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INTRODUCCION

A través del estudio de las diferentes ramas del Derecho, se ha llegado a lo que es el Derecho
marcario, rama del Derecho que es desconocido para muchos, no solamente por los licenciados en
Derecho, sino también por todas aquelias personas que tiene una relacién estrecha con ésta rama
ello no por falta de intencién, sino por una gran falta de informacion y difusion de esta materia que
resulta interesante por la gran cantidad de informacion que existe, sin embargo al igual que todo,
hay que inturesarse por conocer ese gran campo de estudio para poder asi, entender lo que es el
Derecho marcario. En el Derecho de Propiedad Industrial se van a encontrar, las Patentes, los
Modeles Industriales, las Marcas, los Nombres comerciales, los Avisos comerciales, y en fin todo
aqueflo que pueda ser objeto de aplicacion industrial, lvego para poderlo conocer es necesario por lo
menos, el tener una vision general de 1o que ello encierra; y buscando ese conocimiento sobre esos
puntos o temas es como se ha Hegado a realizar el presente estudio, ¢l cuat se puede definir con toda
precision de una manera muy breve; que es el brindar un conocimiento de una manera facil, rapida
y segura de lo que es el Derecho de marcas, que en mi opinién van a ser instrumentos vitales para la
economfa de las empresas sean estas industriales, o de prestacidn de servicios, tanto privadas como
del sector publico, el analisis de las marcas ha nacido por la necesidad y curiosidad del ser humano
al querer canocer y saber mas y motivado por esa situacion es que ha realizado el presente trabajo
de tesis el cual tiene como finalidad el brindar tanto a comparieros de carrera, asi como también a
toda la gente que tiene que ver con el derecho de marcas un conocimiento de lo que es este
Derecho, y asi poder ver coronado el esfierzo de poder difundir los que son las marcas; para poder

llevar a cabo este cometido sea utilizado el método cientifico, es decir se ha tomado come punto de
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partida lo particular, para ir a lo general, dicho de otra manera lo que se busca es que partiendo de
algo simple como es la marca, se llegue a través del estudio de ésta a saber cuan tan eficaz, resulta
ta aplicacién de los diferentes medios de defensa para proteger los derechos que la legislacion de
Propiedad Industrial confiere, para ello se necesito de la reunién de la informacién fundamental en
relacion con las marcas. De esta manera se contribuye a brindar o a dar a conocer lo que son las
marcas cumpliende con una de las finalidades de! presente trabajo y para poderlo lograr, se ha
dividido a este trabajo en:

I. Antecedentes.

2. Analisis de la marca

3. Analisis de tas Infracciones

4. Conclusiones.
Con el presente trabajo se trata de demostrar que:

O Que muchas veces la declaracion administrativa, es considerada como un cbsticulo para Ia
persecucion de los delitos.

O Que tanto las infracciones como Ja accion de competencia desleal vienen a constituir cosas

diferentes.
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1 Que las declaraciones administrativas de infraccién carecen de fuerza coercitiva para el

cumplimiento de |o ahi dispuesto.

[T Que tanto el ministerio publico Federal como la procuraduria General de Justicia tienen

injerencia en cuanto a lo que se refiere a delitos e infracciones

Es por ello que me he dado a la tarea de llevar a cabo este estudio, para que mi esfuerzo tenga
una repercusién en el mundo juridico ya que del estudio de los diferentes textos doctrinarios me he
podido percatar de la existencia de grandes lagunas legislativas, que en mi afan de estudiar las
marcas, he dado a conocer con la finalidad de que estas sean corregidas asi poder liegar a una

perfeccion dentro de los que es el derecho.



CAPITULO I*



El DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El hombre por su propia naturaleza ha buscado desde siempre la manera de proteger sus
creaciones intelectuales, aplicadas a la biisqueda de soluciones concretas y problemas también
especificos, en el campo de la * industria y del comercio, ¢ a la seccién de medios diferenciadores
de establecimientos, mercancias y servicios™', buscando para ello, nuevas expectativas, para lograr
una mejor regulacién de estas invenciones intelectuales, logrando con esto una regulacion que fue
formada paulatinamente, siendo para ello necesario la aplicacién del derecho marcario y que es
considerado come * el conjunto de normas juridicas mediante las cuales el Estado regula los
derechos de propiedad industrial sobre los signos distintivos y mercancias.” z

La propiedad industrial ha sido considerada por diferentes autores como: “ el nombre colectivo
que designa el conjunto de instituciones juridicas o leyes que tienden a garantizar la suma de
derechos deducidos de la actividad comercial o industrial de una persona y asegura la lealtad de
la concurrencia industrial y comercial,™

La propiedad industrial ha establecido las colindancias que ésta abarca, es decir en la propiedad
industrial se ubican las invenciones, las creaciones de aplicacidn industrial e intelectual, que son
considerados como el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal, las creaciones y signos
distintivos de productos, en establecimientos y productos los que comprenden cuatro grupos que

50N

! Rangel Medina. David  “F) Derecho De la Propiedad Industrial e Intelectual”. Editorial Instituto De
Investigaciones Juridicas. UN.AM. México, 1992. 2° Edicién. Phgina 8.

* Rangel Medina, David. “Tratado de Derecho Marcario”. Editorial Cuadernos Mexicanos. México,
1960, Pagina. 114

' Ibidem, Paginas 101-102



I.- las creaciones industriales nuevas: que vatian de un pais a otro en formalidades y en su
respectiva denominacion, y que por el comun son las patentes de invencion y los registros de
modelos y dibujos industriales.

Il.- Los signos distintives que con variantes no radicales de una u otra legislacion son las
siguientes: las marcas, que ¢s el motivo del presente estudio, los nombres comerciales, las
denominaciones de origen tos anuncios y avisos comerciales.

111.- La represion de competencia desleal. Y
IV.- Aquello que es el resultado de los adelantos econémicos y del progreso, de la técnica en la
que se incluyen, las variedades vegetales, los conocimientos técnicos y las distintas fases que

conforman la tecnologia en un sentido mas alto.*

En el dereche de propiedad Industrial se van a contener, las creaciones de tipo técnico, tales
como un producto nuevo, una mejora 2 una maquina o aparato, un disefio original para hacer mis
it o mas atractivo un producto o -un proceso de fabricacién novedoso y los signos de
diferenciacion comercial de los bienes y servicios cn el mercado, como son una indicacion
distintiva del fabricante o distribuidor particelar, una denominacién que sirva de identificador de un
establecimiento, un aviso publicitario, una aclaracion sobre el origen geografico que distingue y
hace especial un producto, etcétera, que dia a dia se presentan y utilizan en las actividades de

produccion y comercializacion de bienes y servicios.

1 CIt Rangel Medina, David. “El Derecho de ta Propicdad industrial ¢ Intelectual™. Op Cit. Pigina 8,



En ol derecho de Propiedad Industrizl se encuentran las disposiciones para mejor prever los
derechos que éstos tutelan, es decir va & brindar los principios generales para salvaguardar los
derechos de las personas que registran sus inventos, o sus marcas contra la pirateria, imitacion o uso
ilegal de éstas, salvaguardande no solo los intereses y derechos de los titulares de marcas, sino
también los derechos del piblico consumidor, esto con la finalidad de estimular el flujo de Jas
creaciones técnicas, dentro del campo de la inventiva u originalidad, con ello de motor de la
invencion mercantil.

El Derecho de Propiedad Industrial va a brindar el derecho exclusivo para la explotacion, por un
determinado lapso de tiempo, de las invenciones, innovaciones (patentes) o registros de modelos de
utilidad, facilitando con ello la competitividad entre los creadores de estas invenciones obligandolos
a distinguir sus productos de los otros, con tal o cual marca, generando con ello, permitir a los
consumidores conocer cual es la entidad productiva o comercial que ha colocado los bienes y
servicios en cuestién, y como consecuencia que el consumidor pueda distinguir y escoger entre los
diferentes productos y servicios que le son brindados, sirviendo de esta manera como indicador de
calidad.

ANTECEDENTES DE DERECH ) MARCARI}

Es innegable, que la marca asegura la estabilidad de las corrientes comerciales y que contribuye a
intensificarlas, salta a la vista la importancia, que tiene 1a marca, especialmente en el comercio
imernacional, en cuya actividad desempeiia un elemento regulador que todos reconocen.”  No

obstante ésta funcion de la marca no es la misma ya que ésta se origina en la edad media, y es aqui



donde se les asignan funciones y caracteristicas distintas a las de la actualidad, asi como en sus
origenes,

La marca se va originar o tiene su nacimiento en tiempos a tras, en donde quizds no se encuentra
una regulacion directa o indirecta, siendo la industria y el comercio, los factores determinantes del
derecho marcario, la anterior apreciacion, no por ser importante es menos valiosa para explicar, la
falta de marcas propiamente dichas. En la éoca de ia conquista no se aprecian la existencia de
normas juridicas protectoras del derecho de marcas, tal y como lo conocemos en nuestros dias, sin
embargo existié el uso de la marca con funciones mucho muy diferentes.

Se han encontrado antecedentes de la utilizacion de marcas, en diferentes etapas histéricas, que
han servido de base para [a obtencion de este signo marcario, uno de los antecedentes de éste signo
marcario lo constituye una herramienta que se encontrd en la “etapa prehispanica, en la cual s le
adjudica, el uso de sellos o pintaderias, que tenian dos formas o modelos diferentes, las que
consistian, en un mango con tabla de forma variada, en cuya superficie se halla grabado un dibujo
cualquiera que es el que sirva para imprimir y que se ha encontrado en todas partes del mundo.™

En México, no se tiene noticia alguna de la existencia de las marcas, de los pueblos del anahuéc,
o alguna dispesicion que se haya dictado al efecto, de signos o medios mateniales que distinguieran
las mercancias de otras del mismo género o especie de los que vendian los Pochetecas en los
mercados del reino.

Se indica que e comercio operaba por via de permutacion, en la que cada uno daba lo que le

sobraba, por lo que habia menester; el maiz y el cacao servian de moneda para las cosas menores.

Cfr Rangel Medina, David “Tratado de Derecho marcario™ Op Cil. Pigina 60.
% Nava Negrete, Justo “El Derecho de Marcas™ Editorial Porria 8. A. México, 1985, 23° Edicibn Pig. 6.



La inexistencia de marcas en los pueblos del anahiac encuentra su explicacién en que los actos
mercantiles, se efectuaban por medio de géneros y se desconocia la moneda en su acepcion actual i

Ya en el siglo XV, empezaron a usarse marcas de fuego, que estaban hechas basindose en
hierro y bronce las cuales eran calentadas al rojo, para ser aplicadas en los cortes superiores e
inferiores de los libros, en México durante el periodo de la colonia espafiola, éstas eran utilizadas
por las colonias monasticas y de educacion, para dar a conocer la procedencia de los libros de las
antiguas bibliotecas mexicanas.

En la bula, expedida por el Papa Pio Vy Sixto V, se excomulgaba a los que robasen los libros
de las bibliotecas, y a pesar de tal disposicion, de la cual no hubo dicho acontecimiento y al verla
ineficacia de dicha ley, fue necesario crear otras formas mas apropiadas para impedir, el robo de
los libros de las biblictecas dando como resultado la utilizacién de nuevas marcas como los ex —
libris, que vienen siendo un tipo de marca mds eficaz, que un simple sello, y que ademas, no
podrian desaparecer tan ficilmente, “los exlibris y las marcas de fuego en los libros de las
antiguas bibliotecas, constitutan verdaderas marcas de propiedad, que tenian la funcion de indicar,
quien era el propietario del bien y no pretendia diferenciar objetivamente El producto.™

Existe la evidencia de fa utitizacién de marcas, en articulos de oro, plata y bronce en l‘a cual, los
articulos de plata deberian de Hevar tres marcas: la marca o remache del quinto, con el cual se
comprobaba el pago de impuestos, la marca del ensayador para indicar la ley del metal y la marca

del artifice junto con el nombre para evitar fraudes,” dicha practica persiste hasta fa actualidad

Cfr. Rangel Medina. David. “Tratadoe de Derecho Marcario™, Op Cit. Pigina 4
Nava Negrele, Jusio “El Derechoe de Marcas™. Op Cit, Pdginas 21-22.
¥ Cfr. Range! Medina. David. “Tratado de Derecho Marcaria™. Op Cil. Pagina 10.



El concepto de marca va tomando matices diferentes y los primeros informes que se cbtienen,
son los relatives al empleo de marcas trasparentes o de filigrana, las cuales se utilizaron entre los
fabricantes de papel, con la finalidad de distinguir, quien era el productor de cada papel ¥
brindando con esto al publico cierta garantia de calidad, dichos productos eran trasmitidos de
manera directa entre el productor de cada papel y el consumidor final, dando come resultade que no
tubiera intermediarios; posteriormente con la aparicion de la organizacion gremial, que eran grupos
que se constituyeron como cuerpos cerrados, celosos de sus privilegios, los cuales estaban
conformados por artesanos dedicados a un mismo oficio, estos grupos formaban y conservaban la
exclusivista y jerirquica separacion entre aprendices, maestros y veedores, teniendo como base a
separacion clasista.'

Estos grupos tenian la obligacién que el gremic les imponia, asi se ha encontrado la referente a
cada productor, et cual debia marcar sus propias mercancias para asi limitar el exceso de
produccién en el momento deseado; los gremios son el producto del aumento considerable de
nuevas industrias y artes, asi como de la actividad mercantil los cuales se regulaban por medio de
ordenanzas que daban a los propios agremiados y para tener fuerza legal y social ratificaban entre ¢!
poder piblice, evitando asi con 1a aplicacién de normas protectoras que los agremiados cometieran
fraude, engafiando a ciertos incautos.

Es indudable que en la época colonial existieron algunas normas protectoras de las marcas
aunque en forma aislada, y no en cuerpo juridico uniforme, entre las que se encuentran

especialmente, la recopilacién de las sicte partidas y la de la cuna filipica, hay que agregar las

19 Cfr. Nava Negrete, Justo.  “E} Derecho de Marcas™. Op Cit. PAginas 29-30.



ordenanzas que reglamentaban los gremios en sus diversos oficios asi como algunas actas de
cabildo.

Esta deficiente proteccion de las marcas en el campo legislativo en la época de la colonia
prevalecio hasta la ultima década del siglo X1X." Y lo fue en los afios siguientes a la separacién
politica de Espaia, pero durante este tiempo y con la revolucién paulatina del comercio, fue
necesario utilizar marcas mas concisas para diferenciar las mercancias. La utilizacion de las
mmaquinas introducidas por medio de la revolucién industrial, trajo consigo 1a necesidad de utilizar
marcas mas confiables, y con ello, una regulacién mas importante para dar de esta manera una
situacion de proteccion mas eficaz, para garantizar de esta manera el derecho de marcas.

Conjuntamente con la revolucién industrial el productor de los diferentes tipos de articulos, tuvo
que modificar el lugar de residencia de donde se producian estos articufos con el fin de poder
satisfacer las necesidades originadas de dicha evolucién; provocando con ello 1a constitucion de las
grandes empresas mercantiles originadas por las complicaciones de las transacciones mercantiles o
comerciales. Dichas empresas comerciales tenian por objeto 1a venta directa a los consumidores,
dando asi origen a la marca de comercio, siendo el resultado de la necesidad del productor o
industrial comerciante, al tener interés de imprimir su nombre en articulos expedi‘dos en su
establecimiento

*“La evolucién histérica de las marcas se vincula a la evolucion del comercio y a principios del

sigla XIX, el mundo comercial se trasformo por completo al nacer la competencia, surge la marca

" Cfr. Rangel Medina, David. “Tratado de Dereche Marcario™. Op Cit. Pégina 12.



como protectora del fabricante, pues esta ampara y distingue sus productos, distinguiéndolos con tal
o cual marca, acostumbrando al mundo a la utilizacién de esta.™"

Siguiendo este aspecto la marca es concebida como instrumento en el proceso de
comercializacién de los bienes y servicios que produce el sistema econdmico, y que es colocada
por ia sociedad contemporanea como el principal vehiculo promotor del consumismo.

En la actualidad la marca ya no tiene la misma funcién que en la edad media (de servir de signo
de identificacion del productor} si no que tiene la funcion de identificacion la cual veremos mas
adelante y es la que induce al comprador a seleccionar lo que adquiere. La marca opera en la
actualidad como un agente de ventas, mas que un signo que identifica el bien o servicio ya que al
piiblico no le interesa saber quien es el fabricante del producto.

La marca viene hasta hoy a individualizar los bienes o servicios que se expenden o comercializan

al amparo de esta, protegiendo de esta manera los intereses del publico consumidor y por eso recibe

la tutela del orden juridico.

IAS DIFERENTES LEYES EN EL DERECHO MARCARIO

La actualidad o evolucidn juridica va 2 obedecer a la necesidad de adecuar los erdenamientos
jurtidicos a la evolucién econdémica tanto del pais como del mundo entero; y que van a influir y
transformar de manera directa a la sociedad, provecando con ello la necesidad de un cambio para

garantizar los derechos que se establecen.

2 Mendieta Sonia. “La Evolucitn Histérica de las Marcas™, Rcvista Mexicana de Propicedad
Industrial y Artistica. México, Aflo 1. Encro-Junio de 1963. Piginas 67-72.



En México, enconiramos disposiciones unicamente aisladas pero tal ausencia de una
codificacion protectora de estos derechos, no es privativa de nuestro pais, sino que abarca a las
demas naciones.

En México se dieron diferentes legislaciones aisladas, que en sus origenes regulaban el derecho
marcario de manera deficiente, no muy concreta, dejando al descubierto y sin proteccion, la
regulacion referente a las marcas. La primera ey que se decreto fue el Codign de Comercio del 16
de Mayo de 1854. “Este codigo no reglamenta ni en lo mas minimo las instituciones marcarias, sin
embargo escudrifiando en apartados preceptos notamos que hace referencia a las marcas de las
mercaderias: es decir es omiso el codigo en cuanto a regular en forma directa las instituciones
marcarias; pero implicitamente reconoce la existencia y la funcién de las mismas en su aspecto
esencial como es el distintivo,”™* se establecen los requisitos de las cartas, el parte o conocimiento
que pueden exigirse mutuamente al cargador de las mercaderias, en la que se hara mencidn de su
calidad genérica, de su peso y de las marcas o signos exteriores.

Otra de las leyes que existieron, referentes a las marcas, fue el Cddigo Civil de 1870. Y aunque
en esta época no existia una reglamentacidn del derecho de marcas, ni en el Codigo de Comercio, ni
en ley especial algunma Pero al amparo de éste Codigo Civil, Hlega en la practica a re.mdirse una
autentica proteccién legal al derecho exclusivo sobre las marcas, cuando menos en lo que ataiie a
marcas figurativas, “los archivos de la época demuestran que los interesados, obtenian el derecho
exclusivo a la reproduccion de sus marcas de fibrica a través de disposiciones que garantizaban la

propiedad artistica en los signos gravados destinados a fungir como marcas™"

'* Rangel Medina, David. “Tratadn de Derecho Marcario™.  Op cit. Pigina 13,
M Tbidem Pagina 14,



Posteriormente aparece el: Codigo Penal Promulgade en 1871 conocido también como codigo
Martinez de Castro. y va a establecer, con el titulo genérico de falsedad, una reglamentacion dada
en varios capitulos, en la que se contemplaba: La falsificacion de moneda, de acciones, de
documentos de crédito publico, de billetes de banco, sellos, troqueles, pesas, medidas y marcas”
Se aprecia también en los textos legales respectivos, que en principio no son precisamente las
marcas de fabrica o de comercio, sino que se trata de “marcas” en su acepcion de sustantivo del
verbo marcar, empleado para signar, las contrasefias de garantia de la ley del oro y la plata, que
servian también para indicar el peso en que van gravadas. Este codigo sancionaba la comision de
delitos con arresto, y multa mayor de segunda clase, debiendo destacarse que estos preceptos
estuvieron vigentes hasta el afio de 1903, por remisién que los mismos hicieron tanto al cédigo de
comercio en 1884, como ¢l de 1889 y la primera Ley de Marcas de ese mismo afio.

Otra de las legislaciones, dadas para el derecho marcario, fue el Cddigo de Comercio de
1884.Que va a legislar, en cuanto a marcas de fabrica y que “este cadigo establece en su libro cuarto
dedicado a la propiedad mercantil, las disposiciones generales por las que se reconoce a dicha
propiedad como valor propio e independiente de su precio de los bienes muebles o inmuebles,
titulos o negociaciones™,

Una de las principales disposiciones que existen dentro del Derecho Marcario, fue el Cddigo de
Comercio de 1884, Este codigo consagra entre sus disposiciones principios importantes a cerca del
establecimiento comercial, muestras, obras y marcas. A cerca de la imitacidn marcaria considera,

que hay usurpacion de marcas cuando entre las marcas resultara una gran analogia, sea por sus

Y |bidem Piigina 16.



palabras més importantes de una marca, se repitan en otra, asi también cuando Jas marcas sean muy
parecidas en grade de confusion'”.

Paralelamente surge el Codigo de Comercio de 1889, y con su aparicion viene a derogar las leyes
anteriores de comercio; este codige conserva la obligacion de inscribir en el registro de comercio,
los titulos de las marcas de fabrica, estableciendo como novedad, asi mismo, como sancién por falta

de registro, que los documentos no podrén producir perjuicio contra terceros™

Ley de Marcas de Fabrica def 28 de Noviembre de 1889

Paulatinamente con la evolucion del comercio fue necesario realizar una codificacion mas
importante dando como resultado la ley de marcas de fabrica del 28 de noviembre de 1889, dicha
ley con un contenido de 19 articulos, introduce importantes disposiciones en las que se ven
reflejadas, el serio empefio que se tuvo para garantizar no s6lo los intereses del productor, sino
tarabién el interés general, En esta ley se reglamenta que para obtener la adquisicion de la
propiedad exclusiva de la marca deberd presentarse declaracion hecha por el interesado ante la
secretaria de Comercio y Fomento Industrial, se reglamenta también que las marcas no se
trasmitiran solario que junto con ellas debera trsmitirse también el establecimiento c.omercial",
para cuyos objetos de fabricacion o de comercio sirvan de distincion, pero su transmision no esta
sujeta a ninguna formalidad especial establecia dicha ley, de manera indefinida la duracién de las

marcas, esta Jey es considerada como la primera regulacion dentro def Derecho de marcas. Esta Ley

'S Eorrara, Francisco. “Teoria Juridica de la Hacienda Mercantil™, Editorial Revista de Derecho Privado.
Madrid. 2° Edicién, 1950. Pagina 131

" Cir. Rangel Medina, David, “Tratadoe de Derecho Marcaria”. Op Cit. Pigina 17.

1® Ibidem. Pagina 19.

1 Idem.



tenia por objeto 1a de proteger las marcas industriales o mercantiles que amparaban los bienes
fabricados o vendidos en el pais, dando derecho a los residentes en el pais para adquirir el derecho
exclusivo de usarla, estableciendo que en caso de ser extranjeros deberian de regirse por medio de
los tratados internacionales. La marca registrada pertenecia al primer poseedor y esta era
transmitida sin formalidad alguna y conforme a las reglas del derecho comun, la duracién de la
marca era indefinida.

Habia falsificacion de marcas de fibrica cuando se usaba una reproduccion exacta y completa de
otra cuya propiedad estaba ya reservada y cuando pudiera haber confusién entre ambas aplicandose
éstas a los mismos objetos que 1a imitada.

Conjuntamente con esta ley y de manera posterior se originan diversos decretos y leyes referentes
a las marcas de fabrica que fueron promulgadas en México como fueron:
Decreta del 30 de Julio de 1896

Este decreto facultaba a los comerciantes que habitaban la zona de vigilancia el poder de hacer
con sus marcas, marcas de apariencia extranjera; depositando su Tespectiva declaracién en la
secretaria de hacienda.
Decreto Del 8 de Febrero de 1897

Este decreto se da sobre las marcas de apariencia extranjera, en la cual se sefiala cuales son los
requisitos esenciales a los que deben de sujetarse los industriales, que den a sus manufacturas la
apariencia de extranjeras.
Decreto del 28 de Mayo de 1903

En este decreto se van a fijar las bases para legislar sobre propiedad industrial, asi también dicho

decreto va a facultar al poder ejecutivo, para reformar, la legislacion vigente de esta época referente



a la Propiedad Industrial. Esta ley va a contener normas especificas en matena penal al, introducir
reglas precisas sobre la penalidad por falsificacion de marcas, venta de mercancias, marcados
ilegalmente por utilizar en las marcas indicaciones falsas u omitir leyendas obligatorias, asi como
indicar falsamente que una marca esta registrada e introducir una reglamentacion de las acciones
por dafios y perjuicios. Posteriormente a estos decretos y a 1a ley de marcas de 1889 entra en vigor
las siguientes leyes:
Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903

“En esta ey se define por primera vez la marca, estableciéndose asi que la marca es gl signoo
denominacién catacteristica o peculiar, usada por el industrial, agricultor o comerciante en los
articulos que produce o expende.”™ Esta ley tramita por primera vez el registro de marcas y lo
establece en una oficina especial para ello; asi mismo, se establecen las prohibiciones para registrar
como marca aquellas que no satisfagan el requisito de licitud dictados para la misma ley; se
reconoce tam.bién la prioridad de marcas, que se aplicara siempre y cuando el registro se haya
hecho en México, esta ley contempla también las causas de nulidad y establece como causa para
que esta tenga aplicacion, que el registro se haya hecho en contravencion a lo establecido por dicha
ley. Con la finalidad de proteger y reforzar las diversas legislaciones que han surgido durante este
periodo sc dictaron los siguientes decretos y reglamentos con son:

Decreto del 1 de Diciembre de 1903

M Rangel Medina, David. “Tratado de Bereche Marcario™. Op Cit. Pigina 28,



“En este decreto se promulga la adhesién de México al convenio de Paris.””' Convenio que viene
a legislar en materia internacional lo referente a las marcas y que ha sido creado para poder mejorar
1a convivencia internacional entre los paises que forman parte de dicho tratado,
Decreto del 06 de Septiembre de 1906

*# arreglo

“Mediante este decreto el gohiemo de México se incorpora al arreglo de Madrid,
referente al registro intemacional de marcas de fabrica y de comercio y que va a ser concluido en
Madrid ef 14 de abril de 1891.

Reglamento del 06 de Noviembre de {909

Este reglamento va a legislar en lo referente a marcas internacionales y establecia que para el
registro de dichas marcas intemnacionates debe de seguirse un procedimiento especial y especifico,
esto con la finalidad de otorgar a los domiciliados en Iz Republica mexicana, una mayor proteccion.
De igual manera, con motivo de la revolucion mexicana, se tuvieron que dictar medidas
provisionales, en materia de Propiedad Industrial, teniendo como fin resguardar los derechos
adquiridos por medio de un registro de marca, como lo es:

Decreto del 29 de Agosto de 1914,

Por medio de este decreto se declararon nulos todos los acuerdos v asuntos tramitados y
resueltos desde el dia 19 de febrero de 1913, aunque cstablecia, que todas las personas que deseen
dar validez a estas marcas, nombres y avisos comerciales,” se tendran por recibidos para que no
resientan los petjuicios en kos derechos inherentes a su centificado; en lo que toca a la fecha

primitiva en que solicitaron el mencionado registro, se dardn por recibidos, asi como el pago de

2 Nava Negrete, Justo.  “El Derecho de Marcas”. Op Cit. P4gina 17.
% Ranget Medina, David “Tratzdo de Derecho Marcario™. Op Cit. Pégina 30.



contribuciones. De igual manera con motivo de la primera guerra mundial se dictaron ciertas
disposiciones con la finalidad de ayudar, a que varios nacionales y extranjeros pudieran pedir
oportunamente la revalidacian de los registros de marcas solicitados y obtenidos durante el
gobierno del presidente Huerta dichas medidas que buscaban resguardar y hacer mas sélidos lo
establecido en anteriores leyes y para lograr dicha solides, los legisladores de este tiempo dictaron
las siguientes medidas:
Acuerdo del 06 de Septiembre de 1919

Por medio de este acuerdo se prohiben el uso del emblema o signo de Ja Cruz roja o Cruz de
Ginebra®, asi como también cualquier registro que pretendiera la utilizacién de dicho signo como
marca, dicha disposicién se dicta con la finalidad de evitar o inducir al publico al error y por

razones de cortesia internacional.
Pecreto del 17 de Marzo de 1920

Este decreto va a introducir ¢l impuesto por el registro y renovacion de marcas; se establece el
impuesto especial a patentes de invencion, y ef impuesto por el uso de marcas,” en este- tiempo se
dicta un aviso publico, sobre el empleo de marcas engaiiosas, este se da con el fin de evitar que los
productores de cfectos nacionales y comerciales, cometiesen el delito de amparar dichos efectos,

con marcas que por su simple aspecto o por leyendas e indicaciones que tuvieran, las hicieran

2 Ibidem. Pigina 32.
 |hidem. PAginas 34-35.
* [bidem. Pdginas 35-36.



aparecer como de procedencia extranjera consignando asi las penas sefaladas para estos delitos, y
facultando con ello al Ministerio publico para ta persecucion de los delitos.
Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales

Esta ley fue promuigada el 26 de julio de 1928, dentro de las disposiciones que esta ley establece
se encuentran innovaciones importantes, como es el que se adopta el modo de adquirir el derecho
sobre una marca: “asi mismo se reconocen el uso de la marca como fuente de derechos, de igual
manera faculta al Estado para declarar el uso obligatorio de marcas, estableciéndose también el
examen de novedad, como reguisito previo al registro de marca, asi ¢l procedimiento de oposicion a
terceros que se consideran afectados’™™.

Los efectos del registro duraban veinte afios, contados 2 partir de la fecha y la hora de
presentacion de la solicitud y podian ser renovables en forma indefinida en periodos de diez afios.
Facultaba al Departamento de Propiedad Industrial para formular la declaracion de falsificacion,
imitacion o uso ilegal, de una marca nombre o avisos comerciales, que se hacian en contra de ta ley
v ¢l derecho de quienes resultasen afectados, para demandar judicialmente su renovacion.

El derecho de uso exclusivo se consignaba en un titulo que expedia el departamento de ia
Propiedad Industrial en la que se incluia una copia de la descripcion, reservas y etiqueta o ejemplar
de la marca, nombre del titular, fecha legal de la marca y la ubicacion dei establecimiento industrial
o comercial del propietario.

Decreio del 8 de Septiembre de 1942
“En este decreto se establece que los fabricantes, que usan marcas no registradas legalmente, en

los atticulos que elaboran o expenden deberd llevar en los empaques o envases la leyenda ‘hecho



ent México” tan clara y ostensible, como la marca y aparecer esta junto con la marca, esta misma
obligacién se le impulso a las personas que adquieran articulos de fabricacion nacional,”” sin
marcas o leyendas, para venderlos después en establecimientos comerciales con marcas registradas
legaimente, esta disposicion fue adoptada debido a fa buena calidad de los productos que se fabrican
¢n México,
Ley de Propiedad Industrial de 1942

La Ley de Propiedad industrial de 1942, entra en vigor el primero de enero de 1943, la cual
codifica todas las disposiciones relativas a patentes de invencion y a marcas, esta ley conserva en
general los sistemas y principios fundamentales de las leyes anteriotes, y en la misma se precisan y
definen los derechos relativos a la propiedad industrial,”™ entre los que podemos destacar: las
marcas registrables, que son las denominaciones o signos susceptibles de registro como marca, asi
mismo, se prohibe el registro como marca de: Palabras o lenguas vivas o extranjeras, cuando se
traten de aplicar a productos que se elaboren en México, o en cualquier otro pais de habla hispana,
se configuran también, reglas mas estrictas para impedir que se registren, marcas que engaiien al
publico sobre la procedencia de los articulos o que constituyan, falsas indicaciones sobre la
naturaleza o calidad de los productos amparados. Esta ley concede una duracion del regis‘tro de diez
afios. Respecto de las marcas, sefialaba que quienes la usaran o quisieran usarlas para distinguir los

productos o articulos que fabricaban o produjeran, deberian de denotar su procedencia.

2% Dyiario Oficial de fa Federacién det 27 de Julio de 1928.
# Rangel Medina, David. “Tratado de Derecho Marcario™ Op Cit. Pigina 41.
% Ibidem, Pigina 43.



Podian adquirir dicho derecho ante la secretaria de economia nacional con las formalidades y
requisitos de ley, las marcas debian de usarse tal y como se registraban extinguiéndose por el no
uso, durante cinco aihos.

La declaracion de falsificacion se hacia de manera administrativa y se publicaba en la gaceta de
la Propiedad Industrial, comunicandose a la Procuraduria General de la Republica la nulidad o
extincion, también se hacia en el ambito administrativo de oficio o a peticidn de parte.

Ley de Invenciones y Marcas

Esta ley fue promulgada el 30 de diciembre de 1975, entrando en vigor el primero de enero de
1976, dicha ley va a conservar las instituciones basicas que atafien a los signos distintivos; ademas
de que regula el derecho de la exclusividad del uso que confieren las marcas registradas,™ que
atafien a los signos distintivos, como son los signos y caracteres de la marca como fuente de
derechos, se dictan también en esta ley opiniones técnicas sobre la existencia de hechos
constitutivos del delito.

En cuanto a las infracciones, inspecciones, sanciones y recursos éstas estaban claramente
sefialadas, asi como las facultades de la secretaria de Comercio y Fomento Industrial para establecer
sistemas de inspeccion y vigilancia.

Esta ley regulaba las patentes de invencién y de mejoras, los certificados de invencion el registro
de modelos; los dibujos industriales, el registro de la marca, las denominaciones de origen, los

avisos, los nombres comerciales y la proteccion contra competencia desleal.

# Cfr. Rangel Ortiz, Horacio. “El Uso Como Fuente del Derecha a La Marca™. Editorial Cuadernos
Mexicanos. México, 1982, Pégina 60.



Las marcas tanto de productos como de servicios se podian registrar en ia secretaria de
Comercio y Fomento Industrial para obtener su uso exclusivo durante cinco afios, plazo renovable
indefinidamente por periodos iguales, la marca debia usarse tal, y como fue registrada; su uso en
forma indistinta traia como consecuencia la extincién del registro; dichas marcas se podian
transmitir por medio de las formalidades de 1 legislacion comun, surtiendo efectos a partir de esta
legislacién.

En cuanto a las infracciones, inspecciones, sanciones y fecursos, estas estaban sefialadas
especificamente, asi como fas facultades de Ja Secretaria de Comercio y Fomento Industrial para
establecer sistemas de inspeccién y vigilancia.

Pecreto del 29 de Diciembre de 1986

Este decreto fue publicado en el diario oficial el 16 de enero de 1987, entrando en vigor al dia
siguiente de su publicacion, por medio de este decreto se va a reformar 1a ley de invenciones y
marcas de 1975: conservandose el requisito de la declaratoria por parte de la autoridad
administrativn: respecto de 1os hechos constitutivos del delito, de manera previa al ejercicio de la
accion penal, pudicnde el ministerio puiblico dietar Jas mcdidas cautclares previstas en esta
legislacion: asimismo se ajustaron las sanciones que se imponen para la comisiit'm de las
infracciones administrativas; conservandose el requisito de inscribir dicho tramite de marca en la

regulacion de trasferencia de tecnologia.

La actualidad legisiativa se va iniciar practicamente con 1a Ley de Propiedad Industrial de 1991,
en la cual sentd las bases para un perfeccionamiento en la tndustria y el comercio.

Ley de Fomento ¥ Proteccion de la Propiedad Industrial
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Esta Ley entré en vigor el 25 de junio de 1991, publicada en el diario oficial el 27 de junio de
1991, entrando en vigor al dia siguiente de su publicacién.

Dicho ordenamiento resulta ser 1a ley mas balanceada y modema de las anteriores legislaciones y
que esta a la vanguardia y competitividad de las legislaciones mundiales en materia de marcas y
patentes, dicha legislacitn contempla dentro de sus disposiciones las siguientes:

o Se establece una vigencia de 10 afios para los registros marcarios, en lugar de los cinco aiios
que estipulaba la ley anterior. Se mantiene la posibilidad de renovacion por periodos de la
nueva duracién y se simplifica el tramite correspondiente.

»  Semide la vigencia a partir de la fecha de solicitud del registro marcario, en vez de 1a llamada
fecha legal del registro, haciendo més compresible para el pablico la mecénica en cuestion.

o Se simplifica notablemente la prueba de uso efectivo de las marcas registradas, al solicitasse
tmicamente, en el momento de la renovacion, una manifestacion de tal uso, bajo protesta de
decir verdad, en vez del requerimiento de ejemplares o etiquetas, facturas de venta, etcétera a
los tres afios de la fecha legal del registro.

»  Se mejora la proteccion en México de las marcas usadas y registradas también en otros paises, a
fin de evitar el registro que indebidamente pudieran tramitar personas distintas de los auténticos
titulares de estas marcas.

s Se evita la posible confusion al publico entre marcas registradas y nombres comerciales de
establecimientos o denominaciones de sociedades.

e Se simplifican los procedimientos contencioso-administrativo para mejorar en fa practica la

defensa de los derechos de Propiedad industrial.
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e Se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como una entidad moderna y
plenamente profesional para la realizacién de las laberes y estudios de tipo técnico relacionado

con la administracion de la Propiedad Industrial *

Esta ley adopta los mismos criterios en relacién con tas infracciones administrativas,
estableciéndose un catalogo de conductas que constituyen infraccidn, los cuales se contemplan en el
articulo 213 de la esta ley; de igual manera estas infracciones van a ser penadas con multas ¥
clausura; que son impuestas por parte de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, no
obstante se incluyen en esta Ley las conductas constitutivas del delito.

No cbstante, de lo anterior persiste la intension de fortalecer la accion penal con relacion a la
propiedad industrial, ampliando con ello los tipos delictivos, se establece la necesidad de recabarun
dictamen técnico que es emitido por la Secretaria de comercio y fomento Industrial, para llevar a
cabo el ejercicio de la accion penal.

Decreto del 2 de Agosto de 1994

Este decreto fue publicado el 2 de agosto de 1994, entrando en vigor el primero de octubre de
1994.

Por medio de este decreto es reformada la Ley de Propiedad Industrial y la primera n;-.forma que
sufre esta ley se da con relacion al nombre, quedando en: Ley de Propiedad Industrial, dotando
ademas de Autonomia y facultades propias al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
convirtiéndose con ello en Autoridad Adminisirativa, encargada de la aplicacion de la Ley de

Propiedad Industrial, a su vez se incorpora dicho ordenamiento a todos los tratados y compromisos

¥ fr. Diario Oficial de la Federacion del 02 de agosto de 1994.
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en los que México sea parte, se realizan importantes avances para una mejor proteccién de los
derechos que esta ley tutela.

Perfocciona ¢! sistema de Propiedad Industrial a2 través de la adopcién de medidas de
simplificacion administrativa que faciliten con ello la tramitacion y otorgamiento de estos derechos.

Se otorgan mayor proteccion a los derechos de la Propiedad industrial esto a través de una mayor
proteccion de los derechos que brinda el registro de la marca.

Se establece un mejor sistema para sancionar las violaciones a los derechos de Propiedad

industnal,

DEFINICION LEGAL DE MARCA

Es indudable que desde siempre ertre los estudiosos del Derecho, ha existido la necesidad de
definir Ia marca, es decir es necesario empezar por algo particular para ir a lo general; pere dicha
necesidad no es privativa de los estudiosos del Derecho. sino tambien de todas aquellas personas
que se relacionan con el comercio y de mancra particular los que tienen que ver de manera directa
con el derecho de la propiedad industrial, por su parte en el campo economco la marca se define
como: “Todo signo sensible que se utiliza, para distinguir un producto o servicio de otro. En este
sentido, la principal funcién de la marca es servir de signo o elemento de identificacion de

satisfactores, que genera el aparato productivo.”™

M Alvarez, Soberanis. Jaime, “Regulacion de las Invenciones y Marcas ¥ Trasferencia de Tecnologia™
Editorial Pormia. S.A. México, 1979. 3° Edicién Pdgina 54.
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Por otro lado para Cesar Sepulveda, define la marca como un “signo para distinguir, que se
emplea para sefalar y caracterizar, mercancias, poniéndelas al abrigo de la competencia desleal
mediante la identificacion.”

En un sentido mercantil Agustin Ramella, define a la marca como “la sefial exterior escogida por
un industrial comerciante, y empleando lo mismo que i propio nombre comercial para garantizar
que los productos puestos bajo ella, la cual distinguen, provienen de su fabrica o comercio,
distinguiéndolo especialmente de los productos de los de la competencia™’

Para la OMPI (Organizacién Mundial de Propiedad Industrial) la marca es “un signo visible
protegido por un derecho exclusivo, concedido en virtud de la fey que sirve para distinguir, las
mercancias de una empresa de los de otra empresa.™

Alvarez Soberanis, define a la marca como un “signo que permite distinguir sus productos o sus
servicios de los de la competencia y en sentido econdmico un sigho que tiende a proporcionar a la
clientela una mercancia o servicio cubierto piblicamente con su garantia.“35

Para Mario Ghiron, define a la marca como el medio principal para atraer a la clientela hacia una
o mas meicancias, indivudualizandolas de las mereancias semejames.”’

L.a marca ha de ser un signo individualizador de las mercancias; siendo menester que sea distinto

de toda otra marca, que sea especial, lo que significa gue su naturaleza debe de ser tal, que no se

2 wE] Sistema Mexicano de Ia Propicdad Industrial™, 2° Edicién. Editorial Porria §.A. México, 1981
Pigina 63.

** “Ramella. Agustin citado por: Rangel Medina. David. “Tratadn de Derecho Marcario™, Editorial Pornia
S.A. México, 1960. Pigina 156.

M waspectos Juridicos de los Acuerdos de Licencia en ¢l Campao de las Patentes, Las Marcas y
Conocimicatos Técnicos™. Editado por la Organizacién Mundial de Propiedad Industrial. Ginecbra, 1°

de Junio dc 1975. Documento 92. Pagina 3.

¥ Alvarer. Soberanis, Jaime. Op Cit. Pigina 51,

3 Cfr. Rangel Medina. David. “Tratado de Derccho marcario™ Op cit. Pigina 157,
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confimda con otra registrada con anterioridad, denominado antecedente y que pueda ser reconocida
facilmente

David Rangel Medina, agrupa las definiciones de los diferentes autoses en cuatro corrientes que
son:

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

2. - La que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo.
3. - La que reime los rasgos distintives de los dos antes mencionados
4. - La que adopta una tesis mixta ya indicada y enfoca la esencia de la marca en funcion de la

clientela.

El concepto que nos brinda la ley de la Propiedad Industrial de 1994 en su articulo 88 no es muy

claro v define a la marca de la siguiente manera:

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

Aunque éste no es el inico articulo que la ley utiliza para definir lo que se entiende por marca y
en su articulo 87 seiala que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podran hacer
uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo el derecho
a su uso exglusivo se obtiene mediante registro en ¢l Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,

Asi mismo la ley de Propiedad Industrial en su articulo 89 sefiala los supuestos en que pueden

constituir una marca de la siguiente manera:
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® Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar
los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma
especie o clase.

» Las formas tridimensionales.

s Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden
comprendidas en el articulo 90,

* Elpropio nombre de una persona fisica, siempre que no se confunda con una marca registrada o

nombre comercial publicado.

Estas definiciones al igual que muchas otras que se pueden encontrar, cumplen con las
expectativas y resaltan las funciones tradicionales de la marca que ha saber son agrupadas en cinco

grupos por Alvarez Soberanis y Rangel Medina y que son:

a) Funcién de distincion o Identificacién.
b) Funcion de proteccion.
¢) Funcion de garantia de calidad
d) Funcion de propaganda y
e) Funcion de indicacién de proveniencia.
Funcicn de distincion
La funcién de distincién se refiere esencialmente al caracter distintivo derivado de la esencia
misma de la marca, obedeciendo a su misma definicion, es decir la marca, es el objeto destinado a

diferenciar un producto de otro de un mismo genero, y esto es a lo que generalmente el pablico
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dirige su atencion, viniendo asi a constituir para los bienes lo que los nombres son a las personas.
La funcién de identificacion se ha subordinado a lo que puede denominar “funcién de
comercializacion™ presentando asi el prestigio y la reputacion de una marca, y que se traduce en
factor de seguridad para el consumidor, la funcion de identificacion es la principal funcion de la

marea y el fundamento de existencia del signo marcario, indicando asi el ongen del producto™.

Funcign de Proteccion a la marca
Esta funcién de la marca se da en funcion de que la marca defiende a su titular frente a sus
presuntos concurrentes, protegiendo simultaneamente al piblico, de los usurpadores, por cuanto es

virtud de la marca que el comprador reclama el producto.

Funcion de Garantia de Calidad

La calidad de! producto es lo que intrinsecamente lo codifica por cuanto lo que el comprador
busca adquirir el producto, es una calidad determinada con prescindencia de la empresa que fabrica
el producto, cuyo conocimiento es algo secundario para el consumidor. * Se conoce como funcion
de garantia o de consistencia a cerca de la naturaleza. calidad y caracteristicas ;le los bienes
representades por la marca, asegurando asi para el consumidor la més alta calidad que el cliente
espera encontrar. Esta es una de las funciones mas atiles de la marca, tanto desde el punto de vista
individual como del colectivo.”™ Sin embargo, la funcién de la marca como garantia de calidad

constante, es satisfecha por algunas marcas aungue no todas las marcas lo hagan.

3 Alvarez Soberanis, Jaime. Op Cit. Piginas 58-60.
*  ibidem. Piginas 57-64.
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Funciin de Propaganda

La funcién de propaganda es Ia que viene a constituir un reclame al producto, siendo su fuerza de
atraccién, ciertamente la marca sirve para publicitar los articulos que la lleven de ahi que una de
sus camcteristicas principales, es su distintividad;” si la marca no distingue no podra identificar al

producto y menos la funcién de reclame.

Funcion Publicitaria

La funcién publicitaria de las marcas, es fundamental en el proceso de comercializacion y en la
implantacién de estrategias de maximacion de utilidades de las empresas. “Frank 1 Schechter a
definido a la marea como el vendedor silencioso, pues permite a su dusiio alcanzar el consumo final
a través del detallista.”™
Funcion de Procedencia

Esta funcién fue considerada en un ticmpo como la nata predominante de todo signo di.stintivoen
virtud de la cual la marca Heva en si, una referencia de la empresa, asi hoy en dia su principal
funcién ya no es coma en Ia edad media, la de identificacion de! productor sino la del producto

mismo. De acuerdo con estas funciones, la marca es solo el vehiculo de identificacion en el

¥ Cfr. Alvarez Soberanis, Jaime. Ibidem. Pigina 65,
#® 1 Schechter, Frank. Citado por Alvarez Soberanis, Jaime “Regulacién de fas Invenciones y Marcas y I
Trasferencia de Teenologia™. Pigina 66,
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comercio local e internacional y se wtiliza en forma distinta para sus detentadores, de tal suerte que
su comportamiento es esencialmente variable.

Estas son las funcicnes que son inherentes a todas las marcas que at igual que las definiciones
anteriores, la ley de Propiedad Industrial, en diferentes articulos definen a la marca, cumpliende
con dichas funciones, aunque tal concepto no sea del todo concreto y claro, en el que es indudable
que el legistador hace una distingidn clara entre; marcas de fabrica, industriales o de servicios

dando lugar a un concepto nuevo de marca, un concepto de agentes de ventas



CAPITULO IT*



29

Clasificacicn de las Marca

Al igual que el nombre a las personas, la marca ha venido a constituir de la misma manera a los
productos o servicios que la gente expende convirtiéndose en un elemento que se ha vinculado
estrechamente con la vida del ser humano y que puede encontrarse dia a dia en las diferentes
actividades que el ser humano realiza, se encuentra, en los diferentes alimentos que €l ingiere, en la
ropa que usa, en los articulos personales que utiliza {ropa, zapatos, lociones, perfumes, maquillaje,
ropa interior) hasta en el mismo transporte, es decir que la marca ha cambiado su acepcion que se le
dio en la edad media, de elemento identificador dei fabricante para convertirse en un elemento
diferenciador de productos y en garantia social, que es lo que provoca que el consumidor fije su

atencion en los productos o servicios que nos son brindados.

La marca ha sido considerada como el signo suficientemente distintivo formado por las lineas,
colores, formas, imagenes, y todo aquello que resulte de la imaginacién o de la astucia de la persona
que le da origen, las cuales deberan llenar los requisitos que son inherentes a toda marca: que “son
que toda marca deberd ser un signo apreciable por la vista, ser signos graficos que estén
conformados por la combinacién de letras, formas, o bien en dibujos que representen las cosas mas

variadas, la marca debe brindar al titular el derecho de vso en forma exclusiva, trayendo como
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consecuencia que esa marca deba ser original para que no exista confusion alguna con otra
marca. "™

La marca ha sido objeto de diferentes temas de estudio y de investigaciones, que han dado
como resultado el comprender y saber parte, no todo lo que es una marca; como se ha dicho que la
marca se configura por medio de la combinacion de colores, lineas, numeros, palabras y todo
aquello que la imaginacién permita, pero dentro de éste estudio surge la interrogante ;sdlo de esia
manera puede hacerse o constituirse una marca? La respuesta inmediata es no y def analisis de los
diferentes doctrinarios determinamos que hay varias formas de constituir una marca y que éstas
formas son establecidas en grupos para su estudio y que se vana clasificar en:
l. - Marcas Nominativas.
2. - Marcas Figurativas.
3. - Marcas Plasticas.
4, - Marcas Defensivas.
5. - Marcas Compuestas.
6. - Marcas Colectivas.
7. - Marcas complejas.
8. - Marcas Industriales
9. - Marcas De Comercio.
10 Marcas De agricultura.

11 Marcas de Fabrica. .

4 «pemorias del Primer Seminario Sohre Derechos de Autor, Propiedad Industrial y Trasferencia de
Tecnologia™. Editado por la U.N.A M. México; 1984. Pagina 173.
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12 Marcas Nacionales.

13 Marcas Intemacionales

14 Marcas Registrables y No registrables™.

La ley de propiedad Industrial contempla en sus disposiciones a diferencia de la Ley de

Invenciones y Marcas de 1976, con las reformas que se le practicaron las siguientes marcas:

a)
b}

c)
d)

e)

g
h)

i)
k)

Marcas Nominativas.
Marcas figurativas. (En estas marcas se encuentra también las marcas mixtas y las marcas
plasticas)

Marcas Tridimensionales
Marcas Protectoras
Marcas Colectivas
Marcas Ligadas

Marcas de Fabrica
Marcas de Distribuidor
Mareas de Servicio
Marcas de comercio
Marcas Registrables

Marcas No Registrables.

42

Cfr. Rangel Medina, David. “Tratado de Derecho Marcario”. Op Cit. Pigina 215.
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Estas son las marcas que contemplan la Ley de Propiedad Industrial y que hace mencion dentro
de su articulado, y que hasta hora sélo se ha sefialado las marcas a las que hacen referencia
tos.doctrinarios, y la ley pero no hemos seialado lo que son cada una de fas marcas y a continuacidn

se datallan:

Marcas Nominativas

Marcas Nominativas conocidas también como marcas verbales,
denominadas, nominales, nominadas, fonéticas o de palabra; y que son aquellas que se componen
exclusivamente de una o mas palabras y que pueden constituirse por medio de un nombre propio o
geogrifico, expresado bajo una forma distintiva, “‘comprendiendo en ésta clasificacién a las marcas
de fantasia y las evocativas, que vienen a constituir una variante de éstas marcas y que son llamadas
asi por que suPuestameme no despiertan por lo menos inmediatamente la idea del objeto al que se
aplican, sin embargo, si forman parte de esta clasificacion, los nombres de las cosas, reales o
mitolégicas, de los astros, animales, vegetales y de la naturaleza.™
Las categorias ¢ formas que sc sefialan dentro de la clasificacion de estas mareas son faciles de
recordar entre &f piblico consumidor por la facilidad con la que se recuerda el sonido de‘ una de las
palabras que comprenden la marca, facilitando con ello el comercio entre Jos articulos y las
empresas que las realizan ejemplo de estas marcas son:
» La Marca Chihuahua para productes lacteos. (marca de origen)

e La Marca Mariposa para colorantes de ropa (marca de fantasia)

# Sepulveda César “EY Sistema Mexicano de Propicdad Industrial™, 2° Edicién. Editorial Pornita S.A,
México. 1983, Piginas 65-66.
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» LaMarca Elizabeth Arden para perfumeria  (marca de nombre propic}
+ LaMarca 1-2-3- para jabones de lavanderia. (marca formada por nimeros)

Estas marcas son contempladas por la Ley de Propiedad Industrial en su articulo 89 en la que so
indicu que pueden constituir una marca las denominaciones y figuras visibles suficientemente
distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a los que se aplican y aunque en la
clasificacion quedan comprendidas las denominaciones geograficas, la Ley de propiedad Industrial
en su articulo 90 fraccién X, prohibe a utilizacién de las denominaciones geograficas, propias o
comunes, los mapas, asi como también los gentilicios, los nombres y adjetivos, cuando éstas sean
utilizadas para indicar la procedencia de un lugar, ya que con ello pueden inducir al error 2 la
clientsla, respecto de los productos o servicios que se expenden, ejemplo de esto seria utilizar como
marca la palabra Guadalajara para amparar como producto un tequila, Siende que Esta también se
ocupa para indicar el origen del producto.

Marcas Figurativas

Cuando un signo marcario es constituido o formade por figuras o dibujos que
sean lo suficientemente eficaces para distinguir el producto independientemente del nombre, se
estaran en presencia de las marcas figurativas que de igual manera son conocidas bajo el nombre de
marcas inominadas, sin denominacién, visuales, graficas, o emblematicas,* corresporidiendo a
estas marcas las viiletas, los disefios, las figuras geométricas, los emblemas, las franjas de color los
retratos, las imdgenes, las firmas, ios escudos, los monogramas, las estampillas, las letras y

guarismos bajo forma especial.
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“La marca figurativa; se distingue de la denominativa por que funda todas sus caracteristicas en el
sentido de la vista sin que para nada concurra el oido™* ejemplo de esta marca lo constituye el
emblema, que significa la representacion figurada de una idea o simbolo con lo que se representa
una cosa. Asi mismas estas marcas estin contempladas en la Ley de Propiedad Industrial y su
fundamento es el articulo 89.

Al igual que las marcas nominativas a éstas marcas son aplicables algunas de las restricciones que
se encuentran sefaladas en la ley es su articulo 90 en sus fracciones V, VH, VUl y XIL. En las que
s prohiben las letras, los digitos o los colores aislados a menos que estén combinados, como
marcas ya que éstos no pueden constituir por si misma una marca ya que ésta no goza de suficiente
distimividad, asi mismo, no es admisible como marca los escudos, banderas o emblemas de
cualquier otro pais, Estado o municipio, asi como las denominaciones, siglas, simbeles o emblemas
de organizaciones intermacionales, gubernamentales ¢ de cualquier otra organizacion reconocida
oficialmente, siempre que se haga sin autorizacion de quien debe de otorgarlo y esto por
considerarse signos ilicitos, asi también se incluyen en esta probibicion por las mismas razones a los
que imiten signos sellos oficiales de control y garantia que sean propiedad del Estado, las monedas
conmemorativas o cualquier otro medio oficial, sin contar con La respectiva autoﬁzaciél{. La marca
emblematica protege no solamente la forma que se haya adoptado en la solicitud del registro sino

cualquier otra que suscite la misma idea, dando mayor oportunidad a la explotacion publicitaria.

* Cir. Rangel Medina, David. “Tratade de Derecho Marcario.™ Op Cit. Pigina 216.
5 Ibidem. Phgina 216.
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Marcas Plasticas o de Molde

Se entiende por marcas plasticas o de molde, aquellas que estan
constituidas por la forma de los productos, de los envases, de los recipientes o la forma de sus
respectivas envolturas, asi como e} medio material que se emplea como signo distintivo de las
mercancias;® las marcas plisticas o de molde estin constituidas por las formas geométricas y los
relieves en estas marcas el envase debe reflejar el producto, de tal manera que esta marca puede ser

apreciable en el envase, aun cuando ésta se coloque en cuatquier forma.

Marca Tridimensional

Esta es una de las novedades que se han introducido dentro de la Jey de
Propiedad Industrial a través de las reformas que se contemplan en su articulo 89 fraccién 11, en la
que se hace referencia a las marcas tridimensionales, y que “son aquellas marcas que tiene volumen,
como es el caso de los envases y frascos™ Pero no todas las formas tridimensionales pueden
constituir una marca, es decir que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no considera
como marcas tridimensionales a las formas animadas o cambiantes que se expresen de manera
dinamica, aun cuando sean visibles, asi tampoco podran ser consideradas como marcas
tridimensionales 1as formas que sean del dominio piblico o que se hayan hecho del dominio comin
o que carezcan de originalidad, que permitan distinguirlos facilmente, asi también la Forma Usual y
cortiente de los productos, tampoco incluyen en esta categoria a las figuras o formas

tridimensionales que, considerados en su conjunto sean descriptivas de los productos o servicios

* Cfr, Rangel Medina, David. Ibidem. Pégina 215.
* Rangel Medina, David. “El Derecho de la Propiedad industrial e Intelectual™ Op Cit. Pigina 49.
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que traten de protegerse por esta marca, tampoco son considerados como marcas tridimensionales ¥
no se admitirén a registro como estas marcas, a las formas tridimensionales, susceptibles de engafiar
al publico o inducir a! error o que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza o que sean
nototiamente conocidas.

Son aceptadas como marcas tridimensionales, las formas mismas de los productos, los envases
que contienen el producto constituyendo también como marca siempre que sean novedosos y
caracteristicos de la marca, las envolturas cuando tengan caracteristicas grafacias o de color
combinado, Las marcas tridimensionales, van dia a dia en aumento de utilizacién creciente en la
industria o en el comercio, y han sido utilizados para distinguir ciertos productos de otros de su
especie, facilitando a las empresas la modemizaciéon de sus pricticas de identificacion y
diferenciacion comercial, evitando al mismo tiempo que las empresas tengan que registrar como
modelos industriales los signos distintivos que fundamentalmente, buscan utilizar como marca y
que hace posible su renovacién sucesiva de su registro, cosa que no es posible bajo la figura del
modelo industrial "'

Ejemplo de esta marca lo constituye el emblema que ostenta, caracteriza, y distingue al Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial.

Mavrcas Mixtas o Compuestas.
Dentro de la misma ley se encuentran contempladas las marcas

mixtas que son aquellas que van a estar conformadas por !a combinacién de una denominacion y
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una figura, suficientemente visible,™ no obstante ésta no es la tinica forma de constituir una marca
mixta, sino también puede constituirse per medio de la combinacion de palabras o colores; o
igualmente la combinacion puede ser a la vez figuras y colores. Estos criterios son universales ¢
inherentes a todas las legislaciones del mundo, y en nuestra legistacién vigente, éstas se encuentran
reguladas en su articulo 89 fraccion primera y ejemplo de estas marcas lo constituyen el emblema
formado por una figura de una vaca y la denominacion Alpura, o el emblema de un Pentigono y ba

denominacion Cryster.

Mareas Defensivas

“Las marcas defensivas o protectoras son aquellas que presentan semejanza a la
vista y al oido, los cuales son llevados al registro por algunos industriales y comerciantes, no con la
finalidad de ser usadas, sino tinicamente con la intencién de usar sélo una de ellas y para impedir
que terceros competidores, usen o registre una marca similar, susceptible de causar confusion con la
marca en uso.”"" Se llaman marcas de defensa porque alrededor de 1a marca principal que es la
finica utilizada en ja practica, los signos analogos forman “una red de seguridad” constituida por
marcas satélites que solo tienen 1a mision defensiva haciendo mas dificil la agresién y asegurando
asi 1a valides de las marcas que interesan al empresario, las marcas defensivas pueden consistir en:
marcas parecidas a las que se usan o en marcas muy parecidas a las que se usan y en esta altima

para distinguir articulos clasificados en grupos distintos del catalogo oficial pero que en su aspecto,

“ villareal Gonda, Roberto. “Derechos Intelectuales de la Nueva Ley Mexicana en Materia de
Propiedad Industrial”. 2° Edicion. Editado por Ia Secretaria de Relaciones Exteriores. Vol. 41. Ne.11.
México, 1991, Pigina 1057.
:: Cfr. Rangel Medina, David. “Tratado de Derecho Marcario™. Op Cit. Pigina 217.

Idem.
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constitucion o forma pueden considerarse de manera similar, ejemplo de esta marca seria, la
denominacién trébol conjuntamente con el emblema del trébol para amparar productos quimicos,
aceites y grasas no alimenticios; bebidas sin alcohol, alimeatos y sus ingredientes, vinos, extractos

de malta y bebidas alcohdlicas.

Marcas de Reserva

Generalmente estas marcas son usadas por los industriales por ser marcas que
brindan ciertas cualidades y las hacen atractivas al publico consumicor, ademds son un tanto
sugestivas e interesantes para sefialar ciertos productos, o para fines de publicidad y los industriales
y comerciantes precavidos registran, reservandolos asi para su uso antes de que otros se anticipen y
los adopten logrando con ello confundir al piblico consumidor, “se llaman de reserva las marcas

registradas para ser eventualmente usadas.”™

Las marcas de reserva se asemejan por el hecho de
que no se destinan a un uso inmediato,
Marcas Colectivas

. La marca colectiva, es el signo destinado a ser colocado sobre las mercancias,
para indicar especialmente que han sido producidos o fabricados por un grupo de |:;ersonas, o
localidad, region o pais determinado™ La particularidad de esta marca, es que no distingue articulos

de un productor, de los de los competidores fabricantes o comerciantes de los mismos productos,

pero con la peculiaridad de que la marca va a ser puesta para la proteccion de una asociacién local o

51 Ibidem. Pigina 230,
*2 Cfr. Rangel Medina, David. Ibidem. Pigina 234,
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en su conjunto, sin embargo ésta marca no podrd trasmitirse a terceras personas, sino que su uso
quedara reservado a los miembros de la asociacion.

*“Las marcas colectivas sirven para identificar al producto, como procedente, de empresas,
distinguiéndolas ya no por sus caracteristicas particulares sino por sus caracteristicas comunes,
derivadas del lngar o del método de fabricacion™

Dichas marcas se encuentran reguladas dentro de la Ley de la Propiedad Industrial en sus articulos
96 y 97 en la que se indica: que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes,
comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podran solicitar el registro de
marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto
de los productos o servicios de terceros. Debiendo de acompafiar con la solicitud las reglas para su

usoe;

Mavrcas Ligadas

Son aquellas marcas que pertenecen a un mismo propietario, son semejantes y
amparan los mismos o similares productos, y que van a diferir de las marcas de proteccién y de
reserva en que no estan formadas tinicamente con el propdsito de no ser usadas, sino que lo normal
es que al igual que ta marca originaria o principal se exploten simultineamente por su titular™ con
la caracteristica de que estas marcas no pueden trasmitirse a terceras personas unas y dejarse otras
en manos del propietario original porque causarian confusiones en cuanto a la procedencia de los

articutos, nuestra legislacion considera como marcas ligadas, las marcas que pertenecen a una

9 Tbidem. Pagina 237.
' Cfr, Sepulveda César. “El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial™, Op Cit. Pigina 74.
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misrna persona fisica o moral y que ademis dichas marcas sean idénticas o semejantes en grado tai
que puedan confundirse, ademds de que dichas marcas amparen los Mismos o similares productos o
articulos, se consideran también marcas ligadas cuande exista impedimento para registrar como
marca cuando ésta sea semejante a otra ya registrada y vigente de tal manera que pueda confundirse
con la marca anterior y se encuentra fundamentada en los articulos 145,146 y 147 de la Ley de

Propiedad Industrial.

Marcas de Fabrica

“Las marcas de fabrica son aquellas que consisten en un signo distintivo usado
especialmente por el industrial, por el productor o por el concesionario para distinguir productos
salidos de su empresa o creados por el fabricante y para determinar su establecimiento™ Estas
marcas fueron las primeras que se utilizaron y que se remonta a las marcas que utilizaban los
primeros industriales, para distinguir sus artefactos siendo los unmicos signes utilizados para
distinguir los productos del fabricante. Las marcas de fabrica se encuentran contempladas en el
articulo 87 de la Ley de Propiedad Industrial en la que se establece que los industriales,
cometciantes o prestadores de servicios podran hacer uso de marcas en la industria, en él comercio

o en los servicios que presten.

% Rangel Medina, David. “Tratado de Derecho Marcario”. Op Cit. Pigina 246.
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Marcas de Distribuidor
“Es el simbolo, tigno o contrasefiz, que emplea el comerciante, expendedor
o vendedor de articulos elaborados, sea cual fuese su productor y que se utiliza para indicar no el
origen de su fabricacién, sino para sefialar a los consumidores, el buen crédito del establecimiento
comercial que despacha tales mercancias™® estas marcas van a surgir a medida que el comercio
crece, estableciéndose con esto las grandes empresas mercantiles que tienen como finalidad el
intarcambin de las mercancias o su venta directa, imprimiendo en el articulo que se ofrece su marca;
con e! fin de poder diferenciar el prestigio de! establecimiento que lo expende,
Ejemplo de estas marcas lo constituyen los grandes consorcios, encargados de distribuir linea
blanca: refrigeradores estufas, etcétera; dichos consorcios serian las tiendas de Liverpocl, Sears, K2.
La caracteristica principal de estas marcas es que el signo distintivo del fabricante, no desaparece,
sino que subsiste de manera igual, conjuntamente con el signo marcario que utiliza el distribuidor
para distinguir su establecimiento y con ello evitar alteraciones o falsificaciones de sus productos
propiciando con ello la mejoria de la calidad de los bienes y servicios en el mercado nacional.
Dichas marcas se encuentran findamentadas de manera implicita en el articulo B7 de la Ley de

Propiedad Industnal.

Marcas de Servicios
Esta es otra de las marcas contempladas en la Ley de Propiedad Industrial; en
su articulo 87 a cual establece que los prestadores de servicios podran hacer uso de las marcas para

poder diferenciar los servicios que expenden y que va a amparar signos intangibles, prestados por



técnicos, profesionales, especialistas, de otros de su misma especie o clase ejemplo de estas marcas
es la marca Federal Expréss, para servicios de mensajeria o la marca Camino Real para servicios de

hoteleria.

Marcas Registradas

La ley establece que tanto las marcas de productos o de servicios se podrin
registrar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para obtener de esta manera los
derechos y el use exclusivo que |2 marca brinda debiendo, et titular de la marca, cumplir can ciertos
requisitos como es el que la marca debera utilizarse tal y como se registrd, y que su uso indistinto
traeria como consecuencia la extincion del registro, “ es decir la marca registrada es el hecho que
determina el nacimiento de la marca y que radica siempre en la creacion, es poner en manifiesto un
bien por el uso concreto que hace el sujcto para distinguir las mercancias™’

Pero no siempre el registro de una marca es la manera de dar nacimiento a la obtencion de un
derecho exclusivo de una marca; segin la ley de ta Propiedad Industrial son tres los modos de
adquirir el derecho sobre una marca y a saber son:

I, - El uso de la marca.
2. - Porel registro y
3. - Por la combinacion tanto del registro como del uso de la marca y ésta es la que generalmente

Admite nuestra legislacidn y que veremos mas adelante.

% Ibidem Pagina 247.
T [bidem Pagina 257.
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Las marcas registradas en si son un catalogo de condiciones que debe reunir una marca para que
pueda ser susceptible de registro,” son los signos que dan satisfaccion a las condiciones o
funciones, son los caracteres esenciales y secundarios de la marca, son los signos, las
denominaciones y cualquier sefia visible, que sean lo suficientemente distintivos, o cualquier otro
medio material susceptible de identificar los productos o servicios a los que se apliquen, asi mismo
son susceptibles de utilizarse como marca las denominaciones o razones sociales que de igual

marnera deben ser suficientemente distintivos,

Marcas No registradas
Se ha dicho que el derecho exclusivo de una marca se va a obtener por
medio del registro marcario, pero esta no es la unica forma por la cusl se puede obtener los
derechos sobre las marcas, luego, la marea no registrada es aquella que carece de registro, pero se
encuentra en uso™™ esta marca se encuentra protegida por la Ley de la Propiedad Industrial en sv
articulo 151 fraccion I, en la cual, el que haya usado una marca con anterioridad tiene derecho a
solicitar la nulidad del registro de marca, siempre que dicha marca sea igual o semejante y proteja
los mismos o similares productos o servicios.
La ley concede por el uso de la marca ciertos derechos, pero la mejor forma para a_dquirir el
derecho exclusivo sobre una marca, es mediante el registro de ésta, de ahi que el registro de una
marea no sea obligatorio pero si recomendable. El hecho de que una marca no éste registrada

implica que solo podra gozar de ciertos derechos que la ley de Propiedad Industrial otorga como es

% Cfr. Sepulveda César. Opcit. Pigina 69,
¥ Cfr. fbidem. Piginas 69-73.
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articulo 151 fraccicnes 11 y 111, pudiendo ser interpuesta en contra de un tercero que utilice la marca
con anterioridad del registro, articulo 92 fraccién I; caso contrario de lo que sucede con el registro
de Ia marca.

El tercero tendré derecho a solicitar el registro de la marca dentro de los tres afios siguientes al dia
que fue publicado el registro, en cuyo caso debera tramitar previamente la declaracion de nulidad de
éste.

Marcas Registrables

Esta es otra de las clasificaciones que existen dentro de la ley de Propiedad
Industria! en !a que se entiende por marcas registrables 2 aquellas marcas que pueden ser objeto de
registro ante ef Instituto Mexicano de 1a Propiedad Industrial, esto con el objeto de tener &] derecho
sobre las marcas, sin embargo dichas marcas deberdn cumplir con ciertos requisitos, que la ley de
Propiedad [ndustrial sefiala en su articulo 89 en las que, pueden ser consideradas como marcas: las
denominaciones, las figuras visibles, las formas tridimensionales, fos nombres comerciales, las
denominaciones o razones sociales, ¢l nombre propio de una persona fisica o moral siempre que no
s¢ confundan con otras marcas ya registradas. Dichos signos deberan ser lo bastante originales y
distintivos, deben ser signos apreciables a la vista, y que sobre todo permitan al titular de {a marca
tener el derecho de uso exclusivo sobre las marcas asi como el de identificar tanto los productos

como los servicios que éstas amparan.

Marcas No Registrables
Estas marcas son lo contrarios a lo establecido en una marca registrable; es

decir la ley sefiala en su articulo 90 en sus XVII fracciones que éstas contienen, un catilogo por
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decirlo asi de alguna manera, las causas por la cual no se puede constituir una marca y que por lo

mismo le es negado el registro, “dichas prohibiciones se han establecido por razones de orden

publico, otras por razones de cortesia internacional, otras por razones técnicas intrinsecas en las
marcas, las demas para prevenir la generalidad de las marcas evitando con eflo confusion entre
marcas™

Una marca se considera como nho registrable cuando ésta se parezca a otra ya registrada que se

encuentre vigente, esto con la finalidad de proteger at propietario de la marca anterior y

simultaneamente al piblico consumidor, evitando con esto caer en confusion, se establecen como

marcas registrables de acuerdo con el articule 90 las siguientes:

1. - Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales amimadas o cambiantes que se expresen

de manera dinamica aunque sea visible.

2. - Los nombres técnicos o de uso comin de los productos o servicios, las palabras del lenguaje
corriente, esto con 1a finalidad de evitar monopolios en las marcas y en la generalidad de
las marcas.

3. - Las formas tridimensionales, las denominactones, figuras que sean descriptivas def producto o

Servicio que se trata de prateger. por esto no cuentan con una verdadera distintividad.

1. - las letras digitos o colores aislados, no asi los que estin combinades o acompafiados de
elementos tales como signos, disefios, denominaciones que las hagan distintivas ya que un
color o una letra no puede constituir por si sola una marca, ya que no es suficientemente
distintivo.

2. - La traduccion de palabras a otros idiomas, la variacién ortografica y caprichosa, con el fin de

® Ihidem, Pégina 69.
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Evitar confusiones.

- Los emblemas, escudos, banderas de cualquier Estado o pais sin previa autorizacion, asi como
las relativas a las de los Estados, municipios o divisiones geograficas.

- Las denominaciones, siglas simbolos o emblemas de organizaciones internacionales o
gubemamentales, y de igual manera los que reproducen sin autorizacién de signos, sellos,
nombres o la representacién grafica de condecoraciones, medallas u otros objetos o premios
obtenidos, en exposiciones, ferias, congresos o eventos culturales o reconocimientos oficiales.

- Los mapas asi como las denominaciones graficas propias o comunes

- Las denominacicnes de palabras, esto se establece por que podrian ocasionar confusién entre

los consumidores

- Los seudénimos, firmas y retratos de personas, sin el consentimiento de los interesados o de
los herederos o de los titulares.

- Los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como también los titulos de difusiones
periodisticas.

- Las caracterizaciones y nombres artisticos. las denominaciones tridimensionales engafiosas o
iguales o semejantes a marcas ya registradas o que dicha marca que trate de regi.strarse sea
igual en grado de confusién a otra ya registrada y vigente, esta medida se dicté con la finalidad
de proteger los derechos del autor de la marca que se aplica a productos o servicios o que
forme parte de un mombre comercial aplicados a una empresa industrial, comercial, o de
servicios cuyo giro sea la elaboracion o venta de los productos, o la presentacion de los
servicios, asi cuando dicha marca trate de aplicarse a una denominacién o razon social de una

empresa que se dedique a la fabricacion o importacion de productos semejantes a la que se
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comercializan bajo una marca registrada o sin el permiso de quien deba de otorgarlo, Esto es
por que la marca debe ser lo suficientemente novedosa.

Dichas prohibiciones van a obedecer a las siguientes cuestiones.

Por ser signos que carecen de requisitos de existencia de la marca son:

* Las denominaciones geograficas.

+ Los nombres propios de productos.

» Los nombres vulgares y de uso comiin,
e Los envases del dominio piblico

» Los envases sin originalidad y

+ Las figuras, denominaciones y frases descriptivas

Por considerarse signos que utilizados mundialmente no pueden ser objeto de marca y son:
* Las armas, escudos y emblemas nacionales.
s El emblema de la Cruz roja o Cruz de Ginebra,

+ Los nombres, sellos, firmas y retratos.

Los que son considerados signos engaiosos:
»  Las palabras extranjeras.

« Las denominaciones geograficas y aquellos signos engaiiosos de las mercancias.
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Diferencias Entre Use y Registra Marcario

Hasta aqui se ha establecido que la manera de obtener una proteccién efectiva de una marca s8
obtiene mediante un registro, y aunque ésta no es la dnica forma de obtener derechos sobre la
misma, me he dado a la tarea de marcar sus diferencias entre el uso y el registro de una marca y
aunque el registro de una marca no es obligatorio, si se hace recomendable ya que éste se establecio
con ia finalidad de brindar un derecho exclusivo de la marca a sus titulares.

La marca sirve para distinguir los productos e servicios que provienen de su fabricante o de un
comerciante, de los productos o servicios de sus competidores. Las fuentes del derecho a la marca,
reconocidas por la doctrina y adoptadas por las legislaciones de distintos paises son: el primer uso y
el registro, habiéndose generalizado el Gltimo como el medic mas eficaz para la proteccion del
signo marcario.

La Ley de Propiedad Industrial dentro de sus textos, unas veces habla del derecho exclusivo de
la marca y otfas se refiere también al propietario de la marca, “nuestra ley se ha inclinado al
concepto no siempre aceptado que nro se tiene un derecho de propiedad sobre la marea, sino un
derecho exclusivo de uso, pero debe distinguirse de qué manera es un efecto de comercio y como tal
ha sido reconocida por la mayoria de las legislaciones™'

El sistema adoptado por nuestro pais puede considerarse como mixto, ya que si bien es cierto
que basicamente, es el registro el que genera la exclusividad del derecho a la marca, también es
verdad que el uso produce efectos juridicos antes del registro marcario, y con posterioridad a su

otorgamiento.
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Las consecuencias que resultan de tener una legislacién que tienen un sistetna mixto,
prevaleciendo no obstante el uso sobre ¢l registro son los siguientes:

s Que la ley de Propiedad Industrial confiere a una persona, derechos sobre una marca siempre
que ésta sea o haya sido usada con anterioridad al registro de una marca que sea igual o
semejante a la marca de uso, es decir la ley confiere el derecho a una marca, a aquel que 1a haya
usado primero.

s Eluso, es la fuente de 12 marca, es el acto que origina el derecho al signo distintive, uso que
debera ser piblico, continuado y reiterado, debe hacerse la distincion entre el uso de la marca
registrada y las que no lo estan, porque diferentes son los efectos de uno y otro.

e “La marca de uso confiere para quien lo hace ciertos beneficios bastante amplios, en primer
lugar si ese uso se ha venido realizando con anterioridad mayor de tres afios 2 la fecha legal en
que sea registrada por un tercero, el propietario de éste ultimo no tendrd contra el primero que

Ia use, ninguna de las acciones que la ley confiere a los dueiios del registro marcarios.™

Nuestra legislacion de Propiedad Industrial contempla algunas disposiciones acerca del uso de la
marca como es el caso del articulo 92 en donde se establece que el registro de una marca no

producira efecto alguno contra:

1. Un tercero de buena fe que explote en territorio nacional la misma marca u otra semejante en

grado de confusion, para los mismos ¢ similares productos o servicios, siempre y cuando el

& Cfr, Sepulveda César, Op cit. Pégina 83.
& Ibidem Pigina 87.
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tercero hubiere empezado a usar la marca de manera ininterrumpida, antes de Ia fecha de
presentacién de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrd
derecho a solicitar el registro de Ia marca dentro de los tres aiios siguientes al dia en que fue
publicado ¢l registro de la marca, en cuyo caso deberin tramitar y obtener previamente la
declaracion de nulidad de éste.

2. Asi mismo la ley de Propiedad Industrial en su articulo 113 en su fraccién 111 establece, que la
fecha del primer use de la marca, no podra ser modificada ulterionmente o la mencién de que no
se ha usado. A falta de indicacién se presumira que no se ha usado la marca.

3. La Ley de Propiedad Industrial en su articulo 151 fraccién il establece que el registro se podra
nulificar por e} uso al determinar que la marca sea idéntica en grado de confusion a otra que ya
haya sido usada en pais extranjero con anterioridad a la fecha de presentacién de la selicitud de
la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios siempre que
quien haga valer el mejor derecho por el uso anterior compruebe haber usado una marca
ininterrumpida en el pais o en ¢l extranjero, antes de la fecha de presentacion o, en su primer

caso de la fecha de primer uso declarado por el que la registro.

Efectos Juridicos del Uso de la Marca

a) Trascendente para su proteccion legal.

b) Insegundad Juridica.’

¢} La necesidad de un uso continuado.
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El Registro Marcario

Por medio del registro marcario se van a conceder todos los derechos que le

son inherentes a la marca, sin embargo dicho registro marcario va a tener ciertas restricciones como

es:

1.

Que el registro marcario no producira efectos contra un tercero de buena fo que haya usado una
marca igual o semejante, con anterioridad y sin interrupcion a la fecha legal de la marca que
haya sido registrada o en contra de cualquier persona que comercialice o distribuya o adquiera
cualquiera de los productos que hayan sido marcados con éstos, o en contra de una persona
fisica o moral que aplique su nombre, denominacién o razén sociat a los productos que elabore,
distribuya o use como parte de ese nombre comercial, siempre que lo use en la forma en que
esta acostumbrado a usarlo. Articulo 92 de la ley de Propiedad Industrial
Que a través del registro marcario se establece que la marca debe de usarse tal y como se
registrd, sin que esta pueda ser medificada, ya que toda modificacién deberd ser objeto de otro
registro. Articulo 128 de la ley de Propiedad Industrial. Determinando de esta manera la
extension del derecho a 1a marca, y en la cual no se encuentran reguladas las modificaciones
que se hagan de tal manera que si ef titular de una marca llega a modificarta, esta marca tendra
que ser objeto de nuevo registro, teniendo cuidado de que las variaciones que se hagan a la
marca, no cologuen a la marca en el supuesto de la imitacién respecto de otras marcas. O en su
caso, con modificactones que no alteren su caracter distintivo.
3. El registro de una marca amparara inicamente los productos por los cuales se haya registrado
la marca, de tal manera que dichos productos no podrdn aumentarse, aun cuando estos

pertenezcan a la misma clase, bajo la pena de que en caso de que estos se modifiquen, la
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marca deberd ser objeto de nuevo registro, no asi si el titular de la marca reduce el namero de
productos que ampara la marca.

4. La caducidad de una marca registrada opera cuando el titular de la marca no se use durante
tres afios consecutivos inmediatos y anteriores a |a presentacion de la solicitud, o en el caso de
que ésta represente un obsticulo para el uso de la misma.

5. La duracién del registro de una marca sera de diez afios, renovable por tiempo indeterminado,
no obstante la renovacién de una marca sélo procederd cuando el interesado compruebe
fiacientemente, el uso de la marca, por lo menos en uno de los articulos que estas amparan.

En determinados casos el registro de las marcas podran declararse de uso obligatorio en

cualquier producto o servicio cuando:

e Lla marca sea un elemento asociado a practica monopélicas o de competencia desleal, que
causen distorsiones graves, en la produccién, distribucidn o comercializacion de determinados
productos o servicios.

» Impida la distribucién, produccion o comercializacion eficaces de bienes y servicios y

¢ Cuando impida, cntorpezca o encarezea la produccion o distribucion de bienes y servicios

basicos

Una marca registrada podra cederse mediante convenio, licencia de uso a una o mas personas
con relacién a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplica dicha marca.
La licencia debera ser inscrita en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que

pueda producir efectos en perjuicio de terceros, articulo 136 de la Ley de Propiedad Industrial.
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Tanto los derschos derivados de la solicitud asi como los derechos derivados de una marca
registrada podran gravarse de acuerdo a lo que establece el articulo 143 de la antes mencionada ley,
en la que indica que los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que
confieren una marca registrada podrén gravarse o trasmitirse en los términos y con las formalidades

que establece la legistacion,

El registro de una marca podrd cancelarse por el titular de ésta o en cualquier tiempo o por
convertirse ta marca en una denominacion de uso comiin o genérica. En consecuencia, tanto la
cancelacién, nulidad o caducidad deberan hacerse por escrito a peticion de parte o por ministerio del

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El registro marcario se diferencia del uso de ta marca en que ésta va a brindar ciertos derechos y
que es la forma més eficaz para adquirir derechos scbre la marca, siendo esta la forma de proteger
el deracho conferido en una marca y la manera en que ¢l titular podra gozar de todos los derechos
que esta brindando en tanto que ¢l uso de la marca solo va a ser trascendente para su proteccién
legal provocando con ello que el registro se convierta en una inseguridad juridica para los que han
obtenido un Tegistro: ya que puede aparecer un tercero de buena fe que haya utilizado la misma o
alguna marca semejante y goce de un mejor derecho, dando como resultado que tante la marca
registrada como la que no lo estd tenpa la necesidad de un uso reiterado.

El uso de la marca sin registro puede ocasionar que se invaliden derechos de terceros adquiridos
con anterioridad, lo que constituird una infraccion o delito sancionado por la ley, siendo ésta una de

las diferencias entre el registro marcario y el uso, ya que con e registro marcario no supone que
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sucedan estas cosas ya que la ley confiere al registro todo el derecho. Para el caso de imitacion de
una marca registrada ésta serd protegida por la ley ya que su registro como fuente del derecho
otorga dicha proteccién, para dicha invasion de derechos que se refiere a una marca de hecho o no
registrada y en este caso e} use de la marca quedard protegida Unicamente por log principios
generales de |a represion de competencia desleal, que a diferencia con el registro de una marca ésta
va a gozar de todos los derechos y beneficios que la ley confiere y que han sido sefialados y que

5000

I. Elderecho del titular para renovar el registro correspondiente.
2. El privilegio para e! ejercicio de ta accion penal. Articulo 255 de la ley de Propiedad Industrial.
3. Elpoder renovar el registro correspondiente (seis meses anteriores a la vigencia).
4. El privilegio para cancelar en cualquier tiempo dicho registro.
5. El derecho a agotar las instancias de 12 infraccion,

A diferencia de lo anterior, la transmisién, cesion de los derechos de la marca, es igual tanto para
la marca registrada como para la que no lo ésta (marca de uso), con la diferencia de que los
dereches de una marca en uso no registrada también deberd trasmitirse junto con el establecimiento

comercial.

El registro de Ja marca va a asegurar para su titular los derechos que le son conferidos a través de
la ley de Propiedad Industrial, no obstante, dicho registro va a atraer aparejada cierta inseguridad,
consistente en que aparezca un tercero de buena fe que haya explotado en territorio nacional con

anterioridad una marca, igual o semejante, en sus signos caracteristicos, esto puede que suceda
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quiza no dentro del Distrito Federal, pero si existir en ctro estado de la Repiblica Mexicana, en
relacién con el Distrito Federal provocando con ello que se invalide dicho registro, es importante
sefalar que en una marca existe igualdad cuando sus semejanzas o elementos caracteristicos, sean
iguales entre ambas marcas, se confundan ambas marcas © induzcan al piblico al error.

Tanto el uso como el registro de una marca son las maneras que la Ley de la Propiedad
Industrial contempla para obtener los derechos sobre una marca de ahi, que se diga que ef uso de la

marca solo va a ser trascendente para su proteccion legal.

Obligaciones Del Titular de la Marca

El registro de una marca va a originar ciertos beneficios y con ello ciertos derechos como van a

ser

1. “E!derecho exclusivo de la marca.

2. E! derecho a exigir la reparacion del daiio, y el pago de daiios y petjuicios.

3. Los derechos de ia procebilidad de los delitos.

4. Elderecho a solicitar la nulidad de los registros marcarios.

5. Elderecho a la transmision totat o cesién asi como para el otorgamiento de licencias.
6. El derecho a percibir regalias en caso de licencias abligatorias.

7. Elderecho a renovar el registre.

8. Fl derecho a renunciar al registro mediante cancelacion.
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9. E! derecho preferente para poder registrar una marca caduca por no haberse renovado 0

extinguido por la falta de uso o cancelado por renuncia™'

Estos son los derechos que se originan del registro de la marca, pero al, igual que los derechos
el titular tienen las siguientes obligaciones que van a ser clasificadas al igual que en todo contrato

en obligaciones de hacer, en obligaciones de no hacer Jas cuales se clasifican en:

a) El titular de la marca debe de usar la marca tal y como fue registrada, de no ser asi traerd
aparejada como sancion la extincion, previa declaracidn que se dicta al respecto.

b) Debe demostrar et uso de la marca, mediante la presentacion del comprobante del pago de
derechos y Ja manifestacién escrita y bajo protesta de decir verdad, usar la marca por lo menos
dentro de los tres afios de haberse expedide el registro, de ne hacerse traerd como consecuencia
la extincion del derecho a la marca.

¢) El titular de una marca tiene la obligacién de mantener la marca como tal, evitando asi que se
convierta en una denominacion genérica; de no ser asi la sancidn que se da por el
incumplimiento de esta obligacion sera la extincién del registro.

d)} El titular de la marca tiene la obligacion de comprobar el uso continue de la marca para su
renovacién, de no cumplir con esta obligacién, la consecuencia seré la caducidad del registro.

€) El titular o duefio de la marca tiene la obligacién de poner a la marca la leyenda “hecho en

México”.

& Rangel Medina, David, “E! Derecho de la Propicdad Industrial e Intelectual™ Op Cit. Pigina 58.



f) Debera establecer en forma ostensible la palabra “Marca Registrada™ o las siglas MR”, de no
hacerlo traera como consecuencia la perdida de acciones civiles y penales.

g) Efectuar 1a renovacian del registro cada diez afos.

Obligaciones de No hacer

a) “Eltitelar de la marca tiene la prohibicién expresa por parte de la ley de Propiedad Industrial de
utilizar leyendas en sus marcas que induzcan al pablico consumidor al error.

b) No poner leyendas en idioma extranjero.™®

La inobservancia de estas disposiciones por parte de! titular de la marca trae como consecuencia
ciertas sanciones que van desde la cancelacién hasta la nulidad del registro.

Procedimiento Para el Registro de una Marca

El registro de una marca se va a consagrar en los articulos 113 al 135 de la Ley de Propiedad
Industrial, en la cual cualquier persona tiene derecho a solicitar ante el Instituto Mexicano de La
Propiedad Industrial, el registro y ctorgamiento del titulo de la marca, ya sea por si mismo o
mediante representante. El procedimiento para el registro de una marca se inicia entregando
solicitud ante el Instituto Mexicano de 1a Propiedad Industrial (IMPI) Anexo No 1. En la que debera
contener:

1. Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante.

% Nava Negrete, Justo, Op CiL Pagina 218,
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2. Eltipo de marca de que se trata (nominada, inominada, tridimensional, etc.)

3. Deberd contener la fecha del primer uso, esta con la finalidad de establecer el derecho de
prioridad.

4. Debera contener una descripcion completa de los articulos, productos o servicios a los que se
aplica la marca, asi como también la clase a la que pertenecen.

5. Dicha solicitud debera ser entregada en la oficialia de partes del departamento de marcas del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ademas de dos ejemplares de la marca, no
debiendo contener leyendas que induzcan al puklico al error o sean engaiiosas.

6. Conjuntamente con la solicitud debera entregarse el comprobante de pagos de tarifas por
concepto de estudio de la solicitud, registro y expedicion del titulo de la marca. Anexo No. 2"

La ley de Propiedad Industrial a través de su reglamento ha establecido una clasificacion para
el uso de marcas y servicios que son brindados por los industriales o comerciantes al publice en
general dicha clasificacién es la siguiente:

1. —Productos .

Clase |. - Productos quimicos destinados a la industria, ciencia, fotografia, horticultura y

silvicultura; resinas arttficiales en estado bruto, materias plasticas en estado bruto; abono para las

tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos
quimicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes. adhesivos (pegamentos)
destinados a la industria.

Clase 2. - Colores bamices, lacas; conservadores contra la herrumbre y el deterioro de la madera;

materias tintéreas; mordientes: resinas naturales en estado bnito; metales en hojas y en pelvo pam

pintores, decoradores, impresores y artistas.



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

Clase 4. - Aceites y grasas industriales; lubricantes: productos para absorber, regar y concentrar el
polve; combustibles (incluyendo gasolina para motores) matenales de alumbrado; bujias, mechas,
Clase 5. - Productes farmacéuticos, veterinario e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico,
alimentos para bebes: emplasto, material para apdsitos; material para empastar los dientes y para
moldes dentales; desinfectantes; productos para la destruccion de animales dafiinos; fungicidas,
herbicidas.

Clase 6. - Metales comunes y sus aleaciones, materiales de construccion metalicas; construcciones
transportables metalicas; materiales metdlicos para vias férreas; cables e hilos metlicos no
eléctricos: cemajeria y ferreteria metalica; tubos metalicos; cajas de caudales; productos metalicos
no comprendidos en otras clases; minerales.

Clase 7. - Maguinas y maquinas herramientas; motores (excepto motores para vehiculos terrestres);
instrumentos agricolas; incubadoras de huevos.

Clase 8. - Herramientas ¢ instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchilleria, tenedores y
cucharas; armas blancas, maquinillas de afeitar.

Clase 9. - aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, geodésicos, eléctricos, fotograficos,
cinematograficos, épticos, de pesar, de medida de sefializacion, de control (inspeccitn), de socorro
(salvamento) y de enseflanza; aparatos pam el registro, transmision, reproducciéon de somido o

imagenes soporte de registro magnéticos, discos acusticos; distribuidores automiticos y
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mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, méquinas calculadoras, equipo pan
¢l tratamiento de la informacion y ordenadores; extintores.

Clase 10. - Aparatos e instrumentos quinirgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos ¥
dientes artificiales; articulos ortopédicos; material de sutura.

Clase 11. - Aparatos de alumbrado, de calefaccién, de produccion de vapor, de coccion, de
refrigeracion, secado, ventilacién, de distribucién de agua e instalaciones sanitarias.

Clase 12. - Vehiculos, aparatos de locomacion terrestre, aérea o maritima.

Clase 13. - Armas de fuego, municiones y proyectiles, explosivos, fuego de artificio.

Clase 14, - Metales preciosos y sus aleaciones y articulos de estas materias o de chapado no
comprendidos en otras clases; joyeria, bisuteria, piedras preciosas, relojeria e instrumentos
Cronometricos.

Clase 15. - Instrumentos de musica.

Clase 16. - papel de cantén y articulos de estas materias, no comprendidas en otras clases,
productos de imprenta; articulos de encuademacion; fotagrafias; papeleria; adhesivos (pegamentos)
para la papeleria o la casa; material para artistas; pinceles, méquina de escribir y articulos de oficina
(excepto muebles); material de instruccion o ensefianza (excepto apamtos), materias plasticas para
embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.

Clase 17. - Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no
comprendidos en otras ¢lases; productos en materias plasticas semielaboradas; materiales que

sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metalicos.
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Clase 18. - Cuero ¢ imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidas en otras
clases; pieles de animales; batiles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y
guamicioneria.

Clase 19. - Materiales de construceién no metilicos, tubos rigidos no metilicos para fa
construccion; asfalto, pez y betin; construcciones transportables no metalicas; monumentos no
metalicos,

Clase 20. - Muebles, espejos, marcos, productos no comprendidos en otras clases, de madera
corcho, cafia, junco, mimbre, cuemo, hueso, marfil, ballena, concha, Ambar, nicar, espuma de mar,
sucedaneos de todas estas materias o materias plasticas.

Clase 21. - Utensilios y recipientes para el menaje o |2 cocina (que no sean de materiales preciosos
ni chapados), peines, esponjas; cepillos (excepto pinceles), materiales para la fabricacion de
cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de
construccion); cristaleria, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.

Clase 22. - Cuerda, bramante, redes; tiendas de campaiia, toldos, velas, szcos {no comprendidos en
atras claces), materiales de relleno {(con excepcion del caucho o materias plasticas); materias textiles
fibrosas en bruto.

Clase 23. - Hilos para uso textil.

Clase 24. - Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.
Clase 25. - Vestidos, calzados, sombrereria.

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

flores artificiales.
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Clase 27. - Alfombras, felpudos, esteras, lindleum y otros revestimientos de suelos; tapicerias
murates que no sean en materias textiles.

Clase 28. - Juegos, juguetes, articulos, articulos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras
clases; decoraciones para arboles de Navidad.

Clase 29. - Came, pescado, aves, caza; extractos de came, frutas y legumbres en conserva; secas ¥
cocidas; gelatinas mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lacteos; aceftes y grasas
comestibles.

Clase 30. - Cafs, té, cacao, aziicar, armoz, tapioca, sagu, sucedineos del café; harinas y
preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados comestibles; miel, jarabe de
melaza; levaduras. Polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias,
hielo,

Clase 31. - P.roductos agricolas, horticolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases;
animales vivos; frutas y legumbres frescas: semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los
animales, malta,

Clase 32, - Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohdlicas; bebidas y zumos
de frutas; siropes vy otras preparaciones para hacer bebidas.

Clase 33. - Bebidas alcohélicas {(excepto cervezas).

Clase 34. - Tabaco; articulos para fumadores; cerillas.

It, Servicios.

Clase 35. - Publicidad; gestion de negocios comerciales, administracion comercial; trabajos de
oficina.

Clase 36. - Seguros; negocios financieros; negocios menetarios; negocios inmobiliarios.
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Clase 37, - Construccion; reparacion; servicios de instalacién.

Clase 38. - Telecornunicaciones.

Clase 39. - Transporte; embalaje y almacenaje de mercancias, organizacion de viajes.

Clase 40. - Tratamiento de materiales.

Clase 41, - Educacién; formacion; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

Clase 42. - Restauracion (alimentacién); alojamiento remporal; cuidados médicos, de higiene y de
belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios juridicos; de investigacion ciencia e
industrial; programacién de servicios de ordenadores; servicios que no pueden ser clasificados en
otras clases.

Estas son las clasificaciones que sefiala el reglamento de 1a ley de Propiedad Industrial en la
cual el titular de una marca debera sefialar la clase a 1a que pertenece su marca al momento de
solicitar su registro, este es uno de los requisitos indispensables que se sefialan dentro de la solicitud
de marca, para el registro de ésta.

Una vez admitida la solicitud de marca e! Instituto Mexicano de 1a Propiedad Industrial realizara:
1. “Examen de fondo o de Novedad
2. Examen de forma (a estos dos eximenes también se les denomina exaten administrativa)™

Estos dos puntos son piezas fundamentales dentro del estudio de ka marca ya que se reatizan con
la finalidad de observar que los documentos exhibidos estén en orden, completos y que rednen los
requisitos legales y formales para la concesion de una marca, el examen de novedad es el estudio

minucioso que se hace con la finalidad de comparar el signo que se presenta a registro con las

 Ppyente y Flores Asturo. “Derecho Mercantil™. 21° Edicion. Editorial Banca y Comercio, S.A.
México, 1976, Pégina 159.



marcas ya registradas, o en tramite de registro, a efecto de determinar si tiene ¢ no, novedad la
marca elegida.

Para ol caso de las marcas colectivas, éstas deberin de registrarse por medio de las reglas de uso,
licencia y transmisién de derechos, el derecho exclusivo de una marca se acredita mediante e} titulo
respectivo, que es expedido por el titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la

que se hara constar:

1. Elndmero del registro de [a marca.
2. Fecha del registro de la marca.
3. La fecha del primer uso.
4. Nombre, direccion y nacionalidad del titular.
5. Los productos que ampara.
6. Eldomicilio del establecimiento.
7. La fecha de prioridad si la hay.
8. La vigencia de la marca. ( Articulos 96, 97, 98 Ley de Propiedad Industrial}
El registro de [a marca tendré una duracion de diez afios, siendo renovable dicho r.egistro por
un lapso del mismo tiempo, mediante el pago de los respectives derechos por concepto de
renovacion de la marca.

El Registro de una marca podra terminar por:

@ Si una marca no es usada durante tres afios consecutivos, en los productos o servicios a los que

se aplica, procediendo de esta manera la caducidad de su registro, la excepcion a esta regla es,
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que el titular o usuario tenga licencia inscrita y que hubiera usado durante tres afios
consecutivos anteriores a la presentacion de la solicitud dicha marca.
® Nulidad.
@® Cancelacion
El registro de una marca obliga al titular de la marca a exhibir lz marca con la leyenda “marca
registrada” o las sigtas “MR". La renovacidén procede mediante la presentacién del pago de
derechos por el titular de la marca, la renovacion procederd cuando por lo menos uno de los

articulos que ampara la marca es utifizado, si existen varias del mismo titular.

Elementos de la Marca

Las marcas tienen 1a caracteristica de ser signos apreciables a la vista es decir son signos graficos
gue pueden consistir en la combinacién de letras en dsterminada forma o bien en dibujos que
representen las cosas mas variadas, que le permiten al titular de una marca, el derecho en forma
exclusiva, en la cual dichas marcas deberan ser originales, esto es, que no permita la confusion con
alguna otra marca, y por considerarse un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o
comerciante) distinguir gus productos o servicios de ofros de su misma especie o clase, por esta
razon, la marca debera cubrir ciertos requisitos para cumplir con sus funciones, obteniéndose una

dualidad de grupos en relacién con los requisitos de la marca gue son: Primero caracteres o
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elementos de fondo o condiciones esenciales o de valides, y el segundo en caracteres accidentales o

. 68
secundarios y que son referentes a la forma de la marca

Al primer Grupo pertenecen:

1. El caricter distintivo de la marca.
2. lLaespecialidad de la marca.

3. Lanovedad de la marca.

4. Lalicitud de la marca

5. La veracidad det signo marcario.

Al Segundo Grupo pertenecen:

[. El caracter facultativo de 1a marca.
2. Lo innecesario de la adherencia de ia marca.
3. La apariencia de la marca.

4, El caracter individual del signo marcario.

El cardcter Distintivo de la Marca
La naturaleza de la distintividad de la marca va a radicar en que

la marca debe de especializar, individualizar y singularizar, es decir Ia funcion de la marca es la de

% Cfr. Rangel Meding, David, Tratado de Derecho Marcario™. Op Cit. Pigina 184,
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identificar”” y cuyo objeto radica en que la marca esta destmada a especializar el producto y a
indicar el origen o procedencia, de la misma manera de evitar confusion con los otros productos
similares.

Para que !a distintividad de la marca exista es necesario que haya la existencia de novedad y de
la especialidad de la marca, la marca debe de revestirse de originalidad para asi cumplir con las

funciones de distintividad y de esta manera gozar de proteccion legal.

La Especialidad de la Marca

Una marca debe de ser lo suficientemente original para conseguir atrapar la atencién del
comprador, cumpliendo con la finalidad de determinar productos y mercancias, evitando con ello
que se confundan dichos productos o servicios que la marca ampara, logrando asi individualizar y
particularizar a la marca, atestiguando su origen y procedencia, provocando con esto que la marca
sea identificable e individualizador de las mercancias.

La especialidad de la marca también quiere decir que la marca no debe consistir en un signe de
una simplicidad tan elemental que malogre su papel de Hamar la atencién de los consumidores® por
lo tanto, bajo este aspecto, no pueden ser concebidos, como marcas de colores aislados, I_as lineas,
ni la represenacién simple de un punto, ni los guarismos. La especialidad de la marca opera en

razén de que se va a aplicar la categoria de productos para los que ha sido creada.

' fhidem. Pigina 184.
¢ Ibidem. Piging 195.
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1.a Novedad de la Marca

Otra de las condiciones de la marca es la novedad, la cual se refiere tanto a la naturaleza y al
papel de la marca, sin esta condicion no hay marca,” la novedad es un atributo esencial de la
marca, la cual no es absoluta sino relativa, siendo bastante que la marca difiera de la de sus
competidores.

La novedad significa que el signo escogido para ser idoneo, no debe ser ya conmunmente
conocido, sino que debe de ser un signo distintivo es decir tiene que ser nuevo. La rovedad de la
marca es lo que permite realizar, que la marca no sea confundida con otras, y su fundamento en la
Ley de Propiedad Industrial se encuentra, cuando ésta prohibe que se admita a registro como marca

a aquella marca que sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada.

La Licitud en las Marcas

Una marca' va a conferir un derecho exclusivo de uso sobre la marca, estableciendo Ja ley, que
no podra ser considernda comeo marca, ni registrarse como tal, todo aquello que es con.trario ala
moral, 0 a las buenas costumbres y a las leyes prohibitivas, “teniendo este precepto como
fundamento que el derecho de maicas debe de ser compatible con ¢! derecho de los demas™™ Es
decir que el signo marcario no deber ir en contra de la moral o de las buenas costumbres no debe

de ser ilicito.

“ ldem.
™ Ibidem. Pigina 197.
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La Veracidad en la Marcas

Una de las principales funciones de las marcas es la veracidad ya que por naturaleza propia el
signo marcario trae consigo, la indicacion de procedencia, que a la vez sirve de signo o de funcién
de garantia para ¢} cliente,”’ como ya se habia dicho de acuerdo con estas funciones de la marca; fa
marca debe de orientar al piibico consumidor y no inducirlo al error, sobre el origen y calidad de
los productos ya que de no hacerlo se encontraria fuera de la proteccion de ta ley, constituyendo asi
un acto de competencia desleal y la que es reprimida por medic de las normas de orden pablico.

La veracidad dentro de las marcas es sinénima de verdad exigida por los intereses del comercio

horado, este principio se encuentra fundamentado en la ley de Propiedad Industrial cuando

1. Prohibe el registro de aqueilas marcas constituidas por lenguas vivas o extranjeras, o cuando la
marca sea aplicada a productos wtilizados inicamente en la Republica mexicana o en cualquier
pais de habla hispana.

2. Los que indiquen simplemente la procodencia de los productos v que pueden originar cualquier
error en cuanto a la procedencia misma de un producto.

3. Los signos o denominaciones susceptibles de engafiar al piblico para constituir falsas

indicaciones sobre la naturaleza v origen de las mercancias de ésta.

" fbidem. Phgina 198.
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Caracteres Accidentales o Secundarios de la Marca

El cardcter facultativo de la marca
El derecho derivado del registro de la marca concede a su
detentado un gerecho exclusivo de uso: dejande en libetad al titular de dicha marca el poder
distinguir sus productos con esta marca o con otra, es decir otorga a su titular, la facultad o derecho
de usar tal o cual marca.
Descartes Magallanes, explica esta caracteristica de la marca diciendo: * Tratandose como s¢
trata de un derecho, no de n deber, que oscila con relacién a la libertad del trabajo, que consagra el

derecho puiblico modemo sino también la convivencia del comercio en general”™™

Lo innecesario de la marca

Esta disposicion se da en relacion en que la ley podra indicar en
cualquier tiempo, el uso obligatorio de marcas en los articulos de consumo necesario COmMO en
materias primas del pais, efectos de la industria nacional, productos farmacéuticos v en general
todos aquellos articulos que por su origen y naturaleza o aplicacion se relacionan estrech:;mmte con

la economia del pais.

La apariencia de les marcas

7 Citdo por Rangel Medina, David. “Tratado de Derecho Marcario™. Op Cit. Pégina 200.
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La apariencia de las marcas es una cualidad inberente de las marcas y que se considera
comprendida dentro de la misma funcion de la marca, conmunmente se dice que no es necesario
que sea aparente [a marca es decir que vaya fijada al exterior del objeto, basta que en determinado
momento pueda servir como elemento de identificacion para que el signo desempefie su mision,
ejemplo de esta caracteristica de la marca lo constituyen las marcas que los productores de Vinos
ostentan en los corchos de sus botellas de estos productos.

La apariencia de la marca al igual que la inherencia de la marca es el ¥inico que puede decir si la
marca se utiliza como signo inteme y oculto o como signo aparente y externc. “La apariencia de la
marca implica también el uso de fa leyenda “marca registrada” o de las siglas “MR" en forma

visible ademas de la ubicacion del establecimiento comercial”™

El cardcter individual de la marca

El cardcter individua! de la marca se va a dar en principio porque esti destinado a cubrir los
productos de un establecimiento determinado y puede ser inicamente utilizado por el sujeto a quien
corrasponda la marca, ya sea persona fisica o juridica, “la marca ¢s individual en tanto que trata do
un signe distintivo que se forma para la defensa de un productor o de un comerciante contra la de

w4 - P Jo .
y va implicita en sus caracteristicas de Ja marca al prevenir que la marca sea

sus competidores
distintiva e individualizadora, y explicito porque la ley de la Propiedad Industrial sefiala que su

registro serd expedido solo a una persona.

™ Ramella Agustin. “Tratade de Propiedad Industrial™. Traduccién de la Revisla General de Legislacidn y
Jurisprudencia. Madrid, 1913. Tomo I Pdgina 38.
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Estos son los tequisitos que son inherentes a toda marca, es decir son los elementos necesarios
para que una marca pueda nacer y tener vida dentro de su ambito, sin embargo hay ciertas
caracteristicas que pueden situar a la marca en una campo que vista de tal manera pueda dejar de
existir, ya que para que pueda existir hay que cumplir con los elementos antes sefialados por la Ley

de Propiedad Industria! y los sefialados dentro del reglamento que forma patte de dicha ley.
Mados de Concluir el Derecho de Marcas

La ley de Propiedad Industrial establece dentro de sus disposiciones tres formas para dar por

terminado el derecho de la marca y estos son: La Nulidad, La Caducidad y la Cancelacion.

La Nulidad
|. Esta es una de las formas para dar por terminado el derecho de una marca y se encuentra
contemplado en su articulo 151 de Ta Ley de Propiedad Industrial. en la cual este articulo
considera que el registro de una marca serd nulo cuando éste se haya otorgado en
contravencion de las disposiciones de esta ley o la que hubiere estado vigente en I‘a época de
su registro o cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusion a otra que haya
sido usada en el pais 0 en el extranjero, con anterioridad a la fecha de presentacion de la
solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios,

siempre que se haga valer el mejor derecho por su uso exterior o compruebe haber usado la

™ pangel Meding, David. “Tratado de Derecho Marcario™. Op Cit. Pigina 209.
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marca de manera ininterrumpida en el pais o En el extranjero antes de la fecha de

presentacion o en el caso del primer uso declarado en ¢l registro.

2. Cuando el registro de una marca se haya otorgado por error o inadvertencia o diferencia de
apreciacion, existiendo en vigor otro gue se considere invadido por tratarse de una marca que

sea igual o semejante en grado de confusion.

3. O que el registro se haga sobre Ia base de datos falsos.

4. Cuando se obtenga el registro de una marca igual o semejante en grado de confusion por una
persona que sea su representante, agente o usuario del distribuidor del titular de Ja marca y que
sea sin autorizacion, las acciones derivadas de éstas podran hacerse valer en un término de
cinco afios o en un plazo de tres afios para el caso de: que sg oforguen en contravencion de las

disposiciones legales o que se obtenga sin el consentimiento del titular.

La Caducidad

La ley de Propiedad Industrial establece que los derechos de un registro de marca,
durara un plazo de diez afios, operando la caducidad, cuando el titular de dicha marca no los
renueve en fos términos que 1a ley fija, o cuando la marca ha caido en desuso durante los tres afios
consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaracion administrativa de caducidad.

Es importante hacer la aclaracién que la caducidad es Ja perdida de los derechos de la

marca, debido a la inactividad del titular de la marca.
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La Cancelacidn del registro de la marca

La eancelacion de una marca va a operar cuando su titular permite que su marca se transforme
en una denominacién genérica la cual corresponde a uno o varios productos o servicies para la cual
haya sido registrada, perdiendo con ello la marca, su carieter distintivo, como elemento para poder
distinguir su producto o servicio a que se aplique, la declaracion de cancelacion de un registro
marcario podrd hacerse de manera administrativa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, de oficio o a peticién de parte o por medio de} Ministerio Piblico federal, cuando la
federacién tenga algin interés, La declaracién podra hacerse en cuatquier tiempo por su titular, por
escrito; la secretaria podri pedir en cualguier tiempo la ratificacion de la firma de la solicitud.

La declaracién de cancelacion de un registro podra hacerse de manera administrativa ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industriat de oficio o a peticion de parte o por medio de!
Ministerio publico federal, cuando |2 federacién tenga algin interés. La declaracidn podra hacerse
en cualquier tiempo por su titular, por escrito, La secretaria podrd pedir en cualquier tiempo la

ratificacion de la firma de solicitud.



CAPITULO IIT*



Definicién Legal de Infraccidn

La finalidad de temer una legislacion en materia de propiedad
industrial ha obedecido a la necesidad de dar una proteccion eficaz a las creaciones intelectuales
marcarias, de una manera segura, debiéndose advertir que las marcas se protegen por 1a ley atenta a
consideraciones principales: La primera para garantizar, las actividades econdmicas de la industria
y el comercio, contra la competencia deshonesta y podria decirse en este caso que ampara el
esfuerzo humano, ya sea en su aspecto de inventiva o de originalidad, dentro del ambito econdmico

o de la utilidad que ésta represente.

“ La segunda finalidad consiste en la proteccion del pueblo consumidor, por cuanto que la
marca hace distinguir entre productos similares, y permite a aquel conocer 1a procedencia de los
articulos que demanda y es una garantia de calidad uniforme™ y que se han impuesto por que
afectan ¢! patrimenio de los titulares de los derechos, asi como también los que violan normas
preferentemente dictadas, para proteger a los consumidares o para evitar actos de competencia
desleal, v situaciones engafiosas y abusivas en perjuicio de fa sociedad en general. Trayendo como
consecuencia que el violar los preceptos legales en los que se consignan los derechos de
exclusividad, estén previstos en dos grandes grupos de sanciones: las de caracter administrativo, en
las que corresponden las infracciones administrativas v las de indole penal, previstas por la

comision de los delitos.



76

Es por ello que el legislador previendo este tipo de situaciones, es que dedica un apartado especial
para poder cumplir con esta finatidad, creando asi en Ia legislacion, un apartado referente a las
sanciones entre los que se contempla las infracciones y los delitos como medio para prevenir las
figuras de imitacién, copia y toda reproduccién no autorizada de los derechos que contempla la ley
de Propiedad Industrial, dando asi cabal cumplimiento a la proteccidn, pero dicha proteccion no es
del todo infalible.

La ley de Propiedad Industrial ha pueste como medio de defensa de las creaciones marcarias, a la
infraccion, que en una  acepcidn general sea va 2 entender como “una transgresion o

quebrantamiento de la jey, pacto o tratado de una motal logica o doctrinal™.

Es la conducta impuesta a quien se sanciona, que puede coincidir materialmente con el poder
prescrito por la regla violada, y que son consideradas como conductas delictivas que causan dafios y
perjuicios al titular de un derecho y a la sociedad misma. En otras palabras se protege a los titulares
de las marcas contra su imitacion o falsificacion, es decir contra la pirateria, pero sin que la
proteccion a los derechos marcarios se convierta en una barrera contra et libre comercio
intemacional de mercancias legitimas, buscando favorecer a los consumidores mexicanos,
protegiéndolos  contra posibles discriminaciones intemmacionates en precios, por parte de los

titulares de las marcas registradas.

3 Geputveda César. Op Cit. Pagina 65.
6 wEnciclopedia Temstica Espasa-Calpe™, 8 Edicién. Editorial Espass-Calpe 5.A. Madrid. 1979.
Tome XIV. Pigina 604,
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Los beneficiarios de la proteccion legal a la propiedad industrial son, directamente, todas las
personas fisicas o morales es decir, individuos, empresas o instituciones que aporten creaciones
dtiles para las actividades productivas, e indirectamente los beneficiarios, son los consumidores
porque la proteccién legal de las innovaciones e invenciones de aplicacion productiva asi come a

las mdicaciones comerciales de uso particular al propiciar un flujo abundante de sus creaciones.

La Ley contempla dicho medio de defensa en su articulo 213 en la cual trata de definir a la
infraccion como el realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria,
comercio y servicios que implique competencia desleal y se relacionen con la materia que esta ley
regula, y aunque la tey de Propiedad Industrial no brinda un concepto a cerca de lo que es una
infraccion, ya que esta definicién que se ha establecido, corresponde a la definicion de competencia
desleal, si trata de dar una idea gencral de lo que es una infraccion administrativa; es decir, cumple
can la funcion de defender o resguardar los derechos del titular, de toda utilizacién no autorizada de
una obra protegida por la ley dejando asi un gran campo de accion,

En este precepto del asticulo 213 se detallan en sus veintitrés fracciones, las conductas
infractoras de los derechos de Propiedad Industrial aun que en mayor parte de e;llas. estas
constituyen actos de competencia desleal; puesto que se trata de conductas que van en contra de los
usos v costumbres utitizados en la industria y et comercio. Confundiendo con ello al pablico
consumidor causando error o engarfio, con relacion al producto que se desea.

No obstante la competencia desleal y la pirateria de marcas es una conducta antisocial, que no es

privativa de nuestro pais y que existe en el mundo entero y debe tratarse con todo el rigor de la ley.
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Pot 1o que respecta a los delitos, estos se encuentran contemplados en el articulo 223 de la Loy de

Propiedad Industrial la que considera que habra delito en los siguientes casas:

§. La reincidencia de las conductas consideradas como infracciones, sefialadas en e! articulo 213
de dicha ley.

2. Falsificar marcas en forma dolosa y escala comercial.

Por 1a comisién de los delitos sefialados en las fracciones Iy Il del articulo 223, se le impondran
de dos a seis aiios de prision y multa por el importe de cien a diez mil dias de salario minimo
general vigente en el Distrito Federal; asi mismo, ¢! afectado podra demandar de! autor del delito el
pago de dafics y perjuicios y la reparacidn de éste, siendo competentes para conocer de este caso los
tribunales de la federacion.

Estos delitos previstos en la ley de Propiedad Industrial carecen de suficiente técnica legislativa,

para la descripcion tipica de las conductas delictivas.

Causas de las Infracciones

Hasta ahora se ha sefialado que el medio existente para la represion de actos contrarios a los
establecidos en la ley, lo constituyen las infracciones y los delitos que se encuentren establecidos en
el articulo 213 de la Ley de Propiedad Industrial, estableciéndase de igual manera las cansas de las

infracciones al tenor del siguiente articulo:
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L- 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 loy
regula.

.- Hacer aparecer como productos patentades aguellos que no lo estan. Si Ta patente ha
caducado o fue declarada nula, se incurrira en la infraccion después de un afio de 1a fecha de
caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaracién de nulidad.

ill- Poner a la venta o en circulacion productos u ofrecer servicios, indicando que estin
protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o
ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrira en infraccion después de una ailo de la
fecha correspondiente.

IV- Usar una marca parecida en gradoe de confusion a otra ya registrada, para amparar los
mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.

V.- Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de
confiisién como elemento de un nombre comercial o una denominacion o razbén social, o
viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén
relacionados con establecimientos que operen con los productores o servicios ‘protegidos
por la marca.

V1- Usar dentro de una zona geografica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la
Republica mexicana, en el caso previsto del articulo 105 de ésta ley, un nombre comercial
idéntico o semejante en grado de confusidn, con otro que ya esté siendo utilizado por un
tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o

similar giro.
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VIiL.-

a)
b)

<)

d)
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Usar como marcas las denominaciones, signos o simbolos, siglas o emblemas a las que se
cefiere el articuto 4° en sug fracciones: VIL, VIII, IX, X1, XHI, XIV, y XV del articulo 90
de esta ley.

Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusion como nombre
comercial, denominacién o razém social 0 como parte de éstos de una persona fisica o moral
cuya actividad sea la produccion, importacion o comercializacion de bienes y servicios
iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento manifestado
por escrito. Del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello.

Efectuar en el gjercicio de actividades industriales y mercantiles, actos que causen ¢
induzcan al piblico a confusién, error o engafio, por hacer creer o suponer infundadamente:
La existencia de una refacidn o asotiacién entre un establecimiento y el de un tercero.

Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorizacion de un tercero.
Que se presten servicios o se vendan productos bajo autorizacion, licencias o
especificaciones de un tercero;

Que el producto de que se trate proviene de un territorio, region o localizacion distinta al
verdadero lugar de origen, de modo que indica al publico a error en cuanto al origen
geografico del producto.

Intentar o lograr el proposito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad
industrial o comercial o el establecimiento de otto. No estard comprendida en esta
disposicién, la comparacion de productos o servicios que ampare la marca con el proposito
de informar al piblico, siempre que dicha comparacién no sea tendenciosa, falsa o

exagerada en los términos de la ley federal de proteccion al consumidor.
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XIi.-

Xur-

XIv.-

XV.-

XVI.-

XVIL-

XVIIL-

8i

Fabricar o elaborar productos amparados por una patente © por un registro de modelo de
utilidad o diseiio industrial, sin el consentimiento de su titular o sin licencia respectiva.
Oftecer en venta o poner en circulacién productos amparados por una patente o por un
registro de modelo de utilidad o disefio industrial, a sabiendas de que fueron fabricadas o
elaboradas sin consentimiento del titular de la patente o registro ¢ 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 que sean resultado de la utilizacion de
procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sin ¢l consentimiento del titular
de la patente o de quien tuviera una licencia de explotacién.

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

Usar un registro conercial 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 apiican en el aviso.

Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusién, sin el consentimiento de
su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicics o establecimientos
industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

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

XX.- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica una marca registrada
que haya sido alterada.

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

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

XXIII.- Las demas violaciones a las disposiciones de esta ley que no constituyan delitos.

Para el estudio de estos actos deshonestos es importante tenter presente que lo sancionable, es el
abuso del bien juridico tutelado por el articulo 28 constitucional, es decir, el abuso a la libertad de
competencia que en €l se consagra, no siendo admisible la restriccion de esta libertad sin la
existencia de una conducta que se adecue exactamente al supuesto juridico contemplado por la
norma legal, la ley seiiala una serie de actos deshonestos que considera como causas de infraccion,
que aparte de ser actos contrarios a las disposiciones que la misma establece, causan perjuicio no
solo a terceros de quien obtiene el beneficio o causan dafio. sino también al desarrollo del comercio
y la industria repercutiendo 2 su vez en dafio para el piblico que requicre de los productos o
servicios que se te ofrecen,

Este articulo sefiala ciertas circunstancias con relacion a las marcas en sus fracciones I, IV, V,
VI, TX, XVIN, XIX, XX, XXI; y que son las que se analizaran en la presente tesis. En estos

preceptos se detallan las conductas infractoras de los derechos de propiedad industrial, aunque en la
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mayor parte de ellos estas constituyen, actos de competencia desleal, ya que se trata de conductas
contrarias a los buenos usos y costumbres utilizadas en la industria y el comercio; consideradas asi
porque confunden con el al piblico y causando error o engaiio con relacién al producto que se
desea.

Se ha establecido y mucho se ha hablado que para que puedan existir dichas infracciones, es
necesatio que exista un elemento que es mucho muy fundamental que en este caso se trata de la
intencionalidad y que al respecto se ha sefialado que en Jos diferentes delitos que se tipifican en el
atticulo 213 de la ley de Propiedad Industria), tiene como finalidad la de reprimir la competencia
desleal, en relacién con los derechos que la misma ley otorga segiin enuncia el articulo primero de
la misma ley; “por tanto, no basta con que la gente realice los hechos que establecen estos tipos,
sino para que el delito se materialice es necesario, ademds que actie impulsado por el dolo
especifico de competir de manera desleal con los titutares de derechos protegidos por la ley de
Propiedad Industrial, es decir que para la configuracion de esos delitos se debe acreditar plenamente
que el sujeto activo tuve conocimiento previo de que su conducta lesionaria algunos de los derechos
protegidos por fa ley aludida, y que a sabiendas de etlo, realizo fos hechos que constituyeron la

manifestacion extema del delito™”.

Asi mismo para que pueda darse la actualizacién tanto de infracciones como de delitos es

necesario:



a)
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c)
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La existencia de una marca legalmente registrada.

Que la marca legalmente registrada tenga un titular o duefic legitimo.

Que el registro de la marca este vigente

Que exista una marca igual o semejante a la imitadora, legalmente registrada,

En el caso de Ia imitacidn, que esta sea tal que considerada en conjunto las dos marcas o por los
elementos que se hayan reservado, puedan confundirse.

Que la marca producida o marca imitadora se aplique a los mismos o similares productos que
ampara la marca registrada.

Que haya una aplicacién sin el consentimiento del titular de la marca.

De tal manera que para que pueda actualizarse la infraccion en materia de marcas deberan

concurrir los elementos antes sefalados; tales infracciones seran sancionadas de acuerdo con el

articulo 214 de 1a siguiente manera:

Multa hasta por el importe de veinte mil dias de salario minimo general vigente en el Distrite
Federal.

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

Clausura temporal hasta por noventa dias.

Clausura definitiva.

7 Cfr “Tesis y Criterios Jurisprudenciales en Matecia de Propicdad Industrial™. Editados por 1n
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Subsccretaria de Industria ¢ Inversién Extranjera. Direccién
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5, Arresto administrativo por 36 horas.

En los acasos de reincidencia se duplicaran las multas impuestas anteriormente, sin que su mormo
exceda del minimo fijado. Esto esta contemplado en el articulo 218 de la Ley de propiedad
Industrial.

De igual manera que los delitos, el afectado tendra derecho a pedir del autor del delito el pago de

dafios y perjuicios en los términos de la legislacion comiin en lo que infracciones se refiere.

Procedimiento de las Infracciones

Generalmente ¢! procedimiento para declarar una infraccion se va a llevar a cabo mediante una
declaracién administrativa y ésta es contemplada en el articulo 187 de la Ley de Propiedad
Industrial, dicho procedimiento a su vez es tilizado para declarar la nulidad, caducidad, v
cancelacion administrativa, en este procedimiento la ley establece, que la aplicacién de este
procedimiento se substanciard y resolvera con arreglo al procedimiento que se seflals en este
capitulo v las formalidades que la ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo .que no se

oponga el Codigo federal de Procedimientos civiles.

Dicho procedimiento podra iniciarse de oficio ¢ a peticion de parte de quien tenga interés
juridico y funde su pretension, dicho procedimiento se iniciard mediante una solicitud de

declaracion administrativa en ia que se debera declarar:

General de Desarrollo Tecnologico. México, 1992, Pégina 44,
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1) Nombre de) solicitante y en su caso del representante.

2) Domicilio para oir y recibir notificaciones.

3) Nombre y domicilio de la contraparte.

4) El objeto de la solicitud, detallindolo en los términos claros y precisos
5) Ladescripcion de los hechos

6) Los findamentos de derecho. (Articulo 189 de la Ley de Propiedad Industrial)

Anexando ademis en dicha solicitud de declaracién administrativa los originales o copias
debidamente certificadas, de los documentos en gue se funde la accion ofreciendo ias pruehas
correspondientes no aceptindose las pruebas posteriores, no asi las que fueran supervinientes
cuando alguna de las pruebas obren en los archivos del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial bastard que el solicitante precise el expediente en ¢l cual se encuentre dichos documentos,
y solicite Ia expedicién de la copia certificada correspondiente o en su caso el cotejo de la copia
simple que se exhiba, admitiéndose toda clase de prusbas excepto la confesional y la testimonial,

cuando sean contrarias a la moral o a las buenas costumbres.

De no cumplir con los requisitos que se han sefialado anteriormente, la secretaria Je requerird, por
una sola vez, que subsane la omisién en la que incurrié o haga las declaraciones que correspondan,
concediendo un plazo de ocho dias, de no subsanarse dicha solicitud serd desechada. Asi mismo
sera des_echada 1a solicitud cuando no se acredite la personalidad o cuando el registro o cualquier

otro derecho que tutele dicha ley y no se encuentren vigentes.
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Sin embargo se le concedera valor probatorio pleno a las facturas expedidas y a los inventarios
elaborados por el titular o su licenciatario, asi también el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial para poder [levar a cabo la declaracion administrativa podra valerse de los medios de

prueba que estime necesarios.

Cuando el titular afectado o €l presunto infractor hayan presentado las pruebas suficientes a las
que razonablemente tengan acceso como base de sus pretensiones y haya indicado alguna prueba
pertinente para la sustentacion de dichas prestaciones que este bajo el control de la contraloria, el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podra ordenar la presentacion de dicha prueba con
apego en la ley o en su caso de las condiciones que garanticen la proteccién de la informacion
confidencial cuando el presunto infractor o el afectado nieguen u obstaculice 1a presentacion de
pruebas que permitan la declaracién administrativa, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
podra dictar resoluciones preliminares definitivas de naturaleza negativa o positiva, cabe hacer la
aclaracién que una de las consecuencias juridicas que resultan de las legislaciones que aceptan tanto
al uso como al registro como creadoras de derechos de marcas Es que, las declaraciones hechas por
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no son constitutivas de derecho alguno, toda vez que
en cualquier momento puede aparecer un tercero de buena fe que hiciera valer su derecho a

rectamar la nulidad correspondiente del registro de marca,

En el procedimiento de declaracion administrativa de infraccidn se estara a lo dispuesto a lo que

se haga constar en el acta respecto de la mencion de la oportunidad que se dio al visitado al visitado
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de ejercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones que hubiera hecho al momento de
la visita y hacer otras nuevas del acta levantada dentro del término de diez dias y en el caso de que
la naturaleza de la mfraccién no amerite visita de inspeccién, el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial deberd correr traslado al presunto infractor, con los elementos y pruebas que sustenten la
presunta infraccién, concediéndole un plazo de diez dias para que manifieste lo que a sn derecho
convenga y presente las pruebas correspondientes. La netificacion se hard en el domicilio sefialado

por el solicitante de la declaracién administrativa.

Cuando la notificacién no pueda hacerse en el domicilio sefialado por cualquier causa, ésta se
hara en la direccién que se haya sefialado en el expediente que corresponda y cuando se desconozca
ol domicilio ésta se hara a consta del promovente de la declaracién administrativa por medio de
publicaciones en el diario oficial de la federacién, o en un periddico de mayor circulacidm de la
republica Mexicana, por una sola vez dandose a conocer en dicha publicacién un extracto de la
declaracién administrativa, en un plazo de un mes para que el titular afectado declare lo que a su

derecho convenga.

Cuando 1a declaracion administrativa se haga de oficio, la notificacién se hard en el domicilio que
se haya indicado en el expediente, y si se ha variado el domicilio sin que haya manifestado, la
notificacién se hara de acuerdo con lo ya establecido,

El escrito en que el titular afectado o el presunto infractor formule sus manifestaciones deberd

contener:
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1. Nombre del titular afectado o de! presunto infractor y en su caso ¢l de su representante.

2. Domicilio para oir y recibir notificaciones.

3. Excepciones y defensas

4, Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaracién
administrativa.

5. Fundamentos de derecho.

Se otorga un plazo de quince dias cuando el titular afectado o el presunto inftactor no haya
podido presentar las pruebas por encontrarse éstas en el extranjero. Transcurrido el plazo para que
¢l titular afectado o e) presunto infractor presente sus manifestaciones y en su caso la prorrogue y
transcurtido el plazo y desahogadas las pruebas que lo requieran se dictard la resolucion
administrativa de infraccion en la misma resolucion se impondra la sancién cuando sea procedente

(articulo 189 de la Ley de Propiedad Industrial).

El érgano encargado de llevar a cabo fa declaracion administrativa de infraccién, es ¢! Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual va a contar con facultades de policia, en seatido lato,
para practicar visitas domiciliadas; como una forma de vigilar el cumplimiento a la Ley de
Propiedad Industrial, con la finalidad que dichas visitas inicamente pueden tener como objeto el
que la autoridad se cerciore de que se cumplan los reglamentos sanitarics y de policia, ast como las

disposiciones fiscales.
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La Falsificacidn en relacidn con la marca

La ley de Propiedad Industrial va a considerar dentro de
sus disposiciones con relacion a las mftacciones, como causas de éstas a la falsificacién e imitacion
de marcas y que son contempladas en las fracciones IV, V, VII, VI, XVHI, XIX, XX, XXI, del
articulo 213 siendo necesaric para el estudio de elio el tener un concepto claro entre las diferentes
formas de infraccion en este caso entre: falsificacion, imitacién y demas conceptos que 8

continuacion se detallan,

La Falsificacién
La fulsificacién va a consistir en la reproduccién total y plena de los signos
distintivos usados por otro industrial o comerciante y registrados como marca, en otras palabras, la
falsificacion es “Ia accion de reproducir o de imitar una cosa y, en nuestra materia, una marca o sea
1a falgificacion material de una marca ajena, o para mejor definir el delito de falsificacion consiste
en la reproduccién mas o menos perfecta de la marca, a manera de producir una confusion entre la
marca verdadera y la contrahecha convirtiéndose en la copia servil de la etiqueta registrada™™
La falsificacion se va a dar cuando una persona sin el consentimiento del dusfio de la marca
registrada legalmente la emplee para articulos similares o ponga a sus efectos una marca que sea
imitacién de la legalmente registrada, por otro sin su consentimiento, ya sea vendiendo o poniendo
en circulacion los productos que distinga esa marca, después de haber sido alterada sustituido o

suprimido total o parcialmente la marca registrada en los articulos amparados por la misma.
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Puede hablarse de falsificacién de marcas cuando existen pequeiias diferencias entre la autentica
y la falsificacion y tales diferencias sean distinguibles sdlo por peritos, no asi cuando sean

apreciables por e} comiin de las gentes.

“Pero se integra la infraccién de marcas por el delito de falsificacién cuando se usen marcas que
sean una reproduccion exacta y completa de otra cuya propiedad esté reservada™, en conclusiém,
hay falsificacién de marcas cuando se usan marcas que sean una reproduccion exacta y completa de
otra cuya propiedad esté ya reservada y cuando la imitacion sea de tal naturaleza que presentando
una identidad casi absoluta en conjunto, aun que no en ciertos detalles que sean susceptibles de

confundirse con otras legalmente registrada.

La falsificacion de una marca le va a constituir las circunstancias de pretender imitar el producto,
autentico en su composicién, en el modo de presentarse, en los demds pormenores o detalles que
hagan aparecer al producto como legitimo, y si estos pormenotes o detalles no se acreditan, no debe

de tenerse por comprobado el delito.

No basta que haya semejanza entre las denominaciones de dos marcas y que los respectivos
articulos pertenezcan a la misma categoria dentro de la clasificacion oficial que contiene el

reglamento de la Ley de propiedad Industrial, sino que se requiere ademés, que se demuestre que se

"€ Nava Negrete, Justo. “El Derecho de Marcas”. Op Cit. Pigina 53.
" Ibidem. Pdgina 54.
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trata de log mismos o similares articulos, y que se acredite también que los productos pueden
confundirse ficilmente.

La usurpacién de la marca por la violacién del derecho exclusivo que su titular tiene por
difundido, debe sancionarse conforme a las reglas de competencia desleal. La violacion de las
marcas esta limitada por la mayor parte de las leyes a la fabricacion y uso ilicite de los signos

aplicados sobre Jos productos o sobre las envolturas;

Existita falsificacién Gnicamente cuando exista reproduccion total de una marca destinada a ser
colocada sobre las mercancias, hay quienes como Pouillet consideran que ei uso de la marca ajena,
en anuncios o folletos, si constituye un delito de falsificacion o por lo menos, el de usar una marca
falsificada, en cuanto al uso oral de la marca el mismo autor considera también que debe estimarse
como falsificacion, pero en realidad se inclina por la opinién, de que so trata de un acto de
competencia desleal estableciendo asi que las marcas fraudulentas se originan porque no estan
conformes con Ya realidad de las cosas y representan un engafic al piblico y una competencia
desleal respecto de los industriales y comerciantes del mismo ramo®™.

Esta accién es la consecuencia de verdaderos derechos privativos o exclusivos y tiene por objeto
hacer respetar sifuaciones particulares concretas, reconocidas en beneficio de ciertos comerciantes o
productores que constituyen en provecho de sus beneficiarios, posiciones que los competidores

estan obligados a respetar.

% ¢y, Citado por Rangel Medina, David. Op Cit. Pégina 205,
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“Cabe sefiatar que |a usurpacion es el género, es el término que s emplea para sefialar el acto do
violacién de los derechos marcarios, por cualquier medio; en tanto que la imitacién es una especie,
es una de las multiples manifestaciones de !a actividad delictiva en materia de marcas™ La
imitacién se distingue de la falsificacion en que la figura juridica de la imitacién de marcas en
tétminos generales puede considerarse que la falsificacion comprenda la tmitacion pero en mérito
de la precisién hay que declarar que ta imitacién se refiere a algunos no a todos los elementos de ia
marca, como en el caso de la falstficacion.

La imitacién provoca la confusion entre los consumidores utilizando métodos parecidos,
disponiéndolos en forma analoga o utilizando colores similares, de manera tal que se obtiene un
conjunto semejante del que presenta la marca auténtica. Existe imitacién cuando una marca

determinada puede Hegar a confundirse con una marca registrada.

Cabe hacer mencion que en tanto 2 lo que se refiere el uso ilegal, que a diferencia de la
falsificacion e imitacion esta se encuadra, cuando la marca registrada se emplea de manera distinta a

como fue registrado esto por practicar en ella alguna modificacién, adicién, sustraccién o alteracidn.

No obstante en la falsificacion no existe practicamente el problema de probar, porque basta con
encontrar la identidad o igualdad entre la marca fraudulenta y la auténtica para que sin mayores
consideraciones se declare que esta infraccion se presente, en la imitacidn por el contrario, se tiene
que afirmar. Por otra patte, la falsificacién de la marca se ha venido protegiendo de diferentes

maneras es decir la falsificacion de las marcas en épocas antiguas se castigaba con terribles

* [hidem, P4gina 84
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sanciones penales y pecuniarias al respecto Maillard Morafy dice que los edictos que se emitieron
para la represién se sucedieron en producto por tal o cual corpuracién con penas draconianas que
eran promulgadas, pero ni la horca, ni la vergiienza publica intimidaron a persona alguna pues era

en desaprobacion manifiesta con el delito, no siendo aplicables dichas penas

La ley de Propiedad Industrial ha puesto como medio de represién de los delitos de usurpacion en
sus diferentes modalidades de (falsificacion, imitacién y uso ilegal de marcas); a la competencia
desleal, y que se va a encontrar tipificado dentro de las infracciones y que en un concepto general se
va a entender, como el acto que esta destinado a reprimir los actos judiciales contra terceros en
materia de propiedad industrial, es decir que la accién de competencia desleal, lo constituye todo
acto o competencia contrarios a los buenos usos y costumbres en materia industrial o comercial en

la que se debera prohibir especialmente:

O Toda clase de hechos que pretendan producir una confisién no importa por que medios, con los
productos de un competidor.
O Las falsas pretensiones en el cjercicio del comercio que pretenden desacreditar los productes

del competidor.

Luego, el objetivo de fa accidn de competencia desleal es garantizar a cada productor o
comerciante, contra el empleo de medios desleales por parte de sus competidores. Este precepto fue

contenido primeramente en la ley de Marcas de 1942, abrogada por la ley de Invencianes y Marcas
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de 1975, dicho ordenamiento sefialaba una pena altemativa para quién con falsas pretensiones en el
ejercicio del comercio, tienda a desacreditar los productos o servicios de un competidor.

“Tal disposicién tiene como fundamento hasta la actualidad e texto del articulo 10 bis de la
Convencién de Paris en la cual dicha ley establece que, los paises contratantes, estin obligados a

asegurar una proteccion efectiva contra la competencia desleal™

Las autoridades administrativas y judiciales incluyendo a la segunda sala de la suprema corte de
justicia de la nacién, dejaron establecido que esta nacion para reprimir la competencia desleal es
distinta e independiente a las acciones especificas, para combatir el delito de usurpacién de marcas

en sus modalidades de falsificacidn, imitacién y uso ilegal.

La vigente ley mexicana, no aporta una definicion clara sobre los requisitos necesarios para
calificar, la competencia desleal, sino que las incluye como una de las formas constitutivas de las
infracciones de la ley, sin embargo la competencia desleal en el campo de la Propiedad Industrial,
consiste en la violacién de derechos que no estan protegidos de modo expreso concreto y especifico
conforme a las reglas de los signos distintivos y de las creaciones industriales nuaﬁs, y esté
constituida por toda actividad que tiende a desviar la clientela por medio de maniobras que estin en
pugna con Jos usos y pricticas que imperan en materia industrial y comercial dentro del marco de

licitud y honradez. Con relacién a los tratados intemmacionales estos, sancionan a quien haya

%2 Crigtiani Garcia, Julio Javier. “La Proteccién de los Derechos de Propiedad Indusirial”. Editorial
Themis. México, 1997, Pigina 13.
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cometido falsificacién o imitacion de una marca con una pena pecuniaria de trescientos a mil pesos
centroamericanos®

Partiendo desde este punto de vista y en comparativa de la Ley de Propiedad Industrial, se esth
a los dispuesto que dicha ley por el mismo delito de imitacidon, falsificacion, y uso ilegal de marcas.
sanciona con una pena de veinte mil dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal,
deja a demas de esto, al arbitrio del Instituto mexicano de la Propiedad Industtial, la decisién de
determinar si se trats de dicho delito o infraccidén. Ademas de tener el afoctado el derecho de pedir
del infractor el respectivo pago de dafios y perjuicios sin que ésta sea una pena alternativa,

olvidindose asi de la igualdad y legalidad en las marcas.

Las Infracciones con Relacidn g las Marcas

La ley de Propiedad Industriat dentro de su capitulo II con relacion a las infracciones, considera

como causas de éstas en su articulo 213 las siguientes:

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

1 Poner a la venta o en circulacion productos u ofrecer servicios, indicando que estos estan

protegides por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de la marca ha caducado

Y Cfr. Soni Cassani, Mariano. “Tratados Internacionales en Materia de Propiedad Intelectual™. Editado
por la Asociacion Interamericana de Propiedad Industrial. Chite, 1995. Pégina 616.
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o ha sido declarado nulo o cancelado se incurrird en infraccién después de un afio de la
fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaracion
correspondiente.

Usar una marca parecida en grado de confusion a otra registrada, para amparar los mismos
o similares productos o servicios protegidos por 1a registrada.

Usar. sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de
confusion como elemento de un nombre comercial o de una denominacién o razén social, 0
viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales, estén
relacionados con los establecimientos que operen, con los productos o servicios protegidos
por las marcas.

Usar dentro de la zona geografica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la
Repiiblica, en el caso previsto por el atticulo 105 de esta ley, un nombre comercial idéntico
o semejante en grado de confusién con otro que ya este siendo usado por un tercero para
amparar un establecimiento industrial, comercial © semejante en grado de confusion, con
otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial o
de servicios del mismo o similar giro.

Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o emblemas a que se refiere
el articulo 4° y las fracciones VII, VIT, IX, XIL, X1, XIV, XV, del articulo 90 de esta ley.
Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusién como nombre
comercial, denominacién o razon social 0 como parie de éstos, de una persona fisica o
moral cuya actividad sea la produccion, importacién o comercializacion de bienes o

servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento
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manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultad
parz ello.
IX  Efectuar, en ejercicio de actividades industriales o mercantiles actos que causen o induzcan

al piblico a confusién, error o engafio por hacer creer o suponer infundadamente:

1. La existencia de una relacién o asociacién entre establecimiento y el de un tercero.

1. Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorizacién de un tercero.

3. Que se presten servicios o se vendan productos bajo autorizacion, licencias o especificactones
de un tercero,

4, Que el producto de que se trate proviene de un territorio, regién o localidad distinta al
verdadero tugar de origen, de modo que induzcan al piblico a error en cuanto al origen

geografico del producto.

XVIII Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin licencia respectiva, en
productos o Servicios iguales o similares a los que la marca aplique.

XIX  Ofrecer en venta o poner en circulacién productos iguaies o similares a los que se aplica una
marca registrada a sabiendas de que se usd ésta en los términos sin consentimiento de su
titular.

XX  Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica una marca registrada
que haya sido alterada.

XXI ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se aplica una marca registrada,

después de haber alterado, sustituido o suprimido parcialmente ésta,



Es preciso destacar que el contenide de las infracciones previstas en el articulo 213, se
encuentran conductas pricticamente idénticas que han sido descritas en dos fracciones distintas,
como es el caso de las fracciones V' y VIII en cuanto al uso de la marca registrada como eleémento o
parte integrante de un nombre comercial, razon o denominacién social, asi como las previstas en sus

fracciones VI y XVII correspondientes 2 la usurpacion del nombre comercial.

Al respecto se han establecido los siguientes criterios jurisprudenciales:

La ley de Invenciones y Marcas en su articulo 210, sefiala de manera enunciativa doce actos que
constituyen infracciones administrativas, por ser actos contrarios a los buenos usos y costumbres de
la industria, comercio y servicios que impliquer competencia desleal, entre los que se encuentran, el
efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al
piiblico al error o confusién o engaiio, por hacer creer o suponer infundadamente, la existencia de
una relacién o asociacion entre dos establecimientos, que la fabricacion de un producto se realiza
bajo normas, licencia o autorizacion de un tercero, o que se presta un servicio o se vende un
producto con autorizacién o licencia de un tercero (inciso b), fraccién Xi, de esta manera
encontramos en el citado precepto Dos elementos indispensables para que se actualice la infraecion
administrativa en él previstas, el primero se refiere a la existencia de una conducta contraria a los
buenos usos y costumbres de la industria y el comercio que implique competencia deslesl y el
segundo elemento consiste en que esa conducta cause o induzca al piblico a confusién, error o

engaiio en relacion con el producto o servicio que se requiere o con el establecimiento que la ofrece,
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por lo que respecta al primer elemento, debemos atender a los lineamientos del legislador, en el
sentido do considerar que tode acto contrario a los usos, costumbres y leyes que rigen la industria o
el comercio que menoscabe la libre competencia desleal o petjudique al piblico consumidor
constituye una competencia desleal. En nuestro sistema juridico, la libre competencia estd
constitucionalmente garantizada por los articulos 5° y 28 de auestra Carta Magna, y conforme a
dichos preceptos a nadie puede impedirse que se dedique a la profesion, industria o comercio que le
acomode, siendo licitos y cuando no se ataquen los derechos de terceros ni se ofendan los derechos
de la sociedad; se prohiben los monopolios excepcion hecha de aquellos que por su naturaleza
correspondan el Estado y de los privilegios que concedan las leyes sobre los derechos de
invenciones y marcas. Ahora bien, en materia de Propiedad Industrial nuestro pais se enmarca en un
tratado internacional, que es el convenio de la Union de Paris, vigente desde mil novecientos
ochenta y tres, misme que en términos del articulo 133 constitucional, s la ley en nuestro pais; este
convenio fue publicado en el diario oficiat de la federacién del veintisiete de jutio de mil
novacientos setenta y seis, en su articulo 10 bis sefiala expresamente que, los paises de fa unién
estan obligados a asegurar a los nacionales, una proteccion eficaz contra la competencia desleal, y
aclam “constituye acto desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia
tndusttial o comercial”. Con base en esto, la Ley de invenciones y marcas vigente, trata de evitar la
competencia desleal teprimiendo los actos deshonestos en materia de industria y comercio, y
aquetlos que sean contrarios a las disposiciones que consagra. Para el estudio de estos actos
deshonestos, es importante tener presente que lo sancionable, es el abuso del bien juridico tutelado
por el articulo 28 constitucional, es decir, el abuso a la libertad de competencia que en el se

consagra, no siendo admisible ta restriccion de esta libertad sin la existencia de una conducta que se
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adecue exactamente al supuesto juridico contemplado por la norma legal. La ley sefiala wna serie de
actos deshenestos que considera como conductas de competencia desleal, que aparts de ser actos
contrarios a las disposiciones que la misma establece, causan perjuicio no solo al tercero de quien se
obtiene el beneficio o causen dafio, sino también al desarrolle del comercio y la industria,
repercutiendo a su vez en un dafio para el pablico que requiere de los productos o servicios que le
ofrecen. Asi, tomando en cuenta los actos deshonestos que se sancionan como infracciones
administrativas y como delitos, podemos definir a la competencia desleal, como la conducta de un
competidor que utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna
disposicion legal, sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o industriat de otro recurrente
con el fin de obtener ventajas indebidas para si, para varias personas, o para causarle un dailo a
aquel, para tal efecto, debemos decir que el concepto de buenas costumbres ha sido interpretado por
la doctrina como los principios deducibles en normas positivas que son aceptados por el sentimiento
juridico de la comunidad, asi costumbres comerciales como anuncios, promociones de ventas,
campafias de descuento, etcétera, son licitas y permitidas para atraer clientela a un establecimiento o
hacia Un producto, siempre que no se empleen medios reprochables para ello, Siguim:ndo con ¢l
concepto de competencia desleal a que hemos llegado, es requisito primordial para que haya
deslesliad, que primero exista competencia entre los comerciantes, es decir, que desarrollen una
actividad encaminada o refacionada con el mismo fin, toda vez que ésta independientemente de que
sea sancionable por otros medios, no constituye competencia desleal. También cabe decir que la
conducta deshonesta del comerciante desleal puede ser activa o pasiva, es decir, consistir en un
hacer o en una omisién, Tealizada con la intencion de obtener un beneficio propio o cansar dafio a

otro recurrente. Ahora bien, para que esa competencia desleal sea sancionable como infraccion
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administrativa, en él supuesto que estudiamos, es indispensable que e actualice el segundo
supuesto, consistente en que esa conducta calificada de desleal cause o induzca al publico a
confusién, error o engafio en relacion con el producto o servicio que requiere o con el
establecimiento que lo ofrece; Para entender este segundo supuesto, es importante establecer lo que
se entiende por causar dafio o inducir al piblico al error, esto es, producir en él, un Animo
incitandolo o persuadiéndolo a moverse a determinado sentido con el fin de obterlo como cliente,
esto no es valido en la libre competencia pero no a través de conductas deshonestas. Lo que resulta
reprochable, es obtener este fin mediante la confusién, el error o el engaiio en que hace caer al
publico. Conforme al diccionario de la Real academia de la lengua Espailola, confusién, significa la
mezcla de dos o mas cosas diversas de modo que las partes de la una se incorporen a la otra. Falta
de orden o de claridad la excepcion de error, es concepto equivocado o juicio falso y engailo, la
falta de verdad en lo que se dice, hace, cree piensa o discurre. De esta manera, la conducta del
comerciante en caminada a confundir, equivocar o engaiiar al piblico es una conducta deshonesta,
pero solo encuadra en el supuesto de infraccién que analizamos, si la confusion, el error o engatlo lo
llevan a suponer que existe relacidn o asociacién entre un establecimiento y el del tercero, como
ejemplo de las cadenas de tiendas o negocios que ostentan la misma o semejante denominacién o
bien que hagan suponer que se fabrican o venden productos o se prestan servicios bajo normas,
licencia o autorizacion de un tercero, coma ejemplo, las agencias de carros que componen o venden
piezas originales de la misma empresa que fabrica los automdviles, para que una conducta sea
sancionable conforme a la ley, es necesario que se cumplan con los requisitos .seﬁalados en lag
hipétesis normativas, En virtud de que nuestro sistema juridico, a excepcién de que expresamente lc

sefiale la ley no es admisible la aplicacién de sanciones por conductas analogas a las previstas. En
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estas condiciones resulta necesario para que surta la causa de la infraccién administrativa, que se

den los elementos que han sido analizados™

Estas son las causas por las cuales se consideran las infracciones administrativas y como ya se ha
indicado es necesario, que concurran o existan ciertas conductas para que puedan actualizarse las
infracciones como van a ser: la existencia de una conducta contraria a los buenos usos y
costumbres, de la industria o el comercio que impliquen, competencia desleal y el segundo
elemento, que consiste en la intencionalidad, con relacién al producte o servicio que requiere e}

primer elemento.

La explotaciéon de marcas amparadas por el registro lleva consigo la adopcién y puesta o
practica de tecnologias apropiadas para la fabricacion de los bienes siendo necesarios con ello, la
aplicacién de medidas necesarias por parte de la ley, para salvaguardar de mejor manera ¢l derecho
que tutela por el registro de marca, cabe sefialar también que las marcas de uso, quedan protegidas
tinicamente por la accion de competencia desleal, y tomando como punto de referencia esto,
veremos, que la comisién de alguna infraccion administrativa, dard origen a la aplicat;ién de las
correspondientes sanciones por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con independencia
de la indemnizacion que pudiera corresponder por dafios y perjuicios a los afectados, en los

términos de la legislacién comin y en 1a propia Ley de Propiedad Industrial que previene que dicha

¥ Cf, Tercer Tribunal Colegiado en Malcrin Administrativa ded Primer Circuito. Amparo en Revisidn
3043/90, —Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. 30 de enero de 1991, ~Unanimidad de Votos-Ponenie Genaro
David Gongora Pimenitel. Secretaria Guadalupe Robles Denetro.
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indemnizacion en ningin caso podré ser inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al
piblico de cada producto o prestacién de servicios que impliquen una violacién de alguno de los
derechos de propiedad industrial protegidos por la ley, asi las infracciones administrativas se

Sancionaran con.

{1 Muktas de veinte mil dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal (hoy en la
actualidad esta cifra da un total de 520,000.00 pesos).

[} Multa adiciona! por el importe de quinientos dias de salario minimo general vigente por cada
dia que persista la infraccién.

[1 Clausura temporal por noventa dias.

0 Clausera definitiva y

0 Amesto administrativo por 36 horas.

Asimismo las clausuras pedran imponerse en la resolucién, ademds de la multa o sin que ésta
e haya impuesto, en la inteligencia de que la clausura definitiva serd procedente cuando el
establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos aflos,
si dentro del mismo reinciden en la infraccion, independientemente de que se hubiere variado el
domicilio.

Sin embargo Ia ley sefiala para el caso de reincidencia, que se suplicarin las multas antes
tencionadas sin que su monto exceda del triple del minimo fijado por Ja ley en su articulo 214, de
igual manera esta conducta es considerada como delito por el articulo 223 fraccidn primera y

segunda y su sancion serh segim &l articulo 224, de la siguiente manera:
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1. Multa por el importe de cien a diez mil dias de salario minimo general vigente en el Distrito
Federal.

2. Prision de dos a seis aflos

Siendo necesario para ello, el resolver el cdmo debe de interpretarse el contenide de los articulos
antes mencionados, ya que al parecer son contradictorios.

Como se puede apreciar en estos articulos la ley de Propiedad Industrial no hace una clara
distincion entre las figuras de infracciones, reincidencia y delitos ya que confunde y por lo mismo
va a sancionar tanto 2 competencia desleal como a las infracciones, encuadrando a la competencia
desleal dentro de las infracciones y los delitos de la misma manera ademds de no existir un
parimetro para [a imposicion de las sanciones o penas por la comision de una infraccion o de un
delito o en su caso de la reincidencia, cabe sefialar, que la ley de Propiedad Industrial ne cuenta con
disposicién alguna para cumplir con los dictdmenes emitidos por el Instituto Mexicano de ia
Propiedad Industrial, a tal grado de que la declaracion administrativa de infraccion no puede ser
cumplida en su totalidad, y para e! caso de que La infraccion persista, deberd por parte de la
Ofendida, dar un nuevo impulso procesal para que pueda darse o de decretarse la sancién
correspondiente por cada dia que persista la infraccion. Siendo competentes para conocer, el
Ministerio Piblico Federal y los tribunales de la federacion.

Que existen pero que en realidad no tienen injerencia dentro de lo que se refiere a Propiedad

Industrial.
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No obstante, s¢ conserva aun la exigencia de recabar en la oficina de marcas una declaracién
administrativa para dar o hacer del conocimiento de la autoridad competents, fa existencia de una
infraccién, contemplada esta declaracion por el articulo 187 de la ley de Propiedad Industrial,
confiriendo ademds de delegar en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la facultad de
determinar la existeticia de una falsificacion, imitacién o copia no autorizada de marca y a su
arbitrio y discrecionatidad, al érgano administrativo encargado de aplicar y hacer efectivas sus
disposiciones llamado Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que es un drgano autdnomo?
Dicha declaracién solo viene a entorpecer o a obstaculizar la accién de la ley para la persecucion de
los presuntos infractores, es decir que esta declaracion solo viene a constituir una perdida de dinerc
v tiempo ya que en lo mayoria de la las veces el ministerio piblico no va a tener injerencia dentro

de los delitos cometidos por la usurpacién de marcas.

De igual manera y como s ha establecido en el capitulo anterior la ley confiere como fuente
primordial o principal de derechos de las marcas al uso y hasta el dia de hoy asi se ha establecido, y
la ley de propiedad industrial en su articulo 213 fraccién tercera, considera como metivo de
infraccién al uso de la marca, lo cual es contrario a lo establecido por el derecho. Son asi mismos
consideradas como causa de las infracciones a la falsificacion de marcas y si bien es cierto que pam
resolver si existe o no, imitacion de marcas, debe analizarse las semejanzas existentes, también lo es
que ello de ninguna manera implica que dejen de atenderse las diferencias existentes entre ambas
marcas, porque el analisis debe llevarse a cabo tomando en conjunto las marcas en conflicto para
determinar claramente si se confunden o no entre s), y si la autoridad administrativa no precisa las

circunstancias que tomé en consideracion y resulta que los hechos o circunstancias apreciadas son
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inexactas, o si bien el razonamiento es contrario a las leyes de ta l6gica, debe concluirse que aquella
resolucion es arbitraria por lo que en la via de amparo es en donde pueden censurarase las faltas
cometidas por la autoridad administrativa En Uso de sus facultades discrecionales. Por tUltimo cabe
hacer hincapié en que la declaracion administrativa de imitacién de marcas constituye un
presupuesto, para que, en su caso, proceda el ejercicio da la accion penal ante la autoridad titular de
fa funcion investigadora y ello entrafiaria la formacion de un proceso penal, con sancion de la
misma naturaleza, en los términos del articulo 225 de la ley de Propiedad Industrial. Lo anterior
pone en relieve que $i bien es cierto que en los casos en que la declaracién administrativa se limite &
la negativa de un registro marcario o a la nulificacion de marca, en caso de duda debe de atenderss
particularmente al criterio técnico de la autoridad administrativa, ello no es operante cuando ge trata
de una declaracién administrativa, de imitacion, toda vez que tal declaracién podria tener efectos
penates, lo gue obliga a que la autoridad administrativa aplique exactamente la ley, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 14 de la constitucion Politica y por otra que se esté en la hipotesis de
lo mas favorable al gobemado. En otras palabras, una declaracion de imitacion exige que la
autoridad adminiswrativa tenga especial cuidado en la valoracion de los elementos de prueba y sdlo
cuando advierta con la comparacion de los productos y marcas, gue exista una clara Simi;i‘tlld puede
determinar administrativamente la imitacion, ya que de proceder de manera diversa afectaria, como

en el caso, las garantias constitucionales del gobemado.



CONCLUSIONES™



Del anilisis del presente trabajo, se llegaron a fas siguientes conclusiones:

Primero: Que se derogue &l parmafo primero de la fraccion tercera, del articulo 213 de la Ley de
propiedad Industrial por considerar que esta otorga mayor importancia al registro que al uso. De
igual smanera la creacién de un apartado dentro de la ley de Propiedad Industrial, para considerar al
uso de la marca como fuente de derechos, esto sin que signifique que se invaliden los derechos y
privilegios que se tienen por el registro de una marca; es decir que se tome al uso de la marca como

fuente generadora de derechos sin que esta situacién sea considerada como un hecho ilicito.

Segundo: En lo que se refiere al articulo 213, es necesario que se modifique para que de ests
manera pueda darse paso para la creacién de un apartado donde exista una clara distincion entre las
causales de competencia desleal, delitos e infracciones para quedar de la siguiente manera:

Son Causas de competencia Desleal:

I 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;

. Efectuar, en ejercicic de actividades industriales o mercantiles, actos que causen ¢ induzcan
al publico a confusion, error o engafio, por hacer creer o suponer infundadamente:

a) La existencia de una relacién o asociacién entre un establecimiento y un tercero:

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

¢) Quo se prestan servicios o se venden productos bajo autorizacién, licencias o especificaciones

de un tercero;



d) Que el producto de que se trata proviene de un territorio, regién o localidad distinta al

V.

verdadero lugar de origen, de modo que induzca al piblico a error en cuante al origen

geografico del producto.

Intentar o lograr el propésito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad
industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estard comprendida en esta
disposicién, la comparacién de productos o servicios que ampare la marca con el propésito
de informar al piblico, siempre que dicha comparacién no sea tendenciosa, falsa o
exagerada en los términos de 1a Ley federal de Proteccion al Consumidor.

Usar dentro de la zona geogrifica de la clientela efectiva ¢ en cualquier parte de la
repiiblica, en el caso previsto por el articulo 105 de esta ley, un nombre comercial idéntico
o semejante en grado de confusion, con otro ya que esté siendo usado por un tercero para
amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro.
Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o embiemas a que se refiere

¢l articuto 4° v las fracciones VII, VIEL, IX, XIL, XTI, XIV y XV del atticulo 90 de esta ley.

Son causas de Infraccion:

L

Poner a la venta o en circulacién productos o servicios, indicando gue estin protegidos por
una marca, cuando el registro haya caducado o ha sido declarado nule o cancelado, se
incurrird en infraccidn después de vn aiio de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha
de caducidad o de la focha en que haya quedado firme la declaracion correspondiente.

Usar, sin su consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de
confusion como elemento de un nombre comercial o de una denominacion o razén, o

viceversa siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén



1.

relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por
ia marca.

Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusién como nombre
comercial, denominacidn o razén social o como parte de éstos, de una persona fisica 0
moral cuya actividad sea la produccién, importacién o comercializacion de bienes o
servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentitniento
manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga
facultades pam ello.

Ofecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica una marca registrada,

después de haber alterado, suprimido parcial o totalmente ésta.

Son Delitos:

.

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

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

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

La falsificacion de marcas en cuaiquiera de sus modalidades.

Tercera: la derogacién del articulo 225, esto por considerar que el dictamen que emite ¢l Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial es un obsticulo para que pueda conocer el agente del



Ministerio Piblico Federat de manera directa de la comision de delitos en materia de Propiedad

Industrial, dicho Ministerio Publico debera estar en materia de Propiedad Industrial.

cuarta; Que se derogue el articulo 218, esto por considerar que dicho articulo no tiene aplicacion
alguna ademés de que es inoperante, causando confusién entre la figura de la reincidencia que
marca ¢l articulo 223 fraccion primera que indica: que se consideran delitos, el reincidir en las
conductas previstas en las fracciones IT a XXIT del articulo 213 de esta ley, una vez quo la primera

sancién administrativa haya quedado firme;

Quinta: Es necesario que se derogue la fraccion I1 del articulo 223 para dar paso a la creacidon de un
tipo penal que sancione a la imitacién de marcas en sus diferentes modalidades esto es: usurpacion
y falsificacién de marcas, para quedar como sigue: Se considerara delito, al que imite, usurpe o

falsifique en mismo grado de confusién una marca sin ¢l consentimiento de quien deba de otorgarlo.

Sexta: Que haya la creacién de un tribunal especializado en materia de Propiedad Industrial, el cual
debers de ser dependiente del Poder Ejecutivo, dotado de plena autonomia e imperio para controlar
1a legalidad. Con potestad para dictar sus fallos y decretar la nulidad de los actos o resoluciones
administrativas que se sometan a su consideracién, imponer condenas y hacer cumplir sus
resoluciones lo que significa que tiene plena jurisdiccién; de igual manera contard con personal

especializado en la materia. Integrado por una sala superior y tres salas ordinarias.



Séptima. Se pide la modificacion del articulo 213 en su fiaccion [lI, esto por considerar que debe
de aumentarse la temporalidad que sefiala dicho articulo en la fraccién 111 en relacién con el
termino que se indica para ¢l gjercicio de la accion correspondiente para quedar de la signients
manera, El poner a la venta o en circulacion productos o servicios si la marca ha caducado o ha sido
declarado nula o cancelado se ha cancelado se incurrira en infraccién después de dos afics de la
fecha de caducidad o en su caso de la focha en que haya quedado firme la declaracién

correspondiente; esto con la finalidad de evitar que se declare prescrita la accion por reincidencia.

Octava: Se pide la creacién de un apartado especial dentro de la ley de Propiedad Industrial para
lograr con ello fa ejecucion forzosa del fallo, evitando que el afectado por la comision de una
infraccion tenga que dar un nuevo impulso procesal para hacer del conocimiento de ia autoridad que
el actor de dicha infraccion, ha hecho caso omiso a la sentencia impuesta en una declaracién

administrativa de infraccion.

Novena. De igual manera se propone la creacion de un area especializada dentro del mismo
Instituto de la Propiedad Industrial, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la vigente ley y asi

proteger v fortalecer el combate a la pirateria y competencia desleal.
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