades administrativas correspondientes con

respecto a semejanza de marcas aunque tal semefanza constituya un proble-
ma técnico no juridico, debe descansar en razonam/;ento Iégicos, para que se

considere constitucionalmente motivado y fundado.”°

“ AMPARO EN REVISION 487/74 HENKEL AND CIA. GMBH. -UNANIMIDAD DE VOTOS- VOLS.
151-156 P. 209, IGUAL INTERPRETACION APARECE EN: A.R. 204/77 INDUSTRIAS VALVET DE
INC

MEXICO, S.A. -UNANIMIDAD DE VOTOS- VOLS. 151- 156 P. 209, A.R. 861/ 79 B.R.S.
UNANIMIDAD DE VOTOS- VOLS. 151-156 P, 113 Y A.R. 527/ 81 AQUA MEX., S.A. -UNANIMIDAD
DE VOTOS- ENTRE OTROS.

“03 AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISION 1737/53 SOCIETE ANONYME CIBA. 24 DE FEBRE-

RO DE 19854 -UNANIMIDAD DE 5 VOTOS- T. CXIX P. 1254.
“® AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISION 6261/ G45 PEITER DE LISO INC. 3 DE OCTUBRE

DE 1947. -UNANIMIDAD DE 5 VOTOS- 7. XCIV P. 43. TAMBIEN VER: AMPARO ADMINISTRATIVO

EN REVISION 7173/46 VICK CHEMICAL INC. 23 DE MARZO DE 1948. -UNANIMIDAD DE 4 VO-

TOS- XCV P. 664.

“7 AMPARO EN REVISION 6199/ 1956, DESTILERIA FRANCESA, S. DE R.L.-5 VOTOS- SEXTA

EPOCA- TERCERA PARTE. VOL. I EN PAGINA 80. VISIBLE TAMBIEN EN TERCERA PARTE DEL
.. Contnua en la siguiente pigina
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“Cuando una autoridad tiene poder discrepcional o libertad de apreciacién , en
el amparo se debe respetar, por lo general el ejercicio de ese poder, salvo que
la autoridad haya partido de datos irreales o no comprobados, o que funde sus
conclusiones en argumenlos contrarios a las reglas de la l6gica o las mdximas

de la experiencia.

“La cuestidn si una marca es semejante a otra es problema técnico y no juridi-
co mientras el razonamiento de la auforidad administrativa se apegue a los

principios Iégicos. %

*nada impide al juez de distrito resolver sobre la semejanza de la marca cuyo
registro se pretende y las autoridades existentes, con base a los argumentos
esgrimidos por la responsable al respecto, ya que basta que dichas cons:dera-
ciones estén debidamente razonadas para considerarias correctas.”

“El juez de amparo debe respetar el arbitrio de las autoridades administrativas
competentes que resuelven esas cuestiones. Cuando no lleguen a conviccion
nitida y clara es contrario, o sea que en caso de encontrar la cuestiobn debe
negarse el amparo que se solicita contra el uso de aquel arbitrio. i

“La Suprema Corte de Justicia no tiene capacidad legal para hacer un examen
comparativo de dos marcas y decidir si entre ellas existe semejanza.” 2

“Es indebido plantear ante la Suprema Corte, el problema de la semejanza gra-
fica o visual de las palabras que constituyan determinadas marcas, con el ob-
Jjeto de que entre el estudio de ese elemento y si no lo encontrare fundado,
conceda la proteccién constitucional; porque debido a la naturaleza del juicio de
amparo, la justicia federal no esta capacitada para el examen de una cuestion
de esa naturaleza, a menos que habiendo sido suscitada ante la autoridad res-

Viene de la Pégina Antsnor

APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION DE 1817 A 1985.P. 632 Y ENLA
SEGUNDA PARTE, SALAS TESIS COMUNES, P. 1401.

4% AMPARO EN REVISION 31687/ 1956 COMPARNIA HULERA EUZCADI S.A., 23 DE OCTUBRE DE
1957 -UNANIMIDAD DE § VOTOS- SEGUNDA SALA BOLETIN 1957. PAGINA 876.

“® AMPARO EN REVISION 2489/ 1956 PRODUCTOS INFANCIA S.A. 27 DE AGOSTO DE 1956
-UNANIMIDAD DE 5 VOTOS- SEGUNDA SALA, BOLETIN 1956 P. 563.

419 AMPARO 1209/77 CIA. INDUSTRIAL DE PLASTICOS S.A. 11 DE ENERO DE 1978,
~UNANIMIDAD DE VOTOS- VISIBLE EN EL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. EN EL ANO 1978. PP, 183 Y 184.

7 AMPARO EN REVISION 121/74. OSCAR CAMINO DECORES Y SERVITOL S.A. 1° DE JULIO DE
1974, - MAYORIA DE VOTOS - SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, SEPTIMA EPOCA,
EN VOL. 67 SEXTA PARTE. P.51

412 AMPARO ADMINISTRATIVO DIRECTO 2043/43. LA PROVINCIA S.A. 17 DE OCTUBRE DE 19486.
-UNANIMIDAD DE 5 VOTOS - T. XC. P. 722.
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ponsable, éstala hubrsse apreciado por normas distintas a las consignadas en
la ley de la materia.”

Ademas de estas reglas debe tomarse en cuenta las siguientes consideracio-
nes de apreciacion jurisprudencial:

“no sera considerada una marca como imitacién de otra registrada con antetio-
ridad, por el hecho de aparecer en aquélla, menciones sobre calidad etc. si la
marca posterior tiene caracteres distintivos que la hagan diferenciar facilmente
de lo primordial, pero esto siempre que tenga caracteres distintos que la hagan
diferenciar facilmente.”"*

“tampoco es necesario que fatalmente a todos sus elementos constitutivos —--—-
sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los elementos
principales pueda originar confusién.™'®

“El hecho de que el industrial que ha registrado una marca, no haya fabricado o
vendido alguno de los productos amparados por la misma, no quiere decir que
no resulte una imitacién, si otro fabricante produce el mismo articulo protegido ,
porque la ley de la materia defiende fundamentalmente los resuitados de la
actividad industrial, impidiendo las confusiones del signo o marca por el cual se
le ha dado el derecho exclusivo.™'®

“La ley... prohibe el registro de una marca cuando hay una probabilidad razo-
nable de que el publico consumidor, en general, pueda incurrir en confusién al
respecto. Es decir, una marca puede ser sugestiva de la otra, o puede esta-
blecer alguna conexién mental con la otra, pero para que esto llegue a la
prohibicién legal es necesario que la relacién entre ambos sea tal que haya
probabilidad razonable de confusién en el publico en general respecto del pro-
ducto o de su fabricante. Por otra parte las palabras que por las solas letras
podrian parecer que inducen a confusién pueden no hacerlo cuando ideoldgi-
camente el significado de ambas o de una de ellas hace que haya en ambos
casos asociaciones mentales Io bastante diferentes para que no sea probable
la confusién, para ello serd necesario que los productos especificos (y no so-
lamente los genéricos) protegidos con ambas palabras son usadas como mar-

413 AMPARO ADMINISTRATIVO DIRECTO 7296/41 THE GEORGE W. LUFT CO. INC. 17 DE JUNIO
DE 1942. - UNANIMIDAD DE 4 VOTOS - T. LXXII. P. 544

414 AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISION 1053/47 THE COCA COLA CO. 26 DE JUNIO DE
1948 -UNANIMIDAD DE 4 VOTOS- T. XCVII. P. 804

“® TESIS 19 DEL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACION EN EL ARIO DE 1982. TERCERA PARTE. TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITOS.
PP.88 Y 89.

4% AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISION 6584/51 UNITED SHOE AND LEATHER CO., S.A. 29
DE JUNIO DE 1953, -UNANIMIDAD DE VOTOS- T. CXVI, 3.
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cas, no guardan similitudes de algumentacrén o de tipo de fetra, que hagan
aparecer la probabilidad de confusién.™

“La propiedad de una marca tiende, esencialmente, a proteger el prestigio de
un fabricante, de manera que otro no pueda aprovecharse de ese prestigio pa-
ra obtener un provecho comercial, en detnimento del propietario de la marca
antenor ni pueda causar a este algun desprestigio en relacién con la calidad de

sus productos.™

“La facultad que oforga el art. 6 bis del convenio de Faris a la autoridad admi-~
nistrativa de negar el registro de una marca cuando considere que existe otra
que es notoriarnente conocida, no puede entenderse como un poder omnimo-
do, sino como wuna atnbucién que, en aras de su especializacién, debe usar a
través de argumentacién razonable en los que sustente sus aciertos.”

De lo expuesto podemos resumir que las reglas para determinar la confusion
marcaria, no pueden ser de aplicacidén estricta o matematica, sino que se debera
estar a las circunstancias especiales de las marcas en conflicto, procurando en todo
momento favorecer la anterioridad; si bien las reglas sefaladas han dado {a pauta, no
se pueda establecer que sean las unicas que debe tomar en cuenta el Instituto para
decretar la confundibilidad marcaria.

e si es posible registrar una marca idéntica o seme-

Por ultimo la ley senala t.;u
““? el solicitante es a la vez titular de la misma marca y

jante a otra registrada, cuando
éste pretende amparar productos o servicios similares.

3. IDENTICA O SEMEJANTE A UN NOMBRE COMERCIAL.
La actual ley de la propiedad industrial es su art. 91, sefiala las limitaciones
para usar un nombre comercial, denominaciones o razén social de algun estableci-

miento o persona moral, como parte de una marca registrada o una semejante en
grado de confusién a la otra previamente registrada.

Dicha interpretacidn opera bajo la siguiente interpretacion:

"s_e puede precisar que existe obstdculo para registrar solo las marcas de ser-
vicio que sean idénticas o semejantes en grado de confusién con un nombre

“7 AMPARO EN REVISION 344/76 BACARDI COMPANY LIMITED, 18 DE AGOSTO DE 1976.
-UNANIMIDAD DE VOTOS -~ SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, EPOCA SEPTIMA.
VOLS. 91-98, SEXTA PARTE. P. 132,
48 AMPARO EN REVISION 21/ 78 JHONSON AND JHONSON. 16 DE MARZO DE 1977.
<UNANIMIDAD DE VOTOS- SEPTIMA EPOCA, SEXTA PARTE. VOL. 87. P. 55.
+** AMPARO EN REVISION 88/85 GUCCI DE MEXICO, 8 DE NOV. DE 1990. -UNANIMIDAD DE VO-
TOS- SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, ENERO DE 1991, T. VII. P.310

“® VER ART. 90 FRACCION XVI FINE DE LA LPIL.
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comercial, siempre que se aplique a los mismos o similares servicios que se
presten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con ante-
rioridad, ya que en sentido contrario solo se prohibe la publicacién de wn nom-
bre comercial cuando sea idéntico o semejante a una marca de servicio regis-
trada que pudiera confundirse con la denominacion o giro de la empresa o
establecimiento en que pretenda aplicar el nombre comercial.***'

La publicacidn del nombre comercial que no es obligatorio en términos del ar-
ticulo 8° del Convenio de Paris el cual indica:

"Elf nombre comercial serd protegido *** en todos los palses de la unién sin
obligacién de depésito o de registro, forme o no parte de una marca de fabrica

o de comercio.”
Referido a este punto la justicia federal interpreto:

“... los nombres comerciales solamente se publican con /la consecuencia fun-
damental de que la publicacién tiene efectos y otorga los derechos notoria-
mente méas restringidos que el registro...el unico efecto de la publicacién con-
siste en crear la presuncién legal de que quien imita el nombre comercial pu-
blicado, obra con dolo. Pero este efecto, y solamente para &/, debe llevarse a
cabo /a publicacién del nombre, previa comprobacién de su uso.”*?

De donde se sigue que quien usa el nombre comercial esta facultado para
oponerse al registro o solicitar Ia nulidad de una marca que reproduzca o pueda
confundirse con ese mismo nombre, aunque éste no haya sido publicado en la ga-

ceta correspondiente.

Tanto !la marca como el nombre comercial participan de la misma naturaleza,
en cuanto a que ambos son signos distintivos, signos individualizadores, es c_jecir,
suficientemente peculiares para que no se confundan con otros.

. Tal limitante para registrar un nombre comercial, no es aplicable cuando quien
solicita el registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusidn sea el
propio titular del nombre comercial que haya sido publicado, (art. S0 fraccién Xvi).

Otra posibilidad para salvar ésta prohibicion es la de obtener el consentimiento
por escrito del titular de la marca afectada por ia posible confusion.

@ AMPARO EN REVISION 1284/90 BURHLINGTON MILLS, S.A. DE C.V. 27 DE AGOSTO DE 1990

-UNANIMIDAD DE VOTOS- VISIBLE EN EL SEMANARIQ JUDICIAL DE LA FEDERACION, OCTAVA

‘EZS'OCA. T. VIl ENERO DE 1991, PLENO, SALAS Y TRIBUNALES COLEGIADOS. P.309.

- Dichas proteccion solo abarca la extensién geografica del campo de la clientela efectiva.
AMPARO EN REVISION 5487/1855 DANA DE MEXICO, S.A. 2 DE OCTUBRE DE 1857,

~UNANIMIDAD DE VOTOS- 2* SALA INFORME 1957 P. 50.
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Tampoco operard esta restriccion si se comprueba que el nombre comercial,
denominacién o razén social, hubiesen incluido la marca con anterioridad a la fecha
de uso declarado o la de presentacion a registro de la marca solicitada,”***

“"‘_ ARTICULO 91 FINE, DE LA LPI.
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CONCLUSIONES

Primera.- El catalogo de prohibiciones que han aparecido en las le-
gislaciones sobre marcas, para negar el registro de éstas, histdricamente ha
demostrado ser contrario al espiritu de la ley, al no fomentar ni promover ia
creacion de nuevos signos que permitan a los empresarios y a los prestadores
de servicios de nuestro pais obtener buenas marcas.

Segunda.- La autoridad administrativa, por sistema niega el registro
marcario a todas aquellas marcas constituidas por aiguno de los elementos
irregistrables conjuntamente con medios registrables, aun cuando ésta situa-
cién las convierte en marcas idoneas, la no registrabilidad obedece al simple
hecho de encontrar en forma aislada, elementos irregistrables, sin atender a
los demas signos que acomparian a la marca propuesta y que la hacen por su
naturaleza propia, indivisible; siendo por tanto registrable.

Tercera.- La diversidad de criterios que nacen a partir de las considera-
ciones que adopta la autoridad administrativa, frente a las interpretaciones que
aplica la justicia federal, para decretar si una marca debe o no ser registradas,
demuestra que no todos los signos enunciados bajo la premisa de no registra-
bles lo son en forma absoluta, situacidn que se origina por la redaccion dentro
de un sistema dictado en sentido negativo, bajo los términos: “No seran regis-

trables como marca.”

Cuarta.- El exagerado listado de signos que no seran registrables como
marca (XVll fracciones), dentro de nuestro sistema reduce en forma indirecta
las posibilidades de eligibilidad de medios para constituir marcas, al encontrar
dentro de esta enunciacion signos o elementos idéneos y aun mas de cuya
combinacidn nacen verdaderas y buenas marcas.

Quinta.- Asi encontramos que podran constituir marcas; cualquier signo
o medio capaz de distinguir un producto o un servicio de otro, de su misma es-
pecie o clase. No se requiere que el signo sea visible en tanto pueda dotar a
lo que se aplica de elementos que lo hagan lnico y diferente de cualquier
otro; finalidad especifica de la marca como signo distintivo.

Sexta.- Podran solicitarse como marca, aquellos elementos que perte-
neciendo a un tercero © que se encuentren bajo ia tutela de alguna autoridad,
siempre y cuando se obtenga el consentimiento expreso y por escrito del par-
ticular, titular o autoridad competente para ello.

Séptima.- Tratandose de marcas que el Instituto estime notoriamente
conocidas, la proteccidén exclusiva excepcional, no debe extrarradiar los efec-
tos de las marcas por el simple hecho de ser de origen extranjero.
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Octava.- Debe ser reformado el contenido del articulo 90 para enmar-
cario dentro del real espiritu que debe perseguir la LPIL., referido a las marcas,
ya que del andlisis de este precepto concluimos que Unicamente no seran re-
gistrables como marca los signos consistentes exclusivamente en:

El nombre técnico, de uso comun, la designacién usual o genérica, los
que carecen de originalidad o contengan caracteristicas descriptivas o indicati-
vas.

Tratandose de formas tridimensionales: No constituiran marca:
Las formas animadas o cambiantes, los que se expresan en forma dinamica,
los que sean de dominio publico, o su forma sea usual o corriente u aquélias
que deriven de una funcion industrial. Y

Bajo ninguna circunstancia podran constituir marca:

Los elementos, signos o medios que distingan en forma innegable, a
una nacidén u organismo intergubernamental.

Novena.- Una buena marca no tiene porque ser la copia a alteracién de
una ya conocida o su imitacidn “permitida”. E! sistema marcario por su propia
naturaleza tiende a ser mundial y las reglas que rigen en un pals, por lo gene-
ral son las aceptadas en todos; De hay que basarse en las técnicas legislati-
vas marcarias norteamericanas, europeas, o asiaticas, sea la pauta a seguir en
nuestro palis, y no necesariamente limitarnos a pensar que toda marca nacio-
nal deba tener el prefijo o |a terminacién "Méx.”.
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