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PROLOGO

El vertiginoso desarrollo por el que ha transitado nuestro pais en las Gltimas décadas, ha
sido motivo para el surgimiento de muchos y muy diversos tipos de relaciones juridicas
que han requerido, de igual forma, de una cada vez més especializada reglamentacién

juridica, tal es el caso del derecho protector de ta propiedad industrial.

Si bien es cierto que desde el afio de 1832 se autonomiza la legislacién relativa a la
propiedad industrial en nuestro pais, no es sino hasta 1942, en virtud de una etapa de
acelerada industrializacion, cuando se integraron en una sola ley todas las instituciones
juridicas relativas a la industria. De tal manera, en el afio de 1975 entra en vigor la

denominada "Ley de Invenciones y Marcas”, siendo reformada en 1987.

No obstante, a partir del afio de 1982, México ingresa a una nueva etapa de desarrollo
econdmico, transitando de un modelo econémico proteccionista hacia otro Neoliberal,
dicho nuevo modelo implicé la apertura hacia el exterior, a partir del ingreso de nuestro
pais al GATT, y con posterioridad con la firma del Tratado de Libre Comercio entre
Canada, Estados Unidos y México, asi como diversos acuerdos similares con paises en

América Latina y algunos convenios comerciales con estados europeos y asiéticos.

En virtud de lo anterior, la legislacion en materia marcaria y la propiedad industrial
resultaba insuficiente. Fue por ello que a finales de 1990 se envia al Congreso el
proyecto de Ley de Fomento y Proteccidn de ta Propiedad Industrial, misma que entra
en vigor el 27 de junio de 1991; posteriormente se reforma dicha ley creandose la Ley
de Propiedad Industrial misma que entré en vigor el 29 del mes de julio de mil

novecientos noventa y cuatro.



La propiedad industrial lejos de ser fragil o endeble, verdad sabida es de todos, que es
uno de los pilares de la infraestructura nacional, porque es tan vital que existen una serie
de converios internacionales como lo es el Convenio De La Unién De Paris para la
Proteccién de la Propiedad Industrial, el cual a la fecha sigue vigenle y nutriéndose a

través del tiempo y del cambio,

Sin embargo, la globalizacién econdémica vy la eliminacién de fronteras y obstéculos
comerciales, dieron origen a un proceso globalizador de decisiones e intercambio en el
cual México no podia ser la excepcidn ni circunscribirse a sus propios limites, recursos
y problemas. Es por eso que se requicre de medios que agilicen y mejoren nuestras
relaciones con el exterior, principalmente en el dmbito comercial, siendo necesario el
adecuar nuestro sentir y forma de ser con el de los demas miembros de la comunidad
mundial. Es asi como parte de este proceso de cambio se refleja en la modificacién y
adecuacion de las leyes y procesos de proteccién comercial, como lo es la Ley de la
Propiedad Industrial, su Reglamento y las reglas que apoyan las disposiciones

establecidas.

El presente trabajo tienc por objeto el estudio y anlisis del procedimiento de
declaracién administrativa de infraccién, defensa y aplicacién efectiva de los derechos
de propiedad industrial, efectuando algunas consideraciones, comentarios y propuestas

de reformas a ciertas disposiciones de dicho ordenamiento juridico.



CAPITULO I

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO

1.1 ANTECEDENTES,

La propiedad industrial ha sido objeto de proteccién a través de los Cédigos
Mercantiles; como las ordenanzas de Bilbao de 1814, el Codigo de Comercio de 1854 y

enel de 1884.

En 1832 la legislacién relativa a la propiedad industrial logra su autonomia otorgando
una exclusividad a los autores o perfeccionadores de la Industria, luego fue sustituida
por la Ley de 1890 sobre patentes y privilegios, ésta fue abrogada por la Ley de Patentes
de Invencién en 1903; y es hasta el 31 de diciembre de 1942 cuando se promulgé la Ley
de la Propiedad Industrial, que abarcé todos los institutos competentes de la propiedad
ndustrial; este sistema fue adoptado por la Ley de Invenciones y Marcas que se puso en

vigor en 1975, y se reformé en 1987.

El 4 de diciembre de 1990, se da un nuevo proyecto de ley de Fomento y Proteccion de

la Propiedad Industrial.

La ley fue sometida a discusion en dos ocasiones ante el Senado de la Republica, y
modificado en ambas, y el 26 de junio de 1991 fue publicado el decreto en el Diario
Oficial de la Federacién, entrando en vigor al dia siguiente conforme al criterio
establecido en el articulo 1° transitorio de la propia Ley, y el dia 2 de agosto de 1994 se
publico en el Diario Oficial de la Federaci6n el decreto que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protecci6n de la Propiedad Industrial y

que de acuerdo al articulo primero transitorio entré en vigor el 1° de octubre de 1994,



1.2 PROTECCION CONSTITUCIONAL AL DERECHO SOBRE MARCAS.

Las bases y fundamentos de Ia proteccién a dicha propiedad, se encuentran fundados en
nuestra Carta Magna, esta proteccién se deriva de dos preceptos constitucionales, de los
cuales se desprenden todas las leyes y disposiciones que de una u otra forma regulan y

protegen a ésta materia.

La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en sus articulos 28

y 89 fraccién XV, establece claramente la proteccién a ia Propiedad Industrial.

A. La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

La ley de la propiedad Industrial, tiene apoyo constitucional en los articulos 28, parrafos
primero y noveno (proteccién de monopolios) y 89 fraccién XV, que se refiere a las
facultades del Ejecutivo para conceder privilegios industriales de invencién y de

mejoras.

1. Articnlo 28 Constitucional:

Dicho articulo cita en su primer parrafo lo siguiente: "En los Estados Unidos Mexicanos
quedan prohibidos los monopolios, las pricticas monopélicas, los estancos y las
exenciones de impuestos en témminos y condiciones que fijan las leyes. E! mismo

tratamiento se daré a las prohibiciones al titulo de proteccion a la industrial”. 1

I Constitucion Politica de los Estados Unudos Mexicanos.



Los monopolios o privilegios permitidos por la ley son los derechos de autor sobre las
obras literarias, artisticas y cientificas y los derechos de propiedad industrial sobre las
creaciones nuevas, las patentes de invencién, modelos de utilidad, modelos industriales
y dibujos industriales. Y en realidad nada se dice respecto a la segunda clase de objetos
de las prerrogativas industriales que consiste en la marca, el nombre comercial, el aviso

comercial, ete...

Asimismo se puede decir que "no constituyen monopotios los privilegios que por
determinado tiempo se conceden a los autores y artistas para la produccién de sus obras
y los que para uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores v

perfeccionadores de alguna mejora”. 2

Como claramente se ve en la transcripcién anterior, €l Estado reconoce la exclusividad a
que tiene derecho los artistas respecto a sus obras, asi como los inventores respecto a lo
suyo. La proteccién de la actividad intelectual en materia juridica, nace a través de éste

precepto constitucional.

2. Articulo 89, Fraccién XV:

Este articulo sefiala como facultad y obligacién del Poder Ejecutivo el "conceder
privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los
descubridores, inventores o perfeccionadores de algiin ramo de la industria” 3. Este texto
se limita al otorgamiento de los titulos que acrediten los derechos de la propiedad
industrial sobre las creaciones nuevas y no menciona la facultad de conceder privilegios
a los autores y artistas para la reproduccién de sus obras ni de conceder privilegios
exclusivos por tiempo limitado con arreglos a la ley respectiva, para el uso exclusivo de

los signos distintivos.

2 Constitucion Politica de los Estados Unudos Mexicanos.
3 Censtitucion Palitica de los Estados Unidos Mexicanos.



1.3 PROTECCION JURIDICA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
La propiedad industrial es la proteccion de las patentes y las marcas; en una de las dos
partes que conforman la propiedad intelectual, la otra la integran los derechos de autor

que se refieren a la proteccién de obras artisticas, literarias y cientificas.

La propiedad industrial promueve y protege:

a) La realizacién de invenciones e innovaciones con aplicacién industrial, de modelos
de utilidad y de disefios y dibujos industriales; y

b) El registro de marcas, avisos y nombres comerciales, asi como las denominaciones
de origen.

La proteccion juridica de la propiedad industrial estimula a las empresas a mejorar
procesos de produccidn, productos y formas de comercializacién que utilizan en sus
actividades de produccién y comercio para acrecentar su competitividad y obtener un
beneficio econémico, sin verse afectadas negativamente por la copia o imitacién no

autorizada de sus creaciones intelectuales.

Los beneficiarios de la propiedad industrial son los individuos, las empresas o las
instituciones que tienen creaciones intelectuales de aplicacién industrial que les son
dtiles en sus actividades productivas y comerciales. Como ejemplo, podemos mencionar
a los técnicos que conciben mejoras a maquinas, procesos o productos, los fabricantes,
comerciantes o prestadores de servicios que distinguen sus productos o servicios del

resto de sus competidores mediante el uso de marcas, de avisos o nombres comerciales.

El ordenamiento legal es la Ley de Propiedad Industrial ¥y su Reglamento, y la
dependencia encargada de su aplicacion es la Secretaria de Comercio y Fomento

Industrial, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (LM.P.1)) es un organismo publico

descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio, con autoridad legal para



admiinistrar el sistema de Propiedad Industrial en México, el cual fomenta y protege los
derechos de Propiedad Industrial, es decir, el derecho exclusivo de explotacién que
otorga el Estado durante un periodo determinado, a todas las creaciones de aplicacion

industrial.

14 NATURALEZA JURIDICA DE LA MARCA.
Con el objeto de determinar cual es la naturaleza juridica de la marca, existe la

necesidad de ubicarla dentro de alguna de las ramas del derecho.

La primera gran clasificacién de los derechos que se nos presenta es sin duda, la que los

divide en derechos piblicos y derechos privados.

Tomando como base esta clasificacién existe una corriente de autores que sostienc que
el derecho a la marca es de naturaleza juridica privada, pero también hacen notar que se
manifiesta ¢l interés piblico en las marcas, con las disposiciones adoptadas sobre su

publicidad, registro, represion penal a la imitacidn, etc...

Para otros autores, el derecho de las marcas estd enmarcado dentro del derecho publico,

en particular en el Derecho Administrativo.
Sin embargo, hay quienes afirman que el derecho de las marcas, participan tanto del
derecho privado como del derecho publico, es decir se trata de un derecho mixto, pero

principalmente fundado en el derecho privado.

La Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 2° establece que ¢l derecho de marcas se

encuentra enmarcado en ¢l derecho piiblico exponiéndolo de la siguiente forma:

Articulo 2°:"Las disposiciones de esta Ley son de orden publico y de interés social....."s

4 Articule 2 de la Ley de [a Propiedad Industrial,



El Estado dicta las normas para proteger el derecho de marcas, lo institucionaliza y lo

fortalece.

El derecho de marcas se manifiesta como derecho de propiedad, causando polémica
entre los diversos autores por saber si es un derecho relativo, absoluto, real o personal, si

es 0 no un derecho de propiedad.

Puede considerarse un derecho de propiedad con las caracteristicas de cumplir una

funcién social, regulado por el Estado, quien sefiala el alcance de este derecho.

El Estado, por medio de la Ley de la Propiedad Industrial trata de proteger el interés
social, evitando la competencia desleal y los monopolios. Impone los requisitos de
validez de las marcas, sus registros, le establece toda una estructura formal para

regularizarlo.

Con objeto de conceptualizar ¢l derecho de propiedad, atenderé a lo expuesto por el
Jurisconsulto Edmond Picard, quien en su teoria de la propiedad intelectual menciona
gue la estructura de todo derccho aislado estd formado en su conjunto, por cuatro

elementos esenciales:

a. Un titular (sujeto, elemento activo); siendo aguel al que el derecho pertenece y
le favorece.

b. Objeto (cosas, elemento pasivo), es decir, sobre las cuales el titular del derecho
ejerce su prerrogativa juridica.

c Una relacién entre el sujeto y el objeto; designa la manera en virtud de la cual
el sujeto se puede beneficiar, disponiendo y usando el objeto.

d. La proteccion o coercidn juridica, explica la aplicacion de la fuerza
gubemamental, que entra en ejercicio para proteger a cualquiera, cuando se le
viola un derecho ejerciendo coercidn para hacer que se respete o restablezca el
derecho violado.



Asimismo, Picard en su obra Las Constantes del Derecho, en su cuarta parte titulada
“Clasificacion de fos Derechos y Terminologia Juridica”, sefiala que las divisiones y los
grupos basados sobre algune de los 4 elementos mencionados, son elementos

constitutivos de todo derecho, siendo elementos internos y ontoldgicos.

Es importante sefialar, que Picard comiinmente introducia a los derechos intelectuales en
la categoria de los derechos reales, ya que el derecho de propiedad es un derecho real
que tiene su titular hacia con el objeto, atendiendo a los cuatro elemento internos
esenciales o constitutivos de un derecho, ya descritos en los incisos a, b, ¢, y d, antes

descritos.

1.5 CONCEPTO DE MARCA, ANTECEDENTES.

Una marca es un signo visible que sirve para distinguir un producto o un servicio de
otros de su misma clase o especie, diferenciando los origenes de los productos y de los

servicios, o sea un competidor respecto de otro.

Los antecedentes de la marca son los que a continuacién se indican:

a} La Ley de Marcas de Fabrica de 1890 en su articulo 1° establecia: "Se
considera como marca de fabrica cualquier signo determinante de la
especialidad para el comercio de un producto industrial".

b) La Ley de Marcas industriales y de Comercio en 1903 en su articulo 1°
establecia "Es el signo o denominacién caracteristico y peculiar usado por el
industrial, agricultor o comerciante en los articulos que produce o expende con
el fin de singularizarlos y denotar su procedencia”.

c) Tanto en la Ley de Marcas de 1928 como en la Ley de la Propiedad Industrial
de 1942, ya no aparece definicién alguna, sino que implicitamente se indica la
finalidad de 1a marca como ofras caracteristicas de la misma.



La Ley de Invencicnes y Marcas de 1976, sigue un sistema similar al de las dos leyes
referidas en el inciso ¢) anterior en donde la Ley no da un concepto especifico de lo que
es la marca. Lo anterior se corrobora al leer los articulos 87, 89 y 90 de la Ley de

Invenciones y Marcas de 1976, que a la letra dicen:

"ARTICULO 87: Esta ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicio.
Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los articulos o los productos
de otras de su misma clase o especie. Las segundas, por los signos que distinguen un
servicio de otros de su misma clase o especie”.

"Articulo 89: Toda persona que éste usando o quiera usar una marca para distinguir los
articulos que fabrique o produzca, podrd adquirir el derecho exclusivo a su uso,
satisfaciendo las formalidades y requisitos que establece esta ley y su reglamento. Igual
derecho tendran los comerciantes y prestadores de servicios debidamente establecidos,
respecto a los articulos o servicios que presten en el territorio nacional y de los cuales
quieran indicar su procedencia. Los comerciantes podran usar su marca por si sola o

agregada a la de quien fabrique los productos, con el consentimiento expreso de éste".

"Articulo 90: Pueden constituir una marca:

L Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier
otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se aplican
y tratan de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

I1. Los nombres comerciales y las razones sociales o denominaciones sociales”.

De los Articulos 87, 89 y 90 de la Ley de Invenciones y Marcas, se desprenden como
elementos constitutivos de una marca:

& Que sea una denominacidn o signo visible distintivo;
Que sea novedoso, y;
c. Que sirva para identificar productos o servicios que se aplican o tratan de

aplicarse frente a los de su misma especie o clase.



En M¢xico la Ley de 1a Propiedad Industrial, define tanto a las marcas de preductos
como a las de servicio. Las de productos estan constituidas por signos que distinguen a
los articulos o productos de otros de su misma especie. Los servicios estan integrados
por signos que los distinguen de otros de su misma clase o especie; esto to afirma el
articulo 93 de dicha ley, estableciendo que "las marcas se registraran en relacion con
productos o servicios determinados segtn la clasificacién que establezca el Reglamento

de ésta Ley". s

Por lo que respecta a la Ley de l1a Propiedad Industrial, incluye en una sola definicién

las marcas de productos y servicios, tal y como se observa en el articulo 88:

"Se entiende por marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de

su misma especie o clase en el mercado”. s

Asimismo, el articulo 95 de la citada ley estipula que el registro de una marca tendra
una vigencia de 10 afios contados a partir de ta fecha en que la solicitud sea presentada,
la cual podra renovarse por periodos de la misma duracidn, considero que este ultimo
enunciado deja la posibilidad de que la marca tenga una vigencia indefinida, siempre y

cuando se lleve a cabo la renovacién correspondiente.?

5 Articulo 93 de la Ley de 1a Propiedad industrial,
6 Articulo 88 de 1a Ley de 1a Propiedad industrial.
7 Articule 95 de [a Ley de 1a Propiedad Industrial.



1.6 CARACTERISTICAS DE LA MARCA

El conocimiento del concepto y funciones de las marcas pone en relieve la existencia de
distintas condiciones que el signo marcario debe satisfacer para cumplir con sus

propositos, mismas que se detallan a continuacion:

Caracter Distintive.

La marca es todo signo que sirve para identificar un producto o servicio de otros, razén
por la cual debe ser individualizado, es decir distinto a otros, especial, es decir que tenga
caracteristicas definidas que otros no tengan y que por ese simple hecho sea diferente a
los demas, logrando con esto una distincién de la cual no se pueda confundir con otros y

que pueda ser reconoecido con facilidad.

Especialidad.

La marca debe especializar, individualizar, singularizar y distinguir, se entiende por
especializar que debe determinar productos y servicios que no causen confusion entre el
publico consumidor, logrando con ello el individualizarlos, particularizandolos, dando a

conocer con esto su origen y procedencia.

"La especialidad también quicre decir que la marca no debe consistir en un signo de una
simplicidad tan elemental que malogre su pape! de llamar la atencién de los

consumidores”. §

8 Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario, Ed. Libros de México, México, 1960, pag 190
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Novedosa,

Une de los factores mas importantes y trascendentes, es ¢l que la marca sea novedosa, es
decir, que no sea comin, logrando con esto, el que sea completamente distintiva
teniendo de esta forma ia licitud de la marca, misma que es una de las caracteristica

considerada también como un elemento de validez.

Veraz.

Asimismo, la marca debe ser veraz, es decir que no induzca al error entre el ptblico
consumidor. Se constituird en marca todo signo que no sea contrario a la verdad,
pudiendo inducir al consumidor potencial en error sobre el origen y calidad de la
mercancia o bien de cualquier forma que pudieren incurrir en el engafio en la seleccion

de los productos.

Licitud.

La licitud de la palabra, figura o signo que se adopte como marca, obedece a-l ptincipio
general de que ei derecho al uso ha de ser compatible con el derecho de los demas, asi
como a la imposible coexistencia de los derechos sobre el mismo objeto en virtud de
titulos que se excluyen mutuamente. La marca es independiente del producte, por lo
tanto no se afecta de nulidad si ¢l producto al cual deba aplicarse es ilicito. En otras
palabras se permite o es licita la marca cuando ¢l simbolo escogido no se encuentra
previamente prohibido por algin ordenamiento juridico, independientemente del

producto en ¢l cual se usari.

Potestativo.
Este cardcter se refiere a que el creador o toda persona que este usando o quiera usar una
marca para distinguir sus productos tiene la facultad de elegir el derecho exclusivo al

uso para lo cual quiere registrar su marca.



Es decir, tiene la facultad para obtener o no el registro de su marca con esto se establece
que no es una obligacion para los comerciantes el registrar las marcas de sus productos.
Este principio tiene como excepcién cuando el Estado declara obligatorio el uso de las

marcas.

Adherencia.

Es cuando las marcas son adheridas a los productos que representan, es decir
incorporada materialmente al producto en si. Sin embargo, no esta subordinado a {a
exigencia de que se adhiera al producto que ampara, pero es importante considerar que
una de las finalidades de la marca es que cumpla con su funcién distintiva, por lo que yo
considero que es importante su relacién directa con el producto, si no el consumidor no
lo identificaria ni se percataria del mismo. Sin embargo legalmente no se considera que
exista una relacién fisica de coexistencia entre el producto y la marca sino solamente

preveé que se establezca un signo que sirva para distinguir al producto.

Apariencia.

La apariencia del signo marcario es una cualidad propia de la marca, ya que debe
comprenderse dentro de la funcién misma de la marca el elemento de identificacién del

praducto.

Individualidad.

Las marcas son individuales ya que estin destinadas a cubrir productos de un
establecimiento determinado, pudiendo ser utilizadas inicamente por la persona fisica o
moral que la registre. Al respecto el Licenciado Cesar Sepilveda establece que "la
marca debe ser usada por una sola persona o sociedad” y continua estableciendo que "...

No puede amparar a la vez los productos de diversas personas, porque fracasaria en su
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finalidad de determinar la procedencia de los productos” 9. Esta caracteristica admite
algunas excepciones como es el caso de las marcas comunes o colectivas, mismas que
se refieren a aquellas marcas registradas por asociaciones o sociedades de productores,
fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidos, es decir
comerciantes o industriales que tienen un interés en determinada marca, de tal forma
que ninguno pueda utilizarla por separado sino sélo en aquellos productos en los que
ellos niegan una relacién. Este es el caso de las uniones de pescadores o agricolas que
buscan la comercializacién de sus productos bajo una misma marca para beneficio de

diversos productores.
1.7 TIPOS DE MARCAS.

Las marcas pueden ser nominativas, son aquellas que permiten identificar un producto y
su origen mediante una palabra o conjunto de ellas, las cuales deberan ser lo

suficientemente distintivas para diferenciarlos de aquellos de su misma especie.

Son innominadas las figuras que cumplen con la funcién de una marca, éstas pueden ser
representadas por cosas reales o imaginarias, seres mitolégicos, astrales o terrenos, por

citar algunos.

Las mixtas son aquellas en las que se combinan palabras o sus conjuntos con elementos

figurativos que muestren a la marca como un sélo elemento distintivo.

9 Sepulveda, César, El Sistema de Propiedad Industrial, Ed. Porria, 2* Edicién, México, 1981, pg. 115



Tridimensionales son las que tienen como caracteristica principal la forma del producto
0 su empaque, si éste resulta propio del producto comercializado y es un elemento por
medio del cual el publico consumidor puede distinguir el origen del producto y si

mediante su presentacién o envoltura se diferencia de aquéllos de su misma especie.

Los nombres propios ya sean de una persona fisica puede registrarse como marca,

siempre que no exista homénimo ya registrado.

1.8 REQUISITOS DE VALIDEZ

La marca debe tener ciertas caracteristica, mismas que son consideradas como requisitos
de validez, las cuales de no existir la marca serd no aprobada teniendo como

consecucncia el no poder ejercer las funciones para las que fue creada.

Existen distintas clasificaciones en cuanto a los requisitos de validez, el tratadista
Rangel Medina elabora su clasificacién en base a las consecuencias juridicas que se
presentaran si faltara alguno de los requisitos, ast como la importancia de las

caracteristicas de la marca_para obtener su exclusividad.

A) Caracteres y condiciones esenciales de validez.
1. La marca debe ser distintiva.
2, La marca debe ser especial.

La marca debe ser novedosa.

=

La marca debe ser licita.

bt

La marca debe ser veraz.



B) Caracteres accidentales o secundarios, refiriéndose b#sicameate a la
forma.

1. El uso de la marca es facultativo.

2. Lo innecesario de 1a adherencia.

3. La marca debe ser aparente.

4, El carécter individual del signo.

1.9 FUNCIONES DE LA MARCA.

El registro de una marca proporciona el derecho exclusivo de uso en la Repiiblica
Mexicana; sin embargo, para comercializar un producto o prestar un servicio, su registro

no ¢s obligatorio.

Los derechos generados por una marca se inician con su uso, y el registro de la misma
establece derechos contra terceros o para iniciar los trimites del registro de la misma

marca en el extranjero.

Independientemente de lo anterior, la marca tiene la funcién de distincién o caricter
distintivo que se deriva de la esencia misma de la marca, obedeciendo a su propia
definicién, toda vez que la marca es el objeto destinado a distinguir un producto de otro
del mismo género. De acuerdo con tal funcién es el producto considerado en si mismo a

lo que el consurnidor dirige normalmente su atencidn.

La funcién principal de la marca es la de identificar el producto o servicio, con la
finalidad concreta de servir de instrumento para comercializarlos en el mercado. No se

identifica al producto por el solo gusto de hacerlo, sino con el propésito practico de



identificarlo y venderlo en el mercado y cuanto mas se venda, la marca adquirird mayor

prestigio y su valor econémico se incrementari.

La marca tiene entre otras funciones el poder garantizar la calidad del servicio o
producto que representa; asi el consumidor tiene los medios necesarios para reconocer
una marca en particular con la representacion de calidad constante de productos
determinados, en los cuales la marca nos indica el nivel de calidad para ejercer asi la

funcién de garantia de calidad.

La Ley de Invenciones y Marcas de nuestro pais protegia esta funcién estableciendo en

su articulo 150:

"El registro de una marca podra ser cancelado por la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial cuando su titular especule o haga uso indebido en el precio o calidad de un
producto o servicio amparado por la marca en detrimento del puiblico o de la economia

del pais”. 10

La sancién de cancelacién del registro de la marca fue modificada en la Ley de
Propiedad Industrial, la cual habla de prohibicién o regulacién de marcas, aun cuando

no estén registrados; asi lo-establece el articulo 129:

"La Secretaria podrd declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier
producto o servicio o prohibir y regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio 0 a

peticion de los organismos representativos, cuando:

10 Articulo 150 de la Ley de Invenciones y Marcas.



I El use de la marca sez un elemento asociado a practicas monopélicas,
oligopélicas o de competencia desteal, que causen distorsiones graves en la
produccién, distribucion o comercializacién de determinados preductos ¢

servicios;

1. El uso de la marca impide distribucién, produccion o comercializacion eficaces

de bienes y servicios, y;

HI. El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia
nacional y mientras dure ésta, la produccidn, prestacidn o distribucién de

bienes o servicios basicos para la poblacién” 1.

Asimismo, el titular de una marca debe de proteger el derecho otorgado por la Ley de
Propiedad Industrial, impidiendo de esta forma que cualquier persona fisica o moral

utilice su marca y la transforme en una denominacién genérica.
Por esta razén, la Ley de Propiedad Industrial en su articulo 153 establece lo si guiente:

"Procedera la cancelacion del registro de una marca, si su titular ha provocado o
tolerado que se transforme en una denominacién genérica que corresponda a uno o
varios de los productos o servicios para los cuales se registré, de tal modo que, en los
medios comerciales y en €l uso generalizado por el publico, la marca haya perdido su

caracter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio que se aplique" 12.

La funcién de proteccion gue tiene la marca, protege al consumidor contra las
mercancias falsas, es decir, le asegura la eleccién de un producto, y per otro lado,

protege a su titular contra sus competidores.

L1 Articulo 129 de la Ley de la Prapiedad Industrial
12 Articulo 153 de la Ley de la Propiedad indusinal
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Es importante mencionar que la funcién de garantia otorgada por una marca, representa
una situacién econémica grave en un pais como México, ya que el fabricante utiliza
materiales de menor calidad para abatir los costos, es por esto que se exige el mejorar
las medidas de control de calidad e inspeccién de precios en base a productos y/o

servicios.

La marca permite al consumidor, el poder percatar de la calidad del articulo que esta
adquiriendo, ésta es una de las funciones més utiles de las marcas. Sin embargo, la
propaganda juega un papel manipulador, pues puede atribuir cualidades ficticias a los
productos o servicios, creando necesidades artificiales al consuntidor, deteriorando la
funcién de garantia, ya que el publico adquirir un producto inducido por la publicidad,
maés que por su calidad misma. Es por eso que esta funcién de la marca como garantia
de calidad constante, pueda ser satisfecha por algunas marcas pero es muy cuestionable

que todas lo hagan.

La funcién de propaganda, es una de las mas importantes funciones, ya que se refiere a
la accién publicitaria de una marca, Esto es que la atraccién de la clientela opera en
forma directa por el conocimiento que el piblico tiene de los articulos, siendo ésta la

forma en que los identifica.

La marca sirve para publicitar los articulos que la llevan. De ahi que una de las
caracteristicas principales es que se distinga de los demas. Si no cumple con esta
funcién, no podra identificarse al producto y mucho menos cumplir con la funcién de
"reclame”, o de promocionar la venta del producto. Mientras una marca permita en
términos més perfectos su difusién y logre atraer la clientela, mejor desempefiard su
papel de agente en el proceso de comercializacion y expansién del intercambio

comercial.
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El proceso de comercializacion se inicia a través de la publicidad de las marcas de los
productos o servicios, despertando el impulso de comprar en los clientes potenciales,
esto a través de diversos medios de comunicacion con el uso de campaiias publicitarias,

atrayendo el consumo del producte y marcando posteriormente la preferencia de este.

Por 1ltimo, la funcién de indicacién de procedencia, la cual fue considerada como la
nota predominante de todo signo distintivo, en virtud de la cual la marca lleva en si una
referencia a la empresa. Junto con la funcién de identificacién o distincién, la funcién de
sefalar la procedencia de los productos marcados, es una funcién primordial de la

marca,

Esta funcién de la marca como signo distintivo de la empresa que fabrica los productos,
ha ido perdiendo importancia, debido a que vivimos en un mundo complejo, en el que
existen miles de productos diferenciados a través de marcas y muchas empresas, por lo
que resultaria poco prictico tratar de que el consumidor memorizara tantos nombres.
Actualmente la marca es un agente de ventas, mas que un medio de identificacién del

producto o servicio con ¢l establecimiento.

Con lo anterior, podemos determinar gue en si son muchas las funciones atribuibles a
las marcas, pero en la actualidad todas se resumen en funciones de tipo econémico, por
lo que al respecto, Alvarez Soberanis nos afirma que "la marca es s6lo un vehiculo en el
comercio local e internacional y se utiliza en forma distinta por sus detentadores, de tal
suerte que su comportamiento es esencialmente variable, sin que sea posible juzgar en

abstracto sus implicaciones econdmicas™ 13.

13 Alvarez Soberanis, Jaime, La Regulacién de las Invenciones y Marcas de la Transferencia Tecnolégica, Ed.
Pornia, méxico, 1979, p. 58
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1.10 MARCAS COLECTIVAS.

La Ley de Propiedad Industrial, ofrece la posibilidad de registrar marcas colectivas, por
conjunto de miembros de una asociacidn de productores, comerciantes o prestadores de
servicios, para los productos o servicios que sus miembros produzcan o presten. la
solicitud de registro de estas marcas deberd ir acompafiada de las reglas de uso de las
mismas, asi como una lista de los miembros de la asociacién, asimismo queda prohibido

transmitir el uso de la marca colectiva a terceras personas (articulos 96, 97 y 98).

Las marcas colectivas ofrecen a las personas que se asocian la ventaja de poder
presentar varios productos bajo el prestigio que adquiera una sola marca, ademds de
evitarse la realizacion de los trdmites de registro, que en el caso de tener varios

productos.
1.11 NOMBRES COMERCIALES.

Un nombre comercial es cualquier signo que sirva para distinguir un establecimiento
industrial, comercial o de servicios, dentro de la zona donde este establecida su clientela

especifica.

En este sentido, Mantilla Molina lo define como " el nombre bajo el cual una persona
ejerce el comercio, o bien es el nombre de la negociacién mercantil” 14,

Tomando como base el anterior concepto, podemos decir que €l nombre comercial es
en si una denominacién bajo la cual intenta distinguir el comerciante su nombre o el de
su negocio, pero ademas con dicha designacién distintiva representa el conjunto de
cualidades poseidas por una persona ¢ empresa, como son el grado deshonestidad, la
reputacion, la confianza, la seriedad, la eficiencia y muchas otras mas. Es en si la
relacién con la clientela. El establecimiento mercantil tiene un valor econémico, que

puede identificarse por simbolos, que bien pueden ser marcas o nombres comerciales.

t4 Mantila Molina, Roberto.; Derecho Mercantil, Ed. Pormia, §.A., México, 1986 pp. 107 y 108
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El derecho o la proteccion al nombre comerciat surge por vez primera en la Convencién
de la Unién de Paris de 1883, en la cual se otorga amparo a los nombres de los
fabricantes, no sélo por lo que sus establecimientos representaban por si, sino porque en
infinidad de ocasiones venia a constituir una marca. El derecho al nombre o
denominacion comercial se deriva de las reglas que establecen los usos honrados en el

comercio, es una modalidad de proteccion en contra de la competencia desleal.

“El derecho al nombre comercial se adquiere por el simple uso dentro de una zona
geografica que abarque la clientela efectiva de la empresa, establecimiento comercial o
industrial, tomando en cuenta la difusién del nombre y la posibilidad de que su uso por
un tercero induzca al error a los consumidores™ 15.

En tal sentido, el articulo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial establece:

"Arnticulo 105.- El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial,
comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estaran protegidos, sin
necesidad de registro. La proteccion abarcara la zona geografica de la clientela efectiva
de la empresa o establecimiento que se aplique el nombre comercial y se extendera a

toda la Republica si existe difusidn masiva y constante a nivel nacional del mismo" 1.

Es decir, que la denominacién escogida por el comerciante y su derecho a usarlo
cxclusivamente se circunscribe a un territorio determinado por sus clientes,

extendiéndose cuanto mas a la Republica Mexicana.

Tal y como se determina en la Ley, no se registra, sino la autoridad competente se
compromete tan s6lo a publicarlo, como medida de proteccién para el titular del
derecho. Dicha publicacion sélo establece la presuncion de buena fe en la adopcién y
uso del nombre comercial, la cual estara protegida por diez afios con posibilidad de

renovacion por periodos de igual duracién.

15 Mantlla Molina, Roberto, op cit. p. 108
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Para concluir este punto, tomando las palabras del Lic. Jaime Alvarez Soberanis,
estableceremos que "... el nombre comercial estara constituido, en las sociedades, por su
razon social o denominacién, y en las empresas, por las palabras y signos distintivos
utilizados para designarlas, cuyo titular de ambas hipdtesis, tiene el derecho exclusivo
de su uso, en los casos y con las limitaciones previstas por la Ley...." 17, destacando
como principal cualidad que sea un signo distintivo que sirva para identificar a la
empresa, persona fisica o moral, con su clientela, como simbolo de diferencia con las

demds de igual o similar actividad mercantil o industrial.

1.12 AVISOS COMERCIALES.

Esta clase de propiedad industrial es una reminiscencia del pasado. Aparecen desde la

Ley de Marcas de 1903. Corresponde a lo que en la antigiiedad se 1lamé el lema del

nEgocio.

El articulo 100 de la Ley de 1a Propiedad Industrial considera al aviso comercial como:
“...las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al publico establecimientos o
negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para
distinguirlos de los de su especie” 1s.

Sirve para llamar la atencién hacia un establecimiento o hacia una mercaderia
determinada, para realzar las bondades de estos y atraer a la clientela, siendo en realidad

un tipo de anuncio.

El aviso debe ser original, es decir, que no haya sido usado previamente y que tenga las

caracteristicas distintivas para que pueda ser admitido a registro.

16 Articuto 105 de la Ley de Ia Propiedad Endustrial

17 Alvarez Soberanis, Jaime. La regulacidén de las invenciones y marcas y de la transferencia tecnoldgica. Ed.
Porria. México, 1979. p. 74

18 Articule 100 de 1a Ley de la Propiedad Industrial.
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Para que sea considerado como tal, un aviso comercial debe de guardar una relacién
inmediata con el establecimiento o con mercaderias. La naturaleza del aviso es ser

vehiculo de anuncio.

Para su registro y transmisién deben observar los requisitos establecidos por las marcas
y han de usarse cumpliendo con las normas impuestas para el debido empleo de las

marcas, lo anterior es en virtud de que el aviso comercial es muy parecido a la marca.

Segiin Rodriguez y Rodriguez, define al aviso comercial como “la combinacién de
letras, dibujos, o de cualquier otro elemento que tenga sefialada originalidad y sirven
para distinguir ficilmente a una empresa o determinados productos de los demas de su

especie” 19.

El registro se hara ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industria, y este tendri una
vigencia de 10 aflos contados a partir de la fecha de presentacién de la solicitud y se

podré renovar por perfodos iguales de tiempo.

1.13  DENOMINACION DE ORIGEN.

Las denominaciones de origen constituyen et nombre del lugar de procedencia de un
producto cuyas cualidades dependen del ambiente geografico, sea este bioldgico o
social. El articulo 156 de la Ley de la Propiedad Industrial define como a continuacién

citamos:

"Articulo 156.- Se entiende por denominacién de origen, el nombre de una regién
geografica del pais que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya
calidad o caracteristica se deban exclusivamente al medio geografico, comprendiendo en
éste los factores naturales y los humanos", 3o

Las autorizaciones del uso de denominaciones de origen serdn concedidas por 10 aftos,
renovables indefinidamente siempre que se sigan cumpliendo con las condiciones que

sirvieron de base para el otorgamiento de la autorizacién de uso.

19 Rodriguez y Rodriguez, Joaquin. Curso de Derecho Mercaatil, Tome I, Ed. Porria, S.A_, México 1979. op. cit. p. 422.
20 Articule 156 de 12 Ley de la Propiedad Industral.
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1.14  PATENTE.

El maestro Rafael de Pina define la patente como la "autorizacién expedida por
autoridad competente para ¢l ejercicio de alguna actividad o funcién, hecha constar en
documento auténtico. También se denomina asi al derecho a explotar en forma
exclusiva un invento o sus mejoras. Asi mismo recibe el nombre de patente, el
documento expedido por el Estado, en el que se reconoce y confiere tal derecho de

exclusividad". 21

Con fundamento en lo anterior, podemos puntualizar que por patente debe entenderse
tanto al derecho de aprovechar, con exclusién de otras personas, un invento; as{ como
también el documento que expide el Estado para reconocer, acreditar y proteger tal

derecho.

Por otra parte la Ley de la Propiedad Industrial define a las invenciones de la manera

siguiente:

"Anticulo 15.- Se considera invencién toda creacién humana que permita transformar la
materia o la energfa que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre

y satisfacer sus necesidades concretas", 22

Los inventos no se refieren a lo descubierto pero ya existente en la naturaleza, sino que
después de encontrado por el hombre, con base en su ingenio y creatividad, lo

transforma para buscar un mejor aprovechamiento o beneficio adicional.

Se entiende por patente de invencion aquel privilegio legal reconocido sobre algo creado
por la fuerza del ingenio y meditacion considerado como cosa nueva no conocida, y que

sea aprovechable para la industria.

21 De Pina, Rafael. Diccionario de Derecho. Ed. Porriia, S.A. México, 1986. pp. 337 y 338.
22 Art. 15 de la Ley de la Propiedad Industrial.
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De lo anterior se desprenden tres caracteristicas de lo patentable:

L. Que sea nuevo;
1L Resultado de una actividad inventiva; y
IIL Aplicable a la industria.

Las caracteristicas antes mencionadas reflejan lo definido en el articulo 16 de la Ley de

la Propiedad Industrial, mismo que a su letra dice:

"Articulo 16: Serdn patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una
actividad inventiva y susceptible de aplicacién industrial, en los términos de esta Ley..."

23

Independientemente de que la invencidn debe de contener las caracteristicas de
novedad, originalidad y que sea susceptible de explotacién industrial, es necesario que
quién desee obtener dicho privilegio cumpla con aquellos requisitos marcados por la

Ley, a fin de que la autoridad reconozca y acredite la invencidn ante 1a sociedad.

En el caso de México, el procedimiento marcado por los articulos del 36 al 61 sefiala
que el interesado debe tener claro y concreto su invento, de tal manera que el Estado
determine exactamente porque concede o no el privilegio respectivo,

1.15 MODELOS DE UTILIDAD.

Estos son los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una
modificacion en su disposicidén, configuracién, estructura o forma, presenten una
funcién diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su

utilidad.

23 Articulo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial.
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Con el modelo de utilidad desaparece la patente de mejora, se establecen que estos son

registrables y para serlo deben de ser nuevos y susceptibles de aplicacion industrial.

Su registro se solicita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y éste se
otorgaré s se cumplen con los elementos de fondo y forma, dicha proteccién se otorgara

por 10 afios improrrogables a partir de la fecha de la solicitud de registro.

116  DISENOS INDUSTRIALES.

La Ley de la Propiedad Industrial establece en su articulo 31 que serin susceptibles se

registro los disefios industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicacién industrial.

Asimismo en el articulo 32 de la misma ley, se considera como disefios industriales a
los dibujos que consistan en una combinacién de figuras, lineas o colores, incorporados
en un producto industrial, con fines de omamentacién y le den un aspecto peculiar y
propio, asi como modelos constituidos por formas tridimensionales que sirven de patrén
para la fabricacién de un producto industrial que le de una apariencia especial y no

implique efectos técnicos.

Los diseflos industriales tendrdn una vigencia de quince afios contados a partir de la

fecha de solicitud, también sera regido conforme a las patentes con algunas excepciones.

1.17  SECRETOS INDUSTRIALES.

El secreto industrial segiin el articulo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial establece

lo que 2 su letra dice:
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"Articulo 82.- Se considera secreto industrial a toda informacién de aplicacién industrial
que guarda una persona fisica 0 moral con caricter confidencial, que le signifique
oblener o mantener una ventaja competitiva 0 econdémica frente a terceros en la
realizacion de actividades econdmicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o
sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la
misma. La informacién de un secreto industrial necesariamente debera eslar referida en

la naturaleza, caracteristicas, finalidades de los productos o prestacion de servicios”. 24

La informacién a que se refiere el art. anterior, debe constar en documentos, medios

electronicos, discos 6pticos, microfilmes, peliculas u otros instrumentos similares.

La persona que guarde un secreto industrial podré transmitirlo o autorizar su uso a un
tercero. El usuario autorizado tendra la obligacién de no divulgar el secreto industrial

por ningun medio.

En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica,
provision de ingenieria basica o de detalle, se podran establecer clausulas de
confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen , las causas

deberan precisar los aspectos que comprenden como confidenciales.

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

autorizado.

24 Aniculo 52 dc 1a Ley de la Propiedad [ndustnal.



30

La persona fisica o moral que contrate a un trabajador que esté laborando o haya
laborado, o, a un profesionista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus
servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos industdales de ésta, sera
responsable del pago de dafios y perjuicios que le ocasione a dicha persona. También
sera responsable del pago de dafios y perjuicios la persona fisica o moral que por

cualquier medio ilicito obtenga informacién que contemple un secreto industrial.

En cuanto al cddigo penal., en su articulo 210 dice que habra sanciones economicas o
bien prision al perjudicar a un tercero por revelar algiin secreto o comunicacién
reservada que conoce con motivo de su empleo, cargo o puesto y si es de caricter

mndustrial,

La definicién de secreto industrial segin todo lo expuesto anteriormente es: Toda
informacién de aplicacién industrial que guarde una persona fisica o moral con cardcter
de confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o
econémica y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para

preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

Es importante mencionar que se excluye la informacion de dominio publico o evidente

para un técnico en la materia.

1.18 FRANQUICIAS.,

Ef articulo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que existira franquicia,
cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se
proporcione asistencia técnica, para que la persona o quien se le concede pueda producir
o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos,

comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a
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mantener la calidad ,prestigio ¢ imagen de los productos o servicios a los que ésta

distingue.

Quien concede una franquicia debera proporcionar a quien se le pretende conceder,
previamente a la celebracion del convenio respectivo, la informacion relativa sobre el

estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta ley.

Sin embargo, desde un punto de vista més practico, la franquicia es un sistema o
métodos de negocios en donde una de las partes denominada franquiciante, le otorga a
otra, denominada franquiciatario, la licencia para el uso de la marca y/o nombre
comercial, asi como sus conocimientos y experiencias (know-how), para la efectiva y
‘consistente operacion de un negocio. Por su parte el franquiciatario se obliga al pago de
una regalia y al estricto apego a todos y cada uno de los estandares y requisitos

impuestos por el franquiciante.

La duracién de una franquicia, mejor dicho, del contrato de franquicia puede variar
mucho en cuanto al tiempo, pero por lo general estos contratos son otorgados por 10

afios, como maximo,
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CAPITULO II

LA MARCA EN EL DERECHO MEXICANO

2.1. SIGNOS O MEDIOS MATERIALES QUE PUEDEN CONSTITUIR UNA
MARCA.

Marca es todo signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma
especie o clase en el mercado. Es asi como la Ley de la Propiedad Industnal en su

articulo 88 nos explica el concepto de marca.

La Marca debe ser conforme a la moral, al orden piblico y a las buenas costumbres y no

debe contravenir ninguna disposicién legal.

En el ambito comereial debe reunir ciertas condiciones y cualidades, mismas que ya han

sido previamente sefialadas y explicadas.

La Marca debe contener todos los elementos establecidos por la Ley para poder

registrarse, es decir, que no sea contraria a la Ley y sea sometida a su consideracién.

La Marca debe ser distinguida con facilidad, su pronunciacién y lectura facil de

recordar, creando con esto una atmésfera publicitarja favorable para ¢l producto.

El disefio debe ser sencillo, para poderse reproducir en todas sus formas y estar en los
medios de comunicacién. Su pronunciacién debers ser agradable al oido y de facil

comprensién para todo tipo de persona.

Las caracteristicas antes mencionadas son algunas de las consideraciones tomadas por
los publicistas al crear una marca. En el ambito juridico lo que interesa es que cumplan

con lo sefialado en el articulo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial.
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La Ley en mencién, admite de modo expreso que las formas tridimensionales, el
nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una merca
registrada o un nombre comercial publicado, las denominaciones visibles y
suficientemente distintivas y figuras visibles susceptibles de identificar a los productos o

servicios a que se apliquen, pueden constituir una marca.

Por denominaciones debemos entender todos aquellos nombres de cosas reales,

imaginarias, mitol6gicas, de astros, de animales, de vegetales, de la naturaleza, etc...

Para comprender culles son las limitaciones de los signos que se pueden constituir
como marcas, es necesario hacer referencia a los signos que no pueden registrarse como
marcas, dichos preceptos estan claramente establecidos en el articulo 90 de la ley que

nos ocupa.

2.2 SIGNOS O MEDIOS MATERIALES QUE NO PUEDEN CONSTITUIR
UNA MARCA,

Existen signos o medios que no cumplen con los requisitos para constituir una marca.
En el dmbito publicitario se toma en cuenta el que la marca cumpla con las cualidades
mencionadas en ¢l punto anterior o que proyecte el fin sensacionalista con el que es
creada, y si tiene la respuesta de aceptacién del consumidor, en caso de no ser asi es que

no cumpli6 con las caracteristicas que la publicidad le requeria.
En el espacio juridico, no se registran como marcas:

L Las denominacienes, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes,
que se expresan de manera dindmica, atin cuando sean visibles; es decir, que la
marca debe ser fija para su mejor distincion, asi evita las confusiones, y se
puede localizar e identificar sin problemas, loda vez que la principal
caracteristica de la marca debe ser su distintividad, ademas, el incluir figuras

cambiantes como marcas podria inducir al consumidor al error respecto de la
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naturaleza del producto que la marca anuncia; por lo tanto, no pueden
registrarse como marcas dibujos animados, hologramas, videos, por

encontrarse en movimiento;

Los nombres técnicos o de uso comin de los productos o servicios que
pretendan ampararse con la marca, asi como aquellas palabras, que en el
lenguaje corriente o en las practicas comerciales, se hayan convertido en la

designacion usual o genérica de los mismos;

Las formas tridimensionales que sean del dominio publico o que se hayan
hecho de uso comin y aquéilas que carezcan de originalidad que las distinga
facilmente, asi como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta

por su naturaleza o funcién industrial;

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el
conjunto de sus caracteristicas, sean indicativas de los productos o servicios
que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior
las palabras descriptivas o indicativas de la especie, calidad, cantidad, destino,

valor, lugar de origen de los productos o a época de produccién;

Las marcas descriptivas son aquéllas que atienden a la naturaleza y a la cualidad del

producto. Se refieren al tiempo, lugar, destino, precio o modalidad de fabricacién del

mismo.

“Para determinar si una marca es o no descriptiva se le debe examinar en su conjunto, y si en su
conjunto no resulta total y exclusivamente descriptiva, sing que liene un elemento substancial que es
apropiable, no es licito negar el regisiro descomponiéndolo en partes para encontrar que alguna de
éstas, aisladas, si resulta descriptiva. ¥ si ln marca solicitada no impide a los competidores usar el
elemento aislado descriptivo, stempre y cuando no lo vinculen a los demds elementos diferenciadores de
la marca de que se trate, no puede haber competencia desleal en el uso de esa misma marca, ne queda
incluido en la prohibicién". 25

25 Tnbunales Colegiados. Séptma Epoca, Volamen Semestral 133-138 Sexta Parte, p 223
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De tal manera, podria aducirse que la marca "Mi Leche", es descriptiva por hacer
referencia a la especie del producto que protege, no obstante, comprendida la marca en
su conjunto mantiene la posibilidad de registro, lo que no sucederia si la marca fuera
solamente leche, puesto que haria referencia al género sin introducir ninglin elemento de
distincién.

V. Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o

acompafiados de clementos tales como signos, disefios o denominaciones, que
le den un carécter distintivo;

Ejemplo: las letras XS no son vistas como letras aisladas, sino como una marca que

combinadas con un disefio protegen y amparan un producto de perfumeria.

De igual manera, los colores rojo y blanco con determinado disefio pueden distinguir
facilmente marcas como Coca-Cola, Marlboro, y en forma aislada no pueden
constituirse como marca, para etlo se requieren la combinacién o conjunto de los signos

o disefios y denominaciones que hacen la diferencia entre cada producto.

VL La traduccién a otros idiomas, la variacién ortografica caprichosa o la
construccidn artificial de palabras no son registrables;

VII, Las que induzcan o imiten, sin autorizacién, escudos, banderas o emblemas de
cualquier pais, estado, municipio o divisiones politicas equivalentes, asi como
las denominaciones, siglas, simbolos © emblemas de organizaciones
internacionales, guberamentales, no gubernamentales o de cualquier otra
organizacién reconocida oficialmente, asi como la designacion verbal de los
mismos;

Por ¢jemplo: No se puede registrar como marca la denominacién O.M.S. y su disefo,

estas son las siglas de una Organizacién Internacional.

VIH.  Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantia
adoptados por un Estado, sin aulorizacion de la autoridad competente o
monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio
oficial de pago nacional o extranjero;
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La anterior prohibicidén radica en que en su mayoria estos simbolos contienen un
caricter nacionalista, patrio y de interés oficial para los paises, de tal manera que
introducirlos como marcas a la circulacién atenderia contra su valor representativo, por
ejemplo, no podria registrarse como marca un billete de $50.00 (cincuenta pesos

00/100y M.N..

IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representacion grafica de
condecoraciones, medallas u otros permiso cbtenidos en exposiciones, ferias,
congresos, eventos culturales ¢ deportivos, reconocidos oficialmente;

X. Las denominaciones geograficas propias o comunes, los mapas, los nombres
asi como los gentilicios, nombres y adjetives, cuando indiquen la procedencia
de los productos o servicios y puedan originar confusién o error en cuanto a su
procedencia;

Es decir, que no son admisibles como marca, por ejemplo el francés para perfumes o

suizo para relojes.

Lo anterior, tiene como fundamento evitar el monopelio, privilegio o exclusividad de

determinada persona fisi¢a o moral.

X1 Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la
fabricacién de ciertos productos para amparar éstos, excepto los nombres de
lugares de propiedad particular, cuando sean especiales ¢ inconfundibles y se
tenga el consentimiento del propietario;

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

Toda vez que el nombre y la imagen de la persona deben ser respetados en su intimidad,
de tal manera que hacer uso de ellos sin el consentimiento de los posibles afectados

acntaria contra su dignidad e integridad moral. Asimismo, el permitir el registro de
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marcas con €l nombre o seudénimo de una persona famosa como por ejemplo e] de
Armando Manzanero permitiria una ventaja comercial importante y una lesién de igual

magnitud para el personaje, si no estaba de acuerdo;

XIL  Los titulos de obras intelectuales o artisticas; asi como los titulos de
publicaciones y difusiones periédicas, los personajes ficticios o simbélicos, 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;

XIV.  Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceplibles de
engafiar al publico o inducir a error, entendiéndose como tales, las que
constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades
de los productos o servicios que pretenda amparar;

En éste caso la Ley de la Propiedad Industrial deja un margen amplio y flexible al
Instituto  Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual podra determinar
discrecionalmente que marcas son susceptibles de registro y cuales no, sometiéndolas a
varios examenes, los cuales estableceran la autenticidad de la misma, previendo que
estas puedan atentar contra el consumidor, o induzcan al error a través de engaflos en el
producto. Por ejemplo, no se puede registrar la figura de un gato en un producto para
petros cuyo contenido son croquetas elaboradas con camne y pollo, ya que el consumidor

se confundiria y no sabria si el producto es para consumo canino o felino.

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a
una marca que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial estime que es
notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o
servicio;

De esta forma se protege directamente al prestador de un servicio y al creador de

determinado producto, quien posiblemente y a través de determinado tiempo en el

mercado tenga cierta preferencia y prestigio entre el piblico consumidor.

La prohibicién antes mencionada, se encuentra establecida en el articule 6 bis del

Convenio de la Unién de Paris, en el cual se establece que los paises miembros de la
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Unién deberan rechazar, invalidar o prohibir el uso de marcas que induzcan al error a
los consumidores por ser idénticas, similares o notoriamente conocida a cualquier otra

marca que haya sido registrada, de tal manera que su titular pueda estar protegido.

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

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

2.3 PROCEDIMIENTC DEL REGISTROQ DE UNA MARCA,

El registro de una marca proporciona el derecho exclusivo de uso en la Repiiblica
Mexicana; sin embargo, para comercializar un producto o prestar un servicio, su registro

no es cbligatorio.

Aunque los derechos generados por una marca se inician con su uso, si se recomienda su
registro para establecer derechos contra terceros o para iniciar los tramites del registro

de la misma marca en el extranjero.

El registro de una marca, se inicia con la presentacion de la solicitud de la misma, ante
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ésta se debe presentar por escrito
conteniendo el nombre del solicitante, nacionalidad y direccién; asi como los datos de
los apoderados para oir y recibir todo tipo de documentos y notificaciones, explicar cual

es ¢l signo distintivo a registrar especificando claramente el tipo de marca a registrar,
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misma que puede ser nominativa, innominada, mixta o tridimensional, especificando la
fecha del ler uso de la misma, aclarando el nimero de la clase en la cual se va a
proteger dicha marca, especificando los productos o servicios que se protegerin con la

marca.

La solicitud se presenta en original y tres copias, asi como siete etiquetas del signo
distintivo a proteger, éstas etiquetas pueden presentarse a color, entendiéndose con esto
de gue los colores que estén plasmados en las etiquetas son los que sc deberan proteger
o bien presentarlas en blanco y negro, en este caso se protegen todos los colores no

teniendo esto ningiin costo adicional. Las etiquetas deber4n ser no menores de 4 cm. ni

mayores de 10 cm.

Para solicitar el registro de una marca, podra acudir personalmente el interesado o
mandar a un representante, que sea acreditado por una carta poder, suscrita por ¢l

mandaate ante dos testigos.

Cuando se trate de una persona moral, el mandatario acreditara su personalidad por los
medios establecidos en la legislacién civil o mercantil, exhibiendo la escritura publica
en la cual se le otorgue el poder de sustitucién al mandatario. En caso de que la persona
moral sea extranjera el poder deber4 ser debidamente apostillado de conformidad con el
Convenio de 1a Haya de 1925.

Es importante sefialar, que todo trimite debera realizarse previo el pago de derechos

correspondiente, cuyo comprobante de pago debera anexarse a la solicitud.

La solicitud puede ser presentada por cualquier persona, no importando su nacionalidad,

tal y como se establece en el articulo 2° de ia Convencién de Paris.
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Una vez que el Instituto recibe la selicitud, procedera a efectuar un examen de forma de
la solicitud y de la documentacion exhibida, con la finalidad de verificar si se cumple
con los requisitos legales antes sefialados para asignarle la fecha de presentacion (fecha
legal) que corresponda. Esta es sumamente importante, toda vez que determina la

prelacién entre las solicitudes.

Posteriormente, se realizard un examen de fondo a fin de verificar si la marca es

registrable en términos de la LPI; a fin de que retina todas y cada una de las propiedades

esenciales.

Si no cumple con éstos, entonces se le requiere mediante un oficio girado a nombre del
solicitante, a efecto de que se sirva modificar o reponer la solicitud faltante, bajo el pago
previo de los derechos correspondientes. El solicitante tiene de plazo dos meses para
contestar lo que a su derecho convenga para continuar el trmite, a este respecto, la LPI
prevé un plazo adicional automético de dos meses para cumplir los requerimientos

formulados.

En caso de que el solicitante no de cumplimiento a los requerimientos emitidos por ¢l
Instituto, acompadado del comprobante de la tarifa correspondiente, se tendrd por
abandonado el trdmite. En ningin caso de podré reanudar el tramite de una solicitud que
se haya abandonado.

Concluido el trimite se expediré el titulo correspondiente que deberé contener:

L Numero de registro de ta marca;

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

IIL Productos o servicios que se le aplicarén a la marca;

Iv. Nombre y domicilio del titutar;

V. Ubicacion del establecimiento, en su caso;

VL Fecha de presentacién de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso,

en su caso, y de expedicién y;
VIL Su vigencia.
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El titulo de registro de una marca otorga al solicitante el derecho al uso exclusivo de la

misma, éste certificado es expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones, deberan ser publicadas
en la Gaceta, la cual es publicada por ¢l Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
misma en donde se publican las resoluciones, inconformidades y detonaciones sobre la

propiedad industrial, siendo trimestral la publicacién.

Tanto la leyenda de Marca Registrada, las abreviaturas Marc., Reg., MR. o la letra R

encerrada en un circulo, solo pueden ostentarla marcas o servicios que estén registrados.

Para renovar el registro, se tiene que hacer una solicitud, antes de los seis meses
anteriores al vencimiento de su vigencia, o también se dard oportunidad para presentar
la solicitud seis meses después del vencimiento de su vigencia; una vez que venza el

plazo, el registro caducara,

Una vez que se solicita la renovacién, el interesado, debe manifestar por escrito el uso

ininterrumpido de la marca.

Por uso ininterrumpido se comprende el no estar dentro del marco del articulo 130 que

seftala:

"Si una marca no es usada durante tres aflos consecutivos en los productos o servicios
para los que fue registrada, procedera la caducidad de su Tegistro, szlvo que su titular o
el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres afios
consecutivos inmediatos anteriores a la presentacién de la solicitud de declaracién
administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente
de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstaculo para el uso de la
misma, tales como restricciones a la importacién u otros requisitos gubernamentales
aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca”. 28

28 Art. 130 de fa Ley de la Propiedad Industrial.
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Para comprobar dicho uso, es necesario que en el tramite de la renovacién se manifieste
bajo protesta de decir verdad que la marca se encuentra en uso ininterrumpido. Es
importante sefialar que este escrito no acredita fehacientemente el uso de una marca por
* parte de su titular o licenciatario inscrito, por lo que se sugiere consevar todo aquel
material relacionado con los productos o servicios tales como facturas, etiquetas o
cmpaques, fotografias, publicidad en forma de folletos periédicos, anuncios en radio o
television, a efecto de tener los elementos necesarios en el caso de la existencia de un

litigio.

Asimismo, el articulo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establece
que 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 del pais bajo esa marca, en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y

costumbres en el comercio y cuando se aplique a productos destinados a la explotacién.

El registro de una marca tiene una vigencia de 10 afios renovables a partir de la fecha de
presentacién de la solicitud de registro. Con esto se busca reducir los riesgos de que el
titular de una marca registrada pudiera perder el derecho que ésta le da por no renovar

la misma tan frecuentemente, al mismo tiempo que le ahorra tramites complicados.

2.4 TRANSMISION DE DERECHOS

Los derechos inherentes al titular de una marca pueden ser objeto de transmisién é de
licencia de uso de la misma, conforme a la siguiente clasificacion:

Compraventa;

Cesion parcial & total;

Licencia de uso: exclusiva é no exclusiva;
Garantia.
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Compraventa.

Existird compraventa cuando el titular o los titulares de los derechos marcarios se
obligue a transferir la propiedad de los derechos marcarios y, el otro a su vez, se obliga a

pagar por los mismos un precio cierto y en dinero.

Cesion Parcial o Total.

Las marcas registradas pueden cederse en todo o en parte, o bien pueden cederse para
ser aplicadas en sélo una parte del territorio o bien pueden transferirse durante cierto

plazo.

La transmistén o cesién de una marca se puede considerar como una venta, y como tal,
le son aplicables todas las reglas relativas a esa institucién., por lo que es anulable

cuando no se satisfacen los supuestos respectivos.

Como consecuencia de lo antes expuesto, considero que la cesion parcial de una marca
se da al momento en el que el titular de la misma autoriza el uso de su marca a un

lercero, situacion que se conoce como la licencia y autorizacién de uso de marca.

Licencia de Uso Exclusiva 6 No Exclusiva.

La Ley de la Propiedad Industrial concede al titular de un derecho marcario la
proteccién al uso exclusivo del derecho marcario, asi como a conceder mediante
convenio, licencia de uso a una (exclusiva) o mas personas (no exclusiva), con relacidn
a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. Dicha

licencia deberd estar inscrita ante el LM.P.1, a efecto de que produzca efectos contra
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terceros. En caso de que dicho contrato de licencia de uso de marca no se inscribe ante
¢l Instituto, dicho convenio no se considerara como reatizado por el titular de la marca

Y, en consecuencia, el registro caducara por falta de uso.

La Licencia de Uso de Marca, debera inscribirse en el [.M.P.1, a través de una solicitud

la cual debera sefialar lo siguiente:

1. Nombre, denominacion o razén social, nacionalidad, domicilio del licenciante y
licenciatario;

2. Vigencia del convenio;

3. Si el licenciatante se reserva facultades para ejercer acciones legales de proteccion
del derecho de uso de marca; en caso contrario se entendera que el licenciatario tiene
la facultad de ejercitar las acciones legales de proteccién de los derechos sobre la
marca, como si fuera el propio titular; y

4. Los productos o servicios respecto de los cuales se concede la licencia.

Teda solicitud debera acompaiiarse de una copia certificada o confirmas autdgrafas del
convenio respectivo, pudiendo omitirse las estipulaciones contractuales relativas a
regalias, informacién confidencias con respecto a medios de distribucién y
comercializacion de los bienes y servicios, o informacién técnica que lo integren.

Dicha solicitud de inscripcién de licencia puede ser presentada por cualquiera de las

partes en el contrato respectivo.

La Ley contempla la posibilidad de solicitar mediante una sola promocioén la isncripcion

de liceucias de derechos relativos a dos o més solicitudes en tramite o a dos o mas
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marcas registradas cuando el licenciante y el licenciatario sean los mismos; teniendo que
identificar cada uno de los registros o solicitudes en las que se hara la inscripcion y
pagando los derechos que correspondan por el niimero de solicitudes o registros
involucrados. Ademas deberan exhibirse dos copias certificadas o con firmas autografas
de los convenios o documentos en los que consten las licencias correspondientes.

Se podrén cancelar las inscripciones de una licencia en los siguientes casos:

1. Cuando lo soliciten conjuntamente el titular de la marca y el licenciatario;
2. Por nulidad, caducidad o cancelacién del registro de la marca, o cuando se trate de
marcas en tramite y no se obtenga el registro de las mismas; y

3. Por orden judicial.

Cuando la marca constituye junto con algunos otros elementos, como pueden ser la
asistencia téenica, know-How, patentes, etc; que representan un concepto de negocio
estaremos ante la figura de Franquicia, la cual se encuentra regulada bajo el articulo 142

de la Ley de la Propiedad Industrial.

En el contrato de Franquicia, se involucra la autorizacion de uso de marcas por parte de

terceros ajenos al titular del registro.

En este sentido, 1a Ley establece que existira Franquicia, cuando con 1a licencia de uso
de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica,
para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar

servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y
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prestigio ¢ imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue ésta distingue.

Quien conceda una Franquicia deberd proporcionar previamente a la celebracién del

convenio respectivo, la informacion técnica, econdmica y financiera siguiente;

. Nombre, denominacién o razén social; domicilio y nacionalidad;

. Descripcion de la franquicia;

. Antigitedad de la empresa de origen y, en su caso, franquiciante maestro en el
negocio objeto de la franquicia;

. Los derechos de propiedad intelectual que involucra la franquicia;

- Los montos y conceptos de los pagos que el franquiciatario debe cubrir al
franquiciante;

- Los tipos de asistencia técnica y servicios que el franquiciante debe proporcionar al
franquiciatario;

- La definicion de la zona territorial de operacién de la negociacién que explote la
franquicia;

- Los derechos del franquiciatario a conceder o no subfranquicias a terceros, y en sy
caso, los requisitos que deba cubrir para hacerlo;

. Obligaciones del franquiciatario respecto de la informacién de tipo confidencial que
le proporcione al franquiciante; y

10. En general las obligaciones y derechos del franquiciatario que se deriven de la

celebracion del contrato de franquicia.
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El LM.P.L, negara la inscripcién de una licencia cuando el registro de 1a marca no se
encuentre vigente, notificando al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses,

manifieste lo que a su derecho convenga.

Garantia.

Cuando una marca adquiere valor comercial es susceptible de poder dar los derechos
inherentes a la marca en prenda, a través de la cual el deudor, o un tercero, entregando al
acreedor los derechos inherentes a la marca, a efecto de que éste (ltimo la tenga en su
poder hasta el pago del crédito otorgado y de hacerse pagar con la misma, con
preferencia a cualquier otro acreedor, en caso de que no sea cubierto dicho crédito. En el
contrato de prenda se constituye un derecho real sobre un bien para garantizar el

cumplimiento de una obligacidn y preferencia en el pago.

A medida que una marca es aceptada en el mercado, adquiere un valor comercial el cual
es calculado a través de actuarios e ingenieros industriales especializados en Ingenieria
Financiera, calculando el valor comercial de una marca tomando en consideracién la

penetracion de la marca en el mercado, tomando en consideracidn lo siguiente:

1. Nimero de productos e ingresos que genera la cuenta de productos comercializados
bajo la marca en cuestion.
2. Verdadera influencia que tiene 1a marca ante el consumidor final, considerando si la

compra depende en gran medida del producto o de la marca.
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2.5 PERDIDA DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE UNA MARCA

2.5.1 Nulidad.

Una marca estaré afectada de nulidad en los siguientes casos:

1. Cuando se haya otorgado en contravencion de las disposiciones de la Ley de la
Propiedad Industrial o de la que hubiese estado vigente en la época de su
registro. refiriéndose particularmente las disposiciones contenidas en el articulo
90 de la citada ley;

2. Cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusién a otra que
haya sido usada en el pais o en el extranjero con anterioridad a la fecha de
presentacién de la solicitud de registro o de primer uso declarado en ésta y se
aplique a los mismos o similares productos o servicios;

3. Cuando el registro se hubiere otorgado con base en datos falsos declarados en
la solicitud;

4. Cuando se haya otorgado por error, inadvertencia o falta de apreciacién de la
autoridad, por existir otro registro igual o semejante en grado de confusién que

se encuentre invadido y se aplique a los mismos o similares productos o
servicios.

5. Cuando se haya otorgado al agente, representante, usuario o distributdor del
titular de una marca registrada en el extranjero, una marca igual o semejante en
grado de confusion y para los mismas o similares productos o servicios, sin su
consentimiento.

La regla general s que las acciones de nulidad citadas pueden ejercitarse en un plazo de
cinco afios contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicacion del
registro en la Gaceta, excepto las contempladas en los puntos 1 y 5 que podran
ejercitarse en cualquier tiempo y la contemplada en el punto 2 que podra ejercitarse en

un plazo de tres afios.

2.5.2 Caducidad.

Caducidad proviene del verbo latin cadere que significa caer, y la institucidn consiste en
ta decadencia o pérdida de un derecho nacido o en gestacidn, ya que el titular del mismo
ha dejado de observar, dentro de determinado plazo, ta conducta que la norma juridica

iimponia como necesaria para preservarlo.
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Por lo que la caducidad extingue derechos sustantivos o adjetivos, puede provenir de un
hecho no realizado o de una abstencion no observada en el plazo y puede ser de origen

legal, judicial o convencional.

La caducidad es la pérdida de un derecho nacido o en gestacion, es una causa extintiva
de derechos, ya que al ocurrir termina fatalmente con las facultades juridicas y en su

caso con las obligaciones correlativas.

Lo anterior sucede con derechos ya nacidos asi como 10s que estan en expectativas de

derecho y desaparecen sin llegarlo a ser.

La caducidad de la marca podra verificarse cuando:

1. No se renueve seis meses antes del vencimiento de la marca, cuya vigencia es
de 10 afios; la caducidad que se origine por esta causa no requerira de

declaracion administrativa por parte del IMPI;

2. La marca haya dejado de usarse durante los tres aftos consecutivos inmediatos

anteriores a la solicitud de declaracion administrativa de caducidad.

2.5.3 Cancelacidn.

Procedera la cancelacién de una marca:

1. Cuando el titular ha provocado o tolerado que su marca se transforme en la
denominacién genérica que corresponde a uno o varios productos o servicios
para los que se registré de tal mode que en los medios comerciales y en el uso
generalizado por el piblico, la marca haya perdido su caracter distintivo, como

medio de distinguir el producto o servicio que se aplique;

2. Cuando el titular solicite voluntariamente la cancelacion de registro.
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CAPITULO ilI
[.LAPROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Como es bien sabido los derechos intelectuales tequieren la proteccion del Estado, sin
cmbargo la controversia radica en precisar que autoridad debe corresponder a la
resolucién de las contiendas sobre derechos de propiedad industrial, es decir, si deben

ser de competencia judicial o bien ser materia contencioso administrativa.

Existen dos argumentos en base a que los érganos administrativos son quicnes deben
atender las resoluciones de los conflictos sobre propiedad industrial por tratarse de
monopolios creados a través de concesiones otorgadas por el Estado. El segundo de los
argumentos consiste cn que la tutela a través de los rganos administrativos, podra

siempre ser mas agil y prictica que la tutela que puedan brindar los 6rganos

jurisdiccionales.

Este ha sido el criterio aplicado por nuestras leyes, ademas de obedecer a las exigencias
contenidas en los instrumentos internacionales, los cuales exigen la creacidn de érganos
especializados para la resolucién de los conflictos derivados de los derechos de

propiedad industrial.

No coincidimos con ésta posicién, sino que nos acogemos a la postura que propone la
defensa de los derechos de propiedad industrial a través de los érganos jurisdiccionales,
toda vez que los derechos de propiedad intelectual constituyen derechos subjetivos
privados, de modo que la defensa de esta clase de derechos debe deducirse, al igual que
todos los demas, ante los tribunales judiciales, toda vez que el asignar a la
administracién piblica la resolucion de los conflictos entre particulares es contradictorio

al principio de divisién de poderes que rige nuestra forma de gobierno.
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En relacion al segundo argumento formulado por los defensores de la tutela de los
derechos de propiedad industrial a través de las autoridades administrativas, en nuestra
opinion consideramos inexacto que sea mas eficiente y 4gil la tutela de los derechos de
propiedad industrial a través de los érganos administrativos, pues la practica nos ha
demostrado que las instancias Contencioso-Administrativas tienen tanta o mas dilactén
de la que puede tener una controversia ante los organos judiciales, en adicién a los
problemas que implica dejar la resolucién de estos conflictos a organos administrativos
que por regla general son el mismo érgano que otorga los registros y, en consecuencia,
deberd pronunciarse sobre la legalidad de sus propios actos y que, ademas, sus
resoluciones podrin estar influidas por consideraciones de orden pelitico y 1o

estrictamente legal.

En virtud de lo anterior y considerando las exigencias internacionales, consideramos la
necesidad de contar con érganos especializados en materia de propiedad industrial,
mediante la creacién de tribunales especializados, sin tener que recurrir a la figura de lo

Contencioso-Administrativo,

Es necesario mencionar los articulos 226 y 227 de 1a Ley de la Propiedad Industrial, los
cuales consideramos tienen suma relevancia en lo antes dicho, los cuales a su letra

dicen:

"Articulo 226.- Independientemente del ejercicio de la accién penal, el perjudicado por
cualquiera de los delitos a que esta Ley se refiere podrd demandar del o de los autores
de los mismos, la reparacion y el pago de los dafios y perjuicios surgidos con motive de
dichos delitos, en los términos previstos en el articulo 221 BIS de esta Ley".

“Articulo 227.- Son competentes los tribunales de la Federacion para conocer de los
delitos a que se refiere este capitulo, asi como de las controversias mercantiles y civiles
¥ de las medidas precautoras que se susciten como motivo de la aplicacion de esta

Ley.
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Cuando dichas controversias ufecten sélo intereses particulares. podran conocer de
ellas a eleccion del actor, los tribunales de orden conuin, sin perjuicio dela fuculiad de

los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje”.

De lo anterior se desprende, que nuestro derecho contempla en mas de un procedimiento
la proteccién de la propiedad industrial, toda vez que por una parte deja en el ambito de
lo contencioso administrativo a las controversias de validez de las patentes y registros,
asi como a la represién de ataques a los derechos de propiedad industrial a las cuales
define como infracciones administrativas y a las medidas precautorias, en tanto que
mantienc en la competencia de los tribunales judiciales, la determinacién de
indemnizaciones por dafios y perjuicios y la represion de ataques a la propiedad
industrial que califica como delitos, razén por ia cual el perjudicado por una violacién a
sus derechos de propiedad industrial tendra que seguir paralela o sucesivamente una via

administrativa y una via judicial a efecto de obtener la proteccion de sus derechos.

Por lo anterior, consideramos que la resolucién de los conflictos en materia de
propiedad industrial debe fundirse en un procedimiento, para lo cual deberia otorgarsele
a los drganos judiciales las mas amplias facultades y breves procedimientos mismos con

los que se ha dotado a los Tribunales Administrativos.

31 ACCIONES QUE PREVE NUESTRO DERECHO

Las acciones que prevé nuestra legisiacién para la proteccion de los derechos de

propiedad industrial son los siguientes:

a. Accién para demandar la nulidad de patentes o registros;

b. Accion para demandar la caducidad de patentes o registros:
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c. Accidn para demandar la cancelacién de patentes o registros;

d. Accién en contra de los actos violatorios de los derechos de propiedad
industrial, que la ley califica como infracciones administrativas;

€. Derecho al presentar querella ante el Ministerio Publico en contra de las
violaciones a los derechos de Propiedad Industrial que la ley califica como
delitos;

f. Accidn para demandar el pago de dafios y perjuicios ante los tribunales civiles.

Consideramos que la actual regulacion de las acciones de proteccién a los derechos de
propiedad industrial es incorrecta, toda vez que obliga a los titulares de los derechos

violados a acudir ante des instancias:

1. Instancia Administrativa para detener la violacion, tratindose de aquellas que
la ley considera como infracciones, y ante un procedimiento penal, tratandose

de aquellas violaciones que la ley considera como delitos, ¢;

2. Instancia ante los tribunales ordinarios para demandar el pago de dafos vy

perjuicios.

El conflicto no es tan complejo en el caso de aquellas violaciones que la ley considera
como delitos, pues la ley penal considera dentro de la pena la reparacién del daito,
tratindose de delitos patrimoniales. Sin embargo y en el caso de las violaciones que la
ley considera como infracciones administrativas, el titular de los derechos violados

deberz acudir ante los tribunales judiciales para obtener la reparacién del dafio causado.

Por lo anterior, consideramos que esta clase de procedimientos se unifiquen en uno solo
ante instancia judicial, independientemente de tas sanciones que en la esfera

administrativa pudiese imponer el drgano administrativo que se considere competente.
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DEFENSA Y APLICACION EFECTIVA DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 213 lista una seric de conductas

infractoras de manera enunciativa. En varios de los casos contemplados en éste articulo,

los actos o actividades infractoras se asemejan uno al otro, con variaciones casi

imperceptibles, las cuales se detallan a continuacién:

"Articulo 213  Son infracciones administrativas:

i

1"

.

Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria,

comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con

la materia que esta Ley regula;

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

Jirme la declaracion de nulidad;

Poner a la venia ¢ en circulacion 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 nulo o cancelado, se incurrird en
infraccion después de un afio de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha

en que haya quedado firme la declaracién correspondiente;

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

registrada;

Usar, sin consentimiento de su titular, wna marca regisirada o semejunte en

grado de confusion como clemento de un nombre comercial o de una
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denominacion o razén social, o viceversa, siempre que dichos nombres,
denominaciones o razones sociales estén relucionados con establecimientos que

operen con los productos o servicios protegidos con la marca:

Usar, dentro de la zona geogrifica de la clientela efectiva o en cualquier parte de
la Republica, en el caso preciso por el art. 105 de esta Ley, un nombre comercial
idéntico o semejante en grado de confusion, con otro que ya esté siendo usado por
un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios

del mismo o similar giro;

Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, sigias o emblemas a
que se refiere el art. 4, y las fracciones VII, VI, IX, XII, XIfi, XIV y XV del art.

90 de esta Ley.

Usar como marca previamente registrada o semejante en grado de conﬁ}sidn
como nombre comercial, denominacion o razén social o como partes de éstos, de
una persona fisica o moral cuya actividad sea la produccién, importacién o
comercializacién de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica a la
marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del

registro de marca o de la persona que tenga facultades para ella;

Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que
causen o induzcan al publico o confusion, error o engafio, por hacer creer o

suponer infundadamente:

a)  La existencia de una relacion o asociacion entre un esiablecimiento v el de

un tercero;

b)  Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o awtorizacion

de un tercero;
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¢)  Que se presten servicios o se vendan productos bajo autorizacion, licenciuas

o especificaciones de un tercero, y

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

error en cuanto al origen geogrdfico del producto;

Intentar o lograr el propdsito de desprestigiar los productos, los servicios, la
actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estard
comprendida en esta disposicion, la comparacion de productos o servicios que
amparen la marca con el proposito de informar al publico, siempre que dicha
comparacion no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley

Federal de Proteccion al Consumidor.

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

ficencia respectiva;

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

sin la licencia respectiva;

Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la

licencia respectiva;

Ofrecer en venta o poner en circulacion productos amparados por una patente o
por un registro de modelo de utilidad o diserio industrial, a sabiendas de que
Sueron fabricados ¢ elaborados sin consentimiento del tinular de la patente o

registro o sin la licencia respectiva;
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XV. Reproducir o imitar disefios industriales protegidos por un regisiro, sin el

consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

XVI. Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusion, sin el
consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes,

servicios, o establecimientos iguales o similares a los que se apligue el aviso;

XVIL. Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusion, sin el
consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un

establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro,

XV Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia
respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se

aplique;

XIX. Ofrecer en venta, o poner en circulacion productos iguales o similares a los que
se aplica a una marca registrada, a sabiendas de que su uso ésia en los mismos

sin consentimiento de su titular;

XX Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se aplica una marca

registrada que hayan sido alterados;

XXI Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica una marca
registrada, después de haber alterado, sustituido ¢ suprimida parcial o 1otalmente
ésta;

XXII. Usar sin autorizacion o licencia correspondiente una denominacion de origen, v

XXl Las demds violaciones a las disposiciones de este Ley que no constituyan

delitos”. »

29 Articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industnial
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Art. 223 Son delitos:

£

fl.

iir.

Y

Reincidir en las conductas previstas en las fraccs. [1-XXI del art. 213 de esta Ley,
una vez que la primera sancion administrativa impuesta por esta razén haya

queduado firme;

Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial;

Revelar @ un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su
trabajo. puesto. cargo, desempefio de su profesion, relacién de negocios o en
virtud del atorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la
persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su
confidencialidad, con el propésito de obtener un beneficio econémico para si o

para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el

secrelo;

Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la
persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un
tercero, con el propésito de obtener un beneficio econdmico para si o para el
tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto

industrial o a su usuario autorizado, y

Usar la informacion contenida en un secreto industrial que conozca por virtud de
su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de profesion o relacion de negocios, sin
consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado a que le haya sido
revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el
consemtimiento de la persona gue guarde el secreto industrial o su usuario

awtorizadg, con el propésite de obtener un heneficto econdnmico o con el fin de
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causar un perjuicio o la persona que guarde el secreto industrial o su usuario

autorizado. 30

Para los efectos de esta Tesis, Gnicamente analizaremos las dos primeras fracciones del

articulo 223 ya que las subsecuentes rebasan los alcances de este Tesis.

Analizaremos la fraccidn | del citado articulo haciendo referencia al articulo 218 de ese

mismo ordenamiento el cual establece:

" ....Se entiende por reincidencia, para los efectos de esta ley y demds disposiciones
derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto,
cometidas dentro de los dos afios siguientes a la fecha en que se emitic la resolucién
relativa a la infraccion”. 3

Consideramos que este precepto debe ser mas claro, ya que al decir que se entender por
reincidencia cuando se suscite una infraccién subsecuente a un mismo preceplo,
debemos asumir que esta conducta la deberd efectuar el mismo infractor que habja

cometido ésta violacién previamente.

Al sefialar que la reincidencia recaera necesariamente sobre la infraccién a un mismo
precepto, consideramos que el legislador deberia de ampliar su criterio para permitir que
la reincidencia recayese sobre ¢l mismo precepto o sobre cualquier otro que afectase los
intereses del titular de la marca, especificando que debera tratarse de las mismas partes
actora y demandada, ya que la redaccidn de éste articulo no permite dilucidar si las
infracciones subsecuentes a un mismo precepto son por las mismas partes que tomaron
parte en el procedimiento administrative previo o bien, que en el acto infractor sea
cometido por el mismo agente infractor y por una nueva parte actora, por lo que a efecto
de no dejar lo anterior al libre criterio del juzgador, serd necesario que se redacte con

claridad las partes que participan en tal reincidencia.

30 Articulo 223 de la Ley de la Propiedad industrial.
3l Articulo 218 de la Ley de la Propiedad Industrial.
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La fraccion 11 del articulo 223 considera como delito:

"Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial”,

Consideramos que la redaccion de la fraccion Il del citado articulo carece de toda
técnica juridica, toda vez, que no se define en la ley lo considerado como "forma
dolosa”, por lo que debemos aplicar supletoriamente lo establecido por ¢l articulo 9° del

Cédigo Penal para el Distrito Federal el cual establece lo que a su letra dice:

"Art. 9°.- Obra dolosamente el que, conociendo los elementos de tipo penal, o
previendo como posible el resultado tipico, quiere o acepta la realizacién del hecho

descrito por la ley”. 32

Astmismo, en la ley no se define el término escala comercial, término que emana del
An. 1717, epigrafes 1. y 3. del Tratado del Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) el cual a su letra dice:

"Arnt. 1717.- Procedimientos y Sanciones Penales:

. Cada una de las Partes dispondra procedimientos y sanciones gque se
apliquen cuapdo menos en los cases de falsificacién dolosa de marcas o de
pirateria de derechos de autor a escala comercial. Cada una de las Partes
dispondré de las sanciones aplicables incluyen pena de prisién o multas, o
ambas, que sean suficientes como medio de disuasién y compatibles con el
nivel de sanciones aplicadas a delitos de gravedad equiparable.

3. Cada una de las Partes podra prever la aplicacién de procedimientos y
sanciones penales en casos de infraccidn de derechos de propiedad
intelectual, distintos de aquéllos del parrafo I, cuando se cometan con dolo
y a escala comercial”. 33

32 Articulo 9° del Cadigo Penal para el Distrito Federal.
33 Articulo 1717 del Tratado del Libre Comercio de Norte América (TLCAN).
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De los puntos antes transcritos, nunca se define el término "escala comercial®, el cual es
un anglicismo adaptado a nuestra materia, el cual es obscuro y poco preciso, razén por
la cual una vez mas quedara a consideracién del juzgador el determinar si existe o no la
escala comercial dentro de una conducta delictiva, recordando que nuestra Carta Magna
en su articulo 14, establece la prohibicién de imponer pena alguna que no esté decretada
por una Ley exactamente aplicable al delito de que se trata, ni por simple anatogia ni por
mayoria de razon, independientemente del deber del juzgador de fundamentar y motivar

su decisién.

Al infractor se le impondrd una sancién de dos a seis afios de prisién y multa por el
importe de cien a diez mil dias de salario minimo general diario y vigente en el D.F. a
quien cometa el delito de falsificacién tal y como se desprende del articulo 224 del

mismo ordenamiento juridico.

321 PROCEDIMIENTO DE DECLARACION ADMINISTRATIVA DE
INFRACCION.

De conformidad con lo establecido por el articulo 187 de la Ley de la Propiedad
Industrial, las solicitudes de declaracién administrativa de nulidad, caducidad,
cancelacién e infraccidn administrativa se sancionaran y resolveran a través de la Ley de
la Propiedad Industrial, siendo aplicable supleteriamente, en lo que no se opone, el
Cédigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en materia comin y para toda
la Republica en materia Federal. Asimismo ¢l articulo 188 de la citada Ley, establece
que el procedimiento de declaracién administrativa podra llevarse a cabo de oficio o a

peticion de quien tenga interés juridico y funde su pretensidn.

A su vez, el articulo 189 del mismo ordenamiento legal establece que la solicitud de
declaracién administrativa que se interponga debera contener ¢l nombre del solicitante,

y en su caso, de su representante; domicilio para oir y recibir notificaciones; nombre y
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domicilio de la contraparte o de su representante; el objeto de la solicitud, detallindolo

en términos claros y precisos; descripcidn de los hechos y los fundamentos de derecho.

La solicitud debera presentarse acompafiada de los originales o copias certificadas de la
documentacién y constancias en que se funde la accién, asi como las prucbas
correspondientes. Toda prueba que no se haya integrado a la solicitud no sera admitida a
menos de que sea superviniente. Todo tipo de pruebas podrén ser presentadas excepto la
testimonial y la confesional, salvo que éstas estén contenidas en algin documento, asi

como las que sean contrarias a la moral, y al derecho.

En el caso de que no se hubicra podido anexar a la solicitud algin documento que obre
en los archivos del Instituto, bastard con que el solicitante especifica el expediente en

que se encuentre solicitando copia certificada de dicho documento.

El Instituto requerira por una sola vez al solicitante a efecto de que en caso de que asi lo
fuere subsanaré cualquier omisién en su solicitud, otorgandole un plazo de ocho dias, el
cual en caso de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado se desechard la
solicitud. Se podra rechazar la solicitud por falta de documento que acredite la
personalidad o cuando el registro, patente, autorizacidn u obligacién que sea base de la

accién, no se encuentre vigente.

Asimismo, el Instituto podra valerse de los medios de prueba que considere necesarios,
a efecto de requerirle a cualquiera de las partes la exhibicién de alguna prueba pertinente

que la contraria no haya querido exhibir durante el procedimiento {Art. 192 bis).

Admitida la solicitud, €l Instituto notificara a} titular afectado, concediéndole un plazo
de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. La notificacion
se hara en el domicilio sefialado por ¢l solicitan de la declaracién administrativa, en caso

de que no fuera dicho domicilio y se desconozca el nuevo, 1a notificacién se hara a costa
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de quien intente la accién por medio de la publicacién en el Diario Oficial de la
Federacién y en un periédico de los de mayor circulacién de la Repiiblica, por una sola
vez, publicindose un extracto de la solicitud de declaracién administrativa,
concediéndosele al titular afectado un plazo de un mes a efecto de que manifieste lo que

a su derecho convenga.

El instituto notificard y correra traslado al presunto infractor, con los elementos y
pruebas que sustenten la presunta infraccién, concediéndole un plazo de diez dias para
manifestar lo que su derecho convenga, presentando a su vez, las pruebas
correspondientes. El escrito en que el presunto infractor formule sus manifestaciones,

debera contener:

L Nombre del titular afectado o del presunto infractor y, ¢n su caso, de su
representante;

IL Domicilio para ofr y recibir notificaciones;

IIL. Excepciones y defensas;

Iv. Las manifestaciones y objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de
declaracién administrativa, y

V. Fundamentos de derecho.

En caso del que presunto infractor no pudicra exhibir la totalidad de las pruebas, se¢ le
otorgard un plazo adicional de quince dias, siempre y cuando las ofrezca en su escrito y

haga el sefialamiento respectivo.

3.2.2 MEDIDAS PROVISIONALES.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es la autoridad administrativa

encargada de formular los dictamenes técnicos asi cotno en ordenar y ejecutar las
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propiedad industrial.

De conformidad con lo establecido en el articulo 199 Bis, en el procedimiento de

declaracion administrativa relativo a la violacién de alguno de los derechos que protege

la LPI, el Instituto podréa adoptar las siguientes medidas:

1L

IIL

v

V1

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

Ordenar se retiren de la circulacién:
a)  Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

b)  Objetos, empaques, envases, embalajes, papeleria, material publicitario y
similares que infringan alguno de los derechos tutetados por esta ley;

c)  Los anuncio, letreros, rétulos, papeleria y similares que infrinjan alguno
de los derechos tutelados por esta Ley;

d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricacidn,
elaboracion u obtencién de cualquiera de los sefialados en los incisos a),
b)yc);

Prohibir, de inmediato, la comercializacién o uso de los productos con los que
se viole un derecho de los protegidos por esta Ley;

Ordenar el aseguramiento de bienes, mismos que se practicardn conforme a lo
dispuesto en los articulos 211 a 212 bis 2;

Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensién o el cese de los actos
que constituyan una violacidn a las disposiciones de esta ley; y

Ordenar se suspenda la prestacidn de servicios o se clausurare el
establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores,
no sean suficientes para prevenir o evitar la violacidn a los derechos protegidos
por esta Ley...

El articulo antes mencionado, le concede facultades al Inspector para que en caso de que

se comprobara fehacientemente la comisidn de los actos o hechos previstos en los arts

213 y 223, el inspector asegurari, en forma cautelar, los productos en los cuales

presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario, de
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los bienes asegurados, lo cual se hara constar en el acta respectiva, designindose como
depositario al encargado o propietario del establecimiento en que se encuentren, si éste

es fijo, si no lo fuere, se concentrarn los productos en el Instituto,

El aseguramiento de los bienes podri recaer en los siguientes articulo: equipo,
instrumentos, maquinaria, dispositivos, disefios, especificaciones, planos, manuales,
clisés, placas, libros, registros, documentos, modelos, muestras, etiquetas, papeleria,
material publicitario, facturas y en general de cualquiera otro del que se puedan inferir
elementos de prueba y, mercancias, productos ¥ cualesquiera otros bienes en los que se

materialice la infraccién a los derechos protegidos por esta ley.

A efecto de determinar la practica de las medidas cautelares, el Instituto requerira al

solicitante que:

L Acredite ser el titular del derecho de propiedad industrial, asi como cualquiera
de los siguientes supuestos:

a) La existencia de una violacién de derecho;

b) Que la violaci6n del derecho sea inminente;

c) La existencia de 1a posibilidad de sufrir un dafio irreparable, y

d) La existencia de temor fundado de que las prucbas se destruyan,
oculten, pierdan o alteren.

II Otorgar fianza suficiente para responder de los dafios Y perjuicios que se
pudieran ocasionar a la persona en quien se haya solicitado la medida, y,

I Proporcionar la informacién necesaria para la identificacién de los bienes,
servicios o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violacicn
de los derechos de propiedad industrial.

Asimismo, la persona contra la que se haya adoptado la medida, podrad exhibir una
contra fianza a efecto de que se levante el aseguramiento de la mercancia o del servicio
asegurado, siendo el Instituto quien fije ¢l monto de la fianza mismo que se fijard

dependiendo de la gravedad de 1a infraccion.
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Independientemente de lo antes mencionado, el titular debié haber aplicado a los
productos o a los servicios, las indicaciones y leyendas a las que se refiere el articulo
131 de esta misma ley, es decir, que se hayan insertado la leyenda "marca registrada”, su

abreviatura "M.R." o el simbolo g,

A la parte a la que se le haya impuesto cualquiera de las medidas previstas en el articulo

199 bis, tendré un plazo de diez dias para alegar lo que a su derecho convenga,

En el caso de que los productos o servicios asegurados sean falsificados, de
conformidad con lo establecido por el articulo 211 de 1a Ley, le compete al Instituto el
asegurar dicha mercancia, sin embargo y debido a que se trata de mercancia con la cual
presuntamente se comete un delito, ¢l Instituto lo hari constar en la resolucién que
emita (Art. 222), siendo el Ministerio Pxiblico al que le compete dicha accién penal,
siendo el Instituto quien emita un dictamen técnico el cual no prejuzgard sobre las

acciones civiles o penales que procedan (Art. 225),

El Instituto emitird la resolucién definitiva, la cual en caso que la resolucion dicte que
no existié violacién, el solicitante de las medidas provisionales serd responsable del
pago de los dailos y perjuicios ocasionados a la persona en contra de la cual se gjercito
la medida precautoria correspondiente. Sin embargo, si la resolucién dictamina que en
efecto se cometié la infraccién administrativa, el Instituto decidir con audiencia de las
partes el destino de los bienes asegurados, quienes de comiin acuerdo podréan decidir el
destino de los bienes asegurados, en caso de que no lo hagan dentro det plazo de 90
dias, el Instituto decidird la donacién de los mismos a distintas dependencias o
entidades, siempre y cuando no se afecte el interés publico 6 la destruccién de los

mismos.
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3.2.3 SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

Independientemente del pago de dafios y perjuicios al que esté condenado la parte que
haya cometido la infraccion administrativa, el Instituto podra aplicar las sanciones

correspondientes.

Con fundamento en el articulo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que

las infracciones administrativas seran sancionadas:

L Multa hasta por el importe de veinte mil dias de salario minimo general vigente
encl D.F,;

II. Multa adicional hasta por el importe de 500 dias de salario minimo general
vigente en el D.F. por cada dia que persista la infraccién;

III. Clausura temporal hasta por 90 dias;

v Clausura definitiva;

A% Arresto Administrativo hasta por 36 horas.

La clausura definitiva aplica, cuando el establecimiento haya sido clausurado
temporalmente por dos veces dentro del lapso de dos afios, siempre y cuando se reincida

en la infraccién. En caso de reincidencia Jas multas se duplicaran tal y como lo sefiala en

art. 218.

La misma ley define como reincidencia cada una de las subsecuentes infracciones a un
mismo precepto cometidas dentro de los dos afos siguientes a la fecha en que se emitié

la resolucion relativa a la infraccidn.

El Instituto tendré la facultad de calificar 1a gravedad de la infraccién, pudiendo decidir
¢! monto de la sancién tomando en cuenta el elemento subjetivo de la intencién, el
elemento objetivo de las condiciones econdmicas y €l elemento subjetivo de la gravedad
de la infraccién, debiendo fundar y motivar el porque impone una multa mayor o menor
a cierto establecimiento, ya que en su defecto, podria violarse el articulo 16
constitucional pudiendo darle 1a opcidn al infractor de ampararse por medio del Tribunal

Fiscal de la Federacion.
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CAPITULO IV
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL AMBITO INTERNACIONAL Y
NACIONAL

4.1 EL CONVENIO DE LA UNION DE PARIS.

En el afio de 1873, el Imperio Austro-Hungaro, organizé una exposicidén internacional
derivada de las protestas de los industriales manifestando su temor por los riesgos gue

implicaba el exhibir sus productos en tat exposicion.

Por tal motivo, el gobiemo austriaco organiz6é un congreso que tuvo lugar Viena en
agosto de 1873, el que se tratd la posibilidad de unificar la legislacién de patentes. Y
este fue ¢l primer congreso de los muchos que se llevaron a cabo auspiciados por el
gobiemo francés, los cuales culminaron el 20 de marzo de 1883 en la firma de la
Convencién de 1a Unién Internacional de Paris, que entrd en vigor el 7 de julio de 1884,
basindose principaimente en la idea de crear una convenci6n especial de la propiedad
industrial que estuviera siempre dispuesta a recibir nuevos miembros que quisieran
adherirse al animo de aplicar a los extranjeros de los paises unionistas un conjunto de
reglas comunes, protegiendo internacionalmente a los titulares de derechos,
garantizandoles ciertos privilegios en cada pais miembro de la Unién, frente a la

diversidad de legislaciones de los Estados.

Este régimen internacional se caracteriza por el sistema de las revisiones, convocando
constantemente a reuniones para ver los adelantos que hayan tenido lugar en la materia,
lo que el progreso técnico haya determinado, 0 que las relaciones internacionales exijan,
efectuando una revisién, proponiéndose cambios. Esto se hace constatar en un acta, que
se somete a la firma y a la aceptacién de los Estados miembros de 1a Unién.

Es por eso que la Convencidn de la Unién de Paris no se queda estatica, sino que se va

adecuando a las necesidades y al espiritu de! tiempo. Sepalveda nos sefiala que "el
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Convenio tiene la suficiente flexibilidad para irse ajustando por si solo a las
complicaciones que el activo intercambio internacional pudiera ir imprimiendo a los

textos legales de cada Estado”. 34

Por lo anterior el texto original ha sido modificado por las siguientes conferencias:
Bruselas en 1900; Washington en 1911; La Haya en 1925, Londres en 1934, Lisboa
1958; v Estocolmo en 1967.

Méxic.o participé en la Convencién de Paris el 7 de septiembre de 1903; aunque con
posterioridad a su celebracion, el Convenio de la Unién de Paris ha sido objeto de
revisiones tal y como se menciona en el pirrafo que antecede. Sin embargo, dichas
revisiones no lo han medificado substancialmente, de ahi que sea considerado como el
principal instrumento juridico regulador de la propiedad industrial en el ambito
intemnacional, y al ser firmado por nuestro pais, constituye un ordenamiento equiparable
a las normas constitucionales, de acuerdo con lo previsto por el articulo 133 de nuestra

Carta Magna.

Ei Convenio de la Unién de Paris posee normas juridicas de diversa naturaleza; en
principio, regula las relaciones que se establecen entre los estados miembros, crea los
drganos de la Unién y determina posiciones de tipo administrativo, todo ello pertenece

al &mbito del derecho internacional piblico.

Asimismo, el Convenio de la Unidn de Paris contiene normas que obligan o permiten a

los estados miembros el legislar en materia de propiedad industrial.

34 Scpulveda César, op. cit. p. 6
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Un tercer tipo de normas se integra con las disposiciones de derecho privado que regula
las obligaciones y derechos de los particulares, en relacién con la propiedad industrial,

siempre bajo la éptica de los que el derecho intemo de cada pais disponga.

Por ultimo, el Convenio contiene normas de derecho privado que no requieren ser

regulados por el derecho interno para su aplicacién.

Marce! Plaisant, citado por Justo Nava, sostiene que el Convenio de 1a Unién de Paris es
un Tratado-Ley, toda vez que en los paises que forman parte de la unién opera

obligatoriamente, no obstante que cada Estado puede otorgarle cierta especificidad en

funcion de su sistema constitucional. 35

Las notas esenciales de la Unidn de Paris son las siguientes:
- Promueve uniformidad de disposiciones nacionales;

- Persuade al Estado miembro a legisiar en consonancia con las convenciones
elevando el nivel local de proteccién;

- Promueve el progreso de la propiedad industrial a través del intercambio
internacional;

- Favorece los estudios sobre la propiedad industrial;

- Proscribe la competencia desleal y engafiosa.

A continvacién analizaremos algunos de los aspectos mas importantes de la Convencién

de 12 Uniodn de Paris, a decir del maestro Justo Nava:

15 Nava Negrete, Justo, op. cit., p. 209
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Principio de " Asimilacién a los Nacionales"” o de "Trato Nacional®.
Este principio ha constituido la Cléusula habitual en los tratados y convenios
bilaterales sobre comercio y navegacién, antecedente directo del Convenio de

Paris.

Mediante la incorporacion del citado principio se entiende que los paises que forman

parte de la unién estan obligados a dar un trato igual en materia de propiedad industrial

tanto a nacionales como extranjeros siempre y cuando éstes procedan de estados

también signatarios del convenio.

Este principio implica que los estados miembros reconozcan a los extranjeros en las

condiciones citadas de igualdad ante la normatividad interna y el reconocimiento de los

derechos contenidos en Ia convencién. En ef articulo 2° de 1a Convencién de Paris queda

consagrado dicho principio.

b)

Principio de "independencia”.

Este principio se encuentra consagrado en el articulo 6° del Convenio de Paris,
en el cual enuncia la independencia entre el registro o depésite hecho en un
pais de la uni6n por un subdito unionista en relacién con el registro o depésito

llevado a cabo en otro pais de la unidn o en su estado de origen.

La proteccién de la marca "tal-cual”.

El propietario de una marca o registro hecho en su pais de origen puede exigir
del resto de los paises integrados de la Unién que su registro sea protegido en

los mismos términos que en su pais.
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Asimismo, otorga las siguientes facultades discrecionales a los estados miembros:

1. Exigir de la persona que haga valer dicho principio las pruebas del registro

previo de la marca realizado en su pais de origen.

2. Rechazar o invalidar el requisito cuando:

- Afecte derechos adquiridos por terceros miembros del pais en que se
pide la proteccidn.

- Cuando la marca no sea distintiva ni individualice el producto que
ofrece.

- Cuando la marca no sea distintiva ni individualice el producto que

ofrece.

- Cuando la marca induzca al piblico al engafio o al error, o atente contra

la moral y/u orden publico.

d) Derecho de prioridad.

Este principio forma parte del Convenio de Paris desde su celebracién inicial, y
con el cual se le otorga a los unionistas que hayan efectuado un registro en
algun Estado miembro en término de 6 meses para que el registro o depésito de

su marca sea realizado en otro de los paises de la Unidn.

4.2 REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS.

En 1878, desde la celebracidon det Congreso de Paris, se habia discutido sobre la
conveniencia de integrar un registro internacional de marcas, cuyo objetivo central es el
simplificar los trimites registrales de tal manera gue el sibdito de un Estado que realice

un registro, ya sea en su pais de origen o en cualquiera otro por ese s6lo hecho, puede
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obtener la proteccion de su marca en varios paises, ain y cuando el depdsilo se haya

realizado en un s6lo idioma y bajo una sola administracion central.

La creacién de este registro fue ratificada en la Conferencia de Madrid el 14 de abril de

1891 por los delegados de Bélgica, Espafia, Francia, Suiza y Titnez.

El tiempo que nuestro pais estuvo suscrito al Arreglo de Madrid fue poco, puesto que
solamente se adhirié a la revision de la Haya v el 9 de marzo de 1943, mediante el
decreto, fue ordenando que al dia siguiente dejard de estar en vigor en todo el territorio

nacional.

Es en la Exposicién de Motivos de l1a Ley de Propiedad Industrial de 1942 en donde se

explican las razones por las cuales México decide denunciar el Arreglo de Madrid.

“Por virtud de su adhesion al Arreglo de Madrid, nuestro pais contrajo la obligacion de
inscribir y proteger, en diversas clases nacionales, todas las marcas depositadas en la
Oficina Internacional de Bemna, realizando al efecto una labor de inscripcién examen
que con frecuencia ha resultado innecesario, ya que sélo se explota en ;México un
nimero relativamente coerto de marcas internacionales, Por otra parte, los ciudadanos
mexicanos no se mostraron grandemente interesados en el regisiro internacional, y en
cada uno de los diez afios comprendidos entre 1931 y 1940, sélo se depositaron en
promedio en la oficina Internacional de Berna, de dos a tres marcas mexicanas. Cabe
advertir, por ultimo, que México era ya el inico pais de América que continuaba
adherido al Arreglo de Madrid, después de la denuncia que del mismo hicieron la

Repiiblica de Cuba en el afio de 1932 vy Brasil en ¢l afio de 1933". 36

T kxposicién de motivos, Ley de la Propiedad Industnal, Dhario Oficizl de ta Federacién, 31 de diciembre de 1942,
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Al momento de denunciar México el Arreglo de Madrid, era el tinico pais de América
que participaba del mismo, y con posterioridad a la denuncia ningin Estado de este

continente se ha adherido.

Actualmente, solo 25 paises en su mayoria de procedencia europea, forman parte de este
Arreglo. En tal virtud, surgié de la Asamblea de Paris la necesidad de redactar un
Tratado Internacional de mayor cobertura en el cual se hiciera mencién a un registro

internacional de marcas.

4.3 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (O.M.P.1), tiene su sede en
Ginebra, Suiza, y fue creada por la Convencién de Estocolmo el 14 de julio de 1967,
entrando el vigor el 26 de abril de 1970. El 17 de diciembre de ese afio la O.M.P.1. se

convirti6 en organismo especializado,

El maestro Seara Vizquez, establece que la creacién de dicho organismo tiene como
objeto

"..facilitar la proteccién de la propiedad intelectual en el plano universal, y en
particular, la administracién de las dos convenciones fundamentales: la de Paris de
1883, para la proteccién industrial, y la de Berna, de 1886, para la proteccion de las

obras literaria y artisticas". 37

37 Seara Vazquez, Modesto. Derecho Intenacional Publico, Ed. Porria, 12° Edici6n, México, 1988 P. 167.
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El 14 de marzo de 1975, México ratifica su adhesién al Convenio de Estocolmo, creador

delaOM.PI.,

Son requisitos para pertenecer a la Organizacidn Mundial de la Propiedad Industrial:

- Ser miembro de cualquier unidn internacicnal de palses, en defecto de las
naciones unidas o de alguno de sus organismos especializados.

- Hacer el depésito del instrumento de ratificacidn o el depdsito de un
instrumento de adhesidn.

La Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial es un organismo que posee
personatidad juridica intemacional, por lo tanto, es un sujeto de derecho creador de un
sistema juridico intermacional con diferencias a los de otras organizaciones

internacionales asi como de los estados que forman parte de ella.

La O.M.PI, goza de las inmunidades y privilegios reconocidos a otros organismos

internacionales, entre los que destacan:

- "Libertad de accidn e inviolabilidad de sus instalaciones.

- La OM.PI, goza en materia penal, civil y administrativa de inmunidad
Jurisdiccional. Ademds sus comunicaciones oficiales se sujetan a un trato igual
al de otros organismos internacionales.

- Los bienes muebles ¢ inmuebles, y los rendimientos que la Organizacion
Mundial de la Propiedad industrial pueda obtener estan exceptuados de los

impuestos tanto directos como indirectos, federales, comunales y cantonales".
38

38 Nava Negrete, Justo op. cit., p. 235.
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Asimismo, los altos funcionarios gozan de la inmunidad y derechos reconocidos a los
agentes diplomaticos, de acuerdo con las normas establecidas por el derecho

internacional.

La Organizacion estd facultada para recibir toda clase de donaciones, legados y
subvenciones, sean hechas por los gobiemos, instituciones publicas o privadas,

asociaciones o particulares, previa aprobacién del comité de coordinacion,

Para el cumplimiento de sus fines, la O.M.P.1,, puede auxiliarse o colaborar con otros
organismos internacionales, incluso puede establecer relaciones de (rabajo y
cooperacion con organizaciones internacionales no gubernamentales, las decisiones
anteriores podran ser tomadas por el director general bajo la aprobacidn de! comité de

coordinacion.

4.4. LA REGULACION DE LAS MARCAS ANTE EL. TRATADO DE LIBRE
COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE (TL.CAN),

Es innegable que ante la globalizacion mundial de la economia, los instrumentos
juridicos internacionales deben regular con especial precisién todos los aspectos que
puedan interferir en el desarrollo armdnico de las naciones, tal es la finalidad del
Convenio de Paris que en materia de propiedad industrial y marcas constituye el cuerpo

notmativo con mayor arraigo y aceptacion.

Sin embargo, el Convenio de Paris no es limitativo respecto de la regulacién
internacional en la materia, dejando a los estados la facultad para celebrar entre ellos
acuerdos particulares que reglamenten aspectos especificos de la propiedad industrial,

12} como se desprende del articulo 19 que a la letra dice;
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"Queda entendido que los paises de la unién reservan el derecho de concertar
separadamente entre si, arreglos particulares para la proteccion de la propiedad
industrial, en tanto que dichos arreglos no contravengan las disposiciones del presente

convenio”. 39

En este contexto, se ubica la facultad que los estados de México, Canada y Estados
Unidos poseen para regular en concreto lo relativo a marcas y propiedad industrial en el

Tratado de Libre Comercio.

El tratado de Libre Comercio fue pactado conforme a los criterios sefialados en nuestra
Carta Magna, se firmé ¢l 17 de diciembre de 1992, fue publicado en el Diario Oficial de
la Federacion el 20 de diciembre de 1993 y entré en vigor el 1 de enero del afo

siguiente al de su publicacién.

Los objetivos del acuerdo trilateral son promover el desarrollo de una competencia justa
entre los paises signantes incrementando las oportunidades de inversidn al eliminar las
barreras comerciales, sin descuidar la proteccion de los derechos de propiedad

intelectual.

En términos generales, las normas contenidas en el Tratado de Libre Comercio han sido

ya contempladas en la Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial.

De acuerdo con Mauricio Jalife Daher, los siguientes son los principios bésicos que

contempla el tratado en materia de patentes y marcas y derechos de autor:

9 Articulo 19, Convemo de Paris para la Proteccidn de la Propiedad Industrial, 20 de marzo de 1883, revisade
por aluma ocasién en Estocolmo el L4 de julio de 1967,




a)

b)

<)

d)

e}

g)
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Cada una de las partes otorgard en su territorio, a los nacionales de las otras
partes, proteccion y defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad
intelectual y asegurara que las medidas destinadas a defender esos derechos no
se conviertan a su vez en obstaculos al comercio legitimo;

Con objeto de otorgar proteccién y defensa adecuada y eficaz de los derechos
de propiedad intelectual, se preveé la aplicacién de las disposiciones de diversos
tratados intemnacionales en materia de propiedad intelectual, a los que los tres
paises deberdn adherirse en caso de que actualmente no formen parte de los
mismos;

Cada una de las partes podrn otorgar en su legislacién interna proteceién a los
derechos de propiedad intelectual mas amplia que la requerida por el propio
tratado;

Cada una de las partes otorgara a los nacionales de otra parte, tratc no menos
favorable del que conceda a sus propios nacionales en materia de proteccién y
defensa de todos los derechos de propiedad intelectual,;

Ninguna de las partes podra exigir a los titulares de derechos como condicién
para el otorgamiento de! trato nacional, que cumplan con formalidad o
candicidn alguna para adquirir derechos de autor y derechos conexos;

Ninguna de las partes tendrd obligacién alguna relacionada con los
procedimientos establecidos en acuerdos multilaterales concertados bajo los
auspicios de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, en relacion a
la adquisicion y conservacion de derechos de propiedad;

Ninguna disposicién del capitulo de propiedad intelectual en el TLC, impedira
que cada uno de los paises pueda tipificar, en su legislacién interna, practicas o
condiciones relativas a la concesidn de licencias cuando, en casos particulares,
dichas pricticas puedan constituir un abuso de los derechos de propiedad
intelectual con efecto negativo de propiedad intelectual con efecto negativo
sobre la competencia en el mercado. Cada una de las partes podra adoptar o
mantener de conformidad con otras disposiciones del tratado, las medidas
adecuadas para impedir o controlar dichas practicas o condiciones" .40

40 falfe Daher, Mauricio. Las Marcas de Fibrica de comercio y de Servicio. Capitulo VII de la obra
Tratado de Derecho Comercial comparado de Felipe zola Cazares. Montaéz y Simén, Tomo 1. Barcelona
1962 pp 128-i30.
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En virtud de la implementacién del Tratade de Libre Comercio, México se obliga a
adherirse al Convenio Intemacional para la Proteccidn de las Obtenciones Vegetales de
1978, o a la Convencion Internacional para la Proteccién de Nuevas Variedades de
Plantas de 1991; asimismo, ¢l tratado contempla la observacion de algunas preceptos
internacionales, tal es el caso del Convenio de Ginebra para la Proteccion de

Productores de Fonogramas Contra la Reproduccién no Autorizada de sus Fonogramas.

Por otro lado, existe la posibilidad de que en el futuro se adopten de manera obligatoria
algunas disposiciones del Arreglo de Madrid, con la finalidad de simplificar los

procedimientos para el registro de marcas y proporcionar a estas mayor alcance y

eficacia.

Una de las prohibiciones para ¢l registro de marcas contemplada en el T.L.C., es la de
registrar en por lo menos los idiomas inglés, francés y espafiol fa designacién genérica
de los biencs o servicios a que se aplique, la Ley de Fomento y Proteccién a la
Propiedad Industrial contempla dicha prohibicién en la fraccién 11 del articulo 90, sin
embargo, no hace referencia a los idiomas, por lo que serd conveniente que ello sea

tomado en cuenta en la nueva ley que ha de expedirse en octubre de 1994,

Por lo que respecta al concepto de marca, el T.L.C., considera que los mimeros, colores
y letras pueden registrarse como marcas por si solos, sin necesidad de cambiarlos o
acompailarlos con signos, disefios ¢ denominaciones que les den distintividad. En este
supuesto, consideramos que la ley es mas acertada que el tratado, toda vez que la

funcion principal de la marca es la de distinguir el producto o servicio que anuncia.

El Tratado de Libre Comercio incluye también a las "marcas de certificacién”, de las
cuales la ley es omisa. Las maneras de certificacion son:

“.aquéllas que cumplen la funcién de atnbuir al producto o servicio distinguido una
calificacién adicional por ser poseedor de ciertas caracteristicas”.41

CSEA RSSO Said
SR BT 1L SOLGTEER

41 Jalife Daher, Mauncio. op. cit. p. 136
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Aunque en la actualidad algunos productos emplean las marcas de certificacién (por
ejemplo, las menciones expresas de que los productos son biodegradables, reciclables,
sin aziicar, etc), la ley no regula esas situaciones, pudiendo aprovecharse de esa
situacién para inducir al error a los consumidores con el subsecuente desprestigio de

quicnes emplean correctamente la marca.

Entre las obligaciones contraidas por nuestro pais por la via del T.L.C., estan las de
otorgar informacién, prestar asesoria y dar publicidad al piiblico interesado en 1a materia

tanto a nivel nacional como internacional.

Lo anterior estaba provisto en el articulo 7 de la Ley de Fomento y Proteccién de la
Propiedad Industrial, mediante el cual se sefiala [a existencia del Instituto Mexicano de

la Propiedad Industrial en los siguientes términos:

"Articulo 7.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial serd un organismo

descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio y tendra, entre otras, las

siguientes atribuciones:

| Ser organo de consulta y apoyo téenico de la secretaria, en materia de
propiedad industrial;

IL Difundir, asesorar y dar servicio al piiblico en esta materia;

1. Coadyuvar con la Secretaria en la realizacién de sus funciones previstas en los

articulos 5° y 6° de esta ley;

v, Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el

pais o en el extranjero;
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V. Realizar estudios sobre la situacion de la propiedad industrial en el iambito

internacional;
VL Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica, y

VIIL Los demds que se requieran para su eficaz funcionamiento”. 42

Sin embargo, no fue sino hasta el 10 de diciembre de 1993 que dicho organismo fie

formalmente creado mediante Decreto publicado en e} Diario Oficial de 1a Federacion.

No obstante, se ha llegado a considerar que las funciones del Instituto son limitadas y
confusas, a tal grado que Ia gente recurre a éste con asuntos gue deben ventilarse en la
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de Comercio y Fomento Industrial a

través de la Direccidn General de Desarrollo Tecnolégico.

42 Jmfe Daher, Mauricio. op. cit. p. 136
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CONCLUSIONES

La marca registrada es un derecho industrial, que le concede a su titular la
propiedad temporal de la misma y por ende, el uso exclusivo, pudiendo

prohibir a terceros el uso de la misma.

El Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial busca
uniformar los criterios de los paises miembros en materia de propiedad

industrial.

El hecho de que una marca sea distintiva se determina tomando en cuenta la
naturaleza del producto o servicio, las costumbres comerciales o industriales y

el nivel econdmico y cultural de los posibles consumidores.

Las marcas descriptivas no son registrables, mas dicha prohibicidn no es
absoluta, toda vez que la propia ley con apoyo en la Jjurisprudencia ha resuelto
un criterio para determinar si una marca es o no descriptiva, debiendo analizar
la misma en su conjunto, de tal manera que si ademas del elemento descriptivo,

incluye otro distintivo, la marca puede ser registrable.

La confusién en las marcas no implica que dos o mas marcas sean idénticas,
basta con que sus elementos principales sean similares y conduzcan al error al

piblico consumidor,
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A efecto de proteger a los titulares marcarios, es indispensable que se incluya
en la ley la prohibicién de registrar en idiomas inglés, francés y espafiol las
designaciones genéricas de los bienes o servicios a que se apliquen, tal y como

se desprende en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte,

Considero imprescindible el que se establezca un organismo jurisdiccional
auténomo en materia marcaria, a fin de que se pueda coadyuvar adecuadamente
la defensa de los derechos adquiridos por parte de los titulares de derechos
marcarios protegiendo del mismo modo al publico consumidor, toda vez que el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial posee un sin fin de facultades,
actuando dentro del procedimiento como juez y parte, dejando en estado de

indefensién a los particulares.
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