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INTRODUCCION

México, a través de su “Historia Independiente” ha sido econémicamente
dependiente; esta afirmacion no es un juego de palabras, no es mas que la
realidad. Esta dependencia econdmica viene aparejada con las secuelas propias
de una economia insuficiente para satisfacer las necesidades sociales.

La motivacién principal para realizar un estudio en el cual esté relacionado la
cuestion juridica y los aspectos economicos de actualidad, me han lievado al
estudio de la legislacion relacionada con la proteccién juridica de la marca, tengo
la impresidn que ésta palabra de cinco letras puede llevarme a grandes sorpresas.

El interés por desarrollar este trabajo “La Proteccion de la Marca Extranjera a la
iuz del Derecho Marcario Mexicano® Por dos razones fundamentales: Primero,
por el interés en el analisis de la influencia que las marcas de productos o
servicios ejercen en la economia nacionai ; Segundo, las marcas extranjeras que
operan en México tienen una influencia positiva en el desarrolio econdémico de
México, y considero necesario que siendo una influencia positiva, se le brinde la
debida proteccién y recibir en reciprocidad la debida proteccion en el extranjero
de las marcas Mexicanas.

A fravés de este analisis pretendo relacionar al comercio intemacional con la
funcién que cumple la marca; El fundamento constitucional del Comercio y La
celebracién de Tratados Internacionales relacionados con la Marca. Los aspectos
Juridicos y administrativos relacionados con la proteccion de los derechos
marcarios, Un andlisis puntual de La Ley de la Propiedad Industrial en lo que a
marcas se refiere, aspectos juridicos que tienden a la proteccién de los derechos

marcarios.



VI

En el Primer Capitulo, presento la concepcion juridica de comercio en general, y
comercio Internacional en Particular; Los Tratados Internacionales que México
ha firmado y sus consecuencias juridicas. El analisis Constitucional de la
celebracion de Tratados Intermacionales y su jerarquia con relacidbn a la

Constitucion.

En el Segundo Capitulo, y para entrar en materia, analizo algunos conceptos
generales del derecho marcario, con el fin de contar con elementos juridicos y

presentar un panorama general de la matena.

En el tercer Capitulo realizo un estudic sobre la Institucién encargada de hacer
cumplir las disposiciones Juridica relacicnadas con la Marca, Los procesos
administrativos de registro y medios de impugnacion a las resoluciones de |a

autoridad administrativa.

El analisis concreto de la Legislacion referente a la marca contenido en la Ley de

la Propiedad Industrial, esta contenido en el cuarto capitulo.

En el Analisis de! Derecho Marcaric debo partir con un enfoque general, tratando
de abarcar los aspectos mas relevantes en el intento de cubrir las cuestiones
relacionadas con la proteccién de la marca, hasta llegar a los casos concretos
especificados en el articulado referente a la marca. Con base en este proyecto
pretendo poder plasmar un panorama general de cémo se encuentra nuestra

legislacion con relacién a la proteccion de la marca, ya sea nacional o extranjera.



CAPITULO 1.

LA MARCA Y SU IMPORTANCIA EN EL COMERCIO EXTERIOR

1.1 Concepto de comercio exterior

Para empezar con este punto hay que especificar lo que se debe de entender por
comercio: Este vocablo proviene del latin commercium, de cum, y merx-cis,
mercancia. Se trata de “una actividad lucrativa que consiste en ia intermediacion
directa o indirectamente productores y consumidores de bienes y servicios a fin de
facilitar y promover la circulacién de la riqueza”.’

Si bien es cierto el concepto antes brindado es de caracter econdmico, se debe
distinguir la concepcion econémica del comercio de la juridica. La primera es un
fendmeno social que ha estado presente en cualquier lugar y tiempo, pero su
aspecto juridico no siempre ha sido regulado, y mucho menos, que haya sido
normado de manera homogénea en todo el mundo a lo largo de nuestra historia.

En la opinién de Jorge Witker, el comercio exterior “Constituye aquella parte del
sector extemo de una economia que regula los intercambios de mercancias y
preductos entre productores y consumidores residentes en dos o mas mercados
nacionales y / o paises distintos. Se trata de transacciones fisicas entre residentes
de dos o mas territorios aduaneros que se registran estadisticamente en la

' WITKER, Jorge y ACOSTA ROMERO, Miguel, “Diccionario de derecho mercantil”, Porrua y UNAM,
México 2001. P. 106



balanza comercial de los paises implicados. Es decir, para los proveedores
exportadores, la transaccion de comercio exterior se registra en la columna
“exportacion”, mientras que para los consumidores e importadores de esa misma
transaccion se registra en su balanza comerciat en la columna “importacién” .2

En la opinidn de tan destacado autor chileno, el comercio exterior constituye uno
de los seclores mas importantes que conforman la politica econdmica de un pais,
y que se puede orientar a finalidades totalmente distintas, tales como las
proteccionistas, liberales o neoliberales y estatistas segin sea el sistema
econdmico de que se trate.

Reccnoce que aunque histéricamente, la nocion de comercio exterior se relaciona
con las transacciones fisicas de mercancias. en la actualidad estas no son las
unicas que son objeto de comercio internacional, ya que en la actualidad puede
comprender tecnologia y servicios, siendo este ultimo rubro, en ocasiones, mas
importante que los mismos productos.

Las operaciones de comercio exterior que se practican en la actualidad pueden
sef de muy variada indole, aunado a lo ya mencionado en el pamrafo anterior, ias
mercancias y servicios siempre estAn amparados por una marca, ya sea que esté
registrada en el pais o este en vias de serlo.

Comresponde al derecho econdmico mexicano estudiar y analizar nuestro comercio
exterior, Sin embargo, El poder Ejecutivo Federal juega una funcion primordial
relacionado con el comercio exterior en funcitn de las facultades expresas que se
le pueda otorgar por el Poder Legislativo.

2 WITKER; Jorge, “Diccionario de derecho internacional” Porrua y UNAM. México 2001. P. 5]




Todo objeto de comercio, como lo es la marca, debe estar regulado en funci6n de
la Constitucién y de los tratados Intemacionales en los qua México forma parte; en
lo que se refiere a la Constitucién, Procedo a analizar los siguiente preceplos.

Articulo 5. Constitucional. “A ninguna persona podra impedirse que se dedique a ia
profesion, industria. comercio o trabajo que le acomode, siendo licitos. El ejercicio de
esta actividad solo podrd vedarse por determinacién judicial, cuando se ataquen los
derechos de terceros, 0 por resolucién gubernativa, dictada en los téminos que marque la
ley. cuando se ofendan los derechos de la sociedad... tampoco puede admitirse convenio
en que la persona pacte su proscripcibn o destierro, 0 en que renuncie temporal o
permanentemente a ejercer determinada profesion, industria o comercio.”

Este precepto es la base fundamental de la libre competencia al proteger la libre
concurmencia en actividades comerciales dentro del marco de la ley, y promueve
el principio de la leal competencia entre comerciantes, al proteger los derechos de
terceros y de la sociedad al realizar actividades de comercio.

E! articulo 28 de la Carta Magna, al prohibir las practicas monopdlicas y los
oligopolios se pronuncia en contra de aquellas actividades que tiandan a coartar la
libertad de comercio y la libre concurrencia en el mercado interno, Este precepto
igual que el articulo 5, de la constitucién fundamentan la libre competencia y
ademas establecen principios o reglas generales de competencia comercial.

Ademas debemos sefalar lo que dispone la fraccion X del articulo 73 del magno
ordenamiento del pals.

Articulo 73, X. “Es competencia del Congreso General de la Republica regular la
materia comercial.”




Elio implica que toda disposicion relacionada con el comercio es competencia
exclusiva del poder legislativo, ademéas, toda norma relacionada con el comercio
exterior es aplicable a todo el temitorio del pals. Sin embargo existen
circunstancias especiales por las que se otorgan facultades especiales el poder
ejecutivo para legislar, con fundamento en el articulo 49, constitucional.

Articulo 131. Segundo parrafo. “El Ejecutivo podra ser facultado por el Congreso de la
Unidn para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportacién e
importacién, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras, asl como para
restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el transito de productos,
articulos y efectos, cuando lo estime urgemte a fin de regular el comercio exterior, la
economia del pais, la estabilidad de la produccion nacional... debiendo el Ejecutivo, al
enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada afio, someter a su aprobacion el uso que
hubiere hecho de la facultad concedida.”

Debido a2 ia dinamica comercial, surgen circunstancias que no son previsibles al
momento de legislar en materia de comercio exterior, es necesario atenderlas y
darles solucién adecuada en tiempo y forma, por tal motivo la Constitucién en su
Articulo 49, autoriza al Congreso de la Union delegar al poder ejecutivo,
representado por el Presidente de la Republica, legislar en casos concretos que
representen una emergencia; Por ejemplo, el Presidente puede emitir un decreto
para prohibir la importacion de determinados productos, por considerarios nocivos
para la salud.

Es tan importante para el Estado mexicano la defensa de la libertad de comercio,
que en el Codigo Penal Federal, en su articulo 253 se tipifican como delitos, los
actos o procedimientos en contra de la libre concurrencia en la produccion,
industria, comercio o servicio publico, en perjuicio de la colectividad o de una clase

social en particular.




Articulo 253 CPF.- Son actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional
y se sancionaran con prisién de tres a diez aflos y con doscientos a mil dias multa, los
siguientes:

1.b) Todo acto o procedimiento que evite o dificulte, 0 se proponga evitar o dificulte, 0 se
proponga evitar o dificultar la libre concurrencia en la produccidn o en el comercio.

Si ya ha quedado claro que a través det comercio exterior se pueden intercambiar
bienes y servicios de un palis a otro, es necesario destacar que dichos bienes y
servicios se distinguen de ofros de la misma especie por la marca. Entonces la
marca, tanto en el comercio intemo como en ei comercio exterior juega un papel
crucial en la economia.

Como lo veremos mas adelante, la marca constituye un signo distintivo de calidad,
precio y todas aquellas cualidacies que revisten un producto especifico, por lo que
su proteccion es parte crucial en la libre competencia dentro de un Estado de
Derecho.

1.2 Algunas repercusiones de la liberacién del comercio

£n sus inicios, la diplomacia comercial de nuestro pais se fincé en cuatro pilares
fundamentales, siendo éstos;
. Fortalecer el comercio exterior;

. Allegarse de recursos financieros bajo la forma de empréstitos extranjeros;




. Promover [a inversion extranjera; la celebracién de tratados intemacionales
gque garantizaran la inversién de capitales a fin de fomentar las actividades
productivas en nuestro pais. *

Muchos esfuerzos se han hecho por parte de los miembros de la comunidad
intemacional para lograr la liberacion del comercio. Sin embargo, entre los
obstaculos principales que se han tenido que enfrentar esta: la desigualdad
econdmica de las naciones; consecuentemente, s tratados intemacionales
implican un trato igual a los desiguales, por 10 que la parte econdmicamente mas
poderosa obtiene mas ventajas.

No todos los paises tienen la posibilidad de exportar tecnologia y productos
manufacturados, motivo por el cual la economia de los palses de menor desarrollo
depende en gran medida de las exportaciones de sus materias primas.

Finalmente, La competencia intemacional reviste gran interés por asegurar
materias primas no renovables, la produccién de bienes o servicios al menor costo
y consecuentemente la obtencién de un margen amplio de utilidades o ganancia.
Los tratados multilaterales y bilaterales a través de los cuales se crean fronteras
aduaneras Unicas, zonas de libre comercio, la creacion de mercados comunes,
son ejemplos claros de la tendencia que ha tomado el comercio exterior en las
Gitimas décadas.

La base de la liberacién del comercio es pues, ia llamada mundializacidn, que en
{a opinion de José Marfa Vidal, se trata de "la culminacién del proceso histérico de

* Cfr.- GUTIERREZ HACES, Teresa, “Proceso de integracion econdémica en México y Canadi.
Unaperspectiva histérica comparada”, UNAM y Miguel Angel Pormia, grupo editorial. México; 2002. Pp. 6!
a70.




expansion del capitalismo y el efecto de sus propias leyes econdmicas, cuyo
soporte es la tecnologia; teniendo como efecto la destruccion del medio ambiente
y of agoltamiento de los recursos no renovables. Su agente activo son las
empresas multinacionales. Caracterizéndose la libre movilidad del capital y la
fuerza de trabajo™*

Efectivamente, los palses industrializados exportan capital a través de las
empresas muitinacionaies a los paises que avidamente lo solicitan; sin embargo,
las empresas que se establecen en terceros paises son empresas que son
altamente contaminantes, requieren gran cantidad de materias primas vy
fundamentalmente mano de obra barata.

Los Paises en desarrollo receptores de estas empresas deben mantener un
régimen de Derecho que les garantice seguridad juridica, estabilidad social, Un
sistemna de gobierno basado en ia democracia y condiciones politica aceptables o
favorables para el logro de sus objetivos y que no ponga en riesgo su capital.

Pero a pesar de las desventajas que pudiera representar para un pais receptor de
inversibn extranjera directa, es innegable que las ventajas que brinda la
transferencia de capitales y tecnologia ofrece ventaja para uno y para otros; ésta
promueve la produccion de productos manufacturados, emplean a gran parte de la
poblacion, obtencion de divisas por la exportacién de dichos productos, transfieren
conocimientos técnicos, capacitacién at personal que labora, desarrollo econémico
y social local, etc.

* VIDAL VILLA, Jos¢ Maria, “Mundializacién”, Editorial Icaria. Espafia; 1996. P. 83.




Por su parte, para Ldopez Fillafafie, la globalizacion de la economia es entendido
como “un proceso de Interrelacién compleja entre diversos mercados,
generalmente por conductfo de agentes privados y cuyo objeto primordial consiste
en ensanchar su escala de ganancias por la venta de productos y servicios ¢ el
establecimiento directo de filiales con el fin de reducir costos ¢ el de competir en
mercados protegidos.™

Lo que salta a la vista es que el proceso de globalizacién busca como objetivo
principal la expansion de la economia, y por ende, la comercializacién de
productos en distintas plazas a aquellas en que se producen.

Si los productos o bienes son identificados a través de la marca, entonces, el
derecho marcario adquiere mayor relevancia en el contexio econdémico actual,
pues se trata de un derecho que protege al productor y a los consumidores frente
a terceros.

Ante un proceso econdmico que involucra a todas las economfas del mundo, se
genera una interdependencia de los factores econémicos, debido a los avances en
las comunicaciones, los efectos de ios factores econ6micos son inmediatos en
todo el mundo.

Cada Estado debe mantener una politica econémica coherente con sus propios
intereses v la de los palses con quien tiene sus principales transacciones
econdmicas, por lo que debe optar por una politica proteccionista o por el
liberalismo econ6mico.

* LOPEZ VILLAFARE, Victor, “Globalizacién y regionalismo desigual”, Sigio XX1 editores. México;
1997.P. 13.




Por ejemplo, proteccionista es un pais en donde se establecen politicas
arancelarias que permita la captacién de recursos para el erario publico bajo la
forma de impuestos indirectos, que gravan las operaciones de comercio exterior, y
por ello se eleva el valor de los articulos a que se impone volviendolos menos
competitivos. Se trata pues de una medida que busca dos principales efectos, a
saber: la captaciéon de recursos para el Estado y la proteccion de los producteres
nacionales.

Pero las medidas proteccionistas no solo tienen una naturaleza arancelaria, sino
también se utilizan mecanismo distinios para proteger el mercado intemo, entre
los que se pueden citar: politicas salariales, de empelo, seguridad social, etc.
Entonces, ia intervencion estatal excesiva por medio de la cual se proteja a la
industnia nacional se le denomina, proteccionismo.

Para los liberales, la premisa fundamental es el marco de libertades que reconoce
el derecho, para que los particulares realicen todo aquellos que no les esté
prohibido expresamente. Para ellos, la sociedad existe con independencia al
marcado, en el cual los individuos desarrollan todas sus pasiones y virtudes.

Esto significa que el desenvolvimiento econémico de los sujetos debe realizar con
la menor intervencién del Estado, volviendo a la premisa francesa de "Laisses
Faire, laisses passer”, "dejar hacer, dejar pasar’.

Algunas de las repercusiones da la liberacién del comercio son: Una interrelacion
estrecha de los mercados, competencia intemacional por colocar bienes,
servicios, tecnolegia, sistemas de informacion, etc, en terceros palses,
Globalizacion de la economia mundial, movilidad de Capital y fuerza de trabajo,
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Politica proteccionista, deterioro del medio ambiente, agotamiento de materias
primas no renovables de los paises subdesamollados.

1.3 Concepto de tratado internacional y su jerarquia en el sistema juridico

El concepto legal de tratado intemacional estd dispuesto en el Articulo 2° de la
Convencion de Viena. sobre el Derecho de los tratados, que enird en vigor el 27
de enero de 1980 cuyo texto expresa: "se entiende por tratado un acuerdo
interacional celebrado por escrite entre Estados y regido por el derecho intemacional ya
conste en un instrumento dnico o en dos o mas instrumentos conexos y cuakjuiera que
sea su denominacion particular.”

Se pueden encontrar distintas denominaciones para los tratados internacionales,
tales como: convencion, acuerdo, pacto, carta, declaracion, protocolo, intercambio
de notas, eic.

Ricardo Méndez Silva sefiala que a pesar de que en la definicion brindada en la
Convencion de Viena, también se pueden incluir aquellos pactos que llegan a
celebrar las organizaciones interacionales. En concordancia con el dicho de tan
cohnotado jurista, Modesto Seara Védzquez nos brinda su propia definicion de
tratado, bajo los siguientes términos: “es fodo acuerdo concluido entre dos o méas
sujetos de derecho Intemacional. Hablamos de sujelos y no de Estados, con el fin
de incluir a las organizaciones intemacionales.”

¢ SEARA YAZQUEZ, Modesto,“Derecho internacional piblico”, 16® edicidn. Pornia. México; 1997. P. 59.




H

Cabe mencionar que pese a que el citado tratado obliga a que el tratado conste en
documento escrito, con los adelantos tecnoldgicos, pudiera darse el caso de que
conste en forma distinta, siempre y cuando su contenido sea indubitable y no
pueda ser modificado unilateralmente por una de las partes.

Hay que diferenciar los tratados de las declaraciones de principios que no tienen la
finalidad de producir efectos juridicos, sino que tan solo contienen una
determinada intencion de los gobiemos signatarios. A manera de ejemplo hay que
citar: La Carta del Atlantico det 14 de agosto de 1941, en donde Chuchilt ni
Roosvelt pretendian obligar a sus palses en sentido alguno; sino que tan solo era
su objetivo demostrar a la comunidad intemacional sus propésitos comunes. En tal
virtud, la diferencia principal entre ambos pactos, es que en los tratados si se
producen obligaciones juridicas para las partes, mientras que en el otro no es asi.”

Con relacion a la jerarquia de los tratades, hay que apuntar que su rango puede
ser dispar, segin se atienda al orden interno o el internacional. En éste sentido el
Articulo 27. de la Convencion de Viena seiiala "una parte no podra invocar las
disposiciones de derecho interno, como justificacién del cumplimiento de un Tratado.”

De su texto se infiere el mayor rango que puede tener un tratado con respecto a
las Constituciones intemas de los Estados.

En concordancia con la disposicion contenida en el numeral 27, podemos
encontrar el texto del 49, el que textualmente manda: "o/ hecho de que eof
consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifestado en
violacion de una disposicion de su derecho infermo concermiente a la competerncia para

vemeprar raraaos no poara Ser aiegaco por aichio ES1ago Como VICIo de SU consentimientc

7 Cfr - Ibidem. P. 60,
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a menos que asa violacion sea manifiesta y afecte a una norma de importancia
fundamental de su derecho interno.™

Los tratados intemacionales se pueden clasificar de varias formas, atendiendo a
distintas circunstancias, sin embargo solo dos criterios tienen realmente
trascendencia, siendo éstos los que atienden al fondo, y otro al nimero de
participantes. Por el fondo se pueden distinguir entre: Los tratados-contratos cuya
finalidad es limitada a fin de crear una obiigacion juridica que se extingue tras el
cumplimiento del tratado. Por ejemplo, si dos Estades celebran un tratado para
fijar su frontera coman, al momento de ser fijada, su objetivo se agota. Por su
parte, los tratados-leyes, son destinados a crear una regufacion juridica
permanente y obligatoria para los paises firmantes, y a manera de ejemplo hay
que citar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrado por
Estados Unidos, Canada y México.

Atendiendo al niumero de partes integrantes, se pueden clasificar en: bipartitos o
bilaterales y multilaterales cuando participan mas de dos Estados. Ejemplo de la
primera hipétesis es el Tratado de Libre Comercio celebrado entre México y Chile.
Y de la segunda es el GATT®

1.3.1. Estructura de los tratados Internacionales

A pesar de que la Convencion de Viana establece que los tratados deben constar
en documento, no se dice que otras formalidades debe revestir dicho documento.

¥ MENDEZ SILVA, Ricardo, “Diccionario de derecho internacional”, Porraa y UNAM. México; 2001. Pp.
328y 329
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A pesar de ello, en la préctica se puede ver, segin el dicho de Lipez Bassols, que
nomaiments se dividen en tres partes, a saber: El preambulo que a pesar de
carecer de fuerza vinculatoria es de suma impostancia para la interpretacion de
sus disposiciones. La parie dispositiva, es aquella en que se encueniran los
derechos y obligaciones de los pactantes. Algunos tratados son acompafiados por
sus anexos (protocolos), con la misma fuerza vinculatoria de la parte dispositiva. Y
finalmente cuentan con algunas clausulas en donde se establece el momento de
su entrada en vigor, enmienda, ratificacion fima, etc., de forma similar a lo que se
conoce en el derecho legisiativo interno, como “articulos transitorios”. '°

1.3.2. Principios de los tratados internacionales.

1. Pacta Sunt Servanda.- Su origen es consuetudinario, aunque fuese
recogido por la Convencion de Viena de 1969 en su articulo 26, en donde
se prescribe la obfigatoriedad de los tratados para las partes; y su debido
cumplimiento con base a la buena fe. Y es logica la importancia de éste
principio, pues las relaciones internacionales no se pueden supeditar a la
buena voluntad de las partes para el cabal cumplimiento de sus
obfigaciones. Como ya se ha visto, en Viena se ha precisado la
imposibilidad de un Estado para invocar la incompatibilidad con su propio
derecho para dejar de aplicario o de cumpliro; con excepcién de aguelios
casos tan evidentes que vayan en contra de normas fundamentales, como
es el caso de la Constitucion. Este régimen de excepcion se justifica porque
no se puede premiar la mala fe de la contraparte.

® Cfr.- SEARA VAZQUEZ, Modesto, Op. Cit. Pp. 60. y 61
¥ Cfr.- LOPREZ BASSOLS, Hermilo, “Derecho internacional piiblico contemporfneo ¢ instrumentos
bésicos”, Porrta. México; 2001. P. 25.
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Pero incluso, un tratado que ha sido pactado de forma regular puede Regar al
punto en que una de las partes lo deje de considerar de cumplimiento obligatorio,
coma por ejemplo, cuando es aplicable el principio ebuc sic stantibus.

2. Res Inter. alios acta.- Este principio postula la idea de que los tratados soio
pueden ser obligatorios para las partes firmantes, y no para terceros. Tiene
como base [a falta de consentimiento, o més bien de la voluntad de quien
no se ha adherido a su contenido. No obstante lo apuntado, también existen
excepciones, como por ejemplo ef asunto de la desmiltarizacion de las islas
Aland, que fuera objeto de pacto entre Rusia y otros paises, en el que
Finlandia negaba su cumplmiento argumentando no formar parte de dicho
tratado, por ko que no estaba oblfigado. La Comisién de Juristas reunida en
la ciudad de Paris en el afio de 1920 decidié que el cumpfimiento de éste
tratado estaba motivado en los intereses vitales de otras potencias, lo que
lo hacia oponible a terceros palses.

3. Ex consensu advenit vinculum.- E! consentimiento es la base de la
obligacién juridica. Tiene como base el principio de iguaklad entre los
miembros de la comunidad internacional, principalimente entre los Estados.
Supone la inexistencia de 6rganos supranacionales que de forma coactiva
obliguen a los estados al cumplimientc de una determinada conducta. Con
una influencia notable del derecho intemo, los juristas han sefialado que la
falta de la manifestacion de la voluntad, desprovista de cualquier clase de
vicio, es condicion indispensable para que nazcan obligaciones juridicas
convencionales. Esta afimacion pareciera hacer pensar que al momento en
gque ss conozca que en ka manifestacion de la voluntad concuire un vicio del
consentimiento, provoca necesariamente la falta de obligatoriedad del pacto
realizado. Por la trascendencia politica de éstas decisiones, la fuerza
prevalece sobre el derecho; o dicho de otra forma, el més poderoso hace el




15

derecho, o lo impone. La misma suerte comen aquellos tratados en donde
se llegara a invocar su invalidez por la evidente superioridad de una de las
partes sobre otra, lo que supone la injusticia de su contenido.

A pesar de lo expuesto, entre los anexos del acta Final de la Convencion de
Viena, figura “La Declaracién sobre la prohibicion de ejercer coercion militar,
politica 0 econtmica, en la conclusion de tratados”.

4. Elrespeto a las normas del Jus cogens.- Este principio fue incorporado en
el articulo 53 de la Convencion de Viena, segin el cual, un tratado seria
nulc cuando fuera contraric a una nomna imperativa del derecho
intemacional. Uno de los problemas que enfrenta éste principio es la
manera en que habria de determinarse que nos encontramos antes esia
hipbtesis. Pero ademas la aplicacién de ésta disposicion interfiere con la
libertad de contratacion de los Estados, pues, incluso, una de las normas
que se considera del jus cogens, como es la prohibicibn de la agresion,
podria pactarse en ciertos casos, en el caso de algunos Estados. A manera
de ejemplo podemos mencionar que dos paises firman un tratado en que se
permite la intervencidn ammada; esto evidentemente va en contra de las
nofmas del jus cogens, por lo que habria de preguntarse ;Quién estd
legitimado para invocar la invalidez del tratado? Pareceria ldgico pensar
que el legitimado para enderezar la accién respectiva seria el Estado contra
cuyos intereses se aplicaria el contenido del tratado. Sin embargo, Debe
sefialarse que el articulo 53 de la Convencidn de Viena invalida éstos
tratados de forma automatica. Pero ademas, si un Estado firma un tratado
sabiendo que su contenido va en contra de las normas del jus cogens, y
luego se le diera la oportunidad de invocar su invalidez, se estaria
premiando su dolo o en su caso, su mala fe. En la opinibn de Modesio
Searma Vézquez, este principio no es conveniente para las relaciones
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internacionales, y especificamente perjudicial para los paises de ciertas
regiones del mundo."

Dada su complejidad, los tratados deben pasar por varias etapas antes de su
validez y entrada en vigor. Estas llegan a diferir dependiendo del tipo de tratado de
que se trate; es decir, si es bilateral o multilateral. Normalmente las etapas gue se
deben seguir son:

s La negociacién del tratado;

e Laadopcidn deltexto y

» La manifestacion de la voluntad.?

La jerarquia que tienen los tratados intemacionales con respecto a los demas
ordenamientos juridicos que conforman nuestro sistema legal esta prevista en el
articulo 133 de la carta Magna, misma que a la letra dice:

Articulo 33, “Esta Constitucitn, las leyes det Congreso de la Unidn que emanen de ella
y todos los tratados gue estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por
el Presidents de la Republica, con aprobacion del senado, serdn la Ley Suprema de toda
la Unién. Los jueces de cada estado se arreglaran a dicha Constitucion, leyes y tratados,
a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o Leyes
de los Estados.”

No existe unanimiklad de criterios sobre la interpretacion del articulo 133
constitucional, por lo que se puede ver que nuestros tribunales federales han
emitido criterios distintos sobre el mismo punto, por lo que cabe citar las siguientes
tesis:

" Cfr.- SEARA VAZQUEZ, Modesto, Op. Cit. Pp. 61. a 65.

12 Cfr.- BECERRA RAMIREZ, Manuel, “Derecho internacional publico™. UNAM. México; 1997. P. 4.




TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERARQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS
LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCION
FEDERAL.

Persistentemente en la doctrina se ha formulado 1a interrogante respecto a la jerarquia de nonmas en nuestro
derecho. Existe unanimidad respecte de que la Constituciéa Federal es Ia norma fandamental y gue
sunque ca principio In expresion "' serdn Ia Loy Suprema de toda Ia Unide ... parece indicar que no
stlo Ia Carta Magna es Ia suprema, Ia objecién es superada por ¢l hecho de que Ias leyes deben emanar
de Ia Constituciin y ser aprobadas por ua érgano counstituldo, como Jo c3 ¢ Congreso de s Unidn y de
que Jos tratados debea cstar de acwerdo con In Ley Fundamental, lo que claramente indica que sélo I
Coastitucién es Ia Ley Suprema. El problema respecto a Ia jerarquia de Ias demis normas del sistema, ha
encontrado en Ia jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacia del
derecho federal frente al local y misma jerarquia de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia do
“leyes constitucionales”, y la de que serd ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta
Suprema Corte de Justicia considera que los tratades internacionales sa encuentran en un segundo plane
inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por cocima del derecho federal y ol local. Esta interpretacion
del articulo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por ¢l Estado
MEXiCans en su CONjuIHo y comprometen 3 todas sus antoridades frente a la comemidad internacional; por cllo
se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de Ia Repdblica a suscribir los tratados
inmternacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como
representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificacidn, obliga a sus
autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquia de los tratados, e Ia relativa a que en esta
materia no existe limitacién compeiencial entre Ia Federacion y Ins entidades federativas, esto es, no se toma
en cuenta la competencia foderal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio
articulo 133 cl presidente de !a Republica y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier
materia, independientemente de que para otros cfectos ésta sca competencia de las entidades federativas.
Como consecuencia de lo anterior, Ia interpretacién del articulo 133 lleva a considerar en un torcer lugar al
derecho foderal y al Jocal en una misma jerarquia en virixd de o dispuesto en el articulo 124 de la Loy
Fundamental, ¢ cual ordena que "Las facultades que no estén expresamente concedidas por esta Constitucién
a los funcionarios federales, se entienden reservadas a ios Estados.”. No se pierde de vista que en su anterior
conformacion, este Maximo Tribunal habia adoptado una posicién diversa en la tesis P. C/92, publicada en la
Gaceta del Semanario Judicial de Ia Federacion, Namero 60, correspondiente a diciembre de 1992, pigina 27,
de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA
mRARQlﬂANORMAﬂVA';shmbmgo.meTrMPimomnﬁdalwmulMy
asumir el que considera Ia jerarquia superior de los tratados incluso frente al derecho federal.

P. LXXVII/99

Amparo en revisién 1475/98.-Sindicato Nacional de Controladores de Trinsito Aéreo.-11 de mayo de
1999.-Unanimidad de diez volos.-Ausente; José Vicente Aguinaco Alemén -Ponente: Humberto
Romién Palacios.-Secretario Antonio Espinoza Rangel.

El Tribunat Pleno, en su sesin privada celebrada el veintiocho de octubre en curso, aprobé, con el
nimero LXXVII/1999, ia tesis aislada que antecede; y determinG que la votacién es Idénea para
integrar tesis jurisprudencial.-México, Distrito Federal, a veintiocho de octubre de mil novecientos
noventa y nueve.

Nota: Esta tesis abandona ¢l criterio sustentado en la tesis P C/92, publicada en Ia Gaceta del
Semanario Judicial de la Federacién Niimero 60, Octava Epoca, diciembre de 1992, pégina 27, de
rubro:  "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA
MISMAJERARQUA NORMATIVA.".
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Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta. Epoca: Novena Epoca. Tomo X,

Noviembre de 1999. Tesis: P. LXXVII/99 Pégina: 46. Tesis Aislada.

LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUIA
NORMATIVA.

De conformidad com ¢l articulo 133 de 1a Constitucién, tarto las leycs que emanen de ella, como los tratados
infernacionales, celebrados por el ejecutivo Federal, aprobados por el Senado de 1a Repiiblica y que estén de
acuerdo con la misma, ocupen, ambos, ¢l range inmedistamente inferior a la Constitucion en la jerarquia de
las normas en el orden juridico mexicanc. Ahora bien, teniendo la misma jerarquia, el tratado internacional no
puede ser criterio para determinar la comstitucionalidad de una key ni viceversa. Por cllo, la Ley de las
Cémaras dc Comercio y de las de Industria no puede ser considerada inconstitucional por contreriar lo
dispuesto en un tratado internacional.

P.CO2

Amparo en revisién 2069/91. Manuel Garcia Martinez. 30 de junio de 1992. Mayorfa de quince votos.
Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Sergio Pallares y Lara.

El Tribunal Pleno en su sesién privada celebrada ¢l martes diecisiete de noviembre en curso, por
unanimidad de dieciocho votos de los sefiores ministros Presidente Ulises Schmill OrdGfiez, Carlos
de Silva Nava, José Trinidad Lanz Cérdenas, Miguel Montes Garcia, Noé Castalién Ledn, Felipe
Lépez Contreras, Luis Femnéndez Doblado, Victoria Adato Green, Samuel Albe Leyva, Ignacio
Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio Gonzilez Martinez, José Manuel
Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos Garcia Vazquez, Mariano Azucla Goitron, Juan
Diaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobd, con ¢l ntimero C/92, la tesis que antecede; y
determind que la votacion es idonea para integrar tesis de jurisprudencia. Ausentes: Ignacio Magafia
Cérdenas y José Antonio Llanos Duarte. México, Distrito Federal, a dieciocho de noviembre de mil
novecientos noventa y dos.

Instancia: Pleno. Fuente: Gacete del Semanario Judicial de la Federacién. Epoca: Octava Epoca. Niimero 60,

Diciembre de 1992. Tesis: P. CH2 Pigina: 27. Tesis Aislada.

1 2l inaena marcala pogemos ieer el siguienie cnieno aisiaao:

INVENCIONES Y MARCAS, EL CONVENIO DE LA UNION DE PARIS PARA LA PROTECCION
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL NO ES DE RANGO SUPERIOR A LA LEY DE.

El Convenio de la Unién de Paris para la Proteccion de la Propiedad Indusirial, celebrado por el Presidente de
la Repiblica y ratificado por ¢ Senado, no tiene un rango superior a la Ley de Invenciones y Marcas, sino que
la jerarquia de embos ordenamientos ¢s la misma, ya que el articulo 133 constitucional no establece
preferencia alguna entre las leyes del Congreso de la Unidn que emanen de clla y los tratados que estén de
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de 1a Repiiblica con aprobacién det
Senado, puesto quo el apuntado dispositivo no propugna fa tesis de la supremacia del derecho internacional
sobre ¢l derecho interno, sino que adopta la regla de que el derecho internacional es parte del nacional, y s1
bien reconoce la fuerza obligatoria de los tratados, no da a estos un rango superior a las keyes del Congreso de
1a Unién emanadas de ia Constitucion Federal.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.




Amparo en revision 256/81. C. H. Boehringer Sohn. 9 de julio de 1981. Unanimidad de votos. Ponente:
Genaro David Géngora P.

Amparo en revisién 269/81. José Emesto Matsumoto Matsuy. 14 de julio de 1981. Unanimidad de
votos. Ponente: Samuel Hermndndez Viazcan.

Amparo en revision 160/81. National Research Development Corporation. 16 de julio de 1981.
Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez.

NOTA:
Se elimina [a Jeyenda "Sostienen la misma tesis®.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federacién. Epoca: Séptima

Epoca. Volumen 151-156 Sexta Parte. Tesis: Pagina: 101. Tesis Aislada.

1.4 Principales tratados internacionales firmados por México en materia
marcaria

1.4.1. Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial
del 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 .-

El objeto principal de dicho tratado fue garantizar ios derechos de cada uno de los
paises firmantes para los duefios de patentes de invencion, los grabados y
modelos industriales, de marcas de fabrica o de comercio y de nombres
comerciales, en los territorios de ofros paises, lo cual es precisamente, en

l13

beneficio de la industria ¥ &l comercio en genera

Y Cfr.- SERRANO MIGALLON, Fernando, “México en ¢l orden internacional de la propiedad intelectual™,
Porria y UNAM. México, 2001. Pp. 63 y 64.
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Es bien importante sefialar que para que |a garantia a que se alude anteriomrmente
se pueda hacer efectiva, no sera exigible el domicilio o establecimiento en el pais
en donde se exija su proteccién, siempre y cuando se trata de cualquiera de los
ciudadanos de los paises adhendos. Ademas, de que el procedimiento judicial o
administrativo que se deba seguir estard sujeto de conformidad a las leyes del
pais en donde tenga lugar la contienda.

En materia de marcas, cuando se trate de aquellas notoriamente conocidas, los
paises firmantes se comprometen, ya sea de oficio 0 a instancia de parte ofendida;
a rehusar o invalidar el registro y prohibir el uso de una marca de fabrica o de
comercio que sea una reproduccidn o imitacién de una marca de productos
idénticos o similares.

Los paises fimantes aceptan no permitir que se usen como signos distintivos, los
escudos de armas, banderas y otros emblemas estatales, asi como cualquier tipo
de imitacién de éstos, para ser utilizados como marcas de fabrica o de comercio o
como uno de sus elementos.

En principio, toda marca de fabrica 0 de comercio debidamente registrada en su
pais de origen, serd admitida en los demas paises miembros para su debida
proteccién internacional, salvo en los casos en que se afecten los derechos
adquiridos por terceros en el pals en donde la proteccion se reclama, cuando no
tengan caracter distintivo, sean contrarias a la moral, al orden publico, o cuando
sean susceptibles de engaiiar al publico.
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Todos los paises miembros se obligan a proteger las marcas de servicio, aunque
no se les puede obligar a que en su regulacion intema cuenten con mecanismos
para su debido registro.™

£n relacion a la aplicacion de las disposiciones de la citada convencion, habremos
de citar el conteniio de las siguientes tesis aisladas:

CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. TIENE
CATEGORIA DE LEY SUPREMA.

Como el Convenio de Paris do 31 de octubre de 1958, para la proteccién de la propicdad industrial, fue
aprobado por la Camara de Senadores, y se expidié ¢l decreto promulgatorio correspondients (Diario Oficial
de 1a Federacion de 31 de diciembre de 1962), debe estimarse que de conformidad con el articulo 133 de la
Constitucién General de la Repdblica tiene categoria de Ley Suprema de la Unidn, por lo cual Ias awtoridades
competentes estin obligadas a acatarlo y, en consecuencia, a proteper legalmente, mediante su registro, las
marcas de servicio.

44
Séptima Epoca:

Contradiccién de tesis. Varios 329/71. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y
Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito. 15 de marzo de 1973. Cinco votos.

Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice de 1995. Epoca: Séptima Epoca. Tomo III, Parte  SCIN. Tesis: 44
Pigina: 33. Tests de Jurisprudencia.

PROPIEDAD INDUSTRIAL, CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA. NO ES
NECESARIO PARA QUE OPERE LA PROTECCION DE UNA MARCA QUE ESTA SE
ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS DE ORIGEN.

De la loctura de los articulos 6o. bis, 6 quinquies y 10 bis del convenio de Paris, para la proteccién de la
propicdad industrial, se¢ puede concluir que dicho convenio regula la proteccion tanto de las marcas
notoriamente conocidas en nuesiro pals (articulos 6 bis y 10 bis) asi como también de las marcas registradas
en el pais de origen (articulo 6 quinquies); de manera que, no es necesario para que opere la proteccion de una
marca, que ésta se encuentre registrada en el pals de origen pues basta para ello que se trate de una marca
notoriamente conocida cn ¢l nuestro en términos de los axticulos 6 bis y 10 bis referidos.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

¥ Cfr.- Ibidem P. 69.




Amparo en revision 2474/89. Compact Cassette, S. A. 19 de abril de 1990. Unanimidad de votos.
Ponente: David Delgadillo Guertero. Secretario: José Pablo Sdyago Vargas.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semamario Judicial de la Federacion. Epoca: Octava

Epoca. Tomo VI Segurxda Parte-2. Tesis: Pagina: 613. Tesis Aisiada.

7 142.- Convenio que Establece la Organizacién Mundial de Ia
Propledad Intelectual (OMPY).

Firmado en Estocolmo, Suecia el dia 14 de julic de 1967, el depésito del
instrumento de ratificacion se realizé el 14 de marzo de 1975 y publicado en el
Diario Oficial de la federacion el 8 de julio de 1975.

Su contenido no solo es dirigido a la proteccion y reconocimiento de los derechos
de propiedad industrial, sino que incluye los derechos de autor, y por su
nomenclatura se interpreta que ambos derechos forman parte del derecho
intelectual. Su articulos 1° y 2° sefiala que la propiedad intelectual incluye: cbras
literarias y artisticas, las interpretaciones de los artistas e interpretes y las
ejecuciones de artistas ejecutantes; a los fonogramas y a las emisiones de
radiodifusion; las invenciones de todos los campos de la actividad humana; los
descubrimientos cientificos; los dibujos y modelos industriales; las marcas de
fabrica, de comercio y de servicio; asi como los nombres y denominaciones
comerciales; la proteccidon contra la competencia desleal y todos los demas
derechos analogos. '

'* Cfr.- Ibidem. Pp. I11a 113,




1.4.3. Tratado de Libre Comercio de América del Norts.

La firma del TLC trajo consigo el debate sobre la necesaria proteccion de los
derechos de la propiedad industrial en nuestro pals, pues la adecuada proteccién
de estos derechos es una condicion necesaria para que la inversion extranjera
pueda fluir en nuestro pais.

Antes de la entrada en vigor del TLC, el Estado mexicano ya contaba con una
regulacidn en materia de propiedad industrial adecuada a los estandares
internacionales, pero ademas, ya hablia firmado tratados intemacionales en la
materia.

En un principio se llegd a especular la posibilidad de crear una oficina que se
encargaria del registro marcario de los tres paises que tendria su sede en alguna
ciudad de los Estados Unidos, a efecto de otorgar valor global a los registros
marcarios de los titulares nacionales de cada uno de los paises fimantes. Sin
embargo esto no se llego a concretar, pues afectaria notoriamente la soberania de
los otros Estados, pero ademas el principio de validez termritorial de los registros de
cada marca cumple con la funcidn de evitar la ingtil saturacion del sistema
registral, al impedir que se conserven y protejan de forma indefinida marcas que
en muchas ocasiones no son explotadas por sus titulares, o en el caso de que si
se exploten solo se hace en un determinado territorio.

En matena de proteccion de los derechos de propiedad industrial se puede decir
que basan su marco juridico en los siguientes principios:
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. Cada una de las partes, en sus respectivos territorios se obligara a la
proteccion y defensa adecuada de los derechos de propiedad intelectual, y al
mismo tiempo se cerciorara de que dichas medidas normativas no constituyan un
obstaculo al libre comercio.

. Los tres paises deberan adherirse a los mismos tratados intemacionales en
materia de propiedad intelectual, en caso de que al momento de la firma de este
tratado aun no lo estén.

. Cada una de las partes podrd otorgar mayores derechos en materia de
propiedad intelectual de los que se establecen en el propio tratado.

. En sentido similar al anterior, cada uno de los miembros otorgara a los
nacionales de ofro miembro o de otra parte, trato no menos favorable que el que le
brinda a los nacionales.

. Ninguna de las partes podra exigir a los titulares de derechos, como
condicidon para el otorgamiento de trato nacional, que cumpla con formalidad o
condicién alguna para adquirir derecho de autor y andlogos.

. Las partes se dejan de sujetar a los procedimientos establecidos en
acuerdos multilaterales celebrados bajo los auspicios de las Organizacién Mundial
de propiedad Intelectual.

. Ninguna disposicion del capitulo de propiedad intelectual del TLC impedira
que cada una de las partes pueda tipificar en su legislacion interna, practicas o
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condiciones relativas a la concesion de licencias cuando, en casos especificos,
dichas préacticas puedan constituir un abuso de los derechos de propiedad
intelectual que impacten negativamente la competencia en el mercado.

En un principio, los paises miembros coincidieron en la aplicacion de las
disposiciones del Amreglo de Madrid relativo al registro Intemacional de Marcas.
Sin embargo por las caracteristicas de ésta Convencion, se considerd que su
inclusion acarrearia obligaciones que por el momento no iban con &l espiritu del
TLC.

Precisamente, el Arreglo de Madrid dispuso la creacion de una sola oficina para el
registro marcario de los paises firnantes, surtiendo sus efectos en el territorio de
todos ellos, motive por el cual se llamarian “Marcas internacionales”™ No se
descarta la posibilidad de que en algin momenito de la evolucion del tratado se
llegue a la necesklad de adherirse a dicho Armreglo o crear disposiciones similares
a las contenidas en ia convencitn citada.

Para los efectos del TLC una marca se entiende como cualquier signo o
combinacidn de estes que permita la distincidon de bienes o servicios de distintas
personas, incluyendo los nombres personales, disefios, letras, nimeros, colores,
elementos figurativos c la forma de los bienes o de su empagque.

Cada una de las partes otorgara al titular de una marca registrada el deracho de
impedir que terceros no autorizados, usen en el comercio signos similares o
idénticos que provoquen la confusion del consumidor.

Cada una de las partes podra supeditar la posibilidad de registro al uso; pero a
pesar de ello, la solicitud de registro no podra estar sujeta al uso efectivo de la
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marca. Congruente con lo anterior, tampoco podrd denegarse solicitud alguna
argumentando la falta de uso antes de la expiracion de un periodo de tres afios, a
partir de la fecha de solicitud de registro.

Cuando se trate de marcas notoriamente conocidas se ha establecido que para
determinar tal calidad, se habra de tomar en cuenta e conocimiento que de esta
se tenga en el sector relevante del plblico, incluso del conocimiento que se tenga
en el territorio en donde se halla promovido esta. Las partes entienden que no
podran exigir que tal reputacion se extienda méas alld del sector del publico que
normalmente trate con los bienes o servicios de que se trate.

Los palses firnantes deberan regular que el registro inicial de una marca dure
cuando menos diez afios, con el derecho a ser renovado indefinidamente por
plazos no menores a este siempre y cuando se satisfagan los requisitos legales.

Los paises podran exigir el uso de la marca como una condicién para consefvar el
registro. El registro podra cancelarse por su faita de uso por mas de dos afios, a
menos de que el titular de 1a marca argumente justificantes en que demuestre la
obstaculizacién para su uso. Se reconoceran como razones validas para la falta de
uso las circunstancias surgidas con independencia de la voluntad del titular de 1a
marca, que constituyan un obstaculo para su uso, entre las que se pueden citar:
las restricciones a la importacién.

Cada uno de ks palses podra regular lo relativo al licenciamiento y cesion de
marcas, en el entendido de que no se pemmitiran licencias obligatorias de marcas y
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que el titular de una marca registrada tendr4 derecho a cederla con o sin la
trasmision de la empresa a que pertenezca.

Los paises involucrados prohibirdn el registro, como marca, de palabras en
espafiol, francés o ingles que designen genéricamente los bienes o servicios, o los
tipos de bienes y servicios a los que la marca se aplique.

En el territorio de los tres paises se negara el registro a las marcas que
contengan, o en si, constituyan elementos inmorales, escandalosos o que
induzcan a error, o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una
relacibn con personas vivas o muertas, instituciones, creencias, simbolos
nacionales de cualquiera de las partes, o que las menosprecien o afecten en su
reputacion.

Por lo que al procedimiento registral marcario se refiere debe contar, cuando
menos con los siguientes elementos:

° Examen de las solicitudes;

. Notificar motivada y fundadamente las razones por las que se niegue el
registro de una marca;

. Una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a dicha
notificacién.

. La publicacién de cada marca, antes o después de su registro.

U Una oportunidad razonable para que los interesados puedan solicitar la
cancelacion del registro de una marca.

. Cada una de las partes podra otorgar una oportunidad razonable a los
interesados para que se opongan al registro de una marca.'®

* Cfr.- JALIFE DAHER, Mauricio, “Aspectos legales de las marcas en México”, 4* edicion. Editorial Sista.
México; 1998. Pp. 145 a 153,
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CAPITULO 2.

CONCEPTOS GENERALES

2.4 ), Qué se debe entender por propledad intelectual?

Carlos Vifiamata reconoce que los derechos de propiedad intelectual pueden ser
dos: Los derechos de autor y los derechos a la propiedad industrial, ambos con
distinta naturaleza y contenido, pero cuya diferencia primordial es la persona sobre
la cual recae la proteccion. Este autor nos proporciona su definicion de derecho de
creacion intelectual en los siguientes términos: “es el conjunio de normmas que
protegen las concepciones intelectuates del ser humano. Una de ésfas
concepciones pueden referirse a la esidtica (arts, belleza, literatura, ciencia) y
caeran en el campo del derecho de autor y ofras se referiran al comercio o0 a la
industria, cayendo en consecuencia en el ambito del derecho de la propiedad
industriar."’

Dentro de [a propiedad intelectual los derechos de autor recaen precisamente en
el autor de la obra, sin duda es una persona fisica; mientras que la Ley de la
Propiedad Industrial, en su Articulo 87, no considera a las personas fisicas
susceptibles de ser titulares del derecho de uso las marcas en la industria.

Antes de entrar a la definicion de o que se debe entender por el derecho
intelectual o a la propiedad intelectual es conveniente que se dilucide la naturaleza

" YINAMATA PASCHKES, Carlos, “La propiedad intelectual”, Editorial Trillas. México; 1998. P. 9.
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juridica de éste derecho o derechos. Algunos tratadistas lo ubican entre los
derechos de propiedad, otros se inclinan por considerarlos concesiones o
privilegios tomando como base la vigencia temporal de los mismos.

Lo cierto es que se trata de bienes intelectuales de naturaleza incorpérea,
susceptibles de proteccion juridica.

En ef afio de 1793 en Francia, fue cuando por vez primera se encuadraron estos
derechos dentro del régimen de propiedad, y como consecuencia, algunos
tratadistas comenzaron a cuestionar la naturaleza que en primera instancia se les
atribuy6. Ante su desencanto, hubo quienes postuiaron la iklaa de que se trataba
de meras concesicnes del Estado; otros consideraban que se trataba de derechos
sobrevenidos de un contrato tacito entre el individuo y la sociedad; y otros los llegd
a ubicar como derechos personales, mismas gue habran de ser explicadas a
continuacion:

Teorla de la concesién o privilegio legal.- Postuian la idea de que los derechos
intelectuales es un privilegio que conceden las leyes a titulo de recompensa,
estimulo o compensacion. Esto significa que el derecho que se tenga sobre la
propia creacion emana de la voluntad del legislador.

Teoria contractual.- Guarda cierta similitud con la anterior, y en la que se defiende
la idea de que los derechos intelectuales emanan de un contrato tacito celebrado
entre la sociedad y el individuo, para que éste disfrute de los beneficios de su
propia obra, que se materializa en la voluntad dei Estado en usc de su facultad de
imperio, a través de ios 6rganos encargados para elio.
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Teorla del derecho personal.- Esta comiente sostiene que los derechos
intelectuales forman parte del derecho de ia personalidad, como una emanacion o
materializacion de la propia fuerza del individuo; es decir, forma parte de la esfera
de derechos inherentes a la persona.

Teorla del derecho a la propiedad inmatenal.- Aunque es la comente
predominante, hay que reconocer que el principal argumento opositor es que
tratandose de un derecho inmateriai no se le puede equiparar a las cosas y por
tanto constituir objeto de propiedad, derecho que ha sido creado exclusivamente
para cosas y objetos materiales.

Para refutar tal razonamiento, tan solo hay que sefialar que si bien es cierto, los
romanos crearon el derecho de propiedad exclusivo para bienes tangibles era
porque la evolucion técnica ni juridica permitia concebir tal derecho para bienes
inmateriales. Sin embargo con et avance de la civilizacion las circunstancias han
cambiado, y por ello, el derecho de propiedad no se puede considerar exclusivo
sobre bienes materiales, sino que puede extenderse a cualquier clase de bienes.

Los Derechos de Propiedad Industrial y los Derechos de Autor, lo podemos
encontrar en el noveno parrafo del articulo 28, de fa Constitucion; en donde se
consigna: “Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por dsterminado
tiempo se concedan a los autores y artistas para la produccién de sus obras y los

que para el uso exclusivo de sus invenlos, se olorguen a los inventores y

perfeccionadores de alguna mejora.”
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Pero ademds, en la fraccion XV dei mismo magno ordenamiento se faculta al
titular del Ejecutivo Federal para “Conceder privilegios exclusivos por tiempo
limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o
perfeccionadores de aigin ramo de la industria®.

Para el ilustre jurista mexicano David Rangel Medina, por derecho intelectual
entiende “ef conjunto de normas que regulan las premrogativas y beneficios que las
leyos reconocen y establecen a favor de los autores y de sus causahabientes por
la creaci6n de obras artisticas, cientfficas, industriales y comerciales.”*®

A pesar de que en su definicién de derecho intelectual engloba a los derechos de
autor y a los derechos sobre la propiedad industrial, reconoce que en sentido
estricto, constituyen sinonimias el derecho a la propiedad intelectual y los
derechos de autor, cuyo contenido es la propiedad literaria, artistica y cientifica,
asi como las cuestiones, reglas, conceptos y principios que se relacionan con los
problemas de los creadores intelectuales en su acepcion mas amplia.

En cambio, si la actividad del intelecto humano se aplica a la solucién de
problemas concretos en el campo de la industria y del comercio, o a la seleccion
de medios diferenciadores de establecimientos, mercancias y servicios, entonces
estamos frente a los derechos de la propiedad industrial.'

Es precisamente mi interés en resaltar la importancia que tiene el hecho de que
algunas personas; Industriales, comerciantes, industriales y prestadores de

'® RANGEL MEDINA, David, “Derecho de la propiedad industrial e intelectual”, UNAM. México; 1991.
Pp.7y8.
% Cfr.- Ibidem. P. 8.
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servicios, dediquen sus esfuerzos para satisfacer necesidades de la colectividad;
unos produciendo bienes; otros, distribuyendo esos productos; y otros mas,
satisfaciendo necesidades con los servicios que prestan, cada uno coh sus
propios medios, métodos y técnicas para lograr su cbjetivo; por lo tanto, estas
diferencias en sus procesos de produccién o el nombre comercial son identificados
con la marca, consecuentemente susceptibles de tutela juridica.

22 DHerenclas entre los derechos de autor y los de propiedad industrial,

De acuerdo al pensamiento de David Rangs! Medina, la diferencia fundamental
entre los derechos de autor y el derecho a la propiedad industrial estriba en su
contenido. .

Al autor de una obra se le confiere un derecho que al mismo tiempo presenta dos
caras, a saber: el derecho moral y el derecho pecuniario. El primero de los citados
consiste en la prerrogativa exclusiva de crear, continuar o concluir la obra, de
maodificaria o destruiria; a manteneria inédita o publicarla, ya sea bajo su nombre o
seudonimo o guardando el anonimato; también incluye el derecho a elegir el
intérprete de la obra, darle determinado destino; de ponerla en el comercio o
retirarla del mismo; asi como el derecho de mantener la integridad de la obra y de
su titulo, e impedir que se reproduzca de forma distorsionada.

La otra cara de la moneda es el derecho pecuniario, que implica la facultad para
obtener una justa retribucidn o el justo pago derivado de la expiotacién lucrativa de
la obra, siendo su nicleo el derecho de su publicacién, reproduccion, traduccién y
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adaptacion, ejecucidon y ftransmisibn, sin los cuales dificimente puede
comercializarse.?

El derecho a la propiedad industrial se considera como el privilegio de usar de
forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de los productos,
establecimientos y servicios, y su contenido comprende cuatro grupos de
instituciones.

El primer grupo son componentes de la propiedad industrial, cuya proteccion
juridica varia de palis en pals perc su esencia es la de las patentes de invencion,
los certificados de invencion; los registros de modelos y dibujos industriales.

El segundo grupo se compone por los signos distintivos, que igualmente son
regulados de forma distinta en las legislaciones del mundo, aunque principalmente
comprenden las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen
y los anuncios y avisos comerciales.

El tercero grupo de derechos son aquellos que se relacionan con la competencia
desleal y su represion. Y finalmente, el cuarto grupo son aquellos derechos
heterogéneos que se deben a los adelantos de la investigacion cientifica, como lo
son las variedades vegetales, la de conocimientos técnicos llamados “Know How™
y las fases que conforman a tecnologia.?'

De forma coincidente, Carlos Vifiamata distingue los derechos de autor de los de
propiedad industrial en su naturaleza juridica, por su regulacién y las autoridades

encargadas de su vigilancia.

2 Cfr.- Loc. Cit
M Cfr.- Ibidem. P. 9.
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Sefiala que los distintos paises que regulan los derechos de autor reconocen
como su contenido y esencia de proteccion el derecho de los escritores, misicos,
autores de historietas, graficas, artistas y productores de obras audiovisuales y
fonogramas a percibir una remuneracion por la explotacion y reproduccion de sus
obras, sin importar el soporte fisico en que se contengan, desde el momento en
gue se divulgan (publican).

Con base a lo expuesto en el parrafo anterior, se han definido los derechos de
autor en los siguientes términos: “El derecho que la ley reconoce al aulor de una
obra para participar en los beneficios que produzcan la publicacion, ejecucidn o
representacion de la misma”.

Por lo limitado de la definicién antes citada, es que el mismo autor propone otras
mas, siendo éstas las que a continuacién propone: “Conjunfo de normas que
regulan las creaciones intelectuaies aplicadas al campo de la literatura, de las
bellas artes y de la ciencia.”

“Constituye el objeto de la propiedad intelectual (que en sentido limitado se refiere
a los derechos de autor) las producciones u obras cientificas, literarias o arlisticas,
originales o de cardcler crealivo, con independencia de su mérnto, que puedan
darse por cualquier medio."**

A diferencia de los derechos de autor, la propiedad industrial tiene como eje
fundamental el campo de la industria y el comercio, motivo por el cual se rigen por
diferentes cuerpos legales. Asimismo, las autoridades encargadas de la aplicacion
de su marco juridico son distintas, ya que es obligacion del Instituto Nacional de

Z VILLAMATA PASCHKES, Carlos, Op. Cit. P.23
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los Derechos de autor, como una coficina dependiente de la secretarfa de
Educacién Pulblica la que se encarga de la vigilancia al respeto de ésta clase de
derechos, mientras que corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial en calidad de Grgano descentralizado de la Administracion Publica
Federal vigilar la adecuada proteccion de los derechos dltimos citados.

De forma amplia Carlos Viaflamata sefiala que “La propiedad industrial esté
formada por el conjunto de derechos que sirven para proteger a las personas
fIsicas 0 morales que desean reservar sus creaciones (pafentes, modelos de
utifidad, diseflos industriales), & distinguir sus productos o servicios de ofros de su
misma especie o clase (marcas, denominaciones de ongen), proleger fa
oniginalidad de sus avisos comerciales, conservar la privacidad de sus secrelos
industriales o comerciales, distinguir la identidad de sus establecimientos
comerciales, de otros dedicados al mismo giro y a perseguir ante las autoridades
compotentes a los que infrinjan tales derechos.™

De las definiciones dadas por el citado autor, se puede advertir que de alguna
manera han sido creadas o elegidas de forma arbitraria, en virtud de que no ha
comprendido entre los derechos de autor, los de caracter procesal que le permiten
perseguir ante los tribunales su derecho cuando ha sido transgredido por otras
personas, factor que si ha sido tomado en cuenta en la definicion de propiedad
industrial.

De manera coincidente, tanto los derechos de autor como los derechos de
propiedad industrial tienen valor pecuniario, puesto que éstos Ultimos constituyen

2 Ibidem P. 13




36

un verdadero activo de las empresas, susceptibles de explotacién comercial, y en
virtud de los cuales, las empresas generan sus propias ganancias. A manera de
ejemplo se puede citar la marca, entre cuyas funciones, esta la de distinguir la -
calidad de un determinado producto o servicio, por el que se vende y el piblico
consumidor paga un precio.

El cbjeto especifico de la propiedad industrial es muy diverso, siendo parte del
mismo: las patentes de invencion o de mejoras, los modelos de utilidad, los
dibujos industriales; las marcas, denominaciones de origen; la originalidad de los
avisos comerciales; la conservacion de los secretos industriales y comerciales; la
distincion de los establecimientos comerciales; cuidar que la competencia sea leal
entre los comerciantes, etc.?*

El objeto de ia presente cbra es analizar de manera particular el tratamiento que la
Ley de la Propiedad industrial otorga a la marca para la apropiada proteccién de
los derechos a que son sujetos las personas nacionales o extranjeras titulares de
los derechos de dicha marca.

Al Estado compete garantizar a los productores y comerciantes que sus
competidores no harén uso de medios desleales para competir con ellos. Con ello
se busca que la libertad de comercio no se convierta en libertinaje, por lo que la
competencia que se fomente en el pais debe ser honesta y leal. Los competidores
se pueden disputar la preferencia de la clientela y de los potenciales
consumidores, pero con la condicion de que la disputa se haga a través del uso de
mecanismos honestos y nunca tramposos. Ejemplos tipicos de la clase de actos
de competencia desleal que son objeto de reguiacion por la Ley de Propiedad
Industrial, se citan: provocar confusidn en el consumidor haciéndole creer que

# Cfr.- Ibidem. P. 125.
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adquiere un producto de determinada marca; o pretender denigrar los productos
del competidor con e objeto de ganar clientela a favor dei propio producto.?

Ya Habfamos dicho que el Estado cumple distintas funciones en materia de
derechos de autor y en materia de la propiedad industrial, de tal suerte que
validamente puede decirse que en ésta Gitima matsria cumple con las siguientes
finalidades especificas:

Verificar el concurso de las condiciones de que dependen el reconocimiento y la
proteccion de los derechos que a los particulares confieren fas marcas, los
nombres comerciales, los avisos comerciales, los rotulos y demas signos
distintivos;

Decretar la nulidad, la caducidad y la extincibn de los actos administrativos
relativos;

Dar publicidad a los actos concemientes a la propiedad industrial que lo requiera
para la mejor proteccion de éstos derechos, tales como el caso de: la concesién
de patentes, el registro de marcas y avisos comerciales, la transmision de
derechos, etc.;

Velar por los intereses de orden ptblico, y en general los de toda la colectividad en
materia de propiedad industrial, ya sea reprimiendo la competencia desleal,

”Existmoﬂosactosdeloswmatiantnpmﬁmwresydismbmdm&Gcomistemescncompetirenmn
situacion favorable frente a quienes compiten en el mismo mercado. La Ley de Comercio Exterior previ6 los
casos de Dumping, externada como subvenciones a los productores nacionales v otras formas de competencia
desleal.
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adoptando politicas legales en que se penalice a quienes incurran en ciertos actos
que lesionen al particular como titular de los derechos multicitados, y al publico en
general, por la confusién o engaiio en que se les hace incumir.?®

2.3 El derecho marcario como disciplina juridica

Toda vez que ha quedado claro el objeto de proteccion de la propiedad industrial y
se le ha diferenciado nitidamente de los derechos de autor, es conveniente que
ahora se pueda abordar el tema de la marca y su regisiro.

A pesar de que muchos autores se han preocupado por el estudio Ge la marca,
tanto en sus aspectos sustantivos como en los adjetivos, aun no se puede hablar
en forma de la autonomia de! derecho marcario. Hasta ahora, tan solo se ha
distinguido a la marca como uno de los derechos objeto de proteccion de la
propiedad industrial, y que a pesar de su importancia comercial y juridica no ha
sido suficiente para independizarse de la materia de donde proviene.

Pese a ello, autores de la talla det maestro Range! Medina ya pugnan por lograr la
autonomia del derecho marcario, y tratar su contenido dentro de una disciplina
juridica. Este autor define al derecho marcario como “e! conjunto de normas
juridicas mediante las cuales el Estado regula los derechos de propiedad industrial
sobre los signos distintivos de mercancias.™

* Cfr.- RANGEL MEDINA, David, “Tratado de derecho marcario”, México; 1960. Pp. 108 y 109.
7 bidem. P. §14.
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Como se advierte de la definicion dada por el autor, ésta ya ha sido rebasada por
el derecho, pues la marca no solo es susceptible de distinguir bienes o productos,

sino también los distintos servicios que en el comercio se promueven.

El autor parte de una premisa para concluir la autonomia del derecho marcario,
siendo ésta la desincorporacién de la somera regulacion de la marca en otros
cuerpos legislativos, entre los que cita al Codigo Civil, el Cédigo de Comercio y la
legislacién penal. Su escision se debid, segtin el dicho del autor al desarrollo de la
industria y las nuevas necesidades del comercio.

Se pueden encontrar posturas confrontadas, en las que algunos autores sostienen
que la marca debe ser objeto de estudio del derecho civil, otros tantos sostienen
que por tratarse de uno de los tantos derechos a los que tiene la empresa, es la
materia mercantil a quien concierne, mientras que otros se inclinan por el derecho
administrativo.

Con mejores argumentos Jorge Barera Graf justifica el desprendimiento del
derecho marcario, del derecho mercantil, principalmente por tratarse la marca de
un derecho fundamentalmente concemiente a la empresa y al comerciante.
Ademas evidencia la administracién del derechc mercantil, derivada de Ila
complejidad de las actividades mercantiles que se realizan en nuesiros dias, y que
en muchas ocasiones requieren de la intervencion del Estado para la proteccion
de algin sector social o de la economia.

Rangel Medina, fundamentaimente se basa en el siguiente argumento para

justificar la autonomia del derecho marcario. "La naturaleza juridica de las
instituciones marcarias, la fndole sui generis de los procedimientos administrativos
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que originan, el carécter tipicamente intermacional que revisten las actividades y
legislaciones que afectan los derechos sobre las marcas, y ef inferés publico que
impone al Estado la obligacién de decretar de oficio la nulidad de un registro
hecho en coniravencion a la ley, de reprimir las falsas indicaciones de procedericia
de los objetos marcados, son todos ellos, factores que dan una clerta autonomia a
ia Ley de la Propiedad Industrial y a las instituciones marcarias que regula, de
manera seflalada a los procedimientos que establece con una fisonomia tan
singular, que tornan inaplicables exigencias y formalidades que si en el dmbito
jurisdiccional adn perduran, son innecesarias en la esfoera administrativa.”®

Pese a las argumentaciones expuestas por el reconocido tratadista, difiero, por el
momento, de su opinién, ya que la materia marcaria bien se puede estudiar dentro
de una materia especifica de la propiedad industrial, ¢ incluso desde el angulo del
derecho mercantil o el administrativo. Pese a la importancia de su contenido, éste
no es tan amplio como para justificar que se estudie de forma auténoma todo lo
relativo a la marca.

2 Cfr.- Ibidem p.118
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2.4 El derecho marcario y sus relaciones con otras disciplinas

Para quienes consienten la conveniencia sobre dotar de autonomia al derecho
marcario, se puede validamente decir, que tiene relaciones estrechas con otras
ramas de la ciencia juridica, tales como el derecho mercantil, el derecho
administrativo, el derecho procesal, el derecho penal, el dereE43cho fiscal, el
derecho intemacional y el derecho civil principalmente.

Para quienes consideran que el estudio de la marca no tiene elementos suficientes
como para lograr su autonomia cientifica, ni legislativa, debemos sefialar que |la
marca tiene distintos campos de accion, como el derecho administrativo, cuando la
propia regulacién de la materia crea 6rganos administrativos encargados de la
vigilancia y aplicacitn de las normas de la materia. Con el derecho mercantil,
porque se trata de una materia que propiamente es de inierés para el comerciante
y la empresa; el derecho procesal, con el derecho civil y el penal, porque de la
violacion de las disposiciones en materia de propiedad industrial se derivan
accicnes civiles, penales y administrativas que se hacen valer solo a través de un
proceso de indole jurisdiccional; con ei derecho fiscal, porque los actos tendientes
a la proteccion de la propiedad industrial estdn sujetos a un pago, exigible de
antemano, y sin el cual no se le da cause a la solicitud del interesado; y con el
derecho intermacional, porque nuestro pais ha tenido que fimar tratados
internacionales en materia de proteccion de la propiedad industrial y de marcas.
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2.5 Concepto de marca

El concepto legal de marca esté dispuesto en el Articulo 88 LPI, en los siguientes
términos: “Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios
de otros de su misma especie o clase en el mercado.”

Es una tendencia legislativa el prever conceptos legales o definiciones dentro de
los cuerpos normativos, principalmente para lograr la mejor interpretacion de las
normas de la materia. Respecto a la definicion legal de marca prevista en el
articulo 88 LPI, Mauricio Jalife Daher expone: “En esle caso particular, la LPI
aporta una definici6n de marca de corte muy general, que Gnicamente resalta la
funcidn basica y cualidad esencial de las marcas, que es la dislintividad y la
individualizacién de un producto, concepto al que necesariamente debe agregarse
que el signo en cuestion puede constituir una marca, siempre que no incurra en
las prohibiciones que ia propia legislacion establece sobre el particular.™®

A pesar de la sencillez de 1a redaccién de la definicion de marca que nos brinda el
legislador federal, la doctrina no se ha puesto de acuerdo sobre una definicién
universaimente valida de la marca. En tal virtud, Rangel Medina clasifica las
definiciones que al respecto se han creado en cuatro grupos distintos, siendo
éstos: los que le dan a la marca un papel de signo indicador del lugar de
procedencia de la mercancia; o aquel que considera a la marca como un signo
distintivo de los productos; otro que reine las virtudes de ambas nociones; y otra
que se enfoca la esencia de la marca en funcidn de la clientela.®Todas las
definiciones a que alude el connotado tratadista son muy parciales y no se

# JALIFE DAHER, Mauricio, “Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial”, Editorial Mc Graw Hill.
México; 1998_P. 86.
* Cfr.- RANGEL MEDINA, David, “Tratado de derecho marcario”, Op. Cit. Pp. 154 a 158.
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adecuan al objeto, y funciones que persigue en la actualidad, por lo que habré de
citar algunas que me parecen mas completas.

Dentro del segundo grupo de definiciones se puede incluir {a que nos brinda
Mascarefias para quien “La marca es un signo que se usa para disfinguir, en el
mercado, los productos o los servicios de una empresa de fos productos o de los
servicios de las otras empresas.”>!

Sadl Argeni ha definido la marca como el "signo ¢ medio matenal con que se
identifican los productos de la industria, comercio o trabajo, a fin de distinguirios de
otros similares y que el empresario hace valer en el mercado para que la clientela
los adquiera.”

Para Genaro David Géngora Pimente! la definicidn técnica de marcas es: “Signos
utilizados por fos industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las
mercancifas o en aquellos medios capaces de presentarios graficamente, para
distinguirios, singularizarios, individualizarios: denotar su procedencia y calidad, en
su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie”.®

De la definicion dada por el autor citado es conveniente destacar el caracter
limitativo de la marca; es decir, que solo debe distinguirle de aquellos productos
gue compartan la misma clase legal o especie. Esto significa que la marca no

' MASCARENAS, C. E. “Las marcas en el derecho venezolano y en el derecho comparado”, Facultad de
derecho de la Universidad de los Andes. Venezuela; 1963. P.9.

*2 ARGERI, Saiil, “Diccionario de derecho comercial y de la cmpresa”, Editorial Astrea. Argentina; 1982, P.
280.

* GONGORA PIMENTEL., Genaro David, “Diccionario de derecho mercantil”, Pormia y UNAM. México;
2001.P.311.




puede ser considerada un derecho ilimitado en su aspecto espacial, temporal y
hacerse extensivo a toda clase de bienes y servicios.

Justo Nava Negrofe pretende afiadir a los elementos de las definiciones
normalmente aceptadas, que la marca es un elemento asociado a la generacion y
conservacion de la clientela™. Esta afirmacion es cierta, pero se debe sefiaiar que

ésta caracteristica no es propia de la marca, por lo que se sugiere no incluirla en la
definicion legal ni doctrinal.

Para el jurista espafiol Arfuro Cauqui, las marcas son: “aquellos medios de
expresion que se ulilizan para diferenciar, en ol comercio y en la industria, las
propias actividades y productos de los que, dentro de ese mismo ambito, realizan
los deméas. Con la proteccion oficial de ks signos distintivos no se pretende
premiar nada. Lo que se intenta es proteger a los industriales y comerciantes que
acroditen su nombre o marcas, y con elios al poblicc que les muestre sus
preferencias, frente a posibles imitaciones de tarceros que, dolosamente o de
modo inconsciente, pretendan aprovecharse de la noloriedad y mercado
alcanzado por aqueflos.™®

Este autor resalta el aspecto de la competencia desleal de algunos comerciantes,
sin que para ello importe el elemento volitivo, pues en cualquiera de los casos se
lesionan no solo los intereses del comerciante, fabricante o distribuidor, sino de la
clase consumidora.

3 Cfr.- NAVA NEGRETE, Justo, “Derecho de las marcas”, Pormia. México; 1985, P. 343,
3 CAUQUI, Artwo, “La propiedad industrial en Espafia”, Editorial Revista de Derecho Privado. Espaia;
1978. P. 34.
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Con la evolucién tecnoldgica, en algunos paises del mundo han adquirido en
calidad de marca las olfativas ¢ auditivas, aunque en nuestro pais, de forma ticita
la definicion legal aln las excluye, pues reconoce como tal, tnicamente a los
signos visibles, es decir, que se perciben mediante el sentido de la vista y no a
través de otros sentidos™®

2.6 Signos aptos para constituir marca

Su fundamento legal lo podemos encontrar en el Articulo 89 LPI, cuya redaccion
es: “Pueden constituir una marca los siguientes signos:

l.- 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;

IL.- Las formas tridimensionales;,

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

1V.- El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una marca
registrada o un nombre comercial publicado.”

Refiriéndose al texto de 1a fraccién |, Cesar Sepulveda lo critica severamente,
aunque reconoce la intencidn del legislador por excluir grabaciones fonéticas, y
como ya lo sefialamos olores especificos.

% Cfr.- JALIFE DAHER, Mauricio, “Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial”, Op. Cit. P. 89.
*7 El articulo 90 dispone un listado amplio de hipotesis en que la marca no seré por ningtn motivo registrable.




Para el autor, se debe entender por denominaciones a todos aquellos nombres
que se utilicen en cosas reales, imaginarias, mitologicas, sin importar su
naturaleza. A manera de ejemplo cita los siguientes: Venado, Pegaso, Jupiter,
indio, La Rosa, etc. Cuando aparecen de forma aislada se puede decir que
constituyen marcas nominativas, pero si van acompafiadas de cualquier otro
caracter, la da mayor efecto distintivo.

Una variante de las llamadas marcas nominales, son las denominadas de fantasia
o arbitrarias, porque con la conjugacion de los nombres no se advierte la idea del
objeto al cual se aplican. A manera de ejemplo, podemos citar el caso de una
marca de balatas llamada “Frecentauro®, que si bien es cierto contiene el vocablo
centauro, como un icono de la mitologia griega se combina con una serie de
caracteres que lo distorsionan, sin embargo dicha marca no genera una imagen en
la mente de una balata. Otros han optado por adoptar una marca cuya acufiacion
de caracteres parece totaimente caprichosa como en el caso de "Kodak”, aunque
al propietario de la marca no le interesa reaimente su significado, sino que la
combinacion fonética sea pegajosa para el publico consumidor.

Es importante indicar que algunos pretenden nombrar a su producto mediante
expresiones que lleguen a ser descriptivas del producto al que pretenden amparar,
con lo que comren el riesgo de que la autoridad administrativa les niegue su
registro, con fundamento en la fraccion IV del articulo 80 LPI, como por ejemplo
nombrarle a un refresco bajo la marca “refresh”, o a un vehiculo automotor bajo el
de "speed”, que aunque se hace en idioma inglés, es descriptivo del producto.

£n ocasiones son tan buenas las marcas constituidas por denominaciones
fantasiosas que llegan a formar parte del lenguaje comdin y por lo tanto corren el
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riesgo de caer al dominio publico en caso de no proteger su registro, tal es el caso
de Resistol, Nylon, Maicena, etc.®®

Ahora bien, |a figura visible a que alude la fraccién | del articulo 89 constituye una
fuente inagotable de expresion y que para efectos de distinguir un producto es de
vital importancia en nuestros dias. A través del mismo se pueden representar
cualquier especie de objetos de la realidad o de la fantasia. La ley no limita a los
interesados a la representacion grafica de un producto, servicio o establecimiento.
La persona puede registrar casi sin liimites mediante el dibujo cuakquier idea que le
venga a la mente

La utilizacién de colores es de vital importancia para la representacién gréfica,
aunque no considerado aisladamente. Tampoco se admiten los nombres de los
colores por no ser distintivos. No obstante, pocemos ver en el mercado una marca
de gelatina llamada “Yellow™, que en ingles es amarillo. En la teoria se ha dicho
que la invencidn de un nuevo tono de color si podria, eventualments, constituir
marca. Pero si nos apegamos a un criterio meramente legalista, en México no
podria constituir marca. En torno a éste punto cabe citar la siguiente tesis aislada:

MARCA DE COLOR EN LAPICES, REGISTRO DE.

Hay que tomar ea consideracién que la banda de color azul gue la quejosa pretende registrar, no se
refiere solo al color, porque mo 3¢ ha tratado de registrar el azul aplicado a los Hpices, ni reservarse In
facultad de fabricar lipices azules, lo que si estaria limitado por el articulo 105, fracciéa V de ia Ley de
Ia Propiedad Industrial, sino a la marca consistente en una banda color azul aplicada a un lpiz o a su collar
protector, colocada precisamente cerca de su extremo superior, por lo que sc trata, de un signo materiai en el

* Cfr.- SEPULVEDA, Cesar, “El sistema mexicano de propiedad industrial”, 2* edicion. Porria. México:
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que intervienen los clementos de forma, color y situacién que, aunque sin complicaciones, ficil y
evidentemente hacen distinguible al objeto a que se aplica, de otro de su misma especie o clase. Esto
constituye una marca en Jos términos del articulo 97 de la referida Ley, sin que obste la circunstancia de que
dicho signo distintivo, sea susceptible de desaparecer si se saca punta al lapiz por el lado donde marca se
encuentra, ya que, ni es normal que esto ocurra, ni ello guitara al signo distintivo, o sea la banda azul, su
cardcter de marca, puesto que lo interesante en ¢f caso es que el producto se identifique con facilidad en ¢l
momento de adquisicién y no cuando ¢l adquirente lo esté usando o consumiendo.

Amparo en revision 5631755, Kimble Glass Company. 23 de marzo de 1956. cinco votos. Ponente: José
Rivera Pérez Campos.

Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de 1a Federacién. Epoca: Quinta Epoca. Tomo CXXVII.
Tesis: Pagma: 1027. Tesis Aislada.

Asf mismo, la fooma de los productos y de su envase es un signo visible, por lo
que esto puede formar parte dé una marca. A manera de ejemplo se pueden citar
casos de jabones, refrescos, pegamentos, vinos licores, cuyo producto se
encuentra dentro de los mismos envases y que tienen tal forma que les distinguen
de otros productos similares.*

Nada se habia dicho respecto al plano en que debian manifestarse las formas
linglisticas y graficas que constituyen marca, por lo que gracias a los avances de
la tecnologia estas expresiones ya no solo eran susceptibles de realizarse de
forma plana, sino que ahora también se contemplan formas tridimensionales,
siendo una de las modalidades en que se puede expresar una marca en nuestros
dias. Por ejemplo podemos citar la marca Porrua, que en un principio contenia un
caballero azteca que solo se dibujaba en forma plana, en la actualidad su
representacion grafica es tridimensional.

1981.Pp. 117y 113.
** Ibidem. Pp. 118y 119.
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La forma tridimensional de la marca también tiene ciertos limites, establecidos en
las primeras fracciones del articulo 90 LPIl en donde a Ia letra disponen:

Articulo 80. LPI. "No seran regisirables como marcas

1.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se
expresan de manera dindmica, aun cuando sean visibles;

lll.- Las formas tridimensionales que sean del dominio plblico o que se hayan hecho de
usc comiin y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga facilmente, asl como
la forma usual y comiente de los productos © la impuesta por su naturaleza o funcién
industrial;

A manera de ejemplo pcdemos citar el caso de las palomitas de maiz que
después de un proceso de cocimiento adquieren una forma especifica no
susceptible de registro como marca pues no la distingue de otros productos
idénticos.

V.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto
de sus caracteristicas, sean descriptivas de los productos o servicios que fraten de
protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras
descriptivas o indicativags que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad,
cantidad, composicidn, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de
produccidn;

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engaiiar al
publico o inducir a error, entendiéndose por tales las gque constituyan falsas indicaciones
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sobre la naturaleza, componantes o cualidades de los productos o servicios que pretenda
amparar,

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una
marca que el Instituto estime noloriameme conocida en México, para ser aplicadas a
cualquier producto o servicio.”

La Fracci6n tercera del articulo 89 LPI dispone ia posibilidad de que los nombres
comerciales integren marca. El nombre comercial es aquel que se aplica a los
establecimientos comerciales, industriales o agricolas, principaimente. Existen
algunos muy afamados como el caso del Palacio de Hierro, Gigante, etc., que
pueden validamente utilizarse como marca, y resuita conveniente proteger bajo el
marco juridico marcario, y que no solo sirve para distinguir al establecimiento sino
a los articulos que se venden en el.

Excepcionaimente las razones o denominaciones sociales constituyen una buena
marca, pero normalmente no son adecuadas por carecer de elementos distintivos.
Un ejemplo de inocuidad del uso de una razén o denominacion social para
constituir marca es el siguiente: La constitucidn de una sociedad andnima que se
llame La Aflantida, dedicada a la produccion de perfumeria, nombre gque
francamente seria inadecuado para constituir la marca de sus productos. No
ocurre o mismos cuando se trata de las siglas de las razones sociales, ya que en
ocasiones forman un elemento fonético muy importante, y que en muchos casos
resulta ser magnifico para constituir marca.*

“ Ibidem Pp. 120 y 121
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2.7 Las multiples funciones que cumple la marca

En la doctrina se han sefialado distintas funciones a cargo de la marca. No todos
los tratadistas de la materia coinciden en su totalidad, pero st en las principales.
Para los autores Danie! Zuccherino y Carlos Mitelman establecen el siguiente
criterio:

Funcién distintiva.- Sin Jugar a dudas es la que mayor relevancia tiene. No tendria
ningtn sentido brindar proteccién a una marca si los elementos que la componen
no pueden cumplir con el propésito de identificar bienes y servicios.

Por la importancia que tiene esta funcibn, como ya se ha visto con antelacién hay
autores que han definido la marca atendiendo a este propésito. Autores de la talla
de Alvarez Soberanis y Julio Ledesma coinciden con esta afirmacion.
Simultaneamente constituye una garantia para el consumidor y para el fabricante;
para el primero asegura que le entreguen el bien 0 servicio que ha querido
adquirir, mientras que para el fabricante es un medio para distinguir sus productos
de los de la competencia. Diariamente millones de consumidores seleccionan
productos o servicios para la satisfaccidn de sus necesidades, y los eligen por ios
resultados que han experimentadc por su adquisicion. Pese a que la tesis que a
continuacién habra de citarse encuentra su fundamento legal en una ley abrogada,
su espiritu y contenido ha sido respetade por el nuevo ordenamiento, motivo por
el cual io hacemos.
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MARCAS COMPUESTAS. DESCRIPTIVIDAD Y CONDICION DISTINTIVA DE LAS.

De conformidad con lo establecido en el articulo 91, fraccién V, de la Ley de Invenciones y Marcas, no son
registrables como marca "V .-Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios
quc traten de protegerse como marca. Una denominacion no se considera distintiva porque ostente una
ortografla caprichosa, o construccién artificial, o sea ¢l producto de la unién de dos o més palabras que,
analizadas aisladamente, comtinien siendo descriptivas o indicativas de las cualidades, caracteristicas fisicas,
contenido, uso, destino o funcién, composicién de propiedades, tipo especie, calidad, cantidad, valor,
presentacion o época de elaboracion de los productns o de prestacién de los servicios”. En la disposicion legal
transcrita, se advierte que el legislador impuso una regla de apreciacién atinente a las denominaciones que
pretendan registrarse como marcas, que esté relacionada estrechamente con uno de los caracteres esenciales
que tods marca debe reunir, como lo es s condicién distintiva. La referida regla consiste en considerar que
una marca estd desprovista de tal requisito, si la denominacion respectiva se integra por dos o més palabras
que al ser analizadas en forma aislada resultan descriptivas de los productos o de los servicios
correspondienies vy las mismas continiian siendo descriptivas en su conjunto; en tal caso la denominacion
propucsta para registro en esos términos, debe ser rechazada. Consecuentemente, la negativa de registrar
como marca la depominacion Taco Bar, no resulia contraria a derecho, habida cuenta que al decrctar dicha
negativa, la respectiva autoridad responsable ajustd su proceder a la mencionada regla de apreciacién de las
marcas, en tanto que las palsbras que integran esa denominacién, analizadas aisladaments o en forma
conjunta, conservan ¢l significado que naturalmente les comresponde, mismo que contribuye ma clara y
directa atusidn a los servicios a proteger, que son de restaurante y bar, pues la palabra "taco” significa bocado
o comida ligera que se toma fuera de las horas de comida y el vocablo "bar” indica una especie de
cstablecimiento donde se sirven bebidas preparadas que suelen tomarse de pie ante €l mostrador, significados
que se aprecian como comin denominador de ambas expresiones en la mayorfa de los diccionarios de la
lengua espafiola.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 1153/91. Silvia Adriana Kuri Camacho. 10 de julio de 1991. Unanimidad de volos.
Ponente: Genaro David Gongora Pimentel. Secretario: Jesis Garcfa Vilchis.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuemte: Semanario Judicial de la Federacién. Epoca: Octava

Epoca. Tomo VIII-Septiembre. Tesis: Pagima: 155. Tesis Aislada.

Tienen razén los autores al sefialar que “la marca se constituye en el signo
mediante el cual un determinado producto es conocido y acreditado ante el
publico. Por ello es que todo aquel que intenta beneficiarse con la fama de un
determinado articulo ajeno procura confundir al consumidos mediante la creacion

de un signo marcario semejante.”*'

4! ZUCCHERINO Daniel y MITELMAN Carlos “Marcas y palentes en el GATT “ Editorial Abeledo-
Perrot, Argentina 1997, Pp. 81 a 83
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Funcién de identificacion de ongen.- Es comin que el piblico consumidor este
acostumbrado con una marca ya sea por su publicidad o exhibicidn en locales de
venta y a pesar de esto desconozca la identidad de empresa productora de los
bienes o prestadora de servicios distinguidos con la marca.

En la actualidad es frecuente que se vean como varios los fabricantes y
prestadores de servicios por la concesionss de licencias y franquicias, a veces la
marca puede cambiar de propietario, a través de una cesion y esta operaciin es
desconocida por el publico consumidor.

En un principio las marcas fueron inventadas para distinguir los productos de un
fabricante a otro, en la actualidad ha cambiado visiblemente. Los consumidores se
basan al adquirir un producto por la experiencia que hayan tenido-con determinada
marca sin importar la empresa de origen.

En el caso de la Unibn EconOmica Europea es tan elevado el numero de
productos finales de una misma clase, que no se distinguen entre si a través de
caracteristicas naturales © técnicas, sino tan solo por simples diferencias
cualitativas o por su aspecto externo, por ello las autoridades comunitarias han
hecho hincapié en beneficiar al consumidor con el hecho de que pueden
identificarlos atendiendo a su origen.*?

Funcién publicitana.- Tiene una estrecha relacion con las anteriores funciones. No
nos podemos abstraer de su protagonismo, no solo en el aspecto informativo, sino
principalimente en el persuasivo. En verdad la publicidad recurre a diversas
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técnicas para captar la atencion del pablico consumidor. Con frecuencia, la marca
tiende a convertirse en una verdadera obra de ingenio, producto de la publicidad,
siendo un instrumento indispensable para la promocién de las ventas.®

Funcién de garantia de calidad.-_Esto significa que se trata de un mecanismo que
cumple la funcién de garantia de calidad uniforme, pues la persona que vuelve a
adquirir un producto lo hace en la bisqueda de la misma calidad que ya probo al
haber adquirido con antelacién. Esto no significa que se garantice la mejor calidad,
sino simplemente su uniformidad. Dicho en otras palabras, el consumidor no
siempre busca la maxima calidad, sino una estabilidad de la misma. No obstante,
la calidad uniforme de los productos y servicios no constituye una obligacién
juridica de quienes lo producen y son titular de la marca; es decir, no existe
disposicion legal alguna que exija ta fabricacion de productos o prestacion de
servicios de forma idéntica con €l transcurso del tiempo. Realmente la obligacién
de mantener una calidad no la impone le orden juridico sino el sistema econémico
de competencia, pues el titular de la marca que baja en calidad dejara de vender
sus producto, en contraste de quien la logre incrementar, quien sera premiado por
la preferencia del consumidor. En la practica comercial, en una empresa es
frecuente ver que el cambio de la direccion de la empresa, de los empleados o de
los proveedores repercuta en la calidad de los productos que ampara una
detemminada marca.* Por tal virtud esta funcion que cumple la marca es relativa y
no debe entenderse en términos absolutos.

Funcién de competencia.- Un sefialamiento de Guillermo Cabanellas es
suficiente para describir esta funcion “ es sistema marcario esta destinado a evitar
que ciertos comerciantes confundan al publico haciendo pasar sus bienes y

2 Cfr.- FERNANDEZ NOVOA, Carlos, “El sistema comunitario de marcas”, Editorial Montecorvo, Espafia
1995_P. 39

7 ZUCCHERINO Daniel y MITELMAN Carlos. Op. Cit. P. 83
“ Ibidem. Pp. 84 y 85
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servicios por lo de otros, o aprovechen el esfuerzo y gastos ajencs, imitando los
signos identificatorios de los productos comercializados por otros comerciantes”.*

Con relacibn muy estrecha a la funcién de competencia, y al mismo tiempo evitar
el engario al publico consumidor habra de citarse el siguiente criterio que a pesar
de basarse en un articulo legal derogado, su espiritu paso intacto a la Ley de
propiedad Industrial que actuaimente nos rige.

MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA
INFRACCION ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

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 impliquen competencia desleal, ontre los que s encucntrim, ¢l efectuar en ¢ ejercicio de
actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al piiblico a confisién, error o engafio, por
hacer creer o suponer infundadaments, 1a existencia de una relacién o asociacién entre dos establecimientos,
que Ia fabricacion de un producto se realiza bajo normas, licencia o autorizacion de un tercero, 0 que sc presta
un servicio o se vende un producto con auwtorizacién o licencia de un tercero (inciso b), fraccién XI), de esta
manera encontramos en el citado precepto dos elementos indispensables para que se actualice 1a infraccion
administrativa en é} prevista, el primero se refiere a la existencia de una conducta contraria a los buenos usos
y costumbres de la industria o comercio que implique competencia deskeal y ¢l segundo elemento consiste en
que esa conducta cause o induzca al pblico a confusién, error o engafio en relacién con el producto o servicio
que requiere o con ¢l establecimiento que lo ofrece; por lo que respecta al primer elemento, debemos atender
a los lineamientos del legislador, en el sentido de considerar que todo acto contrario s los usos, costumbres
y leyes que rigen la industria o ¢l comercio que menoscahe Ia Hbre competencia o perjudigue al péblico
consamidor comstituye competencia desleal En nuestro sistema juridico, la libre competencia estd
constitucionalmente garantizada por los articulos 50. y 28 de nuestra Carta Magna, y conforme a dichos
preceptos a madie puede impedirse que se dedique a Ia profesién, industria o comercio gae le acomode,
siendo licito y caando no se ataquen los derechos de terceros ni se ofendan los derechos de la sociedad;
se prohiben los monopolios, a excepcitn hecha de aquéllas que por su naturaleza corresponden al Estado y de
los privilegios que conceden las leyes sobre derechos de autor y de invenciones y marcas. Ahora bien, en
materia de propiedad industrial, nuestro pals se enmarca en un tratado internacional, que s €] Convenio de la
Unién de Parfs, vigente desde mil novecientos ochenta y tres, mismo que en términos del articulo 133
constitucional, es la ley en nuestro pais; este convenio fue publicado en el Diario Oficial de la Federacion el
veintisiete de julio de mil novecientos sefenta y seis, y en su articulo 10 bis sefiala expresamente que, los
paises de la Union estin obligados a ascgurar a los nacionales, una proteccion eficaz contra la competencia
desleal, y aclara "constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos
honestos en materia industrial ¢ comercial”. Con base en esto, la Ley de Invenciones y Marcas vigente, raia
de evitar Ia competencia desleal reprimiendo los actos deshonestos en materia de industria y comercio, y
aquéllos 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 él se consagra, no siendo admisible ia
resiriccion de esta libertad sin Ia existencia de una conducta que se adecue exactamente al supuesto juridico

*“ DE LAS CUEVAS CABANELLAS, Guillermo y BERTONE, Luis, “Derecho de las marcas“. Tome 1,
Editorial Heliasta, Argentinz 1989, P. 59.
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contemplado por la norma legal. La ley seffala una scric de actos deshonestos que considera como conductas
de competencia desleal, que aparte de ser actos contrarios a las disposiciones gue la misma establece, causan
peTjuicto no 36lo al tercero de quicn obtiene beneficio o causan daflo, sino también al desarrollo del comercio
y la industria, repercutiendo a su vez en un dafto para el piblico que requiere de los productos o servicios que
le ofrecen. Asi, tomando en cuentz los actos deshonestos que s¢ sancionan como infracciones administrativas
y como delitos, podemos definir a Ia competencia desleal, como la condacta de mn competidor que
utilizando cuniquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposicita legal,
susiraiga, utilice o explote un derecho comercial ¢ indusirial de oiro recurreate, con el fin de obtener
ventajas indebides para si, para variss persoass, o para causarie un daio a squél, pera tal efecto,
debemos decir que ¢l concepto de buenas costumbres ha sido interpretado por la doctrina como 10s principios
deducibles de normas positivas que son aceptados por el sentimiento juridico do wna comunidad. Asi,
costumbres comerciales como anuncios, promociones de ventas, campafias de descuento, etcétera, son licitas
y permitidas para atraer clientels a un establecimiento o hacia un producto, siempre que no sc¢ empleen
medios reprochables para ello. Signiendo con el concepto de competencia desleal a que hemos llegado, es
decir, que desarrollen una actividad encaminada o relacionada con €] mismo fin, toda vez que podria darse
una conducta ilicita entre comerciantes que no compiten entre si, y ésta, independiememente de que sca
sancionable por oiros medios, no constituye competencia desleal. También cabe decir, que ka conducta
deshonesta de] comerciante desleal puede ser activa o pasiva, s decir, consistir en un hacer o en una omisitn,
realizada con la intencién de obtener un beneficio propio o causar dafio a oro recurrente. Abora bien, para
gue csa competencia desleal sea sancionable como infraccién administrativa, en el supuesto que estudiamos,
es indispensable que se actualice el segundo supuesto, consistente en que esa conducta calificada de desleat
cause o induzca al piblico a confusion, error o engafle en relacion con el producto o servicio que requiere o
con el establecimiento que lo ofrece. Para entender esie segundo supuesto, es importantc cstablecer bo que se
entiende por causar o inducir al piblico, esto es, producir en €, un dnimo incitdndolo o persuadiéndolo a
moverse en determinado sentido, con ¢l fin de obtenerio como cliente, esto es vélido en la libre competencia
pero no a través de conductas deshonestas. Lo que resulta reprochable, es obtener este fin mediante la
confusiorn, el error o el engafio en que se hace caer al plblico. Conforme al diccionario de la Real Academia
de la Lengua Espeflola, confusiéa, significa Ia mezcla de dos o mis cosas diversas de modo que las partes
de la upa se incorporer a la oira, falta de orden o de ciaridad; Ia scepcién de error, ¢3 coacepio
equivocado o jmicio falso y engailo; la falta de verdad en lo gque se dice, hace, cree, picnsa o discurre. De
osta manera, la conducta del comerciante encaminada 2 confiindir, equivocar o engafiar al piblico, es una
conducta deshonesta, pero s6ko encuadra en el supuesto de infraccion que analizamos, si la confusion, el error
o ¢l engafio lo llevan a suponer que cxiste relacién o asociacién entre un establecimiento y el de un tercero,
como por ejemplo en las cadenas de tiendas o negocios que ostentan la misma o semejante denominacién, o
bien, que lo hagan suponer que se fabrican o venden productos o se presian servicios bajo las normas, licencia
o autorizacion de un fercero, como por ejemplo, las agencias de camos que componen o venden piezas
originales de la misma empresa que fabrican los awtoméviles. Para que una conducta sea sancionable
conforme a la ley, es necesario que se cumplan todos los requisitos previstos en las hipdtesis normativas, en
virtud, de que en nuestro sistema juridico, a excepcién de que expresamente lo sefiale [a ley, no es admisible
la aplicacion de sanciones por conductas andlogas a las previstas. En estas condiciopes, resulta necesario para
que surta la causa de infraccién administrativa, que sc den los dos clementos que han sido analizados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADQ EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisién 3043/90. Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. 30 de enero de 1991. Unanimidad de
votos. Ponente: Genaro David Gongora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federacién. Epoca: Octava

Epoca. Tomo ViI-Junio. Tesis: Pagina: 320. Tesis Aislada.




57

El Estado debe evitar las practicas abusivas de ciertos productores y comerciantes
que aprovechandose del prestigio logrado en base a tiempo dinero y esfuerzo
amparados por una marca tratan de imitarla en su propio beneficio.

2.8 Los derechos que se generan por el uso de la marca

Abordar éste tema nos obliga necesariamente a hacer referencia a dos sistemas
basicos para la adquisicion de derechos marcarios, siendo éstos:

EL sistema basado en la prioridad de uso .- La tradicion de éste emana de los
pueblos sajones, y en donde el principal requisito para la adquisicion de éstos
derechos es el uso de los mismos. Este sistema también es conocido como
declarativo, en virtud de que la propiedad de la marca la adquiere el sujeto que la
ha usado primero, y previo a la inscripcion. Con ello, no se quiere decir que no se
inscriben las marcas, sino que es un requisito para ello, e uso de éstas. Su
registro es un elemento probatorio del derecho, mas no constitutivo.

Sistema basado en la prioridad de registro.- E! sistema atributivo, como ha sido
llamado, es aquel a través del cual, la propiedad de una marca y su uso exclusivo
no se obtiene por su primer uso, sino mediante su registro administrativo. Es el
sistema que se ha preferido en los paises latinos. El registro es el resultado,
generalmente, de un procedimiento previo en el que la autoridad estudia si el
signe distintivo cumple con los requisitos de ley para constituir marca, dando su
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fallo sobre el particular, y posteriormente publican el fallo, para que los posible
interesados se puedan oponer a la inscripcion.*®

Acertadamente Cesar Sepilveda ha diferenciado los efectos que produce el uso
de las marcas registradas de aqusllas que no o estén.

En el primero de los casos, no se puede hacer en perjuicio de otros. A pesar de
que ya esté registrada una determinada marca, para la conservacion de la
titularidad de los derechos inherentes a la misma es necesario que se use. Esto se
debe a que con antelacién, hubo gente que aprovechandose del prestigio de
marcas, principalmente extranjeras, estos las registraban ante fa autoridad
mexicana y al momento en que los titulares extranjeros querian expandirse al
tertitorio mexicano fueron objeto de abusivas negociaciones para la obtencion de
la titularidad. Esto provocd que el legislador mexicano previera el uso como una
fuente del derecho, o conservacion de éste.

Segun dispone el Articulo 134, LPL. "La renovacion del registro de una marca sélo
procedera si el interesado presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y
manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, usar la marca en por lo menos uno
de los productos o servicios a los que se aplique y no haber interumpido dicho uso por un
plazo igual o mayor al contemplado en el articulo 130 de esta Ley, sin causa justificada.(
tres afios)”

La marca deberd usarse en temitono nacional, tal como fue registrada o con
modificaciones que no alteren su caracter distintivo, segin dispone el Articulo128 LPL.

* Cfi.- ZUCCHERINO Danie] y MITELMAN Carlos. Op. Cit. Pp. 113y 114.
7 Cfr.- SEPOLVEDA, Cesar, Op. Cit. Pp. 141 y siguientes.
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Se debe reconocer que el uso de una marca le otorga el derecho al productor y
comerciante a distribuir sus productos en un determinado mercado de forma legal,
salvo el caso de las hipdtesis previstas, principaimente en el articulo 90 LPI a
demas le confiere el derecho a registrar dicha marca dandole preferencia a
cualquier ofra persona que a pesar de haber registrado la misma marca no hiciere
uso de la misma. En éste sentido ha sido redactada la fraccién | del Articulo 92
P!, cuyo texto a la letra dice: “El registro de una marca no producira efecto alguno
contra:

.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra
semejante en grado de confusion, para los mismos o similares productos o servicios,
siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera
ininterrumpida, antes de la fecha de presentacién de la solicitud de registro o del primer
uso declarado en ésta. El tercero tendra derecho a solicitar el registro de la marca, dentro
de los tres afios siguientes al dia en que fue publicado el registro, en cuyo casc debera
tramitar y obtener previamente la declaraci6n de nulidad de éste,...”

A pesar de lo anterior, el mero uso de una marca no es suficiente para que el
titular oblenga plenaments derechos reconocidos por ley. Esto implica la
obligacidn que tiene para registrarla ante las autoridades administrativas
competentes, que en el caso de México se trata del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, sin embargo, el uso de la marca deriva en un derecho de
prioridad de registro.

El principal derecho sustantivo que se le confiere al titular de una marca registrada
es su uso exclusivo. De este derecho se desprenden otros de carécter procesal,
para ejercer las acciones civiles y penales que se dispongan en distintos cuerpos
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normmativos contra aquellas personas que lesionen su derecho al uso exdlusivo de

la marca.®®

El titular también tiene derecho a disponer libremente de la marca, ya sea entre
vivos o mortis causa.*’ Entre vivos puede cederla y licenciarla, a diferencia de lo
que ocurre cuando la marca forma parte del patrimonio del de cuyos quien habra
de trasmitirla a través de testamento. Esto fue previsto por el legisiador Federal
cuando en el Articulo 143, LPI dispuso: “Los derachos que deriven de una solicitud
de registro de marca o los que confiere una marca registrada, podrén gravarse o
transmitirse en los términcs y con las formalidades que establece la legislacidn comin.
Dicho gravamen o transmisién de derechos debera inscribirse en ef Instifuto, de acuerdo a
lo establecido en e! reglamento de esta Ley, para que pueda producir efectos en perjuicio
de tercercs.”

No todos los paises han adoptado la misma politica respecto a la cesion de marca
pues en alguno de ellos se admite la cesidn de marca de forma aislada, mientras
que en otros, debe hacerse conjuntamente con la empresa o establecimiento
mercantil, la transmision de la marca junto con el establecimiento mercantil
implica la transmision del derecho de uso exclusivo.

El uso de una marca esta limitado por el tiempo, el espacio y la clase de
productos que se amparen bajo la misma, en tal virtud se debe concluir que el
registro de una marca no solo tiene efectos declarativos, sino que validamente
puede decirse que tiene plenos efectos constitutivos. Relacionado con lo anterior
me sirvo citar la siguiente tesis aislada:

 Cfr.- MASCARERAS, C.E. Op.Cit. P.73.
® Cft.- UZCATEGUL- Comentarios a la lcy de propiedad industrial - Revista de economia, no. 2. Caracas.
P.19.
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MARCAS, DERECHOS AL USO DE LAS.

El derecho al uso de una marca debidamente registrada, es de cardcter exclusivo y se limita a los términos
precisos del registro, sin que pucda comprender otras circunstancias, especies o denominaciones distintas,
atentos los términos de las disposiciones de la Ley de Marcas y su Reglamento; sin que esos términos puedan
ser ampliados y modificados, sino mediante las formalidades que esas mismas disposiciones establecen. Por
tanto, los derechos que ¢l registro de la marca otorga, son restrictivos y condicionados a los términos del
registro, sin que tampoco pueda comnprender éste, la proteccion de articulos que pertenezean a varias clases de
las que, separadamente, enumera la clasificacién legal; en consecuencia, la marce 36io pucde surtir cfectos en
relacion con aquellos articulos, objetos, o denominacién pars los que ¢l registro fué otorgado, atenta su
restriccion y exclusividad.

£TOMO LXXIV, Pdg. 3056. R.C.A. Manufacturing Company Inc.- 4 de noviembre de 1942 - 4 votos.
Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federacién. Epoca: Quinta Epoca. Tomo LXXIV.

Tesis: PAgina: 3056. Tesis Aislada.

MARCAS. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. EL TITULAR DE UN REGISTRO MARCARIO
QUE DENUNCIA ESTAS, TIENE INTERES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARQ EN
CONTRA DE LA RESOLUCION NEGATEVA QUE RECAIGA EN DICHO PROCEDIMIENTO.

El tituler de una marca regisirads en cl Institusto Mexicano <e la Propiedad Industrial goza de un derecho de
propiedad exclusivo y oponible a terceros, por lo que la resolucion en sentido negativo de su denuncia de
infraccion adminisirativa, le causa un agravio personal, directo y actual, y puede vilidamente combatirla a
través del juicio de amparo. Su interés deriva de lo establecido en los articulos 133 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, 40. y 50. de la Ley de Amparo, 187 de la Ley de Fomento y Proteccién de
Ia Propiedad Industrial, 1o. del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, y 10 ter de la Convencion de Paris
para la Proteccitn de la Propiedad Intelectual suscrita por México, ya que el amparo es el medio de defensa
que tiene a su alcance para hacer valer las posibles violaciones de forma y fondo en que hubiera podido
incurrir la mroridad cn ¢l procedimicnto y 1a resolucién administrativa, cuya depuracide es necesaria para
obtener una resolucién favorable a sus intereses y, eventualmente, para demandar ¢l pago de daflos y
perjuicios asi como la devolucién de la fianza que en su caso hubiera exhibido, en términos de lo que
cstablecen los articulos 199 bis 3 y 199 bis 4 de la Ley de la Propiedad Industrial (antes Ley de Fomento y
Proteccidn a la Propiedad Industrial).

2a/J. 1072001

Contradiccion de tesis 77/2000-SS. Entre las sustentadas por el Décimo y Segundo Tribunales
Colegiados ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 26 de enero de 2001. Unanimidad
de cumiro voios. Auwsente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Difaz Romero.
Sccretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

Tesis de jurisprudencia 10/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesién privada
del dos de febrero de dos mil uno.

Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de {a Federacion y su Gaceta. Epoca: Novena Epoca.

Tomo XI11, Febrero de 2001. Tesis: 2a/]. 10/2001  Pagina: 250. Tesis de Jurisprudencia.
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CAPITULO 3.

BREVE ESTUDIO SOBRE LA AUTORIDAD COMPETENTE
EN MATERIA MARCARIA Y EL REGISTRO DE MARCA

3.1 Instituto Mexicano de la Propiedad industrial (IMPl), datos de su
génesis y naturaleza juridica

La naturaleza juridica administrativa del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial est4 claramente establecikla en su Articulo 6° LPlL. Que en su parte
conducente dispone: “E! Insfituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad
administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con
personalidad juridica y patrimonio propio,...”

Pero a que se refiere la ley, cuando sefiala que el IMPI serd un organismo
descentralizado. La Ley Organica de la Administracion pablica Federal, en su

Articulo 45. LOAPF. Establece. “Son organismos descentralizados las entidades
creadas por ley o por decreto del Congreso de la Unién, o por decreto del Ejecutivo
Federal, con personalidad juridica y patrimonios propios, cualquiera que sea la estructura
legal que adopten™.
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Son creadogs por Ley o por decrefo. la creacion de los organismos
descentralizados deriva de un decreto, ya sea del Ejecutivo o del Congreso de la
Unidn. Con relacién a que el ejecutivo tenga facultades para crear organismos
descentralizados se ha generado una polémica que analizaré mas adelante.

Régimen Juridico.- Son las normas que rigen su actuacién, dichas actuaciones
derivan en derechos y obligaciones para quienes son sujetos de estos actos, ya
que dichos actos crean situaciones juridicas para quienen sus sujetos de ellos.
Este régimen juridico delimita los objetivos generales y particulares del 6rgano
descentralizado.

Personalidad Juridica.- La personalidad juridica deriva del acto que creo al 6rgano
descentralizado, estos organismos al ser creados estan supeditados a un régimen
juridico, el cual delimitara su campo de accion y los limites a que se someteran,
es decir, solo podra actuar dentro de su marco legal con el que se les dio origen,
los actos de los organismos descentralizados pueden ser objeto de recurso, en
caso de no sujetarse a los norma juridica que los rige.

Patrimonio. El patrimonio de los &rganos descentralizados estd destinado al
cumplimiento de su objetivo, por ejemplo, debe tener un inmueble para realizar
sus actividades, dicho inmueble en donde estan sus oficinas sera el domicilio legal
de la institucidn, iguaimente disponen de sus propios ingresos que obfiene por
servicios que presta.

La ciencia juridica a través de los estudios que se han elaborado sobre el derecho
administrativo también nos da su interpretacion sobre la descentralizacion
administrativa.




Para Narciso Sanchez Gémez'la doescentralizacion (administrativa) es una forma
de organizacién administrativa adoptada por el Poder Ejecutivo, y que tiene como
finalidad atender actividades propias de la administracién poblica de carédcter
especializado, para hacerla mas pronla, 4&gil y eficaz, para ese efscio cuenta con
personalidad juridica, régimen jurfdico y patrimonio, bajo un sistema nommativo de
derecho piiblico = *°

Andrés Semma Rojas, da una definicién de la forma de organizacion administrativa
que nos interesa: “la descentralizacion por servicio es un modo de organizacion
administrativa, mediante el cual se crea el régimen juridico de una persona de
derecho publico, con una competencia limitada a sus fines especlificos y
aespecializada para atender delerminadas actividades de interés general, por
medio de procedimientos técnicos.™

Precisamente el IMPI es uno de los organismos descentralizados por servicio que
ta administracion publica Federal se ha servido crear para el cumplimiento de fines
especificos que con antelacidn eran encomendadas a la extinta Secretarla de
Comercio y Fomento Industrial (SECOFI).

En la opinidn de tan prestigiado jurista, los érganos descentralizados por servicio
no tienen la calidad de autoridad para los efectos del amparo. Con el debido
respetc me permito diferir de su opinibn, en vitud de que la autoridad
administrativa encargada de vigilar las disposiciones marcarias puede afectar
negativamente la esfera juridica del gobemado, y no quedandole otra alternativa

 SANCHEZ GOMEZ, Narciso “Primer curso de Derecho Administrative” editorial porrua. México; 1998.
P203.

3 SERRA ROJAS, Andrés “Derecho administrativo. Primer curso” décimo sexta edicion. Porrua. México;
1994. P. 770
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para atacar sus resoluciones tiene que hacerio por la via del amparo. En ese
sentido lo ha resuetto nuestro maximo tribunal.

MARCAS. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. EL TITULAR DE UN REGISTRO MARCARIO
QUE DENUNCIA ESTAS, TIENE INTERES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN
CONTRA DE LA RESOLUCION NEGATIVA QUE RECAIGA EN DICHO PROCEDIMIENTO.

El titular de una marca registrada en el Instituto Mexicano de Ia Propicdad Industrial goza de un derccho de
propiedad exclusivo y oponible a terceros, por lo que la resolucién en sentido negativo de su denuncia de
infraccién administrative, le causa un agravio personal, directo y actual, y puede validamente combatirla a
través del juicio de amparo. Su interés deriva de lo establecido en los articulos 133 de la Constituciéa Poiftica
de los Estados Unidos Mexicanos, 40. y 50. de la Ley de Amparo, 187 de la Ley de Fomento y Proteccion de
I Propiedad Industrial, 1o. del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, y 10 ter de la Convencién de Parfs
para la Protaccién de la Propiedad Imelectsal suscrita por México, ya que el amparo es el medio de defensa
que tiene a su alcance para hacer valer las posibles violaciones de forma y fondo ea que hubicra podido
incurrir la autoridad en el procedimiento y la resolucion administrativa, cuya depuracién es necesaria para
obtener una resolucién favorable a sus istereses y, eventualmente, para demandar cl pago de dafios y
perjuicios asf como la devolucion de la fianza que en su caso hubiera exhibido, en términos de lo que
establecen los articulos 199 bis 3 y 199 bis 4 de 1a Ley de la Propiedad Industrial (antes Ley de Fomento y
Proteccién a la Propiedad Industrial).

2aJ]. 1072001

Contrediccién de tesis 77/2000-SS. Entre las sustentadas por el Décimo y Segundo Tribunales
Colegiados ambos en Materia Admiistrativa del Primer Circuito. 26 de enero de 2001. Unanimidad
de cuatro volos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Diaz Romero,
Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

Tesis de jurisprudencia 10/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesién privada

del dos de febrero de dos mil uno.

Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de 1a Federacién y su Gaceta. Epoca: Novena Epoca.
Tomo X111, Febrero de 2001. Tesis: 2a/J. 10/2001 Pégina: 250. Tesis de Jurisprudencia.
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Un tema polémico también ha sido el de la constitucionalidad de la creacion de los
organismos descentralizados. Hay quienes consideran que algunos de ellos
constituyen una flagrante violacién al principio de division de poderes previsto en
el articulo 49 de la Carta Magna, cuyo texto a la letra dice:

Articulo 49.- “El Supremo Poder de la federacion se divide, para su ejercicio, en
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrén reunirse eh dos o mas de estos poderes una sola persona o corporacion, ni
depositarse el Legisiativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al
Ejecutive de la Unibn, conforme a lo dispuesto en ef articulo 29. En ningln otro caso,
salvo lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 131, se otorgaran facultades
extraordinarias para legiskar.”

Desde un punto de vista estrictamente legalista, si se puede concluir que la
creacion de organismos descentralizados que tengan funciones de naturaleza
jurisdiccional si atentan contra éste principio expuesto por John Locke™ y
Montesquieu™ hace varios siglos. Sin embargo, los tribunales Federales han
emitido criterios que sostienen todo lo contrario, tal es el caso de la tesis que a
continuacién se cita:

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTICULO 60. DE LA LEY DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE LO CREA, NO VIOLA EL ARTICULO 49 DE LA
CONSTITUCION, PUES ES INEXACTO QUE CON ELLO ESTABLEZCA UN CUARTO PODER.

Al crear el articulo 60. de la Ley de la Propiedad Industrial al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
como un organismo descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propios, y constituirdo en

2 LOCKE, Jhon, “Ensayo sobre ¢l gobierne civil”, Porria, traducida por José Carner. México; 1997,




67

autoridad administrativa en materia de propiedad industrial con las atribuciones que en dicho precepto se
especifican, no se incurre en violacién al articulo 49 constitucional porque con cllo no se estd creando un
nuevo poder sino sblo un 6rgano auxiliar de la administracién piblica federal que tiene como sustento
constitucional al articulo 90 de la Carta Magna que establece que la administracion piblica serd centralizada y

paracstatal conforme a la key organica que expida el Congreso, ley que en sus articulos 1°, 3°, 45, 48,49y 50
regula a los organismos descentralizados como entes integrantes de la administracién piblica paraestatal, asi
como la intervencion del Poder Ejecutivo en su operacion.

P. XCIlI/9%

Amparo en revision 2616/98.-Ediciones y Publicaciones Zeta, S.A. de C.V.-21 de octubre de 1999.-
Unanimidad de dicz votos.-Ausente: Jos¢ Vicentc Aguinaco Alemén.-Ponente: Mariano Azuela
Glitrén. -Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

gEl Tribunal Pleno, en su sesion privada celebrada el dieciséis de noviembre en curso, aprobd, con el
namero XCIII/1999, la tesis aislada que antecede; y determind que la votaciin es idonca pera
imtegrar tesis jurisprudencial.-México, Distrito Federal, a diecis¢is de noviembre de mil novecientos

noventa y nueve.

Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta. Epoca: Novena Epoca. Tomo X,
Diciembre de 1999. Tesis: P. XCIII/99 Pagina: 17. Tesis Aislada.

Para ser sinceros, el Constituyente no previé la facultad del Ejecutivo o del
Legislativo para crear los érganos descentralizados. Sin embargo, Andrés Sema
Rojas afirma, el presidente puede hacer uso de su facultad de iniciativa de leyes
ante el congreso, Articulo 71 Fraccidon |, Constitucional,

Incluso, hay quienes consideran que el fundamento constitucional para que el
Ejecutivo crear ésta clase de organismo esta prevista en el texto del articulo 90 de
la Norma Fundamental, que a la letra dispone.

» MONTESQUIEU, “El espiritu de las leyes™, Inglaterra; 1748.




Articulo 90. “La Administracién Publica Federal sera centralizada y paraestatal conforme
a la ley orgdnica que expida el Congreso, que distribuirA los negocios del orden
administrativo de la Federacidn que estaran a cargo de las secretarias de estado y
departamentos Administrativos y definird las bases generales de creacion de las
entidades paraestatales y la intervencion del Ejecutivo Federal en su operacién...”

Desde mi punto de vista en presiklente no esta autorizado para crear 6rganos
descentralizados, debido a que debe de crear un régimen juridico que lo debe
regular y esa funcibn es exclusiva del Congreso de la Unién, el Ejecutivo solo
puede legislar en casos expresos determinados en el Articulo 49, Constitucional.

Para finalizar con este punto enunciare las principales caracteristicas de los
organismos descentralizados:

a) Son creados por un acto legislativo, ya sea por el Congreso de la Unibn

o por un Decreto del Ejecutivo;

b) Gozan de régimen juridico propio;

) Tienen personalidad juridica propia;

d) Tiene denominacion propia

e) Su domicilio legal es la sede de sus oficinas

f) Tiene 6rganos de direccidn, administracién y representacion,;

%)) Para su funcionamiento gozan de una estructura administrativa interna;

h) Tienen patrimonio propio;

i) Cumplen un objeto, finalidad y régimen fiscal.”*

* Cfr.- Ibidem. Pp. 514 a523.
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3.2 Estructura orgénica del IMP|

Tal y como se ha referido en el anterior punto, la administracion publica requiere
para el cumplimiento de sus funciones de recursos humanos suficientes, con
vocacion de servicio y especializadas en las areas de labor que les corresponde.

Segun dispone el Articulo 7°, LPI, el instituto se compone por. “Los drganos de
administracién del Instituto serdn la Junta de Gobiemno y un Director General, quienes
tendrén las facultades previstas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y en el
ordenamiento legal de su creacion, sin perjuicio de los previsto en los articulos 6 y 7 BIS 2
de esta Ley.”

Por su parte, el ARTICULO 7 BIS LP! dispone que “La Junta de Gobiemo se
integrara por diez representantes, quienes ocuparan su cargo de la siguiente forma. “

I.- El Secretario de Economla, quien la preside;

I1.- Un representante designado por la Secretaria de Economia;

Ill.- Dos representantes designados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico;

IV.- Sendos representantes de las secretarias de Relaciones Exteriores, Agricultura,
Ganaderia y Desarrollo Rural, Educacién Plblica y Salud; asi como del Conssjo Nacional
de Ciencia y Tecnologia y del Centro Nacional de Metrologia.

Por cada representante propietario, sera designado un suplente, quien asistira a las
sesiones de la Junta de Gobiemo en ausencia del primero, con todas las facultades y
derechos que a éste correspondan.”

De la composicién de la Junta de Gobiemo se advierte la fuerte influencia de la
Secretaria de Economia, antes Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.
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La relacion del IMPl con la SHCP obedece al hecho de formar parte e Ia
administracion puablica federal y por tanto deben manejarse sus ingresos y sus
egresos de una forma mas cuidada que en otras oficinas gubernamentales.

La Secretaria de Relaciones Exteriores tiene estrecha relacion con el IMPI en
virtud de los mdltiples tratados que nuestro pais ha suscrito y ratificado en materia
de propiedad industrial, y de manera general en propiedad intelectual, que de
conformidad al texto del articulo 133 constitucional son de aplicacion obligatoria en
nuestro territorio.

Pareciera enigmatica la relacidn del Instituto con la Secretaria de Agricultura,
Ganaderia y Desamollo Rural; pero si vemos con detenimiento, ésta puede derivar
de la proteccion de las llamadas variedades vegetales.

Con la Secretaria de Educacién Publica existe relacién por ser ésta la encargada
de aplicar, de manera principal, la Ley Federal de Derecho de Autor, compartiendo
el mismo tronco comin con la propiedad industrial, y porque las infracciones
cometidas en materia autoral se dirimenenel . M. P. L.

E! nombramiento del Director general esti dispuesto en el ARTICULO 7 BIS 1,
LPl, bajo la siguiente formula: “El Director General, o su equivalente, es sl
representante legal del Instituto y es designado a indicacion del Ejecutivo Federal, a
través del Secretario de Economia por la Junta de Gobierno.”
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3.3 Facultades del IMPi1 Con Relacién a las marcas

Sin lugar a dudas, se trata de un organismo al que le ha sido encomendada una
gran cantidad de facultades de distinta naturaleza; ya que asi como las hay
administrativas, también de caracter junisdiccional. De todas ellas, las Unicas que
seran objeto de comentario son aquellas que tienen estrecha relacién con la
materia marcaria.

Las facultades del Instituto estan previstas, principalmente, en ei Articulo 6°, de la
Ley De Propiedad Industrial, en cuyas miiltiples fracciones ha quedado
establecido 1o siguiente:

.- Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invencion, y registros de modelos de
utilidad, diseffos industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de
proteccién a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicacién de
nombres comerciales, asi como la inscripciébn de sus renovaciones, transmisiones o
licencias de uso y explotacién, y las demas que le otorga esta Ley y su reglamento, para
el reconocimioento y conservacion de los derechos de propiedad industrial;

En la fraccion 1, del Articulo 6. LPIl. Se enuncian las facultades mas comunes
para una oficina de patentes y marcas. Ello implica que la autoridad emita
resoluciones que cumplan con el requisito de estar debidamente fundadas y
motivadas, tal y como lo dispone el articulo 16 de nuestra Constitucién Politica, y
que ha sido interpretado por los Tribunales Federales bajo los siguientes términos:




FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

De acuerdo con el articulo 16 constitucional, fodo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y
motivado, entendiéndose por bo primero que ha de expresarse con precision el precepio legal aplicable al caso
y por lo segundo, quc también deben sefialarse con precision, las circunstancias especiales, razones
particulares 0 causas inmediatas que se hayan tenido en considcracion pera la emision del acto, siendo
necesario ademas, que exista adecuacién entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en
¢l caso concreto se configure la hipbtesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que
nadie poede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de
autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, estd exigiendo a todas las
amtoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que loy sc trata y los preceplos de ella que sirvan de
apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, especificamente, para poder considerar un aclo
autoritaric como comectamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos
que s¢ estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del
gobemado para que esté obligado al pago, que serin sefialados con toda exactitud, precisdndose los incisos,
subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cucrpos legales, y preceptos que otorgan competencia
o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

V1. 20. J/248

Amparc directo 194/88. Bufete 1ndustrial Construcciones, S.A. 28 de junio de 1988. Unanimidad de
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto Gonzilez Alvarez.

Amparo directo 367/90. Fomento y Representacion Ultramar, S.A. de C.V. 29 de encro de 1991.
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.

Revisién fiscal 20/91. Robles y Compafiia, S.A. 13 de agosto de 1991, Unanimidad de votos. Ponente:
Gustavo Calvilio Rangel. Secretario: Jorge Alberto Gonzilez Alvarez.

Amparo en revisiin 67/92. José Manuel Méndez Jiménez. 25 de febrero de 1992. Unanimidad de votos.
Ponente: José Galvin Rojas. Secretario: Waldo Guerrero Lazcares.

Amparo en revision 3/93. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 4 de
febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Galvan Rojas. Secretario: Vicente Martinez
Sanchez.
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Véase: Apéndice al Scmanario Judicial de la Federacion, 1917-1995, Tomeo I11, Primera Parte, tesis 73,
pdg. 52.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federacion. Epoca:
Octava Epoca. Nimero 64, Abril de 1993. Tesis: VI. 20. 1/248 Pégina: 43. Tesis de Jurisprudencia.

IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelacion de los derechos
de propledad industrial, formular [as resoluciones y emilir las declaraciones
administrativas corespondientes,......, en general, resolver las solicitudes que se susciten
con motivo de {a aplicacién de la misma;

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

Por su parte, la fraccion V  Articulo 8. LPl, prevé facultades de caracter
jurisdiccional, en matera de propiedad industrial. Desde un punto de vista
meramente legalista, mucho se ha criticado a éste organismo al dotaro de
facultades que segun el articulo 21 constitucional competen a las autoridades
judiciales (la imposicion de penas), y también porque esto rompe flagrantemente
con el principio de division de poderes previsto en nuestra Nomma Fundamental en
su Articulo 49.

V.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y
practicar visitas de inspeccién; requerir informacion y dalos; ordenar y ejecutar las
medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violacion a los derechos de
propiedad industrial, oir en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las
sanciones administrativas cormespondientes en materia de propiedad industrial;
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X.- Efectuar la publicacion legal, a través de la Gaceta, asi como difundir la informacién
derivada de las patentes, registros, autorizaciones y publicaciones concedidos y de
cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta
Ley,

X)1.- Difundir, asesorar y dar servicio al piblico en materia de propiedad industrial

XVIIl.- Actuar como 6rgano de consulta en materia de propiedad industrial de las distintas
dependencias y entidades de la administracién plblica federal, asl como asesorar a
instituciones sociales y privadas;

3.3.1. Facultades excepcionales en materia marcaria.

En Principio, el registro de marcas es facultativo, es decir, registrar la marca no es
obligatorio, ya que el uso de la marca es tutelado por la Ley de la Propiedad
industrial, sin necesidad de que se registre, y para tener el uso exclusivo si se
requiere su registro; pero insisto, no es obligatorio. Sin embargo, la ley contempla
casos excepcionales en que se obliga al que este usando una marca con
determinadas caracteristicas que sea registrada.

El Articulo 129, LP1.- Dispone que “El Instituto podra declarar el registro y uso obtigatorio
de marcas en cuakuier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas,
registradas o no, de oficio o a peticién de los organismos representativos, cuando™
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I.- El uso de la marca sea un elemento asociado a practicas monopdlicas, oligopdlicas o
da competencia desleal, que causen distorsiones graves en la produccion, distribucién o
comercializacién de determinados productos o servicios;

Il.- El uso de ia marca impida la distribucion, produccién o comercializacion eficaces de
bienes y servicios, y

Ili.- El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y
mientras dure ésta, la producci6n, prestacion o distribucién de bienes o servicios basicos
para la poblacién.

La declaratoria correspondiente se publicara en el Diano Oficial.”

Por supuesto que tiene que ver con las prohibiciones previstas en el articulo 28
constitucional, cuyo principai postulado es garantizar la libre competencia, dentro
del marco de la legalidad, la igualdad y la competencia leal, no solo en beneficio
de los consumidores, sino de quienes directamente compiten en el mercado.

Recordemos que uno de los pilares del librecambismo es la competencia leal, ya
que cuando ésta no se da de facto, algunos productores y distribuidores se ven
beneficiados por no actuar en un plano de equidad y de legalidad, y desde otro
plano, resulta que si alguien resulta beneficiado de manera ilicita, la contraparte
resulta perjudicada; por lo tanto, el instituto esta facultado para reprimir estas
practicas.
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3.4 Elregistro de la marca y sus consecuencias

Los efectos, facultades, restricciones y consecuencias generales que otorga la
marca se encuentran diseminados en lo relativo a las marcas en la LPI.

Exclusividad.- Tal y como lo dispone el Articulo 87 LPI, cuyo texto dice: “Los
industriales, comerciantes o prestadores de servicios podran hacer uso de marcas en la
industria, en el comercio o en ks servicios que presten. Sin embargo, sl derecho a su uso
exclusivo se obtiens mediante su registro en el Instituto.”

Sobre el particular, €l maestro David Rangel Medina se expresa: “...el derecho de
uso exciusivo de la marca se obtiene mediante su registro, razén por la cual el
industrial, el comsrciante o el prestador de servicios que quiera gozar del dsrecho
exclusivo de uso de su signo distinfivo, deberd contar con el correspondiente
registro.”®

El uso exclusivo es uno de los aspectos fundamentales de la propiedad y es
oponible a terceros, es un derecho oponible ergas omnes, es decir, a lodos los
demds; sin embargo, aunque la marca no este registrada existe un derecho
exclusivo para el que la usa que es oponible a terceros, este derecho consiste en
la prioridad en el registro, siempre y cuando se demuestre que fue primero en el
uso de la marca y cumpla con los requisitos legales.

5* RANGEL MEDINA, David, “Derecho de la propiedad industrial ¢ intelectual”. Op. Cit.. P. 50.
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Efectos restrictivos.- El registro de una marca trae como consecuencia que bajo la
misma solo se amparen las clases 0 especies de productos manifestados por el
titular, sin que se pueda conceder la proteccion legal de manera extensiva hacia
los bienes que no hubiesen sido manifestados y por los cuales el titular no hubiese
pagado el derecho correspondiente. Esto se advierte de la lectura del

ARTICULO 94, LPL- Una vez efectuado el registro de una marca, no podré aumentarse el
namero de productos o servicios que proteja, aun cuando pertenezcan a la misma clase,
pero si podra limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite.
Para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada,
sera necesario obiener un nuevo registro.”

Régimen de excepci6n.- Nuestro sistema de proteccion de la propiedad industrial
es ecléctico; es decir, entre el declarativo y el constitutivo, pues asi como tiene
importancia el tramite de registro para q'ue el titular de una marca pueda ejercer
sobre ella los derechos de exclusividad, nuestro ordenamiento también reconoce
los derechos que se han generado por virtud del uso de la marca.

ARTICULO 92.- £l registro de una marca no producirg efecto alguno contra:

l.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u
olra semejante en grado de confusién, para los mismos o similares productos o
servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, do
manera ininterumpida, antes de la fecha de presentacién de la solicitud de
registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendré derecho a solicitar el
ragistro de la marca, dentro de los res afios siguientes al dia en que fue publicado
el registro, en cuyo caso debera tramitar y oblener previamente la declaracion de
nulidad de éste, y
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Con el registro de una marca se adquieren derechos exciusivos de uso; sin
embargo, si existe un tercero que previamente haya usado marca dichos
derechos de exclusividad de uso no surten efectos contra el tercero que haya
usado esa marca. Esta excepcion al derecho de exclusividad es consecuencia de
un derecho adquirido previamente sobfe un mismo objeto, este derecho de uso
también es oponible frente a tercefos, incluso el titular de un derecho de uso
puede demandar la nulidad de registro que un tercero haga sobre fa marca que ha
estado usando, aunque no la haya registrado.

Efectos extensivos.- A diferencia de la hipotesis sefialada en el articulo 94 de la
ley, aqui si se ha registrado una marca para proteger a distintas clases de
productos, y con la sola renovacion de alguno de dichos registros surtira efectos
sobre los demas. Aunque claro estd, que debe existir el pago de los derechos
correspondientes a éste concepio.

ARTICULO 135.- “Si una misma marca se encuentra registrada para profeger
determinados producios o servicios, bastard que proceda la renovacién en alguno
de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros,
previa presentacién del comprobante de pago de las tarifas comrespondientes.”

Iguakmente, si el titular de una marca ha autorizado a un tercero para su uso, y
este registro ha sido inscrito en el Instituto Mexicano de La Propiedad Industrial,
dicho uso extingue los efectos de caducidad por falta de uso; es decir, si el titular
de una marca no hace efectivo su uso, pero si lo hace un tercero, los efectos del
uso se hace extensivo para el titular de la marca; incluso si hace mal uso de la
marca, por ejemplo, si varia el disefio, 0 elementos esenciales de distintividad, o si
ampara mas productos de los que estan autorizados, la autoridad puede cancelar
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la marca de oficio, obviamente los efectos se hacen extensivos al titular de la
marca.

3.5 La soiicitud del registro de marca

“ARTICULO 93.- Las marcas se registraran en relacién con produclos o servicios
deferminados segun la clasificacién que establezca el reglamento de esla Lay.
Cualquier duda respecto de la clase a que comresponda un producto o servicio,
seré resusita en definitiva por el Instituto.”

“ARTICULO 113.- Para oblener el registro de una marca deberd presentarse
solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes dalos:

1.- Nombre, nacionalidad y domicilio def solicitante;

li.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado,
tridimensional o mixto;

IIl- La fecha de primer uso de la marca, la qus no podré ser modificada
ulteriormente, o la mencién de que no se ha usado. A falta de indicacion se
presumira que no se ha usado la marca;

IV.- Los productos o servicios a los que se aplicara las marca, y

V.- Los demas que prevengs el reglamento de esta Ley.”

Aunque la redaccién del articulo anterior no contiene en apariencia problema
alguno, hay que sefialar que en la practica, el escrito no se puede presentar en
cualquier hoja. Con elo quiero decir, que se debe utilizar las formas oficiales
impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diaric Oficial de la
Federacitn, con el nimero de ejemplares y anexos que en las formas se sefalan.




Estas formas son proporcionadas a los interesados por las autoridades del
Instituto.

“ARTICULO 114, LPI .- A /a solicitud de registro de marca deberd acompafiarse el
comprobante del pago de las tarifas comespondientes al estudio de la solicitud,
registro y expedicion del titulo, asi como los ejemplares de la marca cuando sea
innominada, tridimensional o mixta.”

La disposicion transcrita constituye simultaneamente un requisito de forma y de
fondo. De forma, porque ante la falta de presentacion del comprobante de pago no
se da tramite a la solicitud, y es de fondo, porque debe sin ella falta uno de los
requisitos fundamentales para el estudio de la peticion del interesado. Este
precepto tiene estrecha relacion con el contenido del articulo que a continuacion
se transcribe.

“ARTICULO 180, LPI- Las solicitudes y promociones deberén ser firmadas por el
interesado o su representante y estar acompaiiadas del comprobante de pago de la tarifa
correspondiente, en su caso. Si falta cualquiera de estos elementos, el Instituto desechara
de plano la solicitud o promocién.”

No inclusién de marcas como elemento no reservable.- Tal sefializacién podria
confundir al piblico consumidor, y de forma astuta podria pretenderse que la
misma autoridad avalara una conducta desleal, al amparo mismo de la ley.

“ARTICULO 115, LPL- En los elemplares de la marca que se presenten con la solicitud
no deberan aparecer palabras o leyendas que puedan enganar o inducir a error al piblico.
Cuando la solicitud se presente para proteger una marca innominada o tridimensional, los




elemplares de la misma no deberan comtener palabras que constituyan o puedan
constituir una marca, a menos de que se incluya expresamente reserva sobre la misma.”

Es comun que las marcas extranjeras sean producto del ingenio de creativos
extranjeros, quienes en ocasiones no comparten el mismo idioma que el nuestro.
Obvio es que al momento en que el producto extranjero se interesa en el mercado
mexicano se asesora con abogados de nuestro pais, quienes traduciran el
contenido del documento, no siendo necesario que lo haga un perito oficial. Sin
embargo, si la marca utiliza caracteres de otro idioma, estos no seran sujetos de
traduccion, ya que para la constitucion de marca, hasta el mas minimo elemento
puede ser considerado un distintivo de la misma, incluyendo el idioma en que se
redacte. Por ejemplo, podemos citar el caso de la marca “speedo”, en donde a
todas luces la marca contiene una palabra del idioma inglés, que en combinacion
con ala letra “0" es de imposible traduccion.

ARTICULO 179, LPL.- Toda solicitud o promocion dirigida al instituto, con motivo
de lo dispuesfo en esta Ley y demés disposiciones derivadas de ella, deberd
presentarse por escrito y redactada en idioma espanol.

Los documentos que se presenien en idioma diferengte deberéan acompaitarse de
su traduccion al espariol.”

Acreditacién de la personalidad.- Con buen criterio del legislador, rompe con el
formalismo que en ocasiones suele implicar el acreditamiento de la personalidad
mediants instrumento publico. De la redaccién de la fraccion Il se desprende que
para el registro de marca, si es a través de representante, la presentacién de una
carta poder fimada ante la presencia de dos testigos satisface las exigencias del
Instituto.
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ARTICULO 181, LPL.- Cuando las solicitudes y promociones se presenten por
conducto de mandatario, éste deberé acreditar su personalidad:

.- Mediante carta poder simple suscrita anfe dos testigos si el mandante es
persona fisica;

E! mandatario es la persona que ejecuta actos juridicos especificos o generales a
nombre del mandante, y puede acreditar la calidad de mandatario mediante
escritura pablica o carta poder fimada por dos testigos y suscrita ante un notario.

En cada expediente que se tramite deberéd acredilarse la personalidad del
solicitante o promovente; sin embargo, basfard con una copia simple de Ja
constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro gensral de
poderes establecido por el Instituto.”

Con relacion al texto de éste ditimo parrafo, los tribunales federales han
considerado que el referido registro es violatorio de los articulos 14 y 16
constitucionales, y cuyo razonamiento textualmente se transcribe:

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL LA ELECCION Y DESIGNACION
POR EL EFECTUADA, DE LA PERSONA PARA RECIBIR Y OfR NOTIFICACIONES A
NOMBRE DE LAS PERSONAS FISICAS O MORALES QUE COMPARECEN ANTE EL, DE
ENTRE LAS QUE APARECEN EN LOS PODERES REGISTRADOS, ES VIOLATORIA DE LOS
ARTICULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCION FEDERAL.

De conformidad con los articulos 179 y 181 de la Ley de la Propiedad Industrial, y 13, 16 y 17 de su
reglamento, el hecho de que o la Direccion General de Poderes conste el nombre de diversas personas a las
cuales se reconoce la calidad de representantes de una persona fisica 0 moral ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, no significa que en todos los asuntos que éstas tramiten ante dicho instituto puedan
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actuar para tal efecto, toda vez que en cada expedients la promovente nombra a éstos; de ahi que la eleccion y
designacion efectuada por el instituto de referencia de la persona o personas para que reciban notificaciones a

nombre de los particulares que comparecen ante €], de las que aparecen en los poderes registrados ante el
Registro General de Poderes de dicho instituto, viola lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucitn,
toda vez que no existe disposicidn legal alguna que lo faculte para tal efecto.

SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

L7oA LT A

Amparo en revision 447/2000.-Subdirector Divisional de Procedimiento Administrativo de Patentes, en
sustitucién del Subdirector de Procesamiento de Solicitudes, Conservaciones de Derechos y Control
de Documentos y otro.-29 de junio de 2000.-Unanimidad de votos.-Ponente: F. Javier Mijangos
Navarro.-Secretario: José Arturo Gonzalez Vite.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta.
Epoca: Novena Epoca. Tomo X1, Diciembre de 2000. Tesis: 1. 70.A.111 A Pégina: 1394. Tesis Aislada,

3.5.1 Efectos juridicos de la fecha de presentacitn

El efecto fundamental que deriva de la presentacion de la solicitud es la prelacién
y preferencia en la proteccion del derecho que se solicita. El derecho de prelacién
no es exclusivo del Instituto, sino que también se maneja en otros registros como
el de la Propiedad y del Comercio.

Para la proteccién de marcas extranjeras es indispensable que se satisfagan todos
los requisitos de ley, ya que si la autoridad advierte que en {a solicitud no se indica
el nombre del solicitante, domicilio y nacionalidad; el signo distintivo para constituir
marca y {a especie a que perienece, y los bienes o servicios que serdn amparados
bajo la misma. La falta del comprobante de pago, y los ejemplares de la marca, o




sin la firma del interesado, entonces se corre el riesgo de que la autoridad no
reconozca la prioridad ganada por la presentacion de la solicitud.

ARTICULO 117, LPL.- Cuando se soficite un registro de marca en México, dentro
de los plazos que determinen los Tratados Intermnacionales o, en su defecto, dentro
de los seis meses siguientes de haberfo hecho en ofros palses, podré reconocerse
como fecha de prionidad la presentacion de fa solicitud en que lo fue primero.”

ARTICULO 118, LP1.- Para reconocer la prioridad a que se refiers el articulo anterior se
deberan satisfacer los siguientes requisitos.

I.- Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el pais de origen y
la fecha de presentacion de la solicitud en ese pals;

Il.- Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios
adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero, en cuyo caso la
prioridad sera reconocida sélo a los presentados en el pais de origen;

A pesar de que en la solicitud de registro se debe hacer mencion de la fecha del
primer uso que se le haya dado a la marca que se pretende registrar, la prioridad
en el reconocimiento para su uso exclusivo no depende de tal fecha, sino de la
presentacion de la solicitud, en que se cubran los requisitos a que alude la ley de
la matena y su reglamento.

Tan es asi, que para la prioridad de la marca extranjera es necesario que se haga
constar la fecha de presentacion de la solicitud en el pals de origen, y la autoridad
administrativa tendra que entrar al estudio si éste pais forma parte de un tratado
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intemacional que le permita conceder a la solicitud de su connacional, trato
preferente, esta preferencia significa que el solicitante de registro tiene seis meses
posteriores a la presentacién de solicitud en su pais, para reconocerie el derecho
de prioridad en cualquier otro pais que forma parte de la union.

La proteccion a la marca extranjera que cumpla con los requisitos de su ley
nacional, los tratados internacionales y con el derecho inteno, no podra
extenderse a productos que no han sido objeto de cobertura. Solo podra
reconocerse la marca a la clase de bienes o0 de servicios que gozan de proteccion
en su pais de origen.

3.5.2 Examen de forma y las repercusiones de la falta de algin requisito

El examen de forma es la primera etapa del procedimiento administrativo de
registro de marca, y en la que se verifica que el solicitante cumpla con los
requisitos de forma que marca la fey. Entre los requisitos de forma se pueden citar:
La solicitud en las formas impresas autorizadas por el Instituto; la exhibicién del
comprobante de pago de las tarifas respectivas, que se seflalen personas
autorizadas para oir y recibir notificaciones, la exhibicion del documento a través
del cual se acredite personalidad, la exhibicion de copias, etc.

ARTICULO 119, LPI.- Recibida la soficitud, se procedera a efactuar un examen de
forma de ésta y de la documentacion exhibida, para comprobar si se cumplen los
requisitos que previene esta Ley y su regiamento.”




Examen de fondo

Al hablar de un examen de fondo se acepta por la legislacion que en México se
sigue el sistema de previo examen, en donde la administracién examina las
condiciones de fondo referentes a la validez de la marca. Pero ademas, hace un
llamamiento a los posibles opositores, mediante la publicacion de la solicitud de la
marca. En caso de cumplirse con los requisitos de fondo, y no se formulen
oposiciones, entonces la autoridad procedera al registro de la marca. Por el
contrario, si del examen resulta que la marca no es distintiva o que existen otras
iguales o parecidas, la administracion denegara el registro.

En términos generales, la autoridad debera entrar al estudio de la marca. Con ko
cual determinara si ésia es o no registrable, con apego a las especificaciones
contenidas en los articulos 4, 89y 90 LPI.

ARTICULO 122, LP1.- Concluido el examen de forma, se procedera a realizar el examen
de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta Ley.

Es importante dejar bien claro que en ningln caso podra reanudarse el tramite o
procedimiento terminado por abandono de la solicitud, tal y como lo dispone el
articulo 8 del Reglamento de la ley.

*% Cfr.- MASCARERNAS. C.E. “Las marcas en ¢l derecho comparado y en el derecho venezolano”,
Universidad de los Andes. Venczuela; 1963 P. 50.




3.5.3 La negativa de registro y los medios juridicos que tiene el gobermnado
para su impugnacion

Articulo 125, LPl.- “Concluido el tramite de la solicitud y satisfechos los requisitos
legales y reglamentarios, se expedira el titulo. En caso de que el Instituto niegue el
registro de la marca, lo comunicara por escrito al solicitante, expresando los motivos y
fundamentos legales de su resolucién.”

Articulo 127, LPI.- "Las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones
deberan ser publicadas en ia Gaceta.”

Toda vez que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es de aplicacion
supletoria a la Ley de Propiedad Industrial en materia de recursos, el interesado
en el registro de una marca extranjera debe agotar el recurso de revision antes de
promover el juicio de amparo indirecto ante el juez de distrito competente. En ese
sentido ha sido resuelto por los tribunales federales quienes han manifestado los
siguientes criterios aislados.

Este juicio de revision implica que el administrado recurra ante la autoridad
administrativa que emitié el acto impugnandolo y solicita que lo revoque o ko
anule.

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES APLICABLE
SUPLETORIAMENTE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A SUS
ACTOS DE AUTORIDAD.

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo no era aplicable a os organismos descentralizados, segiin se
desprendia de! texto original de su articulo lo., publicado en ¢l Diario Oficial de la Federacion cl dia cuatro
de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, que regulaba que, con la salvedad de algunas materias ahf
cspecificadas, era aplicable para la administracion pablica federal centralizada; sin embargo, dicho numeral
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fue modificado y adicionado mediantc reforma publicada en ¢l Diario Oficial de la Federacion cl dia
diecinueve de abril de dos mil, que entrd en vigor al dia siguiente, siendo aplicable ahora a los actos de
autoridad de los organismos descentralizados de ia administracion piblica federal paraestatal, razon por la
cual, al tener esta calidad el Instituto Mexicano de la Propicdad Industrial, segiin s¢ desprende de los articulos
6o. y 7o0. de la Ley de la Propiedad Industrial y, ademds, la materia de propiedad industrial no ests excluida
del ambito de aplicacion de la ley, pues no es materia de competencia economica, se¢ debe aplicar
supletoriaments la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a los actos de autoridad que tramita y emits.
Sin embargo, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no termina con la supletoriedad del Cédigo
Federal de Procedimientos Civiles, sino que la traslada a un plano secundario, como se desprende de su
articulo 20., pues dicho cadigo seguird rigiendo supletoriamente a [a de procedimiento administrativo.

DECIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.

L130,A20 A

Amparo en revision 2993/2001. Glaxo Group, Ltd. 14 de marzo de 200). Unanimidad de votos.
Ponente: Rosalba Becerril Veldzquez. Secretario: Marat Paredes Montiel.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta.
Epoca: Novena Epoca. Tomo XHI, Junio de 2001. Tesis: 1.130.A.20 A Pagina: 722. Tesis Aislada.

AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DEL INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SI NO SE AGOTA EL RECURSO DE REVISION REGULADO
EN EL ARTiCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, A
PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA REFORMA A ESTE ARTICULO DE MAYO DE DOS MIL.

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, asf como la reforma a su articulo 83 publicada en el Diario
Oficial de la Federacién ¢l treinta de mayo de dos mil, realizé una sustitucion legislativa del régimen de
recursos de los organismos descentralizados, sustitucién que se corrobora con la finalidad de la ley que se
desprende de su exposicion de motivos e interpretacion sistemdtica, asi como de las cliusulas derogatorias
contenidas en los transitorios de la ley y de sus reformas, razén por la cual a partir de Ja entrada en vigor de la
citada reforma, los particulares tendrén que agotar el recurso de revisién respecto de los actos de autoridad de
los organismos descentralizados, entre los que se encuentra el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
previo a la promocion del juicio de amparo.
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DECIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.

1.130.A25 A

Amparo en revision 2993/2001. Glaxo Group, Ltd. 14 de marzo de 2001. Unanimidad de votos.
Ponente: Rosalba Becerril Veldzquez Secretario; Marat Paredes Montiel.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta.
Epoca: Novena Epoca. Tomo X1V, Julio de 2001. Tesis: 1.130.A.25 A Pagma: 1066. Tesis Aislada.




CAPITULO 4

ANALISIS DE LAS DISPOSICIONES JURIDICAS SOBRE LA MARCA
EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

4.1.- Personas que pusden hacer uso de marcas

Las marcas pueden ser utilizadas por: industriales, comerciantes o proestadores de
servicios, Los industriales al crear sus productos, pretenden distinguirios de otros
de su misma clase, esta distincién garantiza que los productos de determinado
productor tienen las caracteristicas particulares de quien los produce; es decir,
con la marca se identifica la calidad de los productos, ésta funcién de distincion
tiene a mi parecer doble relacién: por un lado esta dirigida hacia el publico
consumidor, para que éste tenga la certeza y la seguridad de gque el producto que
esta adquiriendo comesponde efectivamente a lo que desea; en segunda instancia
estd el propio productor, el cual tiene interés que el consumidor no confunda su
producto con otro de su misma clase y tenga la certeza de su procedencia;
evitando un detrimento en su prestigio, y lo que es mas importante, un
detrimento en su patrimonio; ya que se requiere de una considerable inversion
para mantener una imagen, una idea y una aceptacion del producto entre fos
consumidores; de darse este supussto afectaria negativamente a las utilidades, ya
que el objetivo principal de todo empresario es obtener el mas amplio margen de
ganancia.
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4.1.1. El Comerciante.

Es la persona que facilita el cambio de satisfactores y hace de esa actividad su
forma de vida; es el titular de la negociacion, se identifica con un Nombre
comercial, el cual constituye un signo distintivo, ya que su metodologia, la
calidad de sus instalaciones, y la facilidad con que coadyuva al intercambio de
satisfactores lo identifica de manera particular frente a otros comerciantes que
realizan la misma actividad pero con sus propios métodos.

Por ejemplo, las tiendas de autoservicio: Aumera, Gigante, Sumesa, entre otras,
tienen Un nombre comercial que las identifica de otras de su mismo giro
comercial; incluso tienen propio diseno distintivo, y su propia metodologia y
medios para la atencién al consumidor; Por ejempio, Sumesa; siempre son
establecimientos mas pequefios que Gigante o Aumrera; Pero sus productos y su
calidad es mas selecta lo cual el costo es mas alto y tiene un cierto tipo de
clientela; Aurmera mantiene un flujo constante de clientela y desplaza hacia el
consumidor mayor cantidad de productos a un precio mas bajo que Gigante.
Indudablemente estas diferencias derivan de sus propias particularidades.

El comerciante tiene especial interés en el uso de las marcas, primero para
diferenciarse de los demas; ésta diferenciacion puede ser en su beneficio o en su
perjuicio, ya que dependiendo de la estrategia para satisfacer al publico
consumidor es como serA mayor 0 menor su aceptacion en adquirir sus
satisfactores en esa negociacion y como consecuencia, allegarse mas clientela;
en segundo lugar, es el mas indicado para verificar que las marcas que amparan
los productos que comercializa efectivamente correspondan a dichos productos,
ya que en muchos casos, enh eso estriba el prestigio de un comerciante
identificado con un nombre comercial, el de comercializar productos de probada
calidad.




4.1.2. Prestadores de Servicio.

Igualmente los prestadores de servicio utilizan la marca para distinguir su
astablecimiento, igual que los comerciantes y los industriales, dependen de la
aceptacion que los consumidores tengan de los satisfactores que ofrecen; la
caracteristica principal de un prestador de servicio es su capacidad técnica o su
especializaciébn para satisfacer una necesidad o resolver un problema, puede ser
un servicio de salud, esparcimiento de educacidn o de cualquier otro tipo, pero
inevitablemente todos desean identificarse y distinguirse frente a los demas, la
calidad del servicic que se ofrece esta respaldada por el prestigio que se haya
logrado en cada servicio que se preste.

Por ejemplo, los servicios de salud que brindan los hospitales: Médica Sur,
Hospital Ingles y El Sanatorio del Caribe, S. C.; es evidente que dichos
prestadores de servicios médicos atraen diferente clientela de diferentes estratos
sociales; sin embargo, mi enfoque es evidenciar el conocimiento y reconocimiento
de dichos hospitales debido a la marca con la que se ostentan; mientras uno es
reconocido a nivel nacional, otro es reconocido a nivel internacional, otro solo es
conocido en un ambito reducido a nivel local.

Es interesante la posicion de los legisladores la limitante absoluta para que una
persona fisica sea susceptible de ser titular del derecho exclusivo de uso derivado
de las marcas,

Cabe mencionar que las marcas autorizadas por el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial son unicas, por ningun motivo puede haber duplicidad de
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marcas amparando diferentes productos de la misma clase, excepcion hecha, de
que un mismo titular de una marca, puede amparar dos productos diferentes de
una misma clase. Por ejemplo, la marca NEXTLE, que bajo la misma CLASE
30, puede amparar diferentes productos: Café vy helados comestibles;
lgualmente, puede registrar en la CLASE 28, leche en cualquiera de su
presentacion ya sea liquida o en poivo 0 cualquier otro producto kacteo como
pueden ser cuakjuier variedad de quesos.

4.2. Concepto Jegal de marcas

Hasta ahora hemos comentado acerca de las personas susceptibles de utilizar la
marca, damos paso a dilucidar que es la marca atendiendo a la definicion legal

Articulo 88, LPI:  “Se entiende por marca todo signo visible que distinga productos ¢
servicios de otros de su misma aspecie o clase en el mercado.”

Primero y necesariamente debemos esclarecer que es un signo, (lat. Signum) m.
“ Cosa que por su naturaleza, o convencionalmente, evoca en el entendimiento la

idea de otra cosa. .™".

Otra caracteristica de la marca es que es visible, en otras palabras, el signo
distintivo solo es posible detectarlo mediante el sentido de la vista, lo cual limita a
los demas sentidos para identificar un signo distintivo, tales como: el offato para

*7 Quillet, “Diccionario Enciclopédice”, 9. Edicién, 1978. Tomo VIII, P. 52




94

dentificar tos olores, el oido para los sonidos, o el sentido gustativo para los
sabores o incluso por el tacto.

La funcién principal que se determina en la definicién legal es la de distincidn;
distinguir, proviene del "latin (distinguere) conocer una cosa por o que la
diferencia de ofras; Hacer que una cosa se diferencie de otras; Manifestar, la
diferencia que hay entre una cosa y otra con la cual se puede confundir.”

Es precisamente el objetivo principal de las marcas: evitar que el piblico
consumidor confunda un producto o servicio con oiro de su misma especie o
clase.

4.21. Ciases de Marcas (Nomenclatura Internacional)

Atendiendo a la definicion, clase (fatin, classis) “Orden, en que con arregio a
determinadas condiciones o calidades se consideran comprendidas diferentes

COSBS.”SB

Efectivamente, los productos y servicios susceptibles de ser amparados con una
marca se encuentran ordenados, de tal manera que los productos o servicios
integrados en una clase determinada se encuentran muy relacionados por sus
cualidades, su naturaleza o su uso.

** Quillet, “Diccionario enciclopédico”, 9  Edicion, Tomo, IH, P. 562
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Los productos estan clasificados en treinta y cuatro clases, mientras que los
servicios se clasifican en ocho clases. Por ejemplo, la CLASE 15, Que
comprende instrumentos de musica; Otro ejemplo, la CLASE 29, esté integrada
por los siguientes productos: came, pescado, aves de caza, extractos de came,
frutas y legumbres secas y cocidas, etc. Como se puede observar, en esta
ultima clase los productos tienen un uso o fin comin, que es para el consumo
humano.

Hasta aqui hemos desglosado de manera muy general, el concepto legal de
marca. Sin embargo, ésta definicion solo atiende a una sola funcion de la marca,
que es la de distinguir productos 0 servicios de otros pero no hace alusién a la
garantia de calidad que se oforga con determinada marca, la seguridad de su
procedencia, y otras funciones que cumple la marca.

4.3.- Signos que pueden constituir marcas

Articulo 89, LPl. Pueden Constituir marca los siguientes signos: Denominaciones y
figuras Visibles, formas tridimensionales, nombres comerciales, denominaciones o
razones sociales y nombre propio de una persona fisica.




4.3.1. Las Denominaciones.

Por denominaciones se debe de entender todos aquelios nombres de cosas
reales, imaginarias, mitolégicas, de la naturaleza, etc.

Constituyen cuando estan aislados, marcas verbales, fonéticas, se puede decir,
también llamadas “nominales o de palabras®, algunas veces, se combinan con
otros caracteres, y surge la compuesta, que posee mayor efecto distintivo;
ejemplo de marca compuesta es "NUTRILECHE", que evoca la idea de una leche
nutritiva; cabe mencionar que los caracteres NUTRI, no constituye una palabra
que designe una cualidad del producto ya que no es ningan adjetivo, por lo tanto
no es una marca descriptiva.

4.3.2. Las Formas tridimensionales.

Tridimensional, implica que tiene tres dimensiones, es decir, figuras cuya forma
es susceptibles de determinar geomeétricamente, por ejemplo, el caballitc de mar
utilizado por la cadena de restaurantes “Hipocampo®, o la botella con ranuras
ascendentes de Pepsi Cola. Las formas tridimensionales se puede utilizar como
simple simbolismo que identifica a una negociacién, o puede ser utilizada para
contener a los mismos productos, Sin embargo toda forma tridimensional coincide
perfectamente con figuras visibles.
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Los envases de los productos también pueden cumplir la funcién de distintividad.
De tal manera que si cumplen caracteristicas originales, pueden ser sujetos de
tutela juridica; pero en sentido contrario, si las formas son de dominio publico y de
uso comun, puede negarse el registro, como por ejfemplo, si se pretende registrar
un simple cubo como forma tridimensicnal el cual cumple con la caracteristica de
ser tridimensional, pero al carecer de originalidad no cumple con lo estipulado por
la ley,

Articulo 90, LP1.- "No seran registrables como marca:
Fraccién lll.- * Las formas tridimensionales ..... que se hayan hecho de uso comiin y
aquellas que carezcan de originalidad que las distingan facilmente, ....”

Queda bien establecido que la funcién de distintividad esta basado principaimente
en su originalidad.

433.- Los nombres comerciales.

Es el signo distintivo que se utiliza para identificar a la empresa de una persona
fisica o juridica, de las demas que tienen la misma o similar actividad industrial o
mercantil. Por ejemplo: Wal * Mart; Gigante y Comercial Mexicana.

De esta definicion se infiere que, los nombres comerciales protegen la
denominacion con que un establecimiento mercantil se identifica con su publico,
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4.34. Nombre Propio de Persona Flsica.

Implica nombre de pila y nombre patronimico; es decir Nombre y Apellido,
siempre y cuandc cuente con el consentimiento y que no haya una marca
previamente registrada con la cual pueda confundirse. Existen personas que por
su actividad, histridnica, deportiva o cualquier otra actividad en que hayan
logrado un renombre y sean conocidas por a nivel nacional o intemacional,
pueden ellas mismas registrar su nombre como marca de productos o servicios.
Por ejemplo, los productos deportivos comercializados con la marca “Jorge
Campos”, requieren el consentimiento de la persona para registrar el nombre
como marca.

44, Supuestos en gue los sigr.os distintivos no puaden constituir marca.

Las denominaciones, formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se

expresan de manera dinamica, no seran registrables como marca, adn cuando
sean visibles.

4.4.1. Formas Animadas o Dindmicas.

Debemos aclarar en que consiste la determinacion de que sea animada; Anima
(latin, soplo, aliento vital); Animada, adjetivo, que tiene animo, aliento.*® A partir
de esta definicion, podemos considerar que las formas animadas son las que

¥ Quillet, Diccionario Enciclopédico, Tomo |, P.324.
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tienen vida, por lo tanto, un ser vivo por tener aliento vital, aun siendo una figura
visible no puede ser objeto de registro marcario; sin embargo, para efectos de la
LPl, la palabra *animada” implica que tenga movimiento, independientemente
que se refiera a seres vivos 0 NO Vivos.

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales presentadas para su
registro, deben ser estiticas, es decir deben estar fijas a la vista, no es posible
presentar una denominacién para su registro en un material filmico, o en algun
medio que pierda su forma con el paso del tiempo. Por ejemplo, las
representaciones filmicas que se presentan al inicio de las peliculas, que
distinguen a la empresa que las produce, no son susceptibles de registrarse como
marca, igualmente sucede con los programas de computo, que tienen
representaciones dindmicas para representar a la empresa que las produce.

4.4.2, Los nombres de uso comin o técnicos.

Tienen desde un principio la caracteristica de generalidad; es decir, no designan o
distinguen un objeto en particular, por lo tanto no cumple con el requisito esencial
de marca, ya que la funcién principal de la marca es la distincion de productos y
servicios de otros de su misma especie.

Estos nombres de uso comin, son palabras usadas en el lenguaje cotidiano por
una sociedad, Por ejemplo, no seria procedente otorgar un registro cuando se
pretende registrar la palabra “REFRESCO", como marca, ya que, como hemos




dicho anteriormente no determina una bebida en particular, ya que con esa
palabra se vincula con una variedad de bebidas.

443 Marcas Descriptivas.

En el sentido opuesto, 1a ley nos indica que no se permite el registro de marcas
que sean descriptivas de los productos o servicios, lo cual implica que en el
nombre de la marca estin implicitas una o varias palabras que son indicativas de
determinacdas cualidades de los productos o servicios que amparan; Tales como:
calidad, cantidad, composicion, etc.

Considero, que la marcas que describen cualidades de los productos pueden
ocasionar perjuicio a tos consumidores, ya que desde mi punto de vista, invaden, o
limitan la determinacion del consumidor para calificar dicho producto, es decir, el
productor ¢ el titular de la marca, califica a priori el producto o servicio que ofrece
en el mercado, induciendo al consumidor a asumir como cierto que los productos
cumplen con la descripcion en la etiqueta, tan solo porque la marca asi lo
especifica. o la palabra, “ VELOZ * para una marca de bicicletas; no es
susceptibles de registro como marca, ya que los demas fabricantes de bicicletas
pueden afirmar, que sus bicicletas también son veloces, o a la inversa, el publico
consumidor puede inferir que las otras marcas de bicicletas no son veloces,
generando una inequidad en la competencia.

Lo mas comun que se afirma en la doctrina es que, una marca descriptiva ofrece
ventajas injustificadas sobre aquellas que no son descriptivas, generando en
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consecuencia una desventaja econdmica entre los productores; pero considero,
que lo mas reievante en una ley es ia proteccion de los intereses de la mayorla,
por lo tanto no debemos de perder de vista los intereses del consumidor, y la
manera en que le afecta, ya que finalmente, es a ellos a quien esta dirigido el
servicio o producto.

Sin embargo, existen marcas que son el resultado de la combinacion de dos
marcas registradas, que tienen caracteristicas descriptivas, lo cual no es objetable
por la ley, Por ejemplo, ia marca “CANABRAVA”™ numero de registro 326039.%
La cual, ampara un cierto tipo de aguardiente.

Letras, Digitos o Colores Aislados.- De la misma manera que las palabras
descriptivas, las denominaciones o figuras animadas o cambiantes, las letras,
digitos o colores, presentados de manera aislada no obtendran el registro como
marca, ya que por 8i solos carecen de distintividad, y ademas son de uso comuin y
no son susceptibles de identificar de manera particular ningin objeto; sin
embargo, estas letras, digitos o colores, combinados entre si, con algin signo o
disefio (tal. Disegno, Traza, delineacién de una figura)®' original, que sea
susceptibles de identificar de manera individual un producto o servicio,
eventualmente obtendran su registro, siempre y cuando cumplan con todos los
requisitos que para el efecto le ley exige.

“ HALIFE DAHER, Mauricio, “MARCAS, Aspectos Legales de las marcas en México™, Edit. SISTA,
México, 2000, P. 39.

' QUILLET, Diccionario Enciclopédico, Edit. Cumbre, S. A, 1978 Tomo III, P. 318.




4.4.4. Traducciones a otros idiomas

En algunos casos con el afan de evadir las restricciones para su registro, a
palabras en el dioma Espafiol, se recurre a registrarla, traduciéndola a otro
idioma, la ley prevé que si una palabra no es registrabie en Espafiol, iguaimente
no podra ser registrada su respectiva fraduccion a cualquier ofro idioma; sin
embargo, cualquier palabra que no tenga restriccién para registrarse si podra
registrarse en idioma extranjero, siempre y cuando se traduzca de manera
comrecta y cumpla con los requisitos de ley, Por ejemplo, la empresa de
chocolates HERSHEY cuenta con el registro de la conocida marca KISSES, que
coincide con la traduccién del Espafiof al Ingtes de la palabra BESOS.®

4.4.5. Varlacién Ortogréfica Caprichosa.

También se ha intentado la variacion ortografica caprichosa de las palabras, con
el fin de registrar como marca una palabra que ¢on su escritura comecta pudiera
no cumplir con los requisitos de ley, por ejemplo, si se intenta registrar la palabra
SUAVE, no cumple con el requisito que indica que las palabras no deben ser
descriptivas, ya que la palabra SUAVE es indicativa de una calidad del producto;
Pero al intentar registrar la palabra ZUAVE, igualmente no se podra registrar,
debido a que la evocacion o la idea que genera en el consumidor es 1a misma,
aunque se escriba de manera diferente.

2 JALIFE DAHER, Mauricio, “MARCAS, Aspectos Legales de las marcas en México™, Edit.
SISTA,México, 2000. P.62.
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4.4.6. Escudos, Banderas 0 Simbolos Nacionales y Emblematicos.

Constituye una infraccion administrativa la persona que reproduzca o imite, sin
autorizacién, escudos, banderas, simbolos o emblemas o siglas, de cualquier
pais, Estado, Municipio, organizaciones gubemamentales, o cualquier
identificacién oficial, nacional o extranjera.

Es claro que estos signos tienen una funcibn especifica desde su creacion,
principalmente identifican valores civicos nacionales, en algunos casos identifican
o representan valores que van inas alla de un aspecto meramente material; sino
que representan valores historicos, sentimientos de identidad, de pertenencia de
un pueblo, de una nacion o de una fraccibn imporiante de un sector de la
sociedad; lo cual nos indica la magnitud de la gravedad de utilizar estos simbolos
sin control; resulta que el que comete esta infraccién, comete un agravié no solo
al pals, al Estado, o entidad Federativa, u organismo al que pertenece ei simbolo y
con el cual se identifica y distingue, sino que agravia a un gran sector de la
sociedad y muy probablemente al total de la poblacién o al grupo social que
representa.

Una vez actualizado éste supuesto, es de entenderse que son las autoridades
responsables de las entidades oficiales las que estdn legitimados y tienen Ia
facultad, el deber vy el interés juridico para solicitar la declaracion de infraccién
administrativa debido a que se distorsiona la funcion principal de los signos
oficiales para cuyos propésitos fueron creados; en segunda instancia es el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, (IMPI]), debera de actualizar dichas
acciones de oficio.




Lo que quiero implicar, es que un ciudadano, un particular, puede estar
legitimado y tiene interés juridico para promover la declaracion de infraccion
administrativa ante el IMPIl, sin embargo, si la autoridad considera que el
particular no esta legitimado o no tiene interés juridico para esta promocion, debe
ser el propio Instituto el que promueva de oficio esta accidn.

4.4.6. Nombres de Personas.

No sera registrable como marca las que reproduzcan o imiten nombres de
personas sin su consentimiento; el nombre de una persona es aquel que se utiliza
para diferenciar a un individuo, incluso de los del nucleo familiar al que pertenece;
lo cual implica que el rombre incluye: nombre de pila mas su nombre patronimico
es decir, su apellido; esto quiere decir, que Ia fraccién XlI, del Articulo 90,

Articulo 90, LP1. No seran registrable como marca:
Xll. “los nombres, seudénimos, firmas y retratos de personas, sin consentimientos de los
interesados .....

Esta fraccidén no prohibe el registro como marca del nombre de pila o del apellido
de manera aislada. Podemos citar como ejemplos: existen registro de marcas

como Ford, Fermrari o Ramirez.
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4.4.7. Denominaciones de Poblaciones.

La limitante legal, para registrar comc marcas a las denominaciones de
poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricacion de determinados
productos, impide una ventaja 1injustificada sobre los demas productores de la
region, los cuales, tienen el mismo derecho a registrar como marca el nombre de
la regién a que pertenecen; por ejemplo, un productor de Saltillo que pretenda
registrar como marca aplicada a sus sarapes con el nombre de "SALTILLO™; se le
negara el registro por ser Saltilo una regién reconocida como productora de
sarapes, esto evitaria una ventaja comercial y una competencia desieal frente a
los demas productores, del que tuviera el registro de esta marca para dicho
producto.

4.4.8. Marcas Notoriamente Conocidas.

Las denominaciones, formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca
notoriamente conocida en México, no seran registrables cuando se trate de
amparar cualquier producto o servicio. Aunque actualmente no es muy comuin
que una marca notoriamente conocida no este protegida mediante su debido
registro en los paises miembros de la Union de Paris.

La misma ley determina, en qué casos se debe de entender que una marca es
notoniamente conocida, enfatizando que no es necesaria que la marca sea
conocida por todo el publico consumidor, sino un determinado sector de la
poblacién o de los circulos comerciales, o del conocimiento que se tenga de la




marca en el temritorio, dependiendo de la promaocion o publicidad con que se halla
comercializado. Por ejemplo, el sector de la construccion estd muy familiarizado
con las marcas que amparan productos propios de su sector comercial; sin
embargo, para ellos no serd una marca notoriamente conocida alguna marca que
ampara productos quimicos; aunque puede haber excepciones en todos los
sectores comerciales en que una persona puede tener conocimiento de marcas
ajenas a su sector comercial, pero la excepcion confirma la regia.

Otro aspecto que contempla la ley, comprende el conocimiento que se adquiere
como resultado de la publicidad, existen marca con {as que ef publico en general
no tiene mayor relacion, sin embargo por efecto de la amplia difusién en los
medios masivos de comunicacién permiten que las marcas adquieran la calidad de
noteriamente conocidas.

Esto implica que aunque no esté registrada en México, la autoridad no permitira
el registro de estas marcas, cumpliendo con los compromisos adquiridos en los
tratados internacionales; no es ocioso decir, que solo el titular de esa marca
extranjera notoriamente conocida es el Gnico que puede registrar en México esa
marca.

4.49. Marcas idénticas o semejantes en grado de confusién.

No sera registrable una marca que sea idéntica o semejante en grado de
confusién, a otra en tramite de registro presentada con anterioridad o0 a una
registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios.
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Este es uno de los casos tipicos en que se prohibe el registro de marcas por
invadirse derechos previamente reconocidos; igualmente se trata de evitar que el
publico consumidor pudiera confundir las marcas por la similitud en la marca, ya
sea que la similitud este implicita en la escritura o su expresién gramatical, en la
vocalizacion de la marca o incluso en la idea que la marca evoca, incluso en su
aspecto visual.

En el aspecto fonéticc o en su pronunciacién implica que ambas suenan muy
parecido, lo cual puede ser un factor de confusion para identificar a los mismos o
similares productos o servicios; Por ejemplo, si se pretende registrar la palabra
“LEAL", para identificar un tipa de café, es semejante en grado de confusion con
la palabra "LEGAL", que es una marca previamente registrada®.

Puede ocurrir que la similitud en grado de confusion ai tratar de registrar la marca
sea de manera intencional o dolosa para aprovechar el prestigio de la marca
previamente registrada, o también puede darse por ignorancia que existe una
marca igual o similar a la cual ya se le hayan otorgado los derechos exclusivos de
uso; sin embargo, es requisito que el titular de la marca que defiende su prestigio
haya registrado previamente dicha marca, o en su caso que demuestre que la
marca ha sido utilizada con anterioridad al momento de la solicitud de la nueva

marca.

Lo anterior atendiendo a que en México se protege tanto el uso de marca como la
marca registrada. El anterior ejemplo puede servir para representar la similitud en
grado de confusién atendiendo a la escritura o a su expresidén gramatical, entre las
palabra LEGAL, y LEAL, solo se suprime una sola letra, lo cual es un factor de
confusién para el consumidor.
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4.5.- Efectos juridicos limitativos del registro de marca

Del registro de una marca se deriva una serie de derechos, consecuencias o
efectos, algunc de ellos son: el uso exclusivo de la marca, ejercer accién contra
quien viole esos derechos de exclusividad, transmitir el uso a terceras personas,
entre ofros; sin embargo, el registro de la marca no tendré efecto akguno contra, un
tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra
semejante en grado de confusion para los mismos o similares productos.

Es necesario aclarar a que se refiere la Ley de La Propiedad Industrial, al
condicionar que el uso se haga “de buena fe", desde mi punto de vista y para
expresario en términos juridicos, obra de buena fe el que observa todas las
disposiciones legales; es decir, que la negociacion que utiliza la marca esté
registrada ante la Secretaria de Hacienda, que cumpla con las obligaciones
fiscales y cualquier otra disposicion necesaria requerida por las autoridades.

4.5.1. Derecho de Uso de Marca.

Como ya hemos dicho anteniormente, el Derecho Mexicano protege, tanto el uso
como el registro de la marca, lo que quiere decir, que un signo distintivo goza de la
tutela juridica, atn cuando no se encuenire registrada; es evidente que ios
darechos generados por el uso son mucho mas limitados que los derechos
dernivados del registro de marca, lo cual lo analizaremos mas delante de manera
detallada.

% HALIFE DAHER, Mauricio, “MARCAS, Aspectos Legales de las marcas en México™, Edit. SISTA,
Meéxico, 2000. p. 59.
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Existen requisitos para garantizar el derecho de uso como son: que la marca se
haya utilizado antes de la solicitud de su registro, que su uso haya sido
ininterrumpido. Con un ejemplo trataré de aclarar estas ideas: Una Negociacion X
que ha cumplido con todas las disposiciones legales correspondientes a su sector
comercial, esta utilizando una marca de buena fe desde hace tres afos, sin
embargo no ha registrado esa marca; eventualmente sale publicada en ia gaceta
oficial que la marca que ha estado utilizando ha sido registrada por la negociacion
Z; Atendiendo ta disposicién del la Fraccion |, del Articulo 92, el registro realizado
a favor de la negociacion Z, no surte efectos contra la negociacion X; En este
caso, los representanies legales de la negociacion X, podran tramitar la
declaracién de nulidad de dicho registro, una vez logrado éste propdésito, podré
solicitar el registro de la marca a su favor.

4.5.2. Limitante de Uso.

Una limitante del uso de marca, implica que solo se podra amparar los signos
distintivos o el nimero de productos o servicios que estan descritos en la solicitud
y se les haya otorgado el registro, iguaimente no se podra modificar las palabras,
disefios, logotipos, o cualquiera de las formas que pueden adquirir las marcas,
atendiendo al principio de que no deben ser dinamicas, es decir, no deben surgir
modificaciones ni alteraciones al paso del tiempo; si fuese necesario actualizarse
por efectos de publicidad o modernidad es requisito registrar esas modificaciones,
para lo cual se deberda cumplir todos los requisitocs como si se tratara de una

nueva marca.
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4.5.3. Limitante temporal del derecho de marca.

Una de las limitantes de la marca es que solo protege a los productos que fueron
seflalados en la solicitud de registro, no se podra extender la proleccion a otros
productos que no hayan sido expresados en la solicitud, lo cual deriva que si se
requiere la proteccién para nuevos productos es necesano cumplir fodos los
requisitos para el registro de los nuevos productos.

Los derechos derivados por el registro de marca, estan limitados en el tiempo
hasta por diez afios, sin embargo estos derechos podran renovarse una vez
cumplido dicho periodo de manera indefinida por periodos iguales de diez afios.

Esta limitante garantiza que si una marca no se renueva su registro, queda
dispenible para que terceras persona puedan utilizarla, sin embargo a medida que
el tiempo pasa la marca va adquiriendo plusvalia en funciéon de la clientela
conquistada, y del reconocimiento que se tenga de ella.

4.5.2. Limitante Territorial de La Marca.

La legislacién relacionada con la proteccién de derechos marcarios en México,
surte sus efectos (nica y exclusivamente en el territorio nacional;, sin embargo,
el clausulado adoptado mediante [a firma de tratados internacionales surte efectos
en todo el territorio de los paises firmantes.




4.6.- Marcas Colectivas

Es el signo distintivo que se aplica a productos o servicio producidos u otorgados
por un grupo de personas integrados en una asociacidh o sociedades de
productores, Asociacion de comerciantes 0 asociacion de prestadores de
servicios en una localidad, regidn o pais determinado.

El registro de marcas colectivas ampara y garantiza los derechos de dichas
asociaciones o sociedades, derivados de el registro de dicha marca; esto implica
que las marcas colectivas tienen reconocimiento de su procedencia, es decir, una
marca colectiva lleva implicito que los productos o servicios que ampara tienen
una caracteristica especial distinta de los demas productores de dicho producto o
servicio, protege una cualidad que los hace diferentes a los demas producto
iguales o similares; Por ejemplo, el aguacate Hass, El jitomate Sinaloense, el
platano “TABASCO®, Obviamente, de la region de Tabasco, los productores de
cajeta de Celaya, estos productores pueden conformar una asociacion y registrar
una marca colectiva amparando un producto comun.

En sintesis, la principales caracteristicas de las marcas colectivas son: Amparan
los derechos de los productores de un mismo producto en determinada region;
Los productos o servicios amparados tienen caracteristicas particulares propios de
la region donde se producen, por ejemplo, caracteristicas especiales de la tierra
donde se producen, el clima, sistema de riego, etc.
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En el caso de marcas colectivas de servicio, se me ocurre que lo pueden
constituir una asociacion de guias de turistas, que tienen especial capacidad para
ilustrar a los visitantes de determinada regién o centro cultural.

4.7.- Avisos Comerciales

Articulo 100. LP}, "Se considera aviso comercial a la frase u oraciones que tengan por
objeto anunciar al piblico establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de
servicios, productos o servicios, para distinguirios de los de su misma especie.”

Los avisos comerciales son muy socofridos en funcién de gque a la vez que
identifican un establecimiento comercial o industrial, productos o servicios, evocan
una idea en la mente del receptor, el mensaje va cargado de cierta ideologia; en
algunos casos el aviso comercial relaciona aspectos de la personalidad del
receptor con ¢ producto o servicio que se que se anuncia; Por ejemplo: “Soy
totalmente palacio™, Este aviso identifica a “Palacio de Hierro”, implica la idea que
no existe otra negociacion que le ofrezca lo que se ofrece en dicho
establecimiento comercial; Otro, ejemplo, “En SEARS le mas bueno es para ti”,
es una expresion muy sugestiva que nadie puede rechazar, a menos gue sea
masoquista: implica que en otro centro comercial distinto pudieran ofrecer el
mismo producto o servicio, pero de menor calidad que el que se ofrece en SEARS;
“Con el cariio de siempre”, BIMBO; ‘A que no puedes comer solo una’,
SABRITAS, etcétera. Como se observa, el aviso comercial promueve y
diferencia un producto o servicio, y que ademas puede servir como frase
publicitaria.
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El registro del aviso comercial no protege al los productos a que se refiere la frase
o la oracion, sino precisamente solo protege a la misma frase, sin embargo en la
solicitud del registro se debe indicar los productos o servicios que se anuncia o &
establecimiento o negociacion.

4.8. Nombres Comerciales

El nombre comercial es un signo distintivo cuyo objetivo principal es la distincion
de: negociaciones, establecimientos comerciales o empresas. Queda bien
establecida la diferencia con relacion al objeto de proteccion juridica
comrespondiente a las marcas, como ya se ha dicho anteriormente, solo ampara
producios y servicios. Igualmente, la tutela juridica det nombre comercial se
deriva del uso del nombre comercial como del registro del nombre comercial, es
decir, del uso y del registro se derivan consecuencias juridicas, aunque los efectos
de ambos son diferentes.

La publicacién del uso del nombre comercial indica que el uso se hace de buena
fe, es decir, que se cumple con todas las formalidades y que no se pretende
usurpar ningun derecho de tercero. Los derechos principales consecuentes con el
registro del nombre comercial, es la posibilidad de transmitir a un tercero dicho
derecho, sin embargo, el derecho de uso, brinda el derecho exclusivo de poderlo
registrar e impedir que otro use el mismo nombre comercial, no obstante si se
pretende transmitir el derecho de uso, se debera registrar previamente, habiendo
demostrado su uso efectivo, pudiendo utilizar para ello los medios legales que
establece la ley, por ejemplo, demostrar, mediante publicidad que se haya
realizado por los diferentes medios de comunicacién.
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Como ya se ha dicho, la funcién principal det nombre es la distincién, por lo
tanto, no se podra registrar ningin nombre comercial que no cumpla con este
requisito, no se registrara ningtin nombre comercial si praviamente o en tramite de
registro existe un nombre comercial idéntico o similar en grado de confusion; lo
cual implica que la sola solicitud de registro genera consecuencias juridicas a
favor de quien o promueve.

4.9, Registro de Marca

El registro de marca es requisite fundamental para que surta efectos frente a
terceros, implica un reconocimiento por parte del Estado de los derechos de
exclusividad de uso del titular de la marca; para los titulares de marcas
extranjeras es igualmente necesario su registro para que ese reccnocimiento,
independientemente de que sus derechos como ciudadano de un pals miembro de
la Unidn de Parls, del Tratado de Libre Comercio para América del Norte; o
cualquier otro socio comercial de México.

49.1. Tipos de Marcas

La solicitud de registro de marca debe indicar si el signo distintivc comesponde a
los siguientes tipos de marca: Nominativa, innominadas, figurativas, grdficas,
visuales.




115

La solicitud del registro de marca debera hacerse por escrito, debera contener
nombre del solicitante, nacionalidad y domicilio, teniendo en cuenta que el nombre
comprende. nombre de pila y nombre patronimico.

49.1.1. Marca Nominativa.

También conocida como verbales o de palabra, protege el derecho al uso de
dicha palabra o vocablo con la representacién de los caracteres correspondientes;
son marcas que identifican un producto 0 servicio a partir de una palabra ¢ un
cohjunto de palabras, en las marcas nominativas o verbales tiene mucha
relevancia el sonido de las palabras, es decir su cuestion fonética; por ejemplo:
KODAK, KLEENEX, UHU, etc. Es decir estas palabras son rapidamente
aprendidas por la gente y se genera la idea de la marca de manera automatica.

49.1.2. Innominadas, figurativas, gréaficas, visuales.

Con ellas se protege la imagen, las cuales son logotipos o figuras que diferencian
visualmente una marca, es decir, la caracteristica principal de distincion es
mediante la vista; no tienen contenido fonético, se presentan graficamente a
través de un dibujo, la combinacion de colores; esto implica que no es necesario
distinguirlas mediante letras, sinc que puede ser recordada aln por el piblico de
cualquier pais, con independencia del idioma, incluso si se trata de personas que
no saben leer. Por ejemplo, la palomita de articulos deportivos tiene una
penetracion a nivel mundial bien reconocidas.
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4.9.1.3. Mixtas

Se integran con la combinacién de slementos nominados e innominados, es decir

con palabras escritas y logotipos, figuras o disefios; por ejemplo, la palomita de
articulos deportivos representada de manera aislada configura una marca
innominada, pero cuando se representa combinada con !a palabra NIKE,
representa una marca mixta, también llamada marcas compuestas.

49.1.4. Tridimensionales.

Se constituyen de un cuerpo, una forma dotada de altura, anchura y volumen, por
ejemplo, empaques, las botsllas de bebidas y perfumes, envoltorios o envases,
cajas, estuches, etc., los cuales deben de ser caracteristicos y distingan los
productes de su misma clase.

4.9.2. Prioridad de registro por derecho de uso

La solicitud del registro de marcas, debe de indicar la fecha del pnimer uso o en su
defecto indicar que no se ha usado, como ya se ha dicho, el registro de marca es
potestativo ya que se puede usar una marca sin necesidad de haberse registrado,
este uso efectivo y continuado esta tutelado por la ley de la materia; por tal
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motivo no es requisito para registrar una marca que se haya hecho un uso efectivo
de la misma.

La declaracion de primer uso requiere la posibilidad de poder acreditar o
comprobar fehacientemente por cualquier medio legal la fecha en que se inicio ese
primer uso, de no poder acreditar la fecha del primer uso puede incurrir en
falsedad de declaraciones consecuentemente se crea una causa de nulidad del
registro atendiendo a lo dispuesto en el articulo 151, fraccién Ill, por otorgarse el
registro con base en datos falsos.

La proteccion que brinda la ley por ef uso efectivo de una marca es que tiene
prioridad en el registro, es decir, quien haya acreditado el primer uso, o haberla
usado con mayor antigiedad una marca, tiene derecho a ser reconocida esa
antigiledad, lo cual deriva en un derecho para regisirar esa marca en su favor;
este reconocimiento que la ley hace del derecho de uso implica que se puede
anular el registro que de esa marca haga un tercero. En sintesis, la LPI, protege
tanto al primer uso de la marca como su registro, pero el uso exclusivo de la
marca solo se obtiene mediante su registro, lo cual implica que el uso de la marca
puede ser compartido; pero el derecho a registro lo tiene quien haya usado
efectivamente la marca con mayor antigiledad.

4.9.3. Solicitud de Registro

Se debe adjuntar con la solicitud de registro de marca el registro de pago, La
solicitud del registro de marcas deberd hacerse mediante los formatos oficiales
disponibles en el Instituto, debera acompafiarse con el recibo de pago de las
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tarifas commespondientes al estudio de la sclicitud, registro y expedicién del titulo,
asi como los ejemplares de la marca.

La solicitud no se podra elaborar de manera arbitraria mediante un escrito
particular, la solicitud debe realizarse en las formas oficiales autorizadas para tal
efecto, debe cumplir con el procedimiento y requisitos requeridos por el Instituto,
el cual facilitaré todos los medios autorizados para que el particular pueda reafizar
el tramite de registro de marcas.

494. Pago del registro de marca

Cabe sefialar de manera muy especial que el pago corresponde a los derechos
generados por el estudio que se hace de la solicitud de registro, es decir el estudic
de forma y fondo de Ia solicitud, para dilucidar si el signo distintivo que se presenta
para su registro es susceptible de convertirse en marca registrada; este pago no
garantiza que el registro se hara efectivo, o de negarse no se rembolsara el monto
pagado, incluso, este pago concluye sus efectos hasta el momenio que la
autoridad emite una resolucién sobre la solicitud de registro, cabe mencionar que
si la resolucién es en sentido negativo y el solicitante enmienda los errofes u
omisiones que hubiere incurmido, dicho pago no surtird efectos para un segunde
estudio de ia solicitud ya corregida, sino que se hard un nuevo pago para un
segundo estudio de forma y fondo, eventualmente procederd su registro y
axpedicion del titulo.

Desde la perspectiva de la actividad que debe realizar la autoridad respecto del
proceso de registro se desprenden dos etapas: una implica el estudio de la
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solicitud y la segunda et registro y otorgamiento del titulo de registro, sin embargo
el pago se hace incluyendo el estudio de la solicitud, registro y el otorgamiento del
titulo, mi opinidn, y atendiendo al principio de equidad, se debe desglosar el pago
en dos partes: una que corresponda el pago por el estudio de la solicitud, y en
caso de ser aprobada efectuar el segundo pago por inscripcion y otorgamiento de
titulo de registro.

495, Derecho de Prioridad

La solicitud de registro de marcas extranjeras en México se deberan observar los
plazos establecidos en los tratados internacionales para reconocer la fecha de
prioridad de presentacién de la solicitud de registro en el pals de origen.

El derecho de prioridad se deriva del convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial, el propésito es proteger los derechos derivados de la
presentacién de solicitud de registro de una marca dentro de los paises firmantes,
esto implica que se pueden reclamar los mismos derechos dentro de los paises
integrantes de este convenio, el derecho de prioridad solo protege los productos y
servicios indicados en la solicitud inscrita en el pais de origen, sin embargo no
hay objecidn para solicitar el registto de marcas para producios o servicios
distintos a los protegidos por el derecho de prioridad, pero a diferencia de éstos, la
fecha de solicitud sera la actual, lo que implica que la proteccidn de dicha marca
sera en fecha posterior a la de que tiene derecho de prioridad.

En esencia, el derecho de prioridad garantiza un plazo, un tiempo {imite para
solicitar el reconocimiento de la solicitud de registro en terceros paises miembros
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del Convenio de Parls, es tiempo considerado suficiente para analizar en cuales
paises existe un mercado potencial para los productos y servicios protegidos, ese
reconocimiento no se extiende de manera automética a todos los paises
miembros, sino que se debera registrar en cada uno de los paises en donde se
tenga un especial interés de proteger dicha marca.

El plazo para solicitar la proteccion del derecho de pricridad derivado de la
presentacion de la solicitud de marcas es de seis meses, al presentar la solicitud
de registro en terceros paises, dicha solicitud se considera presentada en la
fecha en que se presentd en el pals de origen, es decir, en la fecha de prioridad,
esta ficcion legal permite que todas las marcas estén registradas en la misma
fecha en todos los paises, siempre y cuando se hayan registrado dentro del plazo
establecido.

Este derecho derivado de la fecha de presentacion obliga unicamente a los paises
firmantes atendiendo al principio  res infer alios acta, esto implica que si se
solicita el registro en un pals distinto de los que integran la union, debera sujetarse
a las nomas vigentes en ese estado e indudablemente que la fecha de registro
sera la actual.

Debido que la solicitud de reconocimiento de fecha de prioridad es potestative
puede solicitar el registro de marca en México sin necesidad de cubrir los
requisitos necesarios para ese reconocimiento, pero si requiere proteccion de
derechos derivados de la solicitud de registros deberad cumplir con los requisitos
estipulados en el Articulo 118, de la LPI.
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Articulo 118, LPl. Para reconocer la prioridad que se refiere el Articulo anterior se
deberén satisfacer los siguientes requisitos:

I.- Hacer constar el pais de origen y la fecha de presentacion de la solicitud en ese pais;

.- Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios
adicionales a los contemplados en la presentada en el pais extranjero, en cuyos caso la
prioridad sera reconocida solo a los presentados en el pais de origen;

Ill.- Que dentro de los fres meses siguientes a la presentacién de Ia solicitud se cumplan
los requisitos que sefialan los Tratados Intemacionales, esta ley y su reglamento.

4.9.6. Examen de Ia solicitud de registro de marca

El examen de la solicitud de registro, es parte fundamental del sistema
implementado por el instituto para el registro de marcas; este examen tiene como
objetivo analizar las circunstancias para otorgar o denegar el reconocimiento de
los derechos derivados de la marca registrada; implica verificar que la solicitud
cumpla con la legislacion marcaria y la proteccion de derechos previamente
adquiridos por terceros; La autoridad (IMPI), notificara la resolucion al solicitante,
y en caso de ser negativa debera indicar las razones y fundamentos.
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4.9.6.1. Examen de forma.

Implica que en este negocio juridico debe observarse las disposiciones prescritas
por el legislador para la declaracién de ka voluntad o la celebracidén del acto, de
este principio deviene la existencia del acto, si no se cumple con estos requisitos
formales puede declarase inexistente, ya que la forma es un elemento de
existencia del acto juridico.

4.96.2. Examen de fondo.

Consiste en el andlisis del signo distintivo que se pretende registrar como marca,
determinar si es viable su registro o si cumple con los requisitos necesarios que
axige la ley o incurre en violaciones a derechos de terceros.

En caso de actualizarse estos supuestos que impiden su registro, la autoridad
debera comunicarlo al solicitante por escrito, concediéndole un plazo de dos
meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y
manifieste lo que a su derecho convenga. Si no contesta en dicho plazo se
considera abandonada la solicitud; como consecuencia, se considera no
interpuesta, por lo cual no le deviene ninglin derecho; pero si dentro del plazo
estipulado el solicitante corrige el error u omision cometido se considerara como
nueva la solicitud de registro con las modificaciones, debiendo iniciar un nuevo

tramite y cubrir el correspondiente pago.

Los datos que debe contener la solicitud de registro, deben ser fidedignos y tener
la posibilidad de comprobarlos, para ne incurrir en registro de la marca sobre
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bases falsas, lo cual puede originar el fundamento para interponer un
procedimiento de nulidad.

El nombre del solicitante debe acreditarse tal y como esta registrada en el acta de
nacimiento, probar la representaci6n si la solicitud se hace a nombre de un
tercero, La nacionalidad del solicitante, st es extranjero por medio del pasaporte,
el domicilio del solicitante acreditario con los medios requeridos por el instituto ya
sea oficiales o comerciales, a este domicilio es donde se le notificara las
resoluciones que sobre la solicitud de registro haya emitido la autoridad.

El signo distintivo de la marca, lo cual permitiré a la autoridad reakzar el examen
de fondo, atendiendo al principio de que la marca debe ser Onica, verificar si
previamente no existe un registro igual o similar en grado de confusion, evitando
la duplicidad def registro.

De la fecha del primer uso de la marca deriva un derecho de prelacion, es decir,
quien demuestra un primer uso es primero en derecho de registro, siempre que
este uso haya sido de buena fe, es decir que cumpla con los requisitos de ley, por
ejemplo, que se haya registrado ante hacienda, que haya cumplido con los
requisitos fiscales y administrativos, que su uso haya sido efectivo o continuado,
efc.

410 La transmisién de derechos de marca registrada

Para efectos de la transmision de derechos derivados del registro de marcas, la
Ley de La Propiedad Industrial contempia dos instituciones juridicas de manera
especifica: la licencia de uso y la franquicia y mediante fusion.
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Aunque de manera general, la ley estabjece que la transmisién de derechos que
confiere ka solicitud de una marca o una marca registrada podran transmitirse en
los téminos y con las formalidades establecidas en la legislacion comin; sin
embargo solo tratare de analizar ias establecidas en la LPI.

Esta claramente establecido en la ley dos circunstancias susceptibles de
transmision de derechos marcarios, la transmisidn de derechos derivados de la
solicitud de registro; aunque de momento representa solo una expectativa de
registro de marca, la ley establece que esa expectativa de derecho de marca
registrada, es susceptible de transmitirse. Por otro lado, ia transmisién de los
derechos de registro de marca registrada, lo cual es mas evidente.

4.10.1. Licencia De uso,

Licencia (lat. Licentia — licere — se licito), facultad o permiso para hacer una cosa ®

La facultad para autorizar a un tercero el uso de una marca registrada es
exclusivo del titular de los derechos de marca registrada, la facultad de disponer
libremente de la propiedad de la marca registrada atiende al principio de libre
disposicion de la propiedad dentro del marco juridico que la regufa. Es decir, su
disposicién debe ser licita.

El convenio de licencia de uso debe seguir las reglas generales establecidas por
los contratos y las estipulaciones de las partes: Una parte, titular del derecho

“ Quillet, op.cit. Vol V, p. 419.
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autoriza el uso de la marca a un tercero; el cual se compromete a brindar una
contraprestacion cierta y verdadera a cambio; es decir, se debe establecer de
manera especifica en que consiste la contraprestacibn y que se verifique que
efectivamente se cumpla. Los contratos no deben ser por tiempe indefinido, por lo
tanto se debe establecer su vigencia.

£l usuario de la marca registrada tiene la obligacion de cumplir con todos los
preceptos de ley que se establecen para su uso, por ejemplo, debe usar la marca
tal y como esta registrada; sin perjuicio de que el uso de la marca afecte la
contraprestacion debida al titular y los derechos que derivan a favor del mismo;.

igualmente, es necesario que esta transmisién de derechos de uso quede inscrita
en el Instituto para que surta efectos contra terceros, los derechos derivados de la
licencia de uso no implica que pueda, el usuario, conceder el uso a un tercero,
pero si puede ejercer acciones ante la autoridad para salvaguardar sus derechos
derivados de la licencia.

4.10.2. Franquicia.

La franquicia es la institucién juridica mas utilizada para la transmisién de
derechos de marcas registrada; de hecho el comercio internacional esta basado
principaimente en el desarrolio de esta institucion juridica; debo aclarar, que
cuando leo la palabra de “figura Juridica®, siento el impulso de tacharia, pero por
respecto al material bibliografico, desisto de hacerdo. Y no digo como
ocasionalmente se escucha o se escribe "me desisto de hacerlo® por respeto al

lenguaje.




126

Articulo 142, LPi. Exstirad franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se
transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la
persona a quien se le concede pueda produck 0 vender bienes o prestar servicios de
manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos
ostablecidos por el titular de [a marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e
imagen de los productos o servicios a los que esta distingue.

Quien conceda una franquicia deberd proporcionar a quien se la pretende conceder,
previamente a la celebracion det convenio respectivo, la informacién relativa sobre el
estado que guarda su empresa, en los términos que establezca ol reglamento de esta ley.

para la inscripcion de la franquicia seran aplicables las disposiciones de este capitulo.

Los elementos subjetivos de la franquicia de marca registrada son: en primer lugar
el titular de los derechos de marca, franquiciante; en segundo lugar el
franquiciatario. Ambos, acuerdan la transmisidon de derechos y obligaciones
madiante el contrato de franquicia. El Primero se compromete a autorizar el uso de
la marca, incluyendo los conocimientos técnicos, know How, y el segundo se
compromete a otorgar una comraprestacion al titular de la marca.

Uno de los aspectos importantes de la franquicia es determinar el territorio donde
el Franquiciatario va a tener influencia comercial, es decir, el Franquiciante se
compromete a no otorgar una franguicia dentro del &mbito territorial donde ya este
operando una franquicia, esto implica que se trata de evitar una competencia entre
los mismos franquiciagtarios de una misma marca o negociacion.
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4.11. Extincién del registro de marcas

Extinci6n (Del latin extinctio- onis, que es accion y efecto de extinguir o extinguirse,
derivado de extinguers, que significa cese al fuego o la luz hacer que cese 0 se
acabe de todo una cosa; o bien que desaparezca gradualmente algo: un efecto,
una vida , etc); Disolucin de la relacion juridica que constrifie al deudor a
cumplir una prestacion o una abstencion respecto a un acreedor.®

41141 Nulidad del registro de marcas

Se entiende por nulidad relativa, aquella proteccion que la ley establece a favor
de personas determinadas. Afecta aquelios actos que contienen los elementos de
validez exigidos por las normas de orden publico, pero que adolecen de algin
vicio que implica un perjuicio para determinada persona, a la que la ley le concede
accion para atar dichos actos y reparar el perjuicio.®®

Los vicios que se pueden incurrir en el registro de marcas y que afecten derechos
previamente adquiridos estan contemplades en la ley, y pueden consistir en los
siguientes: que se haya registrado por emror una marca igual a otra marca
previamente registrada para los mismos productos o servicios; el registro de una
marca imitando a otra previamente registrada, el registro de una marca similar en
grado de confusion, incluso registrar una marca que afecte los derechos de uso
de una marca que aun no esta registrada.

 Instituto De Investigaciomes Juridicas, UNAM, “Enciclopedia Juridica Mexicana”, Tomo I1I, P. 924.
% Ibidem, Tomo Vv, p- 271
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Como ya antes se ha mencionado, el que haya usado una marca de manera
ininterrumpida por un periodo no menor de ires afios previos a la fecha en que se
haya registrado una marca gque le ocasiona un perfjuicio personal y directo, tiene
interés juridico para demandar la nulidad de dicho registro.

Podemos determinar que la persona que sufre un perjuicio es aquella que es
titular de los derechos de uso exclusivo que otorga la marca, o cualquier otra que
tenga un interés juridico directo, por ejemplo, aquella persona que tenga
autorizacién para el uso de dicha marca; son a estas personas a quienes la ley
les concede la accibn para demandar la nulidad de una marca registrada, para
demandar la nulidad la ley le otorga un periodo de hasta cinco afios, a partir de la
fecha en gue aparece publicada en la gaceta oficial.

En caso de que el instituto haya registrado una marca por efror o por datos falsos
contenidos en la solicitud o que afecte derechos previamente concedidos a un
tercero, deberd anular el registro oficiopsamente tan pronto como tanga
conocimiento del hecho, no es necesario que el afectado promueva la nulidad.

4.11.2, Caducidad del registro de marcas

La caducidad de la instancia implica el fin de un proceso de manera anticipada
por inactividad de las partes, se debe de tomar en cuenta que debeh ser ambas
partes las que incurran in inactividad, ya que si una de las partes en el proceso
incurre en inactividad la otra parte puede sustanciar el proceso en su favor; dicha
inactividad implica que no existe alguna promocion para sustanciar el proceso
durante un periodo de tiempo determinado a partir de la notificacion.
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Para efectos del registro de marca la caducidad consiste igualmente en una
inactividad, consistente en no usar una marca registrada durante los tres afios
consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaracién administrativa de
caducidad, o no renovar la marca en los términos que exige la ley. Los efectos
de la declaracion de caducidad de un registro marcario implica la pérdida de los
derechos derivados del registro de marca para su fitular, tales como derecho
exciusivo de uso y facultad de transmitir ese derecho, entre otros.

4.11.3. Cancelacién def registro de marcas

Cancelar, borrar; anular, hacer ineficaz un instrumento publico, una mscripcion
en registro.¥’

LLa cancelacién procederd de oficio en los casos estipulados por la ley, el
legislador establece una sancién para los casos en que el titular de una marca
actualice los supuestos establecidos para ello, por ejemplo, en los casos en que el
titular de una marca provoque o tolere una transformacion de los elementos
esenciales de distintividad de la marca, es decir, la marca ya no cumple la funcién
principal de distincién de productos y servicios, es decir se ha convertido en una
denominacion genérica.

Igualmente, uno de los derechos generados por el registro demarcas a su fitular,
es la facultad que se e otorga de extinguir los efectos juridicos de la marca por

7 Quillet, “Diccionario enciclopédico”, 9 Edicion, Tomo, 11, P. 394
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medio de la cancelacién, lo que quiere decir que puede solicitar al instituto su
cancelacion, la solicitud debera ser por escrito en donde se ratificara la
declaracién de voluntad mediante su fima.

Cuando la Federacion tenga un interés especial puede solicitar al Ministerio
Publico Federal que solicite al Instituto de la Propiedad Industrial la cancelacion de

dicha marca.
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- Actuaimente estamos siendo testigos de un fendmeno econémico Y
social en todos los &mbitos de la cultura, consistente en un desarrollo acelerado
de cambios en todas las dreas del quehacer humano; como consecuencia de un
desarrolio dinamico constante de nuevas tecnologias de produccidn,
comunicacion, transporte, medicas, etc. Estos cambios ocurridos en todas las
areas de la actividad humana han roto los paradigmas anteriores y se han tenido
que adecuar 0 implemsentar nuevos modelos para dar satisfaccion a las nuevas
exigencias que las nueva circunstancias ameritan.

Cualquier cambio que ocurmma en cuaiquier parte del planeta repercute
necesariamente sobre su totalidad. Tal es el caso, de los sistemas juridicos; que
tienen que adecuarse o transformarse parcial o totaimente para reguiar los
cambios 2 los procesos de cambio en todas las areas de la relaciones humanas.

Particularmente, los nuevos procesos de produccidn de bienes y servicios, las
nuevas técnicas de distribucién y comercializaciéon de la creciente y abundante
cantidad de productos y servicios, ha hecho necesario una reestructuracion de la
ley que la regula; en principio, porque es de interés pablico controlar y garantizar
la seguridad juridica que estos procesos requieren.

Del mismo mode que he afimado que los cambios econdmicos repercuten
globalmente, es necesario que los cambios realizados en la legislacibn con
respecto a la proteccion de la produccion, distribucibn y comercializacion de
productos y servicios estén en concordancia con las corrientes de vanguardia y
conforme a las obligaciones adquiridas con otras naciones.
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SEGUNDA.- La legislacion referente al Derecho Marcario de México ha sido
amonizado con las necesidades particutares de México, y con la necesidad de
cumplir con las obligaciones contraidas con otros paises, constituyéndoss en
socios comerciales de acuerdo a una normatividad integral. Lo que implica que en
materia de Deracho Marcario, México se mantiene a la vanguardia de las
instituciones que brindan seguridad Juridica y una estabilidad politica para
garantizar los Derechos Marcarios; sin embargo debido al constante cambio en las
relaciones comerciales, la legislacion se ha tenido que adecuar constantemente.

TERCERA.- Si bien es cierto que México esta obligado a cumplir con el clausulado
referente a la proteccién de marcas extranjeras, es requisito que los titulares de
dichas marcas cumplan con los requisitos establecido por la legislacién que la
regula; en principio debera registrarse conforme a las leyes nacionales y no
contravenir ningin precepto de la Ley de la Propiedad industrial y su regiamento.

CUARTA.- El Derecho Marcario no solamente cumple una funcién normativa de
control de los derechos derivados de la marca; es el resultado de una decision
politica, de una decisién fundamental y democratica; que implica en sus origenes
la proteccién y defensa de la propiedad privada.

La proteccién y defensa de los derechos de marca comprende el primer eslabon
de una cadena de consecuencias juridica y comerciales: En lo Juridico implica el
compartir instituciones juridicas con otros palses intercambiando experiencias y
enriqueciendo el fegado legislativo; en lo comercial implica una apertura y un
intercambio comercial de manera controlada mediante la observancia escrupulosa
de la Constitucion y las leyes que la regulan.
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QUINTA.- Uno de los elementos comunes y esenciales en estos tres faciores
(produccién, distribucion y comercializacién) lo constituye la marca de los
productos y servicios; la marca es la columna vertebral de los procesos
acondimicos que se desarrollan a nivel nacional e internacional.

Los procesos de cambio generalmente no se originan de manera aislada; en ese
sentido, el proceso de adecuacion de la legislacion tiene como base la regulacién
de las relaciones nacionales, pero también adicionando las nuevas modalidades
adoptadas por ofros paises que han expefimentado un proceso diferente en sus

Una de las vertientes adoptada por México para la adecuacién de su legislacién en
materia marcaria ha sido la incorporacidon a la propia legisiacion el clausulado
contenido en los tratados interacionales que México ha suscrito, con el objeto
de dar cumplimiento a las obligaciones contraldas.

La Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento han experimentado una
constante adecuacion de tipo legistativo y administrativo; en el ambito legislativo
adecuando la legislacién de acuerdo a las necesidades actuales; en el
administrativo creando instituciones especializadas para dar cumplimiento a dicha
legislacion.
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SEXTA.- Uno de los principios fundamentales de nuestra Carta Magna, es la
protaccién a la propiedad privada, por lo tanto, siendo la marca una especie de
propiedad, es indiscutible que sea sujeta de la tutela juridica, esta proteccion
garantiza el libre desarrollo de las fuerzas productivas vy la consecuente creacion
de benes y servicios tendientes a satisfacer necesidades y lograr una mejor
calidad de vida. E3 evidente que de no existir esta proteccion de la marca, no
exisliria una motivacién para la creatividad, no existirla un desamollo de las
fuerzas productivas; una falta de proteccion de los derechos derivados de la
marca, llevaria a cualquier pais al estancamiento, por decir lo menos.

SEPTIMA.- Del mismo modo que existen adecuaciones para la proteccion y
seguridad juridica a los derechos derivados de la marca; debe existir regulacidn
adecuada para garantizar la produccion, distribucibn comercializacion de los
productos y servicios que las marca amparan; esto evidentemente esta
garantizado en la Constitucion, al prohibir monopodlios y alentar la libre
competencia y reprimir las practicas desleales.

Actualmente, la mayoria de los paises estdn pugnando por adecuar sus sistemas
juridicos y politicos con el afan de ser propicios para recibir capitales extranjeros;
una de las formas mas benéficas para el pais receptor es que la inversién sea
directa a la produccion, ello implica grandes inversiones en la instalacion de
plantas productivas, con la consecuente generacion de empleos directos e
indirectos, temporales y permanentes; es decir, genera una deframa econdmica
en divisas, con el consecuente desarrollo de la region. Sin embargo, todo este
panorama puede ser una simple ilusibn si para ello no se cuenta con una
adecuada legislacién que proteja la propiedad privada y en particular los derechos
marcarios.
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OCTAVA.- En sintesis México postula el principic de intercambios comerciales
con socios intemacionales atendiendo al clausulado con el cual se ha
comprometido; en principio implementa su legislacién a sus propias necesidades,
posteriormente la adecua conforme a las obligaciones contraidas; de este modo
equilibra 0 armoniza su interés con los de sus socios comerciales. México ha
suscrito muchos acuerdos, convenios o tratados con sus socios comerciales; sin
embargo, en lo que se refiere a derecho marcario, le ha merecido un especial
interés, ya que como hemos expuesto anteriormente se ha creado un instituto
especiaiizado para dar debida proteccion al derecho de marcas.
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