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INTRODUCCION

Actualmente ¢l Estado Mexicano experimenta cambios de
forma vertiginosa, a una velocidad que quizd no haya vivido
anteriormente. Esto plantea nuevos retos, la apertura de la economia
nacional es uno de los mdas grandes. La globalizacién del mundo en
materia comercial conlleva la formacién de bloques econdémicos
regionales, lo que provoca que estas unienes fortalezcan mecanismos
internos tanto legislativos como administrativos y comerciales con el
objeto de armonizar su sistema interno comercial con el
internacional, en especial con las naciones que tienen mayor

intercambio.

Para que la industria nacional pueda ser una verdadera
competencia con relacion a las empresas exiranjeras, se necesita
impulsar la competitividad y eficiencia entre ellas. Esto debe
llevarse a cabo a través de un constante proceso de innovacidn
permanente para estar en posibilidad de competir con otros productos
similares, o las exigencias mismas de los consumidores ante la
posibilidad de optar entre varios productos o servicios de la misma

naturaleza.



l.Las innovaciones tecnoldgicas, la busqueda de
satisfaccién de necesidades, la colocaciéon de nuevos productos en el
mercado, estas razones y mas traen consigo la necesidad de distinguir
aquellos nuevos bienes o servicios de otros ya anteriormente
existentes y que son similares a ellos. Las marcas cumpien con este
objetivo de distincién, y para que cumplan en forma real dicho
objetivo, el Estado ha otorgado a ellas una proteccién por medio de
un Registro de Marcas, en el cual se deposita la marca para su
registro y obtencién de un “registro marcario”. El titular de un
registro marcario tiene el derecho de usar en forma exclusiva la
marca objeto del registro a su nombre por un tiempo limitado y en un
drea geografica determinada, de conformidad con el registro que se ie
haya otorgado. La protecciéon de estas marcas registradas,
reconocidas por el simbolo ® & MR en México y en Estados Unidos
de Norte América por ™, dan la seguridad de que el bien o servicio
adquirido se encuentra protegido por una marca registrada que lo

ampara y responde por su calidad.

Un adecuado sistema de registro de marcas, asegura al
titular del registro marcario su uso exclusivo, al consumidor
garantiza un nivel de calidad determirado y a la Nacién ayuda a

fomentar la inversién tanto interna comoe extranjera.



CAPITULO 1

CONCEPTOS PRELIMINARES

Es necesario aclarar una serie de conceptos que son base
de esta investigacion, ya que de cllos derivara la forma de tratarlos

en el presente estudio.

1.1 PROPIEDAD INDUSTRIAL

La propiedad industrial como figura juridica adquiere
importancia durante el siglo XIX en el continente Europeo, y se
desarrolla en América hasta el siglo XX, “antes de la creacion de la
Unién para la protecciéon de la propiedad industrial (1883), la
protecciéon de los derechos pertenecientes a los extranjeros en
materia de propiedad industrial, estaba asegurada por numerosos
tratados o convenciones bilaterales de Amistad, Comercio v
Navegacion ... En 1883, los instrumentos de este género sumaban mis
de 69, de los cuales el 75% sélo fueron celebrados entre paises
guropeos y ninguno entre paises latinoamericanos; ... Ahora bien, sc
reconocio la insuficiencia, ineficacia y esterilidad del sistema de

tratados © convenciones bilaterales, pues muchos de ellos se



cclebraron a corto plazo, haciendo precaria la protecciéon juridica
acordada, y aun mas las fluctuaciones econdmicas que ocasionaban la
denuncia de dichos instrumentos internacionales, por lo comun,
afectaban los derechos adquiridos sin compensacion alguna, lo cierto
es. que fue imposible que se estableciera alglin principio comin

nl

sobre esta materia.

La doctrina relacionada con esta materia suele hablar del
lérmino empresa, pero este es un término sociolégico y no juridico,
por lo tanio no es conveniente para definir el concepto de propiedad
industrial, en consecuencia lo analizaremos desde el punto de vista

juridico atendiendo a su naturaleza.

1.1.1 NATURALEZA JURIDICA

Existen principaimente dos posturas con relacién a la
naturaleza juridica de la Propiedad Industrial, la primera afirma que
¢s un derecho de propiedad el que ampara dicha figura juridica, ya
que la propiedad puede recaer sobre bienes inmateriales, tal y como

lo sostiene Antonio de lbarrola; la segunda asevera que es un derecho

' NAVA NEGRETE, Justo: "£l convenio_de Paris, una utopia para los paises en desarrolle (el caso de
lating América)”; art. cit. en fa rvta. de Investigaciones Jurfdicas de la Escuela Libre de Derecho, aiio 9,
nimero 9, México 1985, pags. 279-280.




real el que subyace en la Propiedad Industrial, como Rafael Rojina
Villegas, quien afirma que la propiedad dnicamente se constituye
sobre bienes materiales, ambas posturas y autores se analizaran en el

presente capitulo,

En este sentido, el Coédigo Civil para el Distrito Federal
no define lo que es la propiedad, pero en su articulo 830 menciona
que “El propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con
las limitaciones y modalidades que fijen las leyes”; podemos concluir
que ¢l propietario goza de un poder juridico de usar y disponer de
una “cosa” en su propiedad con las limitaciones que la ley imponga.
Ahora bien, hay que determinar si el término “cosa”™, incluye
Gnicamente bienes materiales, o también abarca bienes intangibles,

como lo son las marcas.

Etimolégicamente ¢l concepte “cosa” implica un “objeto,
articulo; hecho, suceso’: latin vulgar causa ‘cosa’, del latin causa
‘asunto, tema, cuestion’, de cawsa ‘razdn, causa; motivo; pleito

judicial’.”?

! GOMEZ DE SILVA, Guido; “Breve diccionario etimologieo de la_lengua espafiola™; 2°. ed., Ed. Fondo de
Cultura Economica, México 1998, pag. 192.



Asimismo, podemos entender por “cosa. {del lat. cowsa.)
f. Todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o

artificial, real o abstracta.”?

De las anteriores acepciones, podemos concluir que no
existe impedimento para incluir dentro del concepto de “cosa” a
entidades inmateriales, tal y como lo afirma Ernesto Gutiérrez y
Gonzadlez, quien entiende como cosa a “toda realidad corpérea o
incorporea interior o exterior al ser humano, susceptible de entrar en
una relacién de derecho a modo de objeto o materia de la misma, que
le sea 11il, tenga individualidad propia y sea sometible a un
titular.”*. En este orden de ideas, el citado auter define lo que es una
cosa desde el punto de vista juridice, ya que las delimita a aquéllas
que puedan ser objeto de una relacién juridica, esta “suceptibilidad.
de ser objeto o materia de una relacion juridica es lo que determina
la diferencia entre la cosa “in genere” y la cosa juridica que es a la

[TRRTS.

cual se le llama “bien

? Real Academia Espafiola; “Diccignario de la lengua Espaiiola”; Tomo 11, 19* ed., Ed. Espasa-Calpe, Madrid,
Esparia.

N GUTIERREZ Y GONZ@.LEZ, Emesto; “El Patrimonio™; 3* ed., Ed. Porria, México 1990, pag. 52.
*GUTIERREZ Y GONZALEZ, Emesto; Ob. Cit., pag. 53.



Cabe mencionar que el derecho privade romano,
unicamente consideraba a las cosas como entidades tangibles, ya que
“dentro del patrimonio se distinguen las cosas en propiedad, que son

tangibles (res corporales), de los derechos (res incorporales)”®.

Ahora bien, hay autores que afirman que la propiedad
puede recaer sobre bienes intangibles, como Antonio de Ibarrola, el

cual afirma lo siguiente:

“Hemos visto que los derechos reales recaen sobre bienes
materiales o cosas en sentido estricto, lo cual no impide que puedan
constituirse sobre hienes inmateriales que pueden ser derechos o
ciertas creaciones de la inteligencia tales como las distintas formas
de la llamada propiedad intelectual o industrial... lo cierto es que
realmente es una propiedad industrial la que ampara las patentes,
marcas y nombres comerciales. Evidentemente es un derecho real
autéonomo que debe diferenciarse de la propiedad ordinaria que solo
recae sobre cosas; aquella recae sobre creaciones de la inteligencia,
sobre productos del esfuerzo mental y se refiere a intereses que

deben ser juridicamente protegidos™’.

® D'ORS, Alvaro; “Derecho Privado Romano™; 7 ed., Ediciones Universidad de Navarra, 8,A., Espafia 1989,

pag. 175,
" DE IBARROLA, Antonio; “Cosas vy Sucesiones™, 6a ed.. Ed. Porriia, México 1986, pag. 477.




En este sentido, si consideramos lo dispuesto por el
articulo 830 de! Cddige Civil para el Distrito Federal, el cual
menciona que el propietario de una cosa puede gozar y disponer de
ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes, y titular
de un registro marcario tiene derecho a usar exclusivamente la marca,
a pozar de los frutoes que la misma produzca, a celebrar distintos
contratos sobre ella, como usufructuarla, conceder su uso o inclusive
enajenarla completamente, podemos concluir que es un derecho de
propiedad el que el titular de un registro marcario goza sobre la

marca objeto del registro a su nombre.®

La segunda postura mencionada en este apariado, asegura
que la Propiedad Industrial constituye un derecho real; un derecho
real “es el poder juridico que se ejerce, directa e inmediatamente
sobre una cosa, para obtener de ella ¢l grado de aprovechamiento que
le avtoriza su titulo legal al que ejerce ¢i poder, y es cponible erga
omnes”’, Rafael Rojina Villegas menciona que “en la propiedad, este
poder juridico se ejerce sobre una cosa, es decir, sobre un bien

corporal, pues no hay propiedad sobre bienes incorporales, ya que a

¥ Cabe mencionar que los Tribunales en México, a través de 1a Jurisprudencia emitida por ellos, han utilizado
el término de “propietario”, al titular de un registro marcario.
? GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto; “El Patrimonio”, 3% ed., Ed. Porraa, Méxice 1990, pag. 210.
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estos se les denomina derechos de autor. Segln este autor no

existiria la propiedad industrial, sino un derecho real.

De lo anteriormente expuesto, podemos concluir que la
Propiedad Industrial genera un derecho real auténomo, que debe
diferenciarse de la propiedad ordinaria, por lo que la clasificacién
que se le otorgue como propiedad o derecho real, no es tan relevante,
ya que tanto uno como el otro, traen aparejados los derechos de uso
exclusivo de la marca, el goce de los frutos que rinda, y la
disposiciéon de la misma, por lo tanto, a lo que se le debe prestar
particular atencidén, es a una adecuada proteccién y regulacién
juridica de la Propiedad Industrial. En este sentido se pronuncia el
Lic. David Rangel Medina'', quien afirma que es necesario una debida
proteccidén a la propiedad Industrial, sin demagogia, sin pretensiones

legislativas extensas, sino adecuadas a la realidad de nuestro pais:

“3° Se¢ ha pretendido conceder una importancia mayor a las marcas, quiza
por tener sus raices en el mas remoto pasado o porqué en volumen, es mas
intensa y fecunda la jurisprudencia, lo mismo que la doctrina que se ocupa
de este signo distintivo. Otros consideran que el signo de mayor relevancia

es el nombre comercial, porqué es en torno del nombre de la empresa, donde

'® ROJINA VILLEGAS, Rafael; “Derecho Civil Mexicang”, tomo HT, 6* ed., Ed. Porriia, México 1985, pag. 291,

"' RANGEL MEDINA, David; “Proteccién legal de los sipnos distintivos de_las empresas”; art. cit. en la rvta. Ars
Turis, México D.F. 1990, pags. 124-125.



gira la actividad de la negociacion, siendo secundaria y derivada de dicho
nombre la existencia y utilidad de los demds signo. Pero en realidad, a la luz
de la ciencia juridica, los cuatro signos deben ser objeto de proteccidn y esa
proteccién, a su vez, ha de ser una realidad, ha de ser eficaz, a fin de que su
funcién no resulte nugatoria en perjuicio no sélo de sus propietarios sino
también y de manera preferente, de los consumidores y del inmenso publico
que forma la clase de consumidores en potencia a quien se bombardea en

todo momento con el ofrecimiento de bienes y servicios.

5° se cree generalmente que todos los males de la sociedad se pueden aliviar
mediante el dictado de leyes y reformas legislativas, lo cual es un error. Sin
embargo, en el caso particular del derecho de la propiedad industrial, es
urgente llevar a cabo una revision de la ley, pero sin espiritu demagdgico,
sino con miras a la sana proteccidén de la actividad mercantil. Los paises de
mas alto nivel econdmico y cultural, triatese de Alemania, de Estados
Unidos, de Japdn, de Suecia, o de la U.R.S.8., son ¢jemplo del exagerado
celo que sus sistemas despliegan para que su progreso se apoye en un
verdadero respeto a los derechos intelectuales. A la vista de algunas
rectificaciones que en nuestro pafs se estdn produciendo, es deseable que en
nuestro pais se lleve a cabo una “perestroika” en el campo de la legislacién
de la propiedad industrial, para contrarrestar la herencia que nos legé la

politica inspirada en un tercermundismo ya superado.”



1.1.2 DEFINICION

La teoria del derecho trata de asimilar figuras juridicas
nuevas a instituciones de Derecho ya preexistentes, siendo que la
realidad aventaja en muchas ocasiones a la regulacidn juridica. Por
esta razdén se enunciard una definicion de acuerdo a las
circunstancias actuales, mas gque discutir el término de “propiedad” o
“derecho” aplicado a esta materia. Podemos concluir que en realidad
existe una verdadera propiedad industrial, ia cual “consiste en el
derecho del cual gozan todas aquellas personas fisicas o morales
sobre las creaciones que realicen, tales como un producte
técnicamente nueve; una mejora a una maquina o aparato; un proceso
de fabricacidn novedoso; una indicacidén distintiva del fabricante o
distribuidor particular; una denominacién identificadora de un
establecimiento; un avise publicitario; asi como una aclaracién sobre

el origen geografico que distingue y hace especial un producto.”12

Esta definicion es muy apegada a la legislacién actual que

protege las invenciones, modelos de utilidad, disefios industriales,

12 AMIGO CASTANEDA, Jorge; Director de! Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, “Encuentro de
Disefio México-Unién Europea’; art. cit, en la rvta_ El Mercado de Valores, afio LV, México, enero 1995,



secretos industriales, marcas, avisos comerciales, nombres

comerciales y denominaciones de origen.

1.2 MARCA

Es importante definir el concepto de marca y sus
implicaciones, ya que es uno de los pilares de la presente

investigacidn.

1.2.1 CONCEPTO

La marca es un simbolo que consiste en una imagen,
marbete, una palabra o un conjunto de palabras que estian unidas o
estampadas en los productos de un comerciante para distinguirios de
otros similares. La marca es un signo distintivo para identificar
productos de la misma naturaleza pero de diferentes productores. E]
articulo 88 de la Ley de Propiedad Industrial establece: “Se entiende
por marca a todo signo visible que distinga productes o servicios

de otros de su misma especie o clase en ¢l mercado.”.

El Poder Judicial ha interpretade como marca lo

siguiente:



Octava Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federacidn

Tomo: XV-1, Febrero

Tesis: 1.30.A.581 A

Pagina: 207

MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN
GRADOC DE CONFUSION, CUANDO LOS PRODUCTOS O
SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE.

La marca es todo signo que se utifiza para distinguir un producto o
servicio de etros y su principal funcidn es servir como elemento de
identificacidn de los satisfacteres que genera el aparaio

productivo...

Amparo en revisiéon [773/94. Comercial y Manufacturera, S.A. de
C.V. 20 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro

David Géngora Pimentel. Secretario: Jacinto Judrez Rosas.

Amparo en revisién 1963/94. The Concentrate Manufacturing
Company of freland. 14 de octubre de 1994, Mayoria de votos,
Ponente y disidente: Carlos Alfrede Soto Villaseflor. Secretaria:

Silvia Elizabeth Morales Quezada.

La interpretacion de la Jurisprudencia acerca de lo que es una

marca no difiere de lo que la Ley de Propiedad Industrial entiende

por

ella, esto es, un signo para distinguir bienes o servicios

similares.



De la tesis jurisprudencial antes invocada, y del articulo
88 de la Ley de Propiedad Industrial, se¢ desprenden tres elementos

comunes para identificar el concepto de marca:

I. Un signo visible.
2. Que dicho signo sea distintivo.

3. Que sirva para distinguir los productos a los que se les aplica.

Es importante aclarar que lo que protege la ley es el

simbolo, la imagen y no el producto en si mismo.
1.2.2 CLASIFICACION DE LAS MARCAS"

Puede haber tantas clasificaciones como autores opinen
sobre éstas, por es¢o mencionaremos las clasificaciones usualmente

aceptadas y apegadas a nuestra legislacidn.
1.2.2.1 MARCAS NOMINATIVAS
Las marcas nominativas son las que se componen de una o

mias palabras, también se les conoce como nominales, denominativas,

verbales, fonéticas o de palabra. Puede ser un nombre propio, como



Oieaa de la Renis, este nombre debe ser expresado baje una forma
distintiva, También se incluyen en esta clasificacién las
denominaciones de fantasia vy evocativas, como un perfume que se
llame “ENVY”. lgualmente pueden pertenecer a esta categoria las
iniciales, siglas o niimeros que no sean aislados, como “PIL", Public
Image Limited. Lo que se protege es el sonido de la palabra no en el

tipo de letra que venga escrita.

1.2.2.2 MARCAS FIGURATIVAS

Estas son las marcas consistentes en dibujos figuras,
caracteristicas que independientemente del nombre sirven para
distinguir los productos, también se les conoce como, innominadas
visuales, figurativas, griaficas o emblematicas. En es'ta clase entran
los disefios de figuras geométricas, lineas, dibujos, firmas, escudos,

emblemas, o letras y signos grificos de una forma especial, por

ejemplo £, la letra omega es una afamada marca que protege relojes.

B Los ejemplos mencionados en el presente capitulo fueron concebidos por el autor de Ia presente
investigacién dnicamente con fines ejemplificativos, ain y cuando corresponden a marcas reales.



1.2.2.3 MARCAS MIXTAS

Una marca nominativa tiene la desventaja de que un sujeto
que ignore el idioma en que estd escrita 0 que sea analfabeta es
dificil que recuerde la marca o visualmenie resulta mas atractiva. Por
esta razdén las marcas figurativas son mds sencillas de recordar ya
que visualmente resultan més atractivas, para suplir esta deficiencia
de las marcas nominativas surgen las marcas mixtas, las cuales son
una combinacidén de un elemento nominative y otro figurativo, de

esta unidén nacen las marcas mixtas o compuestas,

1.2.2.4 CRITERIO DE LA LEY DE

PROPIEDAD INDUSTRIAL

La ley actual no hace una clasificacidon doctrinaria de las
marcas, pero menciona lo que puede constituir una marca. El articule

29 de esta ley menciona:

Articulo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

.- Las denominaciones vy figuras visibles, suficientemente

distintivas, susceptibles de identificar les productos o servicios a



que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de se misma

especie o clase;

[1.- Las formas tridimensionales;

111.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales,

siempre que no queden comprendidos en el articulo siguiente, y

I1V.- El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se

confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

La Ley de Propiedad Industrial, acepta el registro de
nombres o figuras, inclusive las de forma tridimensional, excepto que
tengan movimiento, como lo dispone el articulo 90, fraccion I del

mismo ordenamiento, siempre que sean suficientemente distintivas.

1.3 IMITACION Y FALSIFICACION

Es pertinente aclarar las diferencias entre estas dos
figuras pues se confunden con facilidad y tienen consecuencias muy
distintas, ademas, de que el objeto de la presente investigacidn es el
de proporcionar criterios para determinar la similitud de marcas, los
cuales sirven principalmente para determinar con certeza si se otorga

o no un registro marcario, asi como para saber con precisiéon si



acontecen alguna de las dos figuras antes mencionadas, motivo por el
cual se considera pertinente aclarar los alcances y diferencias que

tienen la falsificacion y la imitacidén en materia marcaria.

1.3.1 IMITACION

La imitactdn dentro del ambito juridico es el acto a través
del cual se copian los elementos de un signo distintivo, sin tener que
llegar a ser idéntica, para conseguir la confusion de las dos vy
provocar el error en ¢l momento de la eleccidn por parte del publico
consumidor. La imitacidon tiende a crear confusién, por ejemplo la
marca nominativa ODELAR, usada de la siguiente manera puede
causar confusidén, O 4¢ f« R, puede prestarse a creer que es la marca
Oscar de la Renta; otro ejemplo, la marca IVIKE, con un diferente
tipo de lectra, juntando los caracteres e inclinandolos, se podria

presentar asi M IKE, por lo que se puede confundir con la marca

NIKE".

" Los ejemplos citados fueron comentados por el avtor de la presente investigacién y el Lic. Alejandro Durén
Gomez, especialista en patentes y marcas.



La imitaciéon pretende que las marcas scan parecidas en
grado de confusién, sin tener que llegar a ser idénticas, esto es, éstas
tienden a mezclar elementos comunes entre la marca original y la
imitadora, generando una apariencia de igualdad entre ambas, sin

embargo, habra uno o varios elementos distintos entre ellas.

1.3.2 FALSIFICACION

La falsificacién de una marca es la copia de forma
idéntica de un signo distintivo, de tal manera que no sea posible la
identificar entre el signo original y el falsificado de una manera
inmediata. Es importante aclarar que entre la marca original y la
falsificada, no debe ser posible distinguir una de otra de manera
simple, ya que el publico consumidor al momento de elegir un bien es
muy dificil que se ocupe en hacer un andlisis profundo y detenido de
la marca que ampara ¢l bien o servicio, tal vy como lo sefialan las

siguientes tesis:

1.- "Cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusidn
debe atenderse no s6lo a un andlisis minucioso de sus elementos graficos, sino que también
debe atenderse a su conjunto, es decir, al efecto que produzean tomadas globalmente y que

manera importante es de atenderse a la primera impresion, al efecto que puedan producic
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en el ptblico consumidor al primer golpe de wvista, 0 bien al ser oidas cuande son
pronunciadas rapidamente, pues no es de suponer que dicho piblico consumidor haga
siempre un analisis minucioso y detallado de las marcas.”

(Semanario Judicial de la Federacién 7a. época, volimenes 97, 102, enero-junio 1977,

Sexta Parte, Ejecutorias de los Tribunales Colegiados de Circuito, paginas 361 y 362.)

2.- Si dos marcas tienen una misma parte inicial o radical que por sus caracterfsticas resulta
la parte mds importante o significativa, y la parte final por sus caracteristicas tiene alguna
diferencia de orden meramente secundario o de significade de menor importancia , o de
uso muy comtin, es claro que tal diferencia (Que carece de énfasis), no basta para evitar la
confusién entre ambas marcas o para evitar que se sugicra que ambas provienen del mismo
preductor, lo que impide el registro de Ja segunda, ya que se podria inducir a confusién al
piblico consumidor, o a que una de las marcas se beneficiara con el prestigio o aceptacién

del producto amparado con la otra.

{Amparo en revisién 527/74, Henkel & Cia GMBH 29 de octubre de 1974, Unanimidad de
votos,

Amparo en revisién 34/75 1.C. Perry Inc.29 de julio de 1975, Unanimidad de votos.
Amparo en revision 84/76 BYK GULDEN S.A. de C.V. 30 de marzo de 1976, Unanimidad
de votos.

Amparo en revision 110/76 Jacobo Tarrab S. 4 de mayo de 1976, Unanimidad de votos.

Amparo en revisién 710/76 Rago Foods Inc. 15 de marzo de 1977, Unanimidad de votos.)

3.- Lo esencial en una marca es su denominacion, ésta es la que debe ponerse frente a las
que estan en disputa, para determinar su confusién o individualidad, sin que los demas
elementos sean conducentes para desvirtuar su diferencia grafica y fonética, puesto que los
productos que amparan las marcas normaimente se distinguen por ¢l nombre de las mismas

y no por sus elementos accesorios.
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Amparo en revision £320/78 Kimberly Clark Corporation, 8 de marzo de 1979, Unanimidad

de votos,

4.- Son infundados los agravios que antecede, porque como es indudable, entre las marca
solicitada "ESMIRNA" y la ya registrada "SMIRNOFF" existe el elemento comin de cinco
letras colocadas en el mismo orden, lo cual las hace semejantes y confundibles, sin que la
terminacién "A" de la primera y "OFF" de la segunda sea un elemento diferenciador que
impida la confusion entre el plblico consumidor que se gufa por la apreciacion en conjunto
que resuita del primer golpe de vista, tal como lo razonaron tante el juez de Distrito como

la Autoridad Responsable.

{Amparo en Revisién 928/80 Destilby, S.A. 6 de octubre de 1980, Unanimidad de votos.)

5.- Para hacer la discriminacién de dos marcas en disputa por la confusién que las mismas
pudieran ocasionar, no s6lo debe atenderse a las diferencias que entre ellas existan, sino

también y en forma destacada, a las semejanzas que concurran entre las mistnas.

(Tesis relacionada con Jurisprudencia 372185 Sexta época, Tercera Parte, Volumen XIII,

pagina 42.)

6.- Que tratindose de cuestiones relativas a confusion de marca, debe sostenerse que es el
plblico consumidor quien fundamentalmente merece proteccién para evitar la
desorientacion y el error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que

concurren en ¢l mercado, y obviamente, al mismo tiempo, garantizar la integridad y buena
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fama del signo distintivo adoptado por el comerciante, asegurando la facil identificacion de
las mercancias; en otras palabras, la marca debe ser peculiar para distinguirse claramente
entre las demd4s que fluyen en el comercio o estin registradas, y la proteccién de la Ley ha
de ser plena para gue su poder de atraccién y su capacidad distintiva no sufra mengua; esto
Jjustifica la existencia de que las marcas sean lo suficientemente distintivas entre si, de
suerte que el pablico consumidor no solo no confunda una con otra, sino que ni siquiera
exista la posibilidad de que las confunda. Estas peculiaridades las implica la ley de la
materia, cuando establece en sus articulos 90 y 91 fraceidn XVIII (Ahora articulo 90
fraccién XV1), que la denominacién que constituye la marca debe ser lo suficientemente
distintiva para poder distinguir e identificar los productos o servicios a que se aplique o
trate de aplicarse frente a los de su misma especie o clase, ya que una marca, no debe

registrarse si es confundible con otra registrada con antelacién.

{Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nacidn, al terminar ¢l afio de 1982,
Tercera parte, Tribunales Colegiades de Circuito, Tercer Tribunal Colegiado en materia

Administrativa del primer circuito, piginas 87 v 88.)

Existen casos extremos como el de la marca ROLEX, la
cual suele ser falsificada comunmente, en este supuesto los
consumidores generalmente analizan minuciosamente el bien y Ia
marca, sin embargo, en la mayoria de los casos no se procura este

minucioso analisis.
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La falsificacién es un delito, siempre y cuando se haga de
manera dolosa v a escala comercial, no una infracciéon administrativa,

a continuacion se analizan ambos conceptos v sus implicaciones.

1.4 INFRACCION ADMINISTRATIVA

La infraccién nos trae a la mente la idea de multa, castigo
0 pena, una infraccidn acarrea una de estas sanciones. En torno a esto
hay una gran discusidn, si estas normas son derecho administrativo o
penal. Hay quien identifica a las penales por la privacién de la
libertad y las administrativas por la sancién econdémica, pero hay
normas penales que a criterio del juez solo acarrean una sancién
pecuniaria, o normas administrativas que acarrean pena privativa de

libertad, como el arresto administrativo.

Hay quien asegura que existe un derecho penal
administrativo, como Andrés Serra Rojas que dice “el derecho penal
administrativo es la rama del derecho que se propone un estudio
especializado sobre las categorias delictivas y las sanciones que tiene
a su disposicién el Estado para el aseguramiento del orden publico, y
para lograr el eficaz funcionamiento de los servicios publicos ¥

demé4s actividades que regulan el interés general. En este segundo
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régimen de sanciones la administracion tutela el orden social general

u orden piblico.”".

Asimismo, Gabino Fraga afirma que “ el derecho penal se
relaciona el derecho administrativo, tanto porque las normas de este
Gltime se encuentran garantizadas en cuanto a su cumplimiento por
sanciones penales, como porque la funcién administrativa es
indispensable para que puedan ser llevadas a cabo las penas que el

Poder Judicial impone ...”1®

La Ley de Propiedad Industrial en su “Titulo Séptimo, de
la inspeccidn, de las infracciones y sanciones administrativas, y de
los delitos”, describe las conductas que son tipificadas como

infracciones administrativas y como delitos.

Nuestra Constitucidon en su articulo 21 menciona que *la
imposicion de penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial™, y
dicho articulo establece que “compete a las autoridades
Administrativas la aplicacién de sanciones por las infracciones de los
reglamentos gubernativos y de la policia...”, parece que es cuestidn

de terminologia, pena-delito corresponde al derecho penal, sancién-

** SERRA ROJAS, Andrés; “Derecho Administrative”, Tomo I, 15* ed., Ed, Porrita, México 1992, pag. 536.
18 FRAGA, Gabino: “Derecho Adminjstrativo™; 30". ed., Ed. Pomia, México 1991, pag. 97.
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infraccion corresponde al derecho administrativo. En parte es
correcto, pero de fondo hay mas diferencias, las principales son que
las sanciones administrativas son impuestas por una autoridad de esta
naturaleza, y que tienen un proceso propio también de naturaleza
administrativa. En cambio las penas impucstas por la comisién de un
delito sdlo pueden ser determinadas por una autoridad jurisdiccional

mediante un proceso de esta naturaleza.

La Ley de Propiedad industrial soluciona facilmente este
conflicto, menciona en la altima fraccién del articulo 213 que son
infracciones administrativas todas las conductas descritas en ese
articulo y las deméas violaciones a esa Ley que no constituyan delitos.
Es un criterio légico, ya que vivimos en un Estado de Derecho y el
Estado no puede aplicar las penas de manera unilateral y arbitraria.
Tanto en el derecho penal como en el administrativo, la autoridad
solo puede imponer las sanciones que especificamente estdn previstas
en la ley para la conducta que viola el precepto transgredido. Por
esto podemos concluir que las infracciones administrativas son las
previstas por los ordenamientos legales como tales, y prevén una

sancién por su incumplimiento.

Es importante destacar que las infracciones

administrativas tienen su propio proceso, y son impuestas por un
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drgano administrativo y no judicial, aun que la impugnacion de éstas

pueda ser por via administrativa o judicial.

1.5 DELITO

Para que exista un delito es requisito indispensable
necesita que el hecho o conducta que le dé origen esté
perfectamente delineado en una norma penal llamada "tipo". Sin
el tipo no hay delito, por lo que se hablard de el y sus

elementos.

Cabe mencionar que si un sujeto se coloca en la
hipdtesis prevista por un tipo penal, quiza no se haga acreedor a
las sancionas que dispone esa norma, toda vez que eXxisten
excluyentes de responsabilidad, o causas de justificacidén que
eximen al sujeto de responsabilidad penal; en este sentido, si un
sujeto atropella a otro quitandole la vida, comete el delito de
homicidio, pero si el sujeto atropellado se encontraba en estado
de ebriedad, en una via de alta velocidad en la noche, resulta
logico pensar que quien lo atropelld no fue responsable del
honticidio, aunque haya actualizade la hipdétesis prevista en el
tipo penal para el homicidio, no le son aplicables las sanciones
que le corresponden a un homicida, ya que tiene eximentes de
responsabilidad a su favor, esto es, el homicidio fue cometido,

mas en este case no son aplicables las penas que se prevén para
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el mismo ya que hay causas que lo relevan de la responsabilidad
de dicho homicidio. En contraposicion un sujeto puede agravar
un delito de acuerdo a la voluntad con gue lo haya realizado, no
es lo mismo asesinar a un sujeto en defensa propia o por
imprudencia, que meditar el acto y con plena conciencia
asesinarlo. Sin mas preambulos pasaremos al anélisis de cada

uno de los elementos antes mencionados.

1.5.1 DEFINICION DE DELITO

En este apartado se analizardn los conceptos de delito

usualmente aceptados por fa doctrina y la practica juridica.

Comenzaremos con una de las definiciones
comunmente analizadas por la teoria penal, claborada por
Mezger quien afirma que el delito es la accion tipicamenie

antifjuridica y culpablie”.

El maestro Cuello Caldén agrega otro elemento que es
el de punibilidad. Jiménez de Asta afirma que: "Delito es el
acto tipicamente antijuridico culpable, sometido a veces a
condiciones objetivas de penalidad imputado a un hombre y
sometido a una sancion penal"™ De lo anterior podemos

desprender que el delito tiene cinco elementos:

" ¢fr. MEZGER, Edmundo; “Tratado de Derecho Penal”, Tomo I, Madrid 1955, pag 156,
18 JIMENEZ DE ASUA,Luis, "La Ley y el delito”, Ed. Antonio Bello, Caracas, pag. 256.
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1. Una conducta, puede ser una accién que
directamente produzca un delito, o por una omisién que implica

la accién de no hacer le que se debia.

2. La tipicidad; esto es, que la accién realizada esté
perfectamente delineada, descrita en una norma juridica de tipo

penal que prevea la conducta generadora del delito.

3. La antijuridicidad; esto se desprende del mismo
precepto de la ley. Cuando la accién o la omisién enjuiciada no
sea antijuridica por el mismo precepto de la ley o por especiales
circunstancias que no permitan que el acto sea valorado como
contrario a Derecho no sec puede hablar de la antijuridicidad ( o

antijuricidad).

4. La culpabilidad; esto es que el acto u omisidn de
que se trate pueda ser imputable en todo o en parte al sujeto

comisor del delito.

5. Punibilidad; esto es, que la conducta desplegada
conlleve una sancién prevista por el Estado en ta norma juridica
para el caso especifico de que resulte imputable a un sujeto la
responsabilidad penal de un acto. Esta postura no deja de ser
criticada pues una norma no deja de ser juridica por el hecho de

tener o no sancion.
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Et articulo 7° de nuestro cédigo penal en su primer
parrafo menciona que Delito es ef acto nv omisidn que sancionan
las leyes penales. De acuerdo con nuestro sistema positivo
vigente una conducta es delictuosa cuando estd sancionada por
las leyes penales. Sin embargo nuestro propio cédigo establece
delitos no punibles, como lo son en el caso de las excusas
absolutorias, en este caso el delito permanece pero no se aplica
la pena, por lo que la sancién.es un elemento ordinario del

delito, mas no esencial del mismo.

Las anteriores consideraciones dejan claro que hay
una gran diferencia entre el delito vy la infraccion

administrativa,

La Ley de Propiedad Industrial en su articulo 223
menciona claramente cuales son los delitos por ella
considerados, tlama la atencidén que en su fraccién [ establece
que la reincidencia en las infracciones administrativas del

articulo 213 son consideradas como delitos.

El andlisis de las infracciones y delitos en particutar
dentro del tema de esta investigacién se analizarén

posleriormente.

30



1.6 CONCEPTO DE USO

Para los efectos de la presente investigacion, es de vital
importancia el concepto uso, ya que del uso de una marca depende
que no caduque su registro, asimismo, del uso indebido de una marca
puede derivarse la comision de una infraccion, de conformidad con el
articulo 213 de la Ley de Propiedad Industrial, o un delito, tal y

como lo dispone el articulo 223 del citado ordenamiento.

La Real Academia Espafiola, entiende por uso la accidon y
. 19
efecto de usar, y por usar, hacer servir una cosa para algo™, por lo

que “uso” implica destinar una cosa a un fin.

El articulo 62 del Reglamento de la Ley de Propiedad

Industrial dispone lo siguiente:

ARTICULO 62.- Para los efectos del articule 130 de la Ley,
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 disponibles en el
mercado en gl pafs bajo esa marca en la cantidad y del modeo

que corresponde a los usos y costumbres en el comercio.

1? Real Academia Espaficla; Qb. Cit, Tomo VI, pag. 1325.

3l



También se entenderd que la marca se encuentra ¢n uso cuando

se aplique a productos destinados a la exportacidn.

Del dispositivo antes transcrito, se desprende que por uso
se enticnde, Unicamente para efectos de determinar la caducidad
de un registro marcario, cuande los productos o servicios que
distinguen una marca han sido puestos en el comercio o se
encuentran disponibles en ¢l mercado en el pais bajo esa marca
en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y
costumbres en el comercio, sin embargo, el concepto de uso que
prevé el articulo 62 de! Reglamento de la Ley de Propiedad
Industrial resulta adecuado para una aplicacién genérica en

materia de marcas, ya que contiene los siguientes elementos:

1. Bienes o servicios que hayan sido puestos en el mercado.

2. Que dichos bienes o servicios se distingan por una marca.

3. Que los bienes o servicios que se encuentran disponibles en

el mercado bajo esa marca se hayan puesto en la cantidad y del

modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio.

32



De lo anterior, podemos concluir que el conceplo de
uso previsto en el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial,
puede ser aplicable en general a la materia marcaria y no
anicamente para efectos de determinar la caducidad de un

registro marcario.

Cabe precisar que el tercer elemento mencionado, esto
es, el que los bienes o servicios que se¢ encuentran disponibles
en el mercado bajo una marca se hayan puesto en la cantidad y
del modo que corresponde a los usos y costumbres en el
comercio, puede llegar a ser sumamente relativo, dependiendo
del tipo de bien o servicio, o de las costumbres mercantiles de
un pais determinado, en este sentido, lo que prevé el elemento
analizado, es el que haya un fin de especulacién comercial o de
lucro al introducir un bien o servicio al mercado, por lo que a

continuacion se analiza el mismo.

1.7. CONCEPTO DE ESPECULACION COMERCIAL

Es importante hacer mencién a este concepto, ya que una
de las funciones de los criterios para distinguir la similitud de

marcas. es el de determinar si es factible otorgar un regisiro marcario



asi como el de determinar si existe imitacién o falsificacion de
marcas, las cuales pueden llegar a constituir en el primer caso una
infraccion administrativa o un delito en caso de reincidencia, o bien,
en ¢l caso de la falsificacién siempre constituird un delito, siempre y

cuando haya una finalidad de especulacidn comercial,

En este orden de ideas, las fracciones III, XII, XIV, XIX,
XX y XXI, del articulo 213 de la Ley de propiedad Industrial
incluyen en su texto la figura de la venta o circulacidén de productos
o servicios, Las palabras estdn tomadas en plural, no se comete un
delito por vender unos tenis marca MIKE ™, pero si venden cien
mil pares de tenis marca MIKE ™, o adibas ®, lo mas légico es
pensar que se trata de inducir al error a los consumidores,
tratando de que se confundan con prestigiosas marcas a nivel
mundial en el calzado deportivo, esto es, NIKE y ADIDAS?,

c

El concepto de “especulacidon comercial”, intimamente
ligado con el de “escala comercial”, se refiere a un volumen de

produccién y/o ventas de un bien o servicio, que se pueda

considerar como dentro del comercio.
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Como se menciond anteriormente. es dificil creer que
se puede cometer un delito por vender un par de tenis, pero al
vender cien mil pares la intencién de quien realiza dicho acto
cambia. Una compraventa de un par de tenis puede tener carédcter
mercantil en razdn de su intencidn especulativa, aunque sé6lo sea
una transaccién de menor cuantia. Para esto hay que analizar
cuales son los actos de comercio, pero definir los actos de
comercio en un sélo concepto resulta un tema muy dificil. Al
respecto comenta Mantilla Molina, “muchos ambiciosos
mercantilistas se han propuesto reducir a unidad la variada
congerie de los declarados por las leyes actos de comercio, y
han creido encontrar un concepto al cual reducir todos. !Vana

»2 La razén de lo anterior “es que en la larga serie de

ilusionj.
los que nuestro derecho mercantil califica como actos de
comercio, se comprende una gran variedad de ellos cuya
naturaleza deriva de distintas y disimbolas razones; unos se
califican de mercantiles en razén de su intervencion
{intermediacién) de los sujetos que lo ejecutan (los
comerciantes, los empresarios), como en el caso del contrate de

transportes {art. 75 fr. VIII y 576 fr.Il C.Co.), otros en funcién

de la intencion especulativa de quien los realiza (art. 75 fr.l y

0 105 ejemplos citados fueron observados por el autor mediante investigacion de campo realizada
principalmente en el centro de la ciudad de México.
' MANTILLA MOLINA, Roberto L.; “Derecho Mercantil,” 29a ed., Ed. Pornita, México 1993, pag. 58.
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I C.Co), o por tratarse de actos de empresa (art. 75 fr.V a XI
C.Co) o por recaer en bienes que el propio ordenamiento califica
de mercantiles (titulos de crédito... contrato de depdsito), otros
mas por la forma que adoptan (las sociedades mercantiles),
otros, en fin, por estar en conexidn con actos principales cuando

estos san comerciales...” %

El concepto de acto de comercio, mercantil o
comercial, no nos ayuda mucho a determinar que es escala
comercial, ya que el hecho de que un acto tenga la naturaleza de
ser mercantil, no le da la caracteristica de ser a escala

comercial.

Para saber lo que es la escala comercial se debe
atender a la cantidad, a la masificacion de un acto por su
constante repeticidn. “El ejercicio repetido de una accidn
humana, el ejercicio en masa, masivo, cuantioso, produce en
general efectos importantes, fené6menos de adecuacidén interna y
externa. Internamente, provoca un aumento en la capacidad de
realizacion, una disminucién de la atencién necesaria para un
mismo aclo. Externamente esta acomodacidén que provoca el

ejercicio en masa del acto, se refleja en la lucha contra

n Cfr., BARRERA GRAF, Jorge; “Instituciones de Derecho Mercantil”, Ed. Porraa, México, pag. 69.
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aquellos hechos, que si para el que realiza un acto aislado
pueden carecer de importancia, llegan a ser muy importantes

»B Podemos concluir que

cuando se trata de realizarlos en masa;
el hecho de realizar una actividad, en este caso vender o poner
en circulacién bienes o servicios, en “escala comercial” da una
mayor importancia al hecho que si es un evento aislado.
Evidentemente si alguien falsifica c¢inco rastrillos marca
Gillette, los circula y los vende, a la empresa no le preocuparia
muche esta situacion mas que en la medida que se pudiera
repetir a “escala comercial”™ En cambioc si alguien falsifica,
circula y vende 5 reactores nucleares o turbinas para
aeronavegacidén General Electric, seguramente la empresa se

veria afectada tanto en su patrimonic como en el prestigio que

respalda su marca.

El concepto de “especulacién comercial”, o “escala
comercial” hay que interpretarlo con mucho cuidado, ya que para
un producto como los palillos de madera, la escala comercial
puede significar un nimero muy elevado, para un reactor nuclear

la escala comercial pueden ser unos cuantos o inciusive uno.

7 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Joaquin; “Derecho Mercantil”, Tomo 1, Ed. Porria, México 1994, pag. 8.
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Por esta razén para interpretar el concepte de escala
comercial hay que tomar en cuenta varios factores, como el tipo
de producto, cuantos se producen en un determinade tiempo, la
cantidad de bienes o servicios que se colocan en el mercado en
determinado periodo, su costo en el mercado y otros factores que

vayan relacionados dependiendo el tipo de bien o servicio.
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CAPITULO 11

Dentro de este apartado analizaremos los dispositivos de
la actual Ley de la materia con respecto a la forma de obtener y

otorgar un registro marcario.

2.1 ULTIMAS REFORMAS A LA ACTUAL LEY

DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Para poder conocer con certeza el por qué de los cambios
a la legislacién en materia de Propiedad Industrial, hay que saber
cuales fueron los motivos que considere la autoridad para

modificarla, para tal efecto se cita la exposicién de motivos para

reformar la actual Ley de Propiedad Industrial ®

“EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA INICIATIVA
PRESIDENCIAL PARA REFORMAR, ADICIONAR Y DEROGAR
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTOQ Y

PROTECCION A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”

El proceso de internacionalizacién de 1a economia ha

permitido aprovechar las oportunidades que se han presentado por la

* Consultada en SERRANO MIGALLON, Femando; “La Propiedad Industrial en México™; 2° ed. Ed. Porrita,
México 1995, pags. 115-120.
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globalizacién de la economia mundial. De esta manera se ha
aumentado la formacién de capital y la capacidad de produccion en
el pais; incrementando substancialmente tos flujos de inversién
extranjera y ampliando tes mercados externos facilitando la venta de
productos nacionales asf como la adquisicién de insumos y productos

finales a precios internacionales.

La Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial
ha constituido un instrumento fundamental para apoyar el proceso
permanenie de innovacién tecnolbégica en los sectores productivos y
comerciales del pais, induciendo el mejoramienio de los niveles de
productividad de 1las empresas y fortaleciendo su posicidn

competitiva en los mercados en que participa.

La expansidn cada dfa mayor del comercio internacional y
el acelerado procese tecnoldgico, hacen necesaria la actualizacién
permanente del marco jurfdico de Ia propiedad industrial para
establecer reglas claras que faciliten los flujos internacionales de

comercio, inversidn y tecnelogfa.

Asi, con el propésito de continuar con la pelitica adoptada
en la presente administracién, de elevar los niveles de proteccidn de
fos derechos de propiedad industrial e incorporar las tendencias
actuales de proteccién en la materia plasmadas en los tratados
internacionales de los que México es parte, se considera
indispensable avanzar en el ‘ perfeccionamiento del sistema de
propiedad industrial de nuestro pais mediante la reforma a la Ley de

Fomento y Proteccién a la Propiedad Industrial.
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Por lo anterior el Ejecutivo Federal a mi cargo presenta esta
iniciativa de reformas a la Ley de Fomento y Proteccién a la
Propiedad Industrial, que tiene como objeto perfeccionar el sistema
nacional de propiedad industrial a través de una mayor proteccién a
los derechos de propiedad industrial; el otorgamiento al Institute
Mexicano de la Propiedad Industrial de las facultades necesarias
para el ejercicio de las funciones de autoridad administrativa en esta
materia, y al armonizacién de la ley con las disposiciones de los

Tratados Enternacionales de los que México es Parte.

1. Mayor proteccién a Jlos derechos de propiedad

industrial

A. Modificaciones en materia de patentes

B. Modificaciones en materia de marcas

Para proteger adecuadamente las marcas que se han hecho
famosas en los circules comerciales del pals e impedir el uso
indebido de las mismas y la comisidn de actos de competencia
desfeal que se traducen en un engafio al consumidor, se define el
concepto de notoriedad de una marca per e! conocimiento de la
misma en un Ssector determinado del pihblice o de los circulas
comerciales del pals como consecuencia de las actividades
comerciales gque se realicen en el fterritorio nacional o en el

extranjero, asi como por el conocimiento de la marca notoria en el

41



territorio nacional debido a fa promocién y publicidad de la

misma,..

...Para armonizar los principios de libre competencia con
los derechos de propiedad industrial y preservar para los
consumidores fas ventajas derivadas del [libre comercio
internacional de mercancias a las que legitimamenie se les aplique
ana marca registrada, se aclara que ef derecho exclusive que
confiere el registro de una marca no produce efectos respecto a fa
importacidn de productos fegitimos que realice cualguler persona

para su use, distribucidn o comercializacidn en México.

C. Modificaciones relativas al procedimiento administrativo

D. Modificaciones relativas a Ia defensa y proteccidn de los

derechos de propiedad industrial

Garantizar una efectiva defensa y proteccién de los derechos
exclusivos que la Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad
Industrial otorgue a sus titulares, requiere de dotar a la autoridad de
facultades que le permitan prevenir y sancionar la realizacién de
actos de competencia desleal que afecten el ejercicio pleno de los
derechos de propiedad industrial, dentro del marco de respeto de las

garantias individuales y el principio de seguridad juridica.

Es por ello que la presente iniciativa también contempla la
incorporacién de disposiciones que facultan a la autoridad para

adoptar medidas precautorias o definitivas mediante las cuales se
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pueda impedir o hacer cesar la vielacién a los derechos de propiedad

industrial.

En este orden de ideas, en [a iniciativa se propone dotar a
la autoridad de facultades para ordenar Ia suspensién o
terminacién de los actos con los gque presumiblemente se estd
violande un dereche de propiedad industrial, asi{ como el reviro de
circulacién de las mercancias en las gque se materialice -la
vielacidn y de los utensilios o instrumentos destinades a su
elaboracién. Asi, por ejemplo, serd posible que un distribuidor o
comercializado se abstenga de poner en circulacidn un producte

que ostente ilfcitamente una marca...

La tendencia internacional en esta materia muestra que
actualmente es mis importante ebrener Ia reparacidn de los dafos
y perjuicios que se ocasionen al titular de un derecho de propiedad
industriel que haya sido afectado, que sancionar al infracter con
una pena privative de la libertad. Permitir la reparacidn de los
daftos y perjuicios que se ocasionan, debe de ser uno de los
principales objetivos de la ley y de las autoridades encargadas de
su ampliacidn, ya que pueden ser cuanitioses por la importancia
econdémica que los derechos de propiedad industrial tienen en la

industria y el comercio...

Acorde con lo antes expuesto, se propone considerar como
infracciones administrativas las conductas que actualmente se
encuentran tipificadas en fa ley como delitos y sancionar

penalmente la reincidencia en las mismas. Los delitos en materia
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de propiednd industrial serdn perseguibles por gquerella de la parte
ofendida y no de oficio, de esta manera se pretende reforzar los
mecanismaos existentes para sanclonar fa violacidn de los derechos

de propiedad industrial y obtener la reparacidn de los dailos y

perjuicios..””
En el desarrollo de la exposicion de motivos se nota una
clara tendencia a que la Ley otorgue mayor seguridad a los derechos

de propiedad industrial a través de una adecuada legislacidon.

En las legislaciones anteriores se observaba una tendencia
a sancionar al infractor, y no al resarcimiento econémico y al pago de
dafios y perjuicios ocasionados al titular de los derechos de

propiedad industrial.

La actual Ley de Propiedad industrial tiene como clare
objetivo y en primer l-ugar, en lo que respecta al tratamiento de las
infracciones, que se indemnice y se reparen los dafios ocasionados
por la transgresion de los derechos de propiedad industrial, mas que
iniciar un proceso penal contra el infractor, considerado antes como

delincuente.

¥ La exposicién de motivos antes transcrita ¢s mds extensa, por lo que s6lo se
transcribieron los puntos que tenian relacidn con la presente investigacién.
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Esta tendencia queda claramente definida en el dictamen
de la Cédmara de Diputados de la Iniciativa de Reformas de la Ley de
Fomento y Protecci6én a ta Propiedad Industrial 1994, en el punto 3

de dicho documento?:

“En lo relativo a 1a defensa y proteccidn de ltos derechos de
propiedad industrial, se garantiza mediante esta Ley una efectiva
defensa a sus titulares, dentro del marco de respeto de las garantias

individuales y el principio de seguridad juridica,

La incorporacidn de disposiciones que facultan a la auteridad
para adoptar medidas precautorias o definitivas mediante [as cuales
se pueda impedir o hacer cesar la violacidén a los derechos de
propiedad industrial, asi como sancionar la realizacién de actos de
competencia desleal, permiten una aplicacién mas eficiente del
sistema de propiedad industrial, particularmente cuando se han
violado alguno de los derechos tutelados por la Ley, ya que se busca
en todo momento la reparacidon de los dafios y perjuicios
ocasionados a3l titular afectado, mas que la aplicacion de

sanciones privativas de libertad.”

La tendencia actual de la ley es muy clara, el
resarcimiento econdmico del titular de los derechos de propiedad

industrial cuando éstos hayan sido transgredidos.

3 Consuttada en SERRANO MIGALLON, Femando; Ob. Cit,, pag. 136,
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Al respecto comenta Mauricio Jalife Daher?, “La
tendencia consistente en despenalizar algunas conductas para
regularlas como infracciones administrativas es una orientacién que
en Gltimas fechas se ha generalizado en nuestro pais, derivada de la
suposicion de que la complejidad ¢ implicaciones del proceso penal
en muchas ocasiones no resultan adecuados para resolver el tipo de
situaciones concretas que se presentan y que implican una violacidn
de derechos. Asi pues, se considera que el tratamiento de las
conductas bajo el esquema de infraccién administrativa permite una
reaccién mas rapida del aparato juridico, para poner tremedio a la

conducta lesiva.”.

2.2 MODIFICACIONES DE 1994 EN MATERIA

DE REGISTRO DE MARCAS?®

Ahora analizaremos las disposiciones legales que en
especifico se refieren al otorgamiento y obtencién de un registro
marcario, relacioniandolos con los preceptos antes de las

modificaciones de 1994,

B J ALIFE DAHER, Mauricio; “Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial®; Ed. McGraw-Hill, Méxice
1999, pag. 458.

# los ejemplos mencionados en el presente capitulo fueron concebidos por ef autor de la presente
investigacion (nicamente con fines ejemplificativos, ain y cuando corresponden a marcas reales.
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El titulo Cuarto, Capitulo V de la Ley de Propiedad
Industrial, prevé el registro de marcas, por lo que se analizardn Jas
modificaciones sustanciales, y sélo se mencionaran las que no son de

trascendencia.

El 2 de agosto de 1994 fue publicado en el Diario Oficial
de la Federaciéon el Decreto por medio del cual se reformaron,
adicionaren y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Fomento
y Proteccién a la Propiedad Industrial, el cual en su articulo primero,
dispone, en la parte que interesa a la presente investigacion, lo

siguiente:

“Articuto Primero: Se reforma el titulo de la Ley y los articulos ...
89 fraccidon 1V, 90 péarrafo primero y las fracciones 1V, V, VII, XII,
XML, XV, XVI y XVII ... 113 péarrafo primero y las fracciones Il y
1, Le4, 115, 116, 121, 122, 123, 125, 126 parrafe primero y

fraccion II, 128, 130, 131, 134,135 ...se adicionan los articules 122

"

bis, ...

En primer término, para poder analizar las reformas a la
forma de otorgar y obtener un registro marcario, es necesario saber
que es registrable como marca y que no lo es, por lo que a

continuacién se analizan fas reformas a los articulos 89 y 90 de la ley
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en comento, los cuales prevén que es registrable como marca y que

no lo es.

El articulo 89, de la ley en comento, el cual prevé que es
registrable ¢como marca, cambi6é en la fraccién [V dnicamente para
establecer que si es registrable como marca el nombre propio de una
persona fisica, siempre que no se¢ confunda con una marca o nombre
comercial ya registrados, anteriormente la limitante se constrefifa a
que no fuera un homénimo previamente registrado, esto es, la
intencién de la reforma es el otorgar mayor proteccién a los
propietarios de un registro marcario, y que no se registren marcas
con nombres de personas fisicas que puedan llegar a confundirse, tal

y como se analizd en el capitulo 2.3.1 de la presente investigacion.

Ahora bien, el articulo 90 de la Ley de Propiedad
Industrial, el cual contempla que no se registrard como marca tuvo

las siguientes modificaciones:

El primer parrafo menciona que “No serdn registrables
como marca:” y anteriormente establecia que “No se registrardn como
marca:”, esto es, la reforma fue de mera redaccidén, sin que afecte el

fondo del articulo.
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lLa fraccion IV fue modificada Wdnicamente para
agregar la frase “que enm ¢l comercio sirvan para designar”,

quedando de la siguiente manera:

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

productos o la época de produccién;

La reforma no modificé el fondo de la fraccidén, sino
tinicamente especificé el hecho de que las palabras que
especificamente en ¢l comercio designaran la especie, calidad,

cantidad etc., no son registrables.

La fraccidén V tnicamente se le agregd la palabra “digitos”

para abarcar una mayor proteccién a este tipo de signos, quedando de

la siguiente manera:
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“simbolos

conceptos,

manera:

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

cardcter distintivo.

La fracciéon VII dnicamente se le agregd las palabras
¢ emblemas”™ para abarcar una mayor proteccion a estos

quedando de la siguiente manera:

VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacién,
escudos, banderas o emblemas de cualguier pafs, Estado,
municipio o divisiones politicas equtvalentes, asi como las
denominaciones, siglas, simboloes o emblemas de
arganizaciones internacionales, gubernamentales, no
gubernamentales o de cualquier otra organizacidn
reconocida oficialmente, asi como la designacioén verbal

de los mismos;

La fraccion XIH se modificé quedando de la siguiente

X!l.- Los nombres, seudénimos, firmas y retratos de
personas, sin consentimiento de los interesados o, si han

fallecido, en su orden, del conyuge, Dparientes

50



consanguineos en linea recta y por adopcibn, y

colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

Esta fraccién se afiadié para evitar que se aproveche del
nombre de un grupo familiar para confundir inducir a la confusién al
momento de elegir una marca, por ejemplo, si existiera una marca de
ropa liamada Jonh Kennedy, y otra persona utiliza el prestigio de esa
marca y utiliza el nombre de algunos de sus familiares, por ejemplo
Jackie Kennedy para proteger ropa también, obvio €5 que se trata de

provocar el error aprovechiandose de la marca original,

La fraccion XIII fue modificada para quedar de la

siguiente manera:

XIHl.- Los tltulos de obras intelectuales o artisticas, asi
como los titulos de publicaciones y difusiones
periédicas, los personajes ficticios o simbédlicos, los
personajes humanos de caracterizacién, los nombres
artisticos y las denominaciones de grupos artisticos; a
menos que el titular del derecho correspondiente lo

autorice expresamente;
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Esta fraccion se modifico en el sentido de incluir como no
susceptible de ser registrado como marca titqlos de publicaciones y
difusiones periédicas, los personajes ficticios o simbélicos, los
personajes humanos de caracterizacioén, los nombres artisticos y las
denominaciones de grupos artisticos, ya que por ejemplo “Vuelta”,
afamada revista intelectual, podria ser utilizada para vender
pasquines de literatura subversiva, o el nombre *Asterix”, personaje
ficticio de historietas infantiles, para vender juguetes relacionados
con la identidad de! personaje antes mencionada, salvo, cabe aclarar,

que se cuente con consentimiento para ello.

La fraccion XV fue afiadida con los tres Gltimos parrafos,
a efecto de especificar que se entiende por marca notoriamente

conocida, quedando de la siguiente manera:

XV.- Las denominaciones, figuras [\ formas
tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el
Instituto estime notoriamente conocida en México, para

ser aplicadas a cualquier producto o servicio.
Se entenderi que una marca es notoriamente conocida

en México, cuando un sector determinado del pablice o

de los circulos comerciales del pais, conoce la marca
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coma consecucncia de las actividades comerciales
desarrolladas en México o en el extranjero por una
persona que emplea esa marca en relacién con sus
productos o servicios, asi como el conecimiento que se
tenga de |la marca en el territorio, como consecuencia de

la promecién o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca,
podran emplearse todos los medios probatorios

permitidos por esta Ley.

Este impedimento procederd en cualquier caso en que el
uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese
erear confusidn o un riesgo de asociacién con el titular
de la marca notoriamente conocida, o constituya un
aprovechamiento que cause ¢l desprestigio de la marca.
Dicho impedimento no serd aplicable cuando el
solicitante del registro sea (titular de Ia marca

notoriamente conocida.

Con anterioridad a las reformas de 1994, la fraccién XVI
prohibia que se registraran las marcas idénticas o similares en grado
de confusion siempre que existiera una marca registrada y vigente,

ahora la mencionada fraccién también protege a las marcas en tramite
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de registro presentadas con anterioridad a una registrada y vigente,

quedando de la siguiente manera:

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

titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y

La fraccién XVII tnicamente cambié la parte final de la
misma en una palabra, al cambiar la palabra de “usuario” del nombre
comercial”, por la de “titular” del nombre comercial, ya que por
simple légica es el titular de un registro el que goza de los derechos
que deriven del mismo, y no ¢l usuario, ya que inclusive el uso que
se esté realizando puede llegar a ser ilicito, quedando la fraccidn en

comento de la siguiente manera:

XVIIL.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado
de confusién, a un nombre comercial aplicado a una

empresa o a un establecimiento indusirial, comercial o de
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servicios, cuyo giro preponderante sea ta elaboracidén o
venta de los productos o la prestacion de los servicios que
se pretendan amparar con la marca, y siempre que el
nombre comercial haya sido usado con antertoridad a la
fecha de presentacion de la solicitud de registro de la
marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no
serda aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el
titular de! nombre comercial, si no existe otro nombre

comercial idéntico que haya sido publicado.

Cabe precisar que si bien el objeto de la presente
investigacion es el de presentar criterios para determinar la similitud
de marcas, también lo es que los mismos cumplen con dos funciones
principalmente; la primera, es la de poder determinar si una marca es
similar a otra y por lo tanto ser susceptible de regisiro marcario, y el
criterio que se considerd idéneo para tal fin serd expuesto en la parte
final de esta tesis; la segunda finalidad, es la de poder precisar con
la mayor exactitud posible cuando una marca es parecida a otra en
grado de confusidn y si dicha situacién incurre en la imitacién o
falsificacion de una marca previamente registrada, motivo por el cual
en el siguiente capitulo se analizaran las modificaciones realizadas a
la ley de la materia, en el afio de 1994, con retacién a las

infracciones y delitos en que se pueden incurrir en materia marcaria.
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2.3 MODIFICACIONES DE 1994 EN MATERIA

DE IMITACION Y FALSIFICACION DE MARCAS?

Para el Lic. David Range! Medina®, “entre los cambios mas
notables establecidos por la reforma legislativa que se viene resefiando debe
mencionarse la nueva politica que se adoptd para penalizar la usurpacién de

los derechos de propiedad industrial.

Las conductas realizadadoras de esa infraccién de derechos habian sido
clasificadas por la ley en dos categorias: la de infracciones administrativas
previstas por el articulo 213 en quince fracciones, por una parte, y la de los
delitos previstos en el articulo 223, a través de sus quince fracciones, por la

otra.

El nuevo sistema punitivo convierte los delitos sobre invasién de patentes,
de modelos de utilidad y de disefios industriales, en infracciones

administrativas.

Lo mismo ocurre con las violaciones de los derechos sobre marcas, nombres

comerciales, denominaciones de origen y avisos comerciales, que dejan de

¥ Los ejemplos mencionados en el presente capitulo fueron concebidos por el autor de la presente
investigacién dnicamente con fines ejemplificativos, ain y cuando corresponden a marcas reales.
3 R ANGEL MEDINA, David; Revista juridica de la UNAM, Tomo XLV, enero-abril 1995, México 1995.
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ser considerados como delitos para ampliar la lista de infracciones
administrativas previstas por el articulo 213 en las 23 hipétesis que dan

forma al precepto.

Y por lo que respecta a los delitos originalmente previstos por el articulo
223, sdlo tienen ese caracter: la reincidencia en las conductas previstas
como infracciones en las fracciones [I a XXII del articulo 213; la
falsificacién de marcas en forma dolosa y a escala comercial; asi como las
tres modalidades de la usurpacién del secreto industrial, que conservan su
indole de delitos de revelacién del secreto, de apoderamiento del secreto y
uso de la informacion contenida en el secreto indusirial (articulo 223

fracciones I, II, 111, IV y V).

Una novedad mas que se incorpora en las reformas, consiste en establecer
que los delitos en materia de propiedad industrial catalogadas por el articulo
223 se perseguiran por querella de parte ofendida (parrafo final del

articulo).”

Ahora bien, a continuacion se analizan las principales
modificaciones al articulo 213 de la Ley de Propiedad Industrial, el

cual prevé las infracciones administrativas en la materia:
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Articulo 213.- Son infracciones administrativas:

IT1. Poner a la venta ¢ en circulacidn productos u ofrecer servicios,
indicando que estdn protegidos por una marca registrada sin que lo
estén, Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nule
0 canceltado, se incurrird en infraccién después de un afio de la fecha
de caducidad , en su caso, de la fecha en que haya quedado firme Ia

]

declaracién correspondiente;

Esta fraccidon no fue modificada y conserva el texto original de la

Ley de Fomento y Protecciéon a la Propiedad Industrial.

1V, Usar una marca parecida en grado de confusidn a otra
registrada, para amparar los mismos o similares productos o

servicios que los protegidos por la registrada;

Esta fraccion también quedd igual que el texto antes de
fas modificaciones de 1994, aunque es la que prevé la imitacién de

las marcas.

V. Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada o
semejante en grado de confusién como elemento de un nombre
comercial o de una denominacidén ¢ razédn social, o viceversa,
siempre que diches nombres, denominaciones o razones sociales
estén relacionados con establecimientos que operen los productos o

servicios protegidos por la marca.
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Esta fraccidon fue afiadida de la siguiente manera, en el
segundo renglon después de la palabra “registrada™ se le afiadid “o

semejante en grado de confusién”. En el cuarto renglén se le agregéd

“denominaciones o razones sociales”,

Esto obedece a la intencidén del legislador de dar una
mayor proteccion a estas figuras, ya que es posible utilizar un
nombre parecido a otro como elemento de una razdn social o nombre
comercial sin que sea igual y pueda inducir a confusién. La redaccién
anterior sélo contemplaba el caso de usar una marca registrada sin el
consentimiento del tituiar como elemento de un nombre comercial.
denominacidn, razon social o viceversa. Ahora se amplia el supuesto
a que la marca sea secmejante en grado de confusién, atn en las

denominaciones o razones sociales.

Esto tieme wuna légica, ya que hay productos que
independientemente de la marca que los identifique, si son
respaldados por una razdén social o nombre comercial de prestigio,
sabemos que el producto es bueno, por ejemplo, un producto licteo
elaborado por Nestlé sabemos que tiene cierta calidad, aunque no lo

distinga una marca en concreto, como lo puede ser “NIDO”, que
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ampara leche en polvo. Un ejemplo de como se puede utilizar una

razén social de prestigio para inducir a error es la siguiente:

FARMALAT®, S.A. DE C.V.

PARMALAT®, S.A. DE C.V.

En este caso podemos observar como cambiando Ia
primera letra de la marca resulta otra distinta, pero que muy
facilmente puede inducir a error o confusién. Con las modificaciones
de 1994 a la Ley de Propiedad Industrial, se protegen los nombres
comerciales y las razones sociales para una mayor proteccion

marcaria.

V1i. Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas
o emblemas a que se refiere el articulo 40. y la fracciones VII; VIII,

IX, X1, XIII, XIV y XVI del articulo 90 de ¢sta ley;

La fraccién VII fue afiadida con las palabras, “simboles®
y “emblemas”. Para conocer la razon de que se haya afiadido estas
palabras hay que atender al significado de estas y de las palabras

“signos” y “siglas™ que ya contemplaba la ley antes de las reformas
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de 1994. Del diccionario de la Lengua Espaiiola’ se tomaron las

siguientes definiciones:

Signo: Cosa que por su naturaleza o convencionalmente

evoca en el entendimiento la ida de otra.

Simbolo: Imagen, figura o divisa con que materialmente o
de palabra se presenta un concepto moral o intelectual, por alguna
semejanza o correspondencia que el entendimiento percibe entre este

concepto y aquella imagen.

Sigla: Letra inicial que se emplea como abreviatura de

una palabra.

Emblema: Simbolo, lema o distintivo en el que se
representan caracteres o virtudes de algunas ciencias, conceptos,

religiones etc.

Atendiendo a las anteriores definiciones un signo puede
ser, por ejemplo, una flama, con la que se puede indicar que un
producto es inflamable, o el color azul y rojo dentro de un circulo o

recuadro, que indican frio y calor respectivamente, ya gque par si

M Real academia de Ja lengua Espafola; “Diccionario de la lengua Espaiiola, Espasa Calpe”, Tomos Il y VI, Espaiia 1981
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evocan una idea dentro del contexto en el que se utilizan. Si una
Itave dentro de un bafio tiene marcado el color rojo, es obvio que es

la llave del agua caliente.

En el mismo orden de ideas, un simbolo mas bien se
refiere a una imagen concreta que representa un concepto, por
ejemplo, las figuras que estdn al reverso de las botanas, frituras y
envases de tetra brick de distintas marcas, de una silueta humana
arrojando a un cesto de basura un papel nos dan la idea de “tire la
basura en su lugar”, o “no arroje basura”. Esto es, un simbolo nos da
la idea de un concepto, como los que hay en las carreteras de una
copa cruzada por una franja u una X, nos dan la idea de no beber

mientras se conduce.

Sigla, como la definicién lo aclara es una abreviatura, por
ejemplo la letra “E™ nos indica estacionamiento Puede haber grupo de
siglas como IMPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industria, o

U.P. Universidad Panamericana.

El emblema trae consigo la idea de reunidn de varios
elementos para dar una idea de exaltacién a ciertos conceptos. Por
ejemplo. con un poco de imaginacién, una “U” cerrada en su parte

superior. en la esquina superior izquierda un cuadrado que abarque
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hasta a mitad de la “U” en su parte superior ¥y como hasta la tercera
parte hacia abajo, una franja que nace donde empieza ¢l cuadrado
hasta la mitad de la parte inferior de la “U”, en la otra mitad un
arbol con algunas raices y su follaje con cuatro ramas entrelazadas,
dos van hacia arriba y dos hacia abajo. Toda esta explicacidn trata de
ser ¢l emblema que caracteriza a la U.P., junto con el lema de Ubi

spiritus libertas.

La Ley en este caso trata de ser mas precisa en distinguir
los rubros o conceplos que protege, pues en la practica por una
sutileza de definiciones podrian utilizar un signo como una flama que
internacionalmente se conoce como indicador de productos
inflamables, para vender sopletes de fontanero, o usar el simbolo de
la Cruz Roja para vender venditas adhesivas (conocidas como
curitas), o registrar las siglas §.0.5., reconocidas mundialmente para
pedir auxilio, para promover una empresa de auxilio vial, o utilizar
el emblema de la familia Real de Espafia para vender morcilla y

jamdn serrano.

En este caso el legislador quiso prever cualquier situacidon
de falsificacién o copia idéntica o parecida de algunos de las figuras
que mencionamos anteriormente con cl objeto de causar confusién en

el publico consumidor e inducirio 2 un error en su eleccion. Con

63



estas consideraciones se explica perfectamente la adicién de otros

conceptos a esta fraccidn.

VI1Il. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de
confusién como nombre comercial, denominacién o razén social o
como parte de estos, de una persona fisica o moral cuya actividad
sea la produccién, importacién o comercializacién de bienes o
servicios iguales a los que se aplica !a marca registrada, sin el
consentimiento manifestado por escrito, del titular del registro de la

marca o de la persona que tenga facultades par ello.

En esta fraccion se le agregd empezando el parrafo lo
siguiente:

Yo semejante en grado de confusién c¢omo nombre
comercial”, mas adelante se le afiadid “de una persona fisica™. Por
Gitimo se sustituyé la frase “a quien este haya concedido licencia;”

por “que tenga facultades para ello™.

La primer frase afiadida cobra sentido cuando tomamos en
cuenta la posibilidad de que se puede copiar una marca para uso de
denominacion, razon social o nombre comercial sin ser idéntica, pero

gue induzca a confusién como por ejemplo:



GRUPO INDUSTRIAL BIMBO, S.A. DEC.V.

GRUPO INDUSTRIAL DIMBO, S.A. DE C.V.

Se puede abusar del tipo de letra o de la construccién de
un nombre comercial denominacién, o razén social sin tener que ser

idéntico pero que induzca a error.

La frase agregada “de una persona fisica” cobra
importancia al darle cabida a las personas fisicas y no sélo a las

morales como antes de las reformas de 1994 se contemplaba.

Por altime, se contempla con las Gltimas reformas que el
consentimiento por escrito no necesariamente tenga que ser del
titular del registro de marca o de la persona a quien este haya
concedido licencia, sino que, ahora puede ser cualquier persona que
tenga facultades par ello, como un mandatario o representante legal

con poder suficiente para actos de dominto.

Para continuar con el andlisis de las disposiciones legales

con relaciéon a este tema es necesario hacer las siguientes

aclaraciones:
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1. Las fracciones I a X de! articulo 213 de la Ley de

Fomento y Proteccién a la Propiedad Industrial quedan en el mismo

articulo y fracciéon que en [a ley de Propiedad Industrial, con las

modificaciones que ya antes sefialamos.

2. Varias de las fracciones del articulo 223 de la Ley de

Fomento y Protecciéon a la Propiedad Industrial referentes a los

delitos, se incluyeron en el articulo 213 de la Ley de Propiedad

Industrial referente a las infracciones administrativas quedando de la

siguiente manera:

ART. LFPPI FRACC.

223 [
II
IT1

v

VI
VII

VIl

213

ART. LP1.FRACC.

X1

XII

X111

X1V

XV

XVIII

XIX

XX
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IX XXI

X1I XXII

3. Las fracciones XIII, XIV y XV del articulo 223 de la
Ley de Fomento y Proteccién a la Propiedad Industrial referentes a
los secretos industriales y a la informacién confidencial son las
fracciones IIl, IV y V del articulo 223 de la Ley de Propiedad

Industrial.

Las reformas a la ley de la materia en este sentido, al
pasar las conductas antes tipificadas como delitos a considerarlas
faltas administrativas obedece a que la tendencia actual es la

reparacion econdémica y no las penas privativas de libertad.

Un sujeto que es mancillado en su honor, una mujer que es
violada, un c¢dényuge al que le han sido infiel, es normal que el
ofendido desee una pena privativa de libertad contra la persona que
ha transgredido sus derechos, pues en estos casos el dinero no arregla

el bien juridicamente tutelado y que ha sido objeto de comisién de un

delito.

En el supuesto que analizamos, de las conductas antes

tipificadas como delitos, ahora como infracciones administrativas, el
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bien juridico tutelado, en primer lugar, es el patrimonio del sujeto
titular del registro de marca, y- ¢l prestigio de la marca, que a final
de cuentas también es algo cuantificable en dinero, ya que del
prestigio que ésta tenga, depende gque el piliblico consumidor se
incline por ella o no, esto es, gque se venda en mayor o menor
cantidad el bien o servicio amparado por la marca registrada®™ Por lo
tanto, los Dbienes juridicamente tutelados en este caso son
principalmente, en primer lugar, el patrimonio del titular del registro
marcario, y los consumidores, al obtener seguridad de una marca con
un prestigio conocido y ganado a través de la calidad conocida ¥y

aceptada de su producto amparado por una matca registrada.

Por las razones antes expuestas, resulta ldgico pensar que
en los casos que se viole un derecho de Propiedad Industrial, se
prefiera el resarcimiento econdémico en la medida en gque el
patrimonio del sujeto haya sufrido una merma, mas que castigar al

sujeto que haya atentado contra los derechos antes mencionados.

La Ley de Propiedad Industrial tiene una légica, si una
persona comete una infraccién de las previstas en el articuleo 213 de

la Ley de Propiedad Industrial, tendrd que reparar econémicamente

* Hay bienes y scrvicios amparados por una marca registrada que tienen un nivel de ventas bajo, no tanio porque cf
piiblico corsumidor no se incline por ellas, sino porque se prefiere tener una exclusividad en tanto al nimero de personas
que puedan gozar de ese bien ¢ servicio. como podria ser una edicién especial de un libro, 0 un modelo de reloj.
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los dafios que ha cometido, si reincide en cualquiera de las hipotesis
previstas en las fracciones II a XXII, su accidén seré tipificada como
delito, y responderd no sélo de manera econdmica, sino con penas

privativas de libertad.

Un sujeto puede por error estar usando una marca parecida
en grado de confusién a una registrada sin saberlo, pero seria dificil
que el mismo sujeto incurriera en la misma conducta por error o
ignorancia®, quiza ésta sea una de las razones por las que el
legislador considerd que la reincidencia en las infracciones previstas

en el articulo 213 de la ley en comento, serian consideradas como

delitos.

XVIIL. Usar una marca registrada sin ¢l consentimiento de su titular
0 sin licencia respectiva, en productos servicios iguales o similares

a los que la marca se aplique;

Esta fraccion no sufrié modificacién alguna en su texto,
pero si en su ubicacidén, pues antes era la fraccion VI del articulo 223

de la Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial;

% De conformidad cen el articulo 21 del Cédigo Civil para el Distrito Federal, la ignorancia de la ley no
exime su cumplimiento.
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XiX. Ofrecer en venta o poner en circulaciéon productos iguales o
similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de

que se ysé esta en los mismos sin consentimiento de su titular;

Esta fracciéon tampoco sufrid modificaciones al igual que
la anterior, y también pertenecia al articulo 223 en su fraccién VII

del citado ordenamiento.

Cabe mencionar que para que este supuesto se cumpla es
necesario que se conociese que los productos que se pusieron a la
venta o en circulacidén hayan ostentado una marca registrada sin el
consentimiento de su titular. Este elemento es netamente subjetivo y
por lo tanto muy dificil de probar. Con la simple afirmacién de que
se desconocia que la marca registrada se utilizé sin consentimiento
de su titular puede desvirtuar la hipdtesis de esta fraccidn. Aunque
esto es materia de prueba dentro del proceso ( ya sca administrativo
o penal ), hay autores como Santiago Sentis Melendo que afirman
“gque no son los hechos sino las afirmaciones que de los mismos
hacen las partes, las que deben probarse, es decir, la operacion

esencial es la verificacidn de las afirmaciones de los litigantes™ >,

XX. Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se

aplica una marca registrada que hayan sido alterados;
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Esta fraccién conserva su redaccién original de la Ley de
Fomento y Proteccién a la Propiedad Industrial, aunque también

estaba incluido en el articulo 223 en su fraccion VIII.

XXI. Ofrecer en venta o poner en circulaciéon productos a los que se
aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o

suprimido parcial o totalmente ésta,

Esta fraccién conserva su redaccién original de la Ley de
Fomento y Proteccidn a la Propiedad Industrial, aunque también se

encontraba incluida en el articulo 223.

2.3.1 IMITACION DE MARCAS EN

LA LEGISLACION ACTUAL

Ya hemos aclarado anteriormente que la imitacién
consiste en copiar los elementos de determinado signo distintivo, sin

tener que llegar a ser idéntica, para conseguir la confusién de las dos

3 gENTIS MELENDO, Santiago--citado por— Gomez Lara, Cipriano: “Teoria General del Proceso”, £d. Harla, México
1990. pag 357.
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¥y provocar el error en el momento de ia eleccién por parte del

publico consumidor®.

2.3.2. LA IMITACION COMO

INFRACCION ADMINISTRATIVA

La imitacién de una marca se encuentra prevista en la
fraccion 1V del articulo 213 de la Ley de Propiedad Industrial, la

cual dispone lo siguiente:

Articulo 213.- Son infracciones administrativas:

IV. Usar una marca parecida en grade de confusién a olra
registrada, para amparar los mismos ¢ similares preductos o

servicios que los protegidos por la registrada;

En primer lugar hay que destacar que la imitacién se
considera una infraccién administrativa, y sélo es tipificada como
delito cuando retine los requisitos de la fraccion [ del articulo 223,
de la Ley de Propiedad Industrial, esto es que se incurra en

reincidencia.

* Ver apartado 1.3.1 de la presente investigacion.
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Ahora bien, el primer término que puedc ocasionar
problemas en la interpretacion de la fraccidén analizada, es el de
“usar”. En este sentido, si una persona tiene una coleccidén de relojes
marca ROLEX, y por seguridad los duplica, modificandoe la marca
para que parezcan originales, quedando de la siguiente manera
BOLEX, y los relojes los usa cominmente, le seria aplicable lo
dispuesto por la fraccion de trato, ya que actualiza el hecho de usar
una marca parecida en grade de confusién a una registrada para
amparar el mismo bien, en este caso unos relojes. Por lo tanto, si el
sujeto gue duplicd los relojes con el propdsito de conservar intacta
su coleccidn, pudiese ser sancionado por ese hecho, y si por segunda
vez fuera descubierto en uso de un reloj distinto por el cual se le
sanciono la primera vez, actualizaria la hipdtesis de reincidencia,
convirtiendo tal suceso en un hecho delictivo, por el cual tendria que

responder penalmente.

Las disertaciones asentadas en el pdrrafo anterior. tienen
como objetivo el mostrar que el término “uso” es demasiado amplio,
ya que el “uso” puede ser puramente personal, o bien, para hacer
miles de copias del mismo bien, y venderlos comercialmente. Por fo
tanto, si el objetivo de una marca es de distinguir bienes o servicios
de otros de su género para que el consumidor pueda optar entre ellos,

en el caso antes mencionado no existe consumidor que pueda ser



inducide a error por la imitacién de la marca, por lo que no deberia

de existir violacién alguna en el caso planteado.

Ahora bien, si la intencién de la ley es proteger a los
titulares de un registro marcario, la imitacién de una marca gue
ampara un bien perjudicara al titular de dicho registro en la medida
en que comercialice ese bien, esto es, en la medida en que induzca al
error a otra persona, mas no afectara el interés juridico del titular del
registro si no existe ninguna operacién en la que se haya provocado

la confusion del consumidor por la imitacidén de la marca.

En vista de lo anterior, la fraccién IV del articulo 213 de
la Ley de Propiedad Industrial, deberia de considerar la intencidon de
lucro, el lucro obtenido y la finalidad de especulacién comercial para
que se configure la infraccidén consistente en la imitacién de una

marca.

El siguiente concepto de dificil interpretacién en la

fraccion de trato es el de marca “parecida en grado de confusion™.

El problema para definir este concepto radica en que para
una persona el grado de confusion es muy distinto que para otra, por

lo tanto resulta dificil hacer una teoria delimitandeo en donde
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comienza el grado de confusién entre las marcas. Por esta razdn he
recurrido a lo que los tribunales de México han entendide por una
parecida en grado de confusidn, a continuacidén, se citan algunas tesis

al respecto.

Octava Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federacidn
Tomo: XV-I, Febrero

Tesis: 1.3°.A. 581 A

Pagina: 207

MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN
GRADO DE CONFUSION, CUANDO LOS PRODUCTOS O
SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE. La
marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o
servicio de otros y su principal funcién es servir como elemento de
identificacién de los satisfactores que genera el aparato productivo,
En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las
empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposicién de
la poblacién una mayor cantidad y variedad de articulos para su
consumo, con la unica finalidad de aumentar la produccién de sus
productos y, por ende, sus ganancias econémicas. El incremento en
el ndmero y variedad de bienes que genera el aparato productivo,

fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas
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constituven el dnicoe instrumento que tiene a su disposicién el
consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su
preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores
de servicios podrdn usar una marca en la industria, en el comercio o
en los servicios que presten; empero, ¢l derecho a su uso exclusivo
se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, segiin
asi lo establece el articulo 87 de la Ley de Fomento y Protecci6éan de
la Propiedad Industrial, ademés en este ordenamiento legal en sus
articulos 89 y 90, se indican ias hipétesis para poder constituir una
marca, asi como los supuestos que pueden originar ¢l no registro de
la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el
de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los
mismos productos o servicios, y para ello establecié la siguiente
disposicidén que dice: “Articulo 90. No se registrardan como marcas:

XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de
confusidon a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o
similares productos o servicios. Sin embargo, si podri registrarse
una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es
planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios
similares...” Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que
ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el
mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva
por si misma, es decir, que debe revestir un cardcter de originalidad
suficiente para desempefiar el papel que le es asignado por la ley,
debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda
posibilidad de confusién con marcas existentes. Determinar la
existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de

que ella se dé, no siempre es tarea fécil, no existe una regla
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matemética, clara y precisa, de cuya aplicacién surja indubitable la
confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestién se hace mds
dificil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo serd.
Es mds, las mismas marcas provocardn confusién en un cierto
contexto y en otro no, sin embargo, !a confundibilidad existira
cuando per el parecido de los signos el ptblico consumidor pueda
ser llevado a engafio. La confusién puede ser de tres tipos: a)
fonética; b) grafica; y, ¢) conceptual o ideolégica. La confusidn
fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de
modo similar. En la préctica este tipo de confusién es frecuente, ya
que el puablico consumidor conserva mejor recuerdo de lo
pronunciado que de lo escrito. La confusidn gréfica se origina por
la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases,
dibujos, etiquetas o cualquier otro signe, por su simple
observacidén. Este tipo de confusidn obedece a la mapnera en que se
percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el
signo. Esta clase de confusién puede ser provocada por semejanzas
ortograficas o graficas, por la similitud de dibujos o de envases y de
combinaciones de colores, ademds de que en este tipo de confusidn
pueden concurtir a su vez la confusién fonética y conceptual. La
similitud ortografica es quizas la méds habitual en los casos de
confusién. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en
pugna y para ello influyen la misma secuvencia de vocales, la misma
longitud y cantidad de silabas o terminaciones comunes. La similitud
grafica también se dard cuando los dibujos de las marcas o los tipos
de letras gque s¢ usen en marcas denominativas, tengan (razos
parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los

dibujes representan, sean diferentes, Asimismo, existird confusidn
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derivada de la similitud grafica cuando las etiquetas sean iguales ¢
parecidas, sea por similitud de la combinacién de colores utilizada,
sea por la disposicién similar de elementos dentro de la misma o por
la utilizacién de dibujos parecidos. La similitud grifica .es comin
encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en
etiquetas y en los envases. La confusién ideoldgica o conceptual se
produce cuando siendo lIas palabras fonética y graficamente
diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es Ia
representacién o evocacidén a una misma cosa, caracteristica o
idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El
contenido conceptual es de suma importancia para decidir una
inconfundibilidad, cevando es diferente en las marcas en pugna,
porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca,
por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser ¢l mismo contenido
conceptual, la confusién es inevitable, aun cuando también pudieran
aparecer similitudes ortograficas o fonéticas. Este tipo de confusién
puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un
dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la
inclusién en la marca del nombre del producte a distinguir. Dentro
de estos supuestos ¢l que cobra mayor relieve es el relativo a las
palabras y les dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca
es la representacidén grifica de una idea, indudablemente se confunde
con la palabra o palabras que designen la misma idea de fa otra
marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o
de una cualidad, protegen no séle la expresién que las constituyen,
sino también el dibujo o emblema que pueda graficamente
representarlas, lo anterior es asi, porque de lo contrario serfa

factible burlar ¢l derecho de los propietarios de marcas, obteniendo
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¢l registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o
cualidad aludida por la denominacién ya registrada, con la cual el
piublico consumidor resultaria fécilmente inducido a confundir fos
productos. Diverses criterios sustentados por la Suprema Corte ¥y
Tribunales Colegiados, han seilalado que para determinar si dos
marcas son semecjantes en grado de confusién, debe atenderse a
las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al
momento de¢ resolver un colejo marcario tener en cuenta ias
siguientes reglas: 1) La semejanza hay gque apreciarla
considerando la marca en su conjunte. 2) La comparacién debe
apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no 1as diferencias,
3) La imitacién debe apreciarse por imposicién, es decir, viendo
alternativamente las marcas y no compardndolas una a lado de la
otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la
confusién puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o
sea el comprador medio, ¥y que preste la atenciémn comin y
ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que fa marca debe
apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que
pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de
manera aislada o separadamente, sino atendiendc a sus semejanzas
que resulten de su examen global, para determinar sus elementos
primordiales que le dan su caracter distintive, todo ello deberd
efectuarse a la primera impresion normal que proyecta la marca en su
conjunto, tat como lo observa el consumidor destinatario de la
misma en la realidad, sin que pueda asimilirsele a un examinador
minucioso y detallista de signos marcarios. Esto es asi, porque es el
publico consumidor quien fundamentalmente merece la proteccidén de

la autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo

26TA TESTS NO SALE

#

DE LA BIBLIOTEGA



marcario, para evitar su desorientacidn y error respecto a la
naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el
mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un
registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a
registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o
registradas; de tal manera que el piblico consumider no sélo no
confunda una con otros, sino que ni siquicra exista la posibilidad de
que las confundan, pues s6lo de esa manera podrd lograrse una
verdadera proteccién al pablico consumidor y, obviamente, se podrd
garantizar la integridad y buena fama .del signo marcario ya
registrado, asegurando de esa forma la f4cil identificacién de los
productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si
dos marcas son semejantes en grado de confusién conforme a la
fracciéon XV1 del articulo 90 de la Ley de Fomento y Proteccion de
la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente

se han citado.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITOQ,

Amparo en revisién 1773/94. Comercial y Manufacturera, S.A. de
C.V. 20 de octubre de 1994, Unanimidad de votos. Ponente: Genaro

David Géngora Pimentel. Secretario: Jacinto Judrez Rosas.

Amparo en revisién 1963/94. The Concentrate Manufacturing
Company of Ireland. 14 de octubre de 1994, Mayoria de votos.
Ponente v disidente: Carlos Alfredo Soto Villasefior. Secretaria:

Silvia Elizabeth Morales Quezada,

30



Octava Epoca

[nstancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federacidn
Tomo: VI Segunda Parte-2

Pigina: 572

MARCAS. SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSION, Para
determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusiédn,
se debe atender principalmente al e¢efecto que puedan producir en
el pablico consumidor conjuntamente, es decir, al primer golpe de
vista o al ser pronunciadas raApidamente, ya que si bien Ila
autoridad administrativa, para calificar su registro puede realizar un
andlisis cuidadoso de sus elementos, noe por ello debe olvidarse que
lo realmente importante es la primera impresion y la confusién que
dichas marcas produzcan en el publico. En este sentido, es claro que,
tratindose de cuestiones marcarias, es el pablico consumidor quien
fundamentalmente merece proteccidon para evitar su desorientacién y
error respecto a ia naturaleza y origen de los distintos productos que
concurren en el mercado, justificdndose por ello, la exigencia legal
de que las marcas sean suficientemente distintas entre si, de tal

suerte que ¢l consumidor no confunda una con otra.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
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Amparo en revisién 304/90. Daniel Industries Inc. 29 de marzo de
1990, Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero.

Secretaria: Clementina Flores Suarez.

Séptima Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federacién
Tomo: 97-102 Sexta Parte

Pagina: 151

MARCAS. DEBE ATENDERSE A SUS ELEMENTOS NOMINALES, Y
SUBSIDIARIAMENTE A LAS FIGURAS QUE INTEGRAN LA
ETIQUETA. Cuando dos marcas en conflicto se componen ademis
de sus denominaciones individuales, de etiquetas o figuras, debe
atenderse, en primer término y en forma conjunta e individual, a
todos y cada uno de loes componentes que integren la
denominacién grafica y fonética de la misma, esto es, los
elementos individualizaderes que las distingan de las demds, para de
aht determinar las diferencias o semejanzas existentes entre las
marcas en conflicto y si existe confusidén entre ellas, y, en segundo
término, debe atenderse a los elementos geométricos, figuras,
etiquetas o colores, que contengan la denominacién cuyo registro
se pretende, pues de urna correcta interpretacién del articulo 105,
fraccidn IV, parrafo primero, de la anterior Ley de la Propiedad
Industrial, se advierte que una figura no es registrable como marca,
cuando ésta contenga los mismos elementos graficos y fonéticos de

la marca citada con anterioridad, pues existiendo conflicto entre dos
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marcas que detentan notables similitudes en sus componentes
nominales, debe atenderse primordialmente al grado de confusion
que pueda generarse entre ellas en virtud de las semejanzas
existentes entre ambas, y con posterioridad, debe atenderse a los
elc.mentos reservados a favor de la marca registrada con
anterioridad, tales como colores, figuras, emblemas o signos
distintives, pues como se¢ apunta, los elementos nominales de una
determinada marca, constituyen su signo individualizador, y la
etiqueta no es mas que el continente de aquellos elementos

nominales.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revision 676/76. Alexandra de Markoff Sales
Corporation. 13 de enero de 1977. Unanimidad de votos. Ponente:

Angel Sudrez Torres.

De las tesis jurisprudenciales antes invocadas se
desprende gque es necesario contar con un registro marcario para
evitar que los bienes y servicios puestos en el mercado por distintos
productores u oferentes sean confundidos por los consumidores, para
ello hay que hacer un andlisis de la marca que se pretenda registrar,
ya que la confusién que puede originar una marca con relacidon a otra

puede ser de tres tipos:
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1. Fonética.
2. Grafica.

3. Conceptual o ideoldgica.

Ahora bien, para determinar con precisidn el tipo de confusion que
puede originar una marca, €s necesario hacer un analisis en el que se
atienda a las semejanzas entre la.s dos marcas considerandoias en su
conjunto, y no por elementos separados, sin que se confronten
directamente las marcas, teniendo en consideracion que la persona
que hace la eleccidn es un consumidor medio que no es experto sobre
los bienes que adquirird, ademés de hacer un andlisis de la marca
pronunciando rapidamente el nombre para determinar su estructura
fonética, analizando la primera impresién visual que producen ambas

marcas.

En el capitulo 2.5 denominade “PROPUESTA DE UN
SISTEMA PARA DETERMINAR LA SIMILITUD ENTRE MARCAS”,
se analizardn con detenimiento los distintos niveles de confusién que
puede originar una marca, asi como la manera en que debe efectuarse

el andlisis respectivo.
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2.4, SANCIONES POR IMITAR UNA MARCA

Ahora bien, para las personas que incurran en alguna
infraccién prevista en el articulo 213 de la Ley de Propiedad
Industrial, como lo es en la especie la imitacién de una marca, se les
aplicardn las sanciones previstas en el articulo 214 de la citada ley,

la cual dispone:

Articulo 214.- Las infracciones administrativas a esta Ley o demas

disposiciones derivadas de ella, serdn sancionadas con:

[.- Multa hasta por el importe de veinte mil dias de salario minimo

general vigente en el Distrito Federal;

Il.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos dias de
salario minimo general vigente en el Distrito Federal, por cada dia
que persista la infraccion;

11I.- Clausura temporal hasta por noventa dias;

IV.- Clauwsura definitiva;

V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas,
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Ahora bien, en el supuesto de que la autoridad
determinara una sancién a cargo de una persona por haber incurrido
en una infraccién, la sancidén debe de reunir los requisitos de
fundamentacién y motivacion que todo acto de autoridad debe
contener, como la Suprema Corte de Justicia lo ha confirmado a

través de la siguiente jurisprudencia;

Séptima Epoca

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién
Tomo: 217-228 Cuarta Parte

Pagina: 203

MULTAS. SU IMPOSICION DEBE FUNDARSE Y MOTIVARSE DE
MANERA INDIVIDUALIZADA, PRUDRENTE Y ADECUADA. De
conformidad con lo que estatuye el articulo 16 de la Constitucidn
Federal de la Repiblica, cualquier acto de afectacidén en el
patrimonio de un gobernado o particular, como lo es en la especie de
imposiciéon de una multa, debe fundarse y motivarse, pero siempre en
forma individualizada, prudente y pormencrizada, segun las
constancias o datos que informen el caso concreto de que se trate;
per lo cual, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacién estima conveniente que en todo suceso concerniente a la
imposicién de wuna sancién pecuniaria o multa, se cumpla

estrictamente con los citados requisitos de fundamentacién y
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motivaciéon, de manera individualizada, prudente y adecuada,

conforme a los datos que se obtengan del asunto respectivo.

Recurso de reclamacion 304/87. Julieta Name de Name. 22 de abril

de 1987, 5 votos. Ponente: Victoria Adato Green de Ibarra.

Séptima Epoca, Cuarta Parte:

Volumenes 205-216, pag. 113. Recurso de Reclamacién 6516/85.
Moisés Magar. 19 de mayo de 1986. Unanimidad de 4 votos. Ponente;

Victoria Adato Green de Ibarra.

Asimismo, si una multa debe de estar fundada y motivada,
debe de asentarse que se entiende por fundamentacién y motivacién,

para lo cual se cita [a siguiente tesis:

Novena Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta
Tome: [11, Marzo de 1996

Tesis: VI.20. J/43

Pagina: 769

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentacién y

motivacién legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del
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precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, Ias razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a
concluir que el caso particular encuadra en el supuestio previsto por

lza norma legal invecada como fundamento.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADOQ DEL SEXTC CIRCUITO.

Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de
C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo

Calvillo Rangel. Secretario: jorge Alberto Gonzilez Alvarez.

Revision fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de
octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Najera

Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincén.

Amparoe en revision 333/88. Adilia Romero, 26 de octubre de 1988,
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Najera Virgen. Secretario:

Enrique Crispin Campos Ramirez.

Amparo en revision 597/95. Emilio Maurer Bretén. 15 de noviembre
de 1995, Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramirez Moguel

Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.

Amparo directo 7/96. Pedro Vicente Lépez Miro. 21 de febrero de
1996. Unanimidad de votos. Ponente: Maria Eugenia Estela Martinez

Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muifioz.
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En este orden de ideas, para la imposicién de una sancién
derivada de la comisién de una infraccién en materia marcaria, los
Tribunales Mexicanos han determinado que deben de reunir los

siguientes requisitos:

Novena Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuite

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta
Tomo: III, Abril de 1996

Tests: [.40.A.91 A

Piagina: 417

MARCAS. DEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LA
DECLARACION DE INFRACCION ADMINISTRATIVA PREVISTA
EN EL ARTICULO 210, INCISO B), FRACCION I[I, DE LA LEY DE
INVENCIONES Y MARCAS. Si la autoridad administrativa pretende
declarar cometida la infraccién contemplada en la fraccién 11 del
articulo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe analizar si se
han satisfecho o no la totalidad de los elementos establecidos en la
norma, sin que pueda hablar de la comisién de la infraccién
precisando alguno de los clementos de dicha fraccién, pero sin
satisfacerlos todos; es decir, en el caso, se debe acreditar el uso de
la marca parecida a otra en grado de confusién, para amparar los
mismos o© similares productos, y, ademds, que dicha confusidn
hubiera sido declarada y notificada por la Secretaria de Comercio y

Fomento Industrial; lo anterior, para el efecto de lograr una
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adecuada fundamentacion y motivacién de f[as resoluciones que
imponen sanciones por infraccién administrativa y tratar, con ello,

de no dejar en estado de indefension a los posibles infractores.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 284/95. Clubes de Leones de la Repiblica
Mexicana, A.C. 6 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos.
Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretaria: Clementina Flores

Sudrez.

De las tesis jurisprudenciales antes transcritas se
desprende que las sanciones impuestas por infracciones en materia
marcaria deben de encontrarse debidamente fundadas y motivadas, y
en ¢l supuesto de que el ciudadano sancionado, considere que existid
por parte de la autoridad exactora una violacién a sus derechos,
podra acudir ante los tribunales competentes a fin de promover un
juicio en contra de la dependencia exactora con motivo del acto a

través del cual se le determina la multa con la que se inconforma.
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2.4.1. PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LA IMITACION Y
OTRAS FIGURAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 213 DE LA

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Cabe hacer mencién que la infraccién contemplada en el
articulo 213, fraccion IV de la Ley de Propiedad Industrial, prevé
dnicamente la imitacion de marcas, ya que la fraccién V hace
referencia al uso de una marca registrada como elemento de un
nombre comercial, denominacién o razén social, las fracciones VI,
VIII y XVII, hacen referencia a la imitacién de un nombre comercial,
denominacion o razén social, la fraccion XVI prevé la imitacion de
un aviso comercial, y las fracciones XIX, XX y XXI hacen referencia
al ofrecer en venta o poner en circulacién productos amparados por
una marca registrada, asimismo, la fraccién XVIII, del dispositivo en
comento, alude al uso de una marca registrada sin el consentimiento
de su titular o sin la licencia respectiva en productos o servicios
similares o iguales; esto es, sustancialmente la fraccién IV del
articulo de referencia, es que en la primera fraccién mencionada se

utiliza una marca registrada
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2.4.2. LA IMITACION COMO DELITO

El articulo 223 de la Ley de Propiedad Industrial prevé las

conductas que se consideran delitos, el cual dispone lo siguiente:

Articulo 223.- Son delitos:

l.- Reincidir en las conductas previstas en las fracciones 1
a XXII del articulo 213 de esta Ley, una vez que la primera
sancién administrativa impuesta por esta razén haya

quedado firme;

Del dispositivo antes transcrito se desprende en primer
lugar que la reincidencia en las conductas previstas en las fracciones
II a XXII del articulo 213 de la Ley de Propiedad Industrial,
constituye un delito, y sélo requiere como requisito que la primera
sancidn administrativa haya quedado firme. En este sentido, como
guedd asentado en el apartado que antecede, el hecho de imitar una
marca con un nimero muy bajo de bienes, o inclusive con uno solo,
constituye una infraccidén, por lo que si una persona fue sancionada
por tal situacidén, y es descubierta posteriormente imitando alguna
marca, su accion constituiria un delito, aunque s6lo hubiesen sido

dos bienes los que haya amparado con la marca imitada.
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Cabe aclarar que una resclucion queda firme, cuando no
admitan ningin recurso en su contra, o bien, si lo admite que hubiese
sido recurrida y haya sido resuelto ¢l medio de defensa interpuesto, o
que fuese consentida, de manera expresa por desistimiento, o
tdcitamente al no interponer ningun medio de defensa en el plazo

previsto por las leyes respectivas.

En el caso de que se hubiese incurrido en un delito en
materia marcaria, la instancia legal procedente es la jurisdiccional y
no la administrativa, ya que la imposicién de sanciones de indole
penal corresponde exclusivamente al Poder Judicial de la Federacién,
de conformidad con el articulo 104, fraccién I de la Constitucién

Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
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2.5 PROPUESTA DE UN SISTEMA PARA DETERMINAR

LA SIMILITUD ENTRE MARCAS?¥

El articulo 122 de La ley de la Propiedad Industrial,

dispone lo siguiente:

Articulo 122.- Concluido el examen de forma, se procederd a
realizar el examen de fondo, a fin de wverificar si la marca es

registrable en los términos de esta Ley.

S1 ia solicitud o la documentacidn exhibida no cumple con los
requisitos legales o reglamentarios; si existe algin impedimento para
el registro de la marca o si existen anterioridades, el Instituto lo
comunicard por escrito al sotlicitante otorgédndole un plazo de dos
meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese
incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relacidn con
los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no
contesta dentro del plazo concedido, se considerard abandonada su

solicitud.

% Los ejenplos utilizados en el presente apartado fueron concebidos por el autor de 1a presente investigacian,
ain y cuando la marca TAZZA se encuentre actualmente en el mercado.
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De conformidad con el articulo antes trascrito la
autoridad se encuentra obligada para otorgar un registro marcario, a
efectuar dos exdmenes, uno de forma en el cual se debera revisar si
la solicitud de registro satisface los requisitos del articulo 121 del
ordenamiente en cita, y una vez concluido dicho examen, si el
peticionario del registro cumple con los mismos, se procederd a
efectuar un examen de fondo, sin embargo, ni en la ley de la materia
ni en su reglamento, se prevé en que consiste dicho examen, por lo
que en el presente apartado se propone un sistema para determinar la
similitud de marcas, el cual incluye los elementos minimos con los
que se puede efectuar el mencionado examen de fondo, otorgando asi
mayor certidumbre juridica a los peticionarios de un registro
marcario, ya que conocerian los elementos que consideraria la
autoridad para efectuar el examen de fondo, consagrando asi la
garantia de seguridad juridica prevista en el articulo 16

constitucional.

Asimismo, el articulo 225 de La ley de la Propiedad
Industrial establece gque para el ejercicio de la acciéon penal en
materia marcaria, se requerird que el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial emita un dictamen técnico relacionado con la

marca, por lo que para salvaguardar la garantia de seguridad juridica
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es conveniente que dicho dictamen sea regulado en la ley con la
finalidad de que se cuente con los elementos necesarios para
determinar si una marca es similar a otra en gradoe de confusiédn,
méaxime si consideramos que el mencionado dictamen es un requisito

previo para el ejercicio de la accidn penal.

En los apartados que anteceden, se mencionaron algunas
tesis jurisprudenciales, de las cuales se desprenden una serie de
elementos comunes que se deben tomar en cuenta para determinar lo
que s una marca semejante en grado de confusién, por lo que

podemos concluir lo siguiente:

Existen principalmente tres tipos de confusidn a través de

las cuales se puede inducir al error al consumidor:

a) Fonética.- Cuando las marcas tienen una pronunciacidn
muy parecida, como TAZZA (marca de café envasado) y

TASA,

b) Griafica.- Se presenta por la identidad o similitud de

los signos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier
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otro simbolo que represente una marca, este tipo de
confusién obedece a la manera en que se percibe la marca
y no como se representa, como el ejemplo usado
anteriormente en esta investigacidén entre las marcas
IVIKE, que con un diferente tipo de letra, juntando los
caracteres e inclindndolos, se podria presentar como N

{KE,por lo gue se puede confundir con la marca NIKE.

¢) Conceptual o ideolégica.- Se produce cuando siendo
las palabras fonética y graficamente diversas, expresan el
mismo concepto, es decir, es la representacién o
evocacion a una misma ¢osa, caracteristica o idea, la que
impide al consumidor distinguir una marca de otra como

“T¢ herbal la Montafia” y “Té de hierbas de la Montafia”.

Para determinar el grado de similitud entre dos marcas,
esto es, en que medida se prestan para confundirse una con la otra, se

deben de atender las siguientes reglas:
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1. Se debe de atender a las semejanzas entre las dos
marcas considerandolas en su conjunto, y no por

elementos separados.

2. La comparacién que se efectie entre las marcas debe
ser atendiendo a sus semejanzas y no a sus diferencias, ya
gque son los elementos semejantes los que inducen al error

en los consumidores, y no las diferencias entre ambas.

3. La comparacién que se haga entre ambas marcas no
debe ser con una confrontaciéon directa donde se
encuentren las dos marcas presentes al mismo tiempo,
sino que debe ser por imposicion, esto es, observando una
y posteriormente la otra, ya que es asi como se les

presenta a los consumidores.

4. Se debe tener en cuenta que la persona que hace la
eleccién es un consumidor medio, que no es experto sobre
los bienes que adquirird, ni tampoco una persona por
debajo del nivel intelectual necesario para poder hacer

una eleccién.
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5. Se debe de hacer un analisis de la marca pronunciando
rdpidamente el nombre para determinar su estructura
fonética, asi como analizar la primera impresién visual

que producen ambas marcas.

6. En el supuesto de que dos marcas se compongan ademis
de sus denominacicnes individuales, de etiquetas o
figuras, debe atenderse, en primer términoc y en forma
conjunta ¢ individual, a todos y cada uno de los
componentes que integren la denominacién grafica vy
fonética de la misma, esto es, los elementos
individualizadores que las distingan de las demds, para de
ahi determinar las diferencias 0 semejanzas existentes
entre las marcas en conflicto y si existe confusidén entre
ellas, y. en segundo término, debe atenderse a los
elementos geométricos, figuras, etiquetas o colores, ya
que generalmente es la estructura fonética la que
predomina al momento de que el consumidor se inclina

por determinado bien.

A continuacioén, utilizaremos los seis pasos del método

antes mencionado, para lo cual ejemplificaremos con las marcas
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TAZA, marca de café envasado que estuvo a la venta al publico en
general, y la marca TAZZA. Para efectos del presente cjemplo,
consideraremos hipotéticamente que ambas marcas se encuentran én
el mercado, asimismo, le adjudicaremos una imagen para que
aparezcan comoe marcas mixtas, en consecuencia se presentan las

marcas mencionadas:

W

=%

TAZZA © TAZA ©®

1. Se debe de atender a las semejanzas entre las dos
marcas considerdndelas en su conjunto, y mno por

elementos separados.

Esto es, al analizar las marcas que nos sirven de ejemplo,
debemos considerar la marca en su conjunto, tanto la parte fonética

como la imagen que es parte de ella, y no separar dichos elementos,
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ya que si los separamos omitiriamos el analizar la marca en su
conjunto, siendo que ésta es la forma en que se le presenta al

consumidor.

2. La comparacién que se efectiie entre las marcas debe
ser atendiendo a sus semejanzas y no a sus diferencias,
ya que son los elementos semejantes los que inducen al
error en los consumidores, y no las diferencias entre

ambas.

En este sentido, el analisis que se efectie a las marcas en
su parte nominativa deberd considerar los elementos que tienen en
comun, esto es, la primera marca TAZZA tiene cinco letras., la
segunda marca TAZA, tiene cuatro letras, las cuales coinciden en su
totalidad con la primera; ahora el hecho de que se encuentren
inclinadas las letras de la segunda marca no es un elemento lo
suficientemente distintivo para que se consideren dos marcas
distintas, maxime si las dos amparan el mismo bien, en este caso,
café envasado, en consecuencia, si ambas marcas coinciden en cuatro
elementos de cinco que pueden ser considerados en la parte fonética,

obvio es que las marcas son parecidas en grado de confusidn.
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Ahora bien, por lo que hace a la parte figurativa de las
marcas, las imagenes de ambas son tazas las cuales despiden un vapor
el cual evoca la idea de que contienen un liquido caliente, en este
sentido, si ambas marcas protegen café envasado, y las imégenes
evocan la misma idea, aunado a que la parte nominativa es muy
parecida, resulta claro que ambas marcas son parecidas en grado de

confusién.

3. La comparacién que se haga entre ambas marcas no
debe ser con una confrontacién directa donde se
encucniren las dos marcas presentes al mismo tiempo,
sino que debe ser por imposicién, esto es, observando
una y posteriormente la otra, ya que e¢s asi como se les

preseata a los consumidores.

En efecto, al momento de realizar la comparacion entre
ambas marcas, la persona o personas que lo efectiien deberidn de
observar una de las marcas como si fueran un consumidor,
posteriormente, alejardn de su vista la primera marca y procederin a
observar la segunda marca en las mismas condiciones que lo hicieron
con la primera, una vez efectuado dicho procedimiento, podrdn emitir

su juicio con relacion a Ia similitud entre las marcas analizadas.
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4, Se debe tener en cuenta que la persona que hace la
eleccion es un consumidor medio, que no es experto
sobre los bienes que adquirira, ni tampoco una persona
por debajoe del nivel intelectual necesario para poder

hacer una eleccién.

Esto es, al momento de efectuar ¢l estudio de comparacidn
entre ambas marcas, la persona o personas que lo realicen, deberan
de la manera mas objetiva posible situarse en el papel de un
consumidor comun, tratando de evitar observar las marcas con un
animo de rendir un peritaje en la materia, ya que la opinidn que se
emita serd una vez que se haya concluido con el procedimiento de
analisis que se propone, en este sentido, los que lleven a cabo el
analisis de las marcas se colocardan en el papel de un consumidor
promedio, y una vez terminado el procedimiento de analisis
procederdn a emitir su dictamen con relacién a la similitud entre las

marcas analizadas.

103



5. Se debe de hacer un andlisis de la marca
pronunciando ridpidamente el nombre para determinar
su estructura fonética, asi como analizar la primera

impresiéon visual que producen ambas marcas.

En este orden de ideas, al llevar a cabo el anilisis de
comparacion entre las marcas, se deberd observar la marca TAZZA y
pronunciarla tal y como se lee, posteriormente se debera observar la
marca TAZA y pronunciarla tal y como aparece, de donde resultaria
que el hecho de que la primera marca contenga doble Z, no hace una
diferencia sustancial en la pronunciaciéon de ambas marcas, quizd la
primer marca debido a que contiene doble Z, tendria wuna
pronunciacion mas fuerte en dicha consonante, sin embargo, la
ptonunciacion completa de ambas marcas es précticamente idéntica,
asimismo, el impacto visuval de la marca TAZZA y la marca TAZA, no
difieren mas que en la inclinaciéon de las letras y una consonante
menos, la cual se encuentra en la misma posicién y de manera
repetida en la primera marca, por lo tanto, resulta obvio que tanto la
pronunciacién como el impacto visual de ambas marcas es similar,

siendo parecidas en grado de confusidn.
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6. En el supuesto de que dos marcas se compongan
ademas de sus denominaciones individuales, de
etiquetas o figuras, debe atenderse, en primer término
y en forma conjunta e individual, 2 todos y cada uno de
los componentes que integren !a denominacién grafica y
fonética de la misma, esto es, los elementos
individualizadores que las distingan de )las demds, para
de ahi determinar las diferencias o semejanzas
existentes entre las marcas en conflicto y si existe
confusién entre ellas, y, en segundo término, debe
atenderse a los elementos pgeométricos, figuras,
etiquetas o colores, ya que gencralmente es la
estructura fonética la que predomina al momento de

que el consumidor se inclina por determinado hien.

En este sentido, una vez que se llevaron a cabo las cinco
etapas que anteceden del procedimiento que se propone, e¢s posible
comparar ambas marcas por sus diferencias y no sdélo por sus
similitudes, en consecuencia, del andlisis a las marcas en comento, se
observa que en su parte nominativa son distintas en una leira, ya que
la primera marca contiene doble Z, asimismo, la tipografia de ambas

marcas es distinta, va que la segunda sus caractercs se encuentran
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inclinados hacia la derecha, sin embargo dichas divergencias no
hacen una diferencia suficiente para que las marcas parezcan
distintas, por lo que en su parte nominativa son parecidas en grado
de confusién, mas aun si consideramos que ambas amparan el mismo

producto.

Ahora bien, por lo que hace a la parte figurativa, ambas
marcas tienen un recipiente que desprende vapor, sin embargo, las
dos son distintas, la segunda es mas ovalada que la primera y los
rastros de vapor son mas largos y con mayor acentuacion en los giros
en su parte final, sin embargo ambas figuras evocan la misma idea, la
de un café caliente, por lo que si consideramos que ambas marcas
amparan café envasado, y evocan la misma idea, no son lo
suficientemente distintivas, por lo que se considera que a pesar de

que las figuras son distintas, son similares en grado de confusién.

El ultimo elemento que puede presentar problemas de la
fraccian IV, del articulo 213 de la Ley de Propiedad Industrial. es el
hecho de que no menciona la cantidad de bienes que debe amparar la
marca imitadora para que se considere una infraccion, por lo tanto, se

debe entender que el simple heche de que un bien aparezca en el
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mercado con una marca similar en grado de confusién, se configura la

infraccidn prevista en la fraccidén que nos ocupaN.

¥ ver apartados 1.6 y 1.7 acerca del concepto de uso y escala comercial de la presente investigacion,
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CONCLUSIONES

A pesar de que la legislacion actual considere menores
conductas como delitos, en realidad los tipos penales
aumentaron, ya que la fraccidn | del articulo 223 de la Ley de
Propiedad Industrial, menciona que son delitos el reincidir en
las conductas previstas en las fracciones Il a XXII del
articulo 213 del mismo ordenamiento legal, esto es, son
veinte distintas conductas, mas las conductas descritas en las
fracciones Il a VI del citade articulo 223, tesultando un total

de veinticinco distintos tipos penales.

La actual Ley de Propiedad Industrial, tiende a resarcir el
dafo material y la indemnizacién de dafios y perjuicios a los
afectados en caso de que se incurra en una infraccidon en
materia de propiedad industrial, y no a la imposicién de otro
tipo de penas al responsable de los dafios antes mencionados,
tal y como se desprende del articulo 221 bis de la Ley de

Propiedad Industrial.
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3.

La fraccién 1V del articulo 213 de la Ley de Propiedad Industrial,
deberia de considerar la intencidn de lucro, ¢l lucro obtenido y la
finalidad de especulacién comercial para que se configure la
infraccién consistente en la imitaciéon de una marca, ya que el
término “usar” es muy ambiguo, por lo que se puede llegar a
incurrir en excesos interpretativos al momento de aplicar dicho

dispositivo a los casos concretos.

Cuando se efectie un estudio entre des o mas marcas para
determinar si son parecidas o no en grado de confusidn, con
el objeto de otorgar un registro marcario o bien, determinar
s1 existe imitacidén o falsificacién de una marca, debera
atenderse a las marcas en su conjunto a través del proceso
propuesto en el apartado 2.5 de esta investigacidn, por lo gue
se concluye que el examen de fondo previsto en el articulo
122 de la Ley de Propiedad Industrial, asi como el dictamen
técnico contenido en el articulo 225 de la Ley de Propiedad
Industrial, en el caso de que involucre dos o méas marcas
parecidas en grado de confusidn, se lleve de conformidad con
dicho procedimiento, ademas de que en los casos de que se
impugne wuna resoluciéon del Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial, ya sea concediendo un registro
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marcario, negéandolo, o bien una solicitud de declaracién
administrativa de nulidad, caducidad, cancelacién ¢
infraccion administrativa, se lleve a cabo un dictamen de
conformidad c¢on los lineamientos propuestos en el

procedimiento antes mencionado.

Lo anterior podria llevarse a cabo mediante la adicidn de un
articulo al Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, el
cual prevea el procedimiento para determinar en que casos
una marca es parecida en grado de confusidén a otra, dicho
articulo podria ser incluido en el citado Reglamento, dentro
del Titulo 1V, capitulo 1 del misme. por lo cual a
continuacién se propone una redaccion alternativa de dicho

articulo:

“Avticulo 70 bis.- Para llevar a cabo el examen de fondo a
que hace referencia el articule 122 de la ley, asi como en los
casos a que se refiere el articulo 225 de fa ley, deberd de
emitirse un dictamen por el Instituto. el cual considerara
para determinar si las marcas en cuestién son parecidas en

grado de confusidn, los siguientes lineamientos:

[. Andlisis de las marcas considerdndolas en su conjunto, v no por

elementos separados.
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[1. Comparacion de las marcas atendiendo a sus semejanzas y no a

sus diferencias.

1. Analisis de las marcas determinando su estructura fonética,
asi como andlisis de [a primera impresién visual que producen

ambas marcas.

IV. Andlisis del tipo de productos o servicios que amparan las

marcas y la clase en que se encuentran registradas.

V. En el supuesto de que dos marcas se compongan ademés de sus
denominaciones individuales, de etiquetas o figuras, debe
atenderse a los elementos individualizadores que las distingan de
las demas, y en su case, a los elementos geométricos, figuras,

etiquetas o colores.

Asimismo, el Instituto considerando las circunstancias
particulares del caso, podrd emitir el dictamen efectuando los
andlisis que considere pertinentes, sin que en ningln caso se
omitan los contenidos en las fracciones 1 a IV del presente

articulo.

Si bien es cierto que el articulo 225 de la Ley de Propiedad
Industrial establece que el dictamen técnico que emita el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no prejuzgara
sobre las acciones civiles o penales que procedan, también lo

es que dicho dispositivo condiciona el ejercicio de la accién
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pena! al mencionado dictamen técnico, por lo que el
dispositivo en comento en realidad convierte al multicitado
dictamen en un requisito previo para el ejercicio de la accidn
penal, méxime si consideramos que la fraccidén VI del
articulo 14 del Reglamento del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, dispone que es competencia de la
Direccion Divisional de Proteccion a la Propiedad Intelectual
emitir los dictdmenes técnicos que le sean solicitados por el
Ministerio Publico Federal, de acuerdo a lo previsto en la
Ley de Propiedad Industrial, por lo tanto, el dictamen técnico
es en realidad un requisito previo para el ejercicio de la
accion penal, ya que el Ministerio Publico no podri iniciar
debidamente una averiguacién previa que le permita estar en
aptitud de ejercer la accién penal, debiendo integrar para
estos fines, el cuerpo del delite y la presunta

responsabtilidad, si no cuenta con dicho dictamen.
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