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' mmaonuccxo'n.-,

S Bl presonte trabaao pretende oxponer den--
tro del Darecho Internacional , el carfcter que tienen =<
- las. Marcas, las Patentes e Invencicnes, con respecto a -
la-Propiedad Inmaterial, cuya importancia o8 pertecclona

L -da por la nisma Propiedad Materzal.

PN Asimlano se destaca la 1lportanc1a del -
uso. de las Marces, la ‘dlreccidn mds Sptina para el Reefs
.“tro de las Patentes, sl tiempo de duracién de una Invene .
cidn; tambidn las Instituciones que se crearon, de las =

.., cuales hasta hoy perduran, 6 ya se uerreccionaron, inten

. 'tandose continuamente definir su naturaleza ¥y objetivo =
de cada una de ellas, para lo cual fueron e¢readas y la -
funcibn que deban cumplir.,

De igual modo, se consideran las consecugn
cias Juridlcas que tienen aparejadas dichas figuras compo
nentes de la Propiedad: Inmaterial, sus oblipaciones y de= -
rechos que de ellas se derivam, incluybndose ademis, los
‘supuestos que nuestra propia ley contemola, a fin de pro--

piciar 1ld tutela necésaria que pretenda su segurldad juri"

dica en el uso de las marcas, patentes e.invenciones, por
el ejercicio de las diveraas acclonea que se han expueato
en eate sencillo trubaao. : :
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1.~ UBICACION DE LAS MARCAS DENTRO DEL CUNCEPTO "PROFIEDAD INMA
TERIAL".

, El hombre ha sentidv lé necesided de un reconocimiento
de 8u §bra, no 8blo en el pléno morel, sino también en el &mbi- )
to-pacuniario.~que se traduce en una compensacién que da origen
2 que la propiedgg tradicionalmenfe aprecitda, experimente gi-- -
rog para cubrir también lo inmaterial, le 1ntangible,'lo 1hcor-'
pbreo, Surge asi un nuevo tipo de prooiedad que abarca _ya no -
sdlo los bienes corpérecs y materiales, sino las ideaa, 188 —--
crezciones y el resultado de”lae mismas:‘aurge la propiedad in-
material, la prepiedad intelectual (1). o

A este tipo de pfopiedad se le ha denominado de diver-
ses meneras, Bin que exista en la actualidud un criterio wnifor
me para designar esta categoria de derschos.

Francisco Carnelutti, en su intéreeunte obra "Uspcaug
pion de la Propiedhd Industrial®, al referirse a ia propiedad~
inpaterial nes dice: "Todos estdn de acuerdo en incluir en:—-
ella ios derechos que suelen llamar, por uné parte derechoe de
autor, y por otra, derechos de patente; hasta aguf va bien, pe'
ro al agregar adends el dereche & le marca y a las otras deno=--

zpinaciones industriules, y enseguide, sobre le nisma linea, egi

(1).~ Rangel Ortiz, Horacio.- El Uso de la Marca ¥y sus Efectos
Juridicos. Teeis Proreaional, Univeraidad Iberoamericana
iéxico,. 980. Pég 4o
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tre otros el derecho al Becreto o & lu reputucidén de la obra o-
de la hacienda, el concepto se transforma de esta m&nera en una
nebulosa” (2).

El jurista belga Edmunde Picard Prefirid el términe ~-
derechos intelectuales, "para designur una nueva categeria de -
derechos que son de naturaleza gui generis y tienen per ebjete-
las concepciones del espiritu, en eposicién a los derechos rea-
les cuyo objeto son las cosas materiales. Los derechos inteleg

tuales, segln Picard, son: 1). los derechos sobre las obras 11
| terarias y artigticas; 2). los inventos; 3). les medeles y di~-
bujos industriales; 4). las marcas de fébrica, y 5). las ense--
flus comerciales"(3). | '

"Autores como Mouchet y Radaelli, "no obstante adherir-
se a la doctrina de Picard, lo hacen con la regerva de inclﬁiru
en le materia sblamente los tres primeros gfugoe de derechos w=
que agquel autor mepciona come divisienes del derecho intelec——-
tual, y se excluyen las marcas de fﬁbrica ¥ las ensefias comér--
ciales, porque a su juicio nads tienen gue ver con la creacién-~
intelectual : son extraflas al régimen de losm derechbs intelec—~-

tuales, ouesto que, afirman, su fin ne es proteger y regular -=

(2).~ Carnelutti, Prancesce,- Uiucapion de le Prepiedad Indus—-
' trial, Traduccién de Prancisco Apodaca’y Osuna, Editorial
Porrua, S.A., México, 1945, pdgs. 30 y 31.

(3).- Picard, Edmond.~ Embryoleogie Juridlque, citado pexr Carles
Mauohet ¥y Sigfride ‘A. Radaelli, en lea Derechos del Eseri
tor y del Artista, Ediciensa Culture Hispéniom, Madrid, -
1953, pég. 22,



15
las creuciones intelcectuules® (4).

Asimismo, nodemos serinlar sutores cono Jouao de Gama —-
Gerqueira que advupte la denominacién propiedud inmaterial; o -~
bien, a Nicolu Stolfi quien bautiza como bienes jur{dicoc inma-
tericles, a los derechos de auter, dibujes y modelos de fdbrica

patentes de invencién y las marcas de fédbrica y comercio (5).

En vieta de lo anterior, y con el pgropdsito de dar ung
dad y coherencia al renejo de conceptoe en este trabajo, si--s-
guiendo las enseiienzas del maestro David Rangel Medina, conside
ro que el térnino mis spropiado es el de "Propiedad Inmaterial®
concepto que incluye tanto los derechos relativos & las produc—
ciones intelectuzles del dominio literario, cientifico y artis-
tico‘~propiedad intelectual o derechos de autor-, como los dere
chos que se derivan de las creaciones nuevas, los signos distin
tivos, la represidn de la competenciz desleal y lz tecnologfz,-

que juntos, configuran le prosiedad industrial.

2.~ MATERIAS COMPRERNIDAS DENTRO DS LA PROPIEDAD INNATERIAL.

"Los divercos institutos que se engloban con la expre-
sién de propiedad inmaterial, forman dos grandes gruygos o ramas

distintus de la miemu disciplina: 1la primeraz com)rende lag —--

(4).- Mouchet;Cerlos y Radaelli A., Siefrido.- Los Derechos del
" Escritor y del Artista, citudos gor Rangel Medine, Op., ==
cit. p4¢. 90. .

(5).~ Rengel Medina, David, Op. Cit. p4e. 89-30,
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obras de la inteligencia y del ingenio humano cue se nunifies--
tin en el campo de les artes y de lus ciencias, designdndose —-
como propiedud intelectual o derechos de autor; el segundo gru-
vo estd constituido por lus sroducciones que ooeren en el campo

industricl y comercial y se lléme propiedad industrial" (6).

3«- PROPIEDAD INTELECTUAL ¢ DERECHOS DE AUTCR.

"El derecho de autor ha evolucionado a través del tiem
20, siendo en le& actualidad, un privilegiovgstablecido en el ar
ticulo 28 Comstitucional y regul&dobpor medio de una Ley Fede--
ral gue contiene lazs disposiciones de¢ fondo y de . forna necesgp—-
rits sura su imolementacibn ordetica. Ia Ley autoral se promul -
€6 el 21 de diciembre do 1963 (7).

Los derechos de autor se subdividen a su vez, en:

~-Darecho loral; y

-Derecho pecuniario,

"Antes de mostrar los caracteres de cada uno de diches

aspectos del dareche de autor, conviene sefialer que la distin--

(6).- Rangel Medine, David, Op. Cit. béc. 91.

(7)e~ larrea Richerand, Gabriel Ernesto.- E1 Derechoe de Autor y
el Disefio, en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial
Y Artistice, No., 27-28, México, enero-diciembre, 1976, --
pdg. 103. ‘
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¢idn derecho pecuniario -~derccho morul, es princinalmente de --
natursleze cientifice y diddctica, ya que en lu realidad el de-
recho intelecturl es indivisible y no se trata de 1o existencia
de dos derechos, uno moral vy otro pecuniario, sino de unavde -

las menifestaciones que emeénan del primero” (8).

a).- Derecho Koral,

"Es el derecho que tiéne el autor detérear, de preeénf
" tar o no su creacidn al plblico bajo una forns elegide por 61,
"de dis:oner de esa forma soberanamente, y de exigir de todo el-
i mundo el resyeto de su personalidad, en tanto que dota se hella

" unide a su calidad de autor" (3),

Iouchet y Radeelli (10), dividen lag facultades Cope--
prendidas en ol derecho moral en dos grujos: '

Pacultades exclusivas:

1.~ Derecho de crear;

2.~ Derecho de continuar y terminar la obraj;

(8).~ Rangel Yedina, David,.- Op. Cit. pée. 35,

(9).~ Rangel Ortiz, David.~ Proteccibn del Disefio Industrzal en
el Derecho Mexicano, Tesis “rofesional, Pacultad de Dere~-.
cho, U.N.A.M., México, 1978, »dg. 22.

(10).-Kouchet, Carlos y Radaelli A., Sigfrido, Op. Cit. pdr. 27
116, citados por Rangel Nedina, Op. Cit. pée. 98
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3.~ Derecho de modificur o destruir la propia osbraj

4.~ Dereche de inéditos ‘

5.~ Derecho de publicer 1la obra bajo el nombre del au-
tor, bajo seudénimo o en forma anbniza;

6.~ Deracho de elegir las intérpretes de la proyia —--
. obraj | '

7.~ Derecho de retirar la obra del comercioj

‘Pacultades concurrentes:

8= Deraého de exlgir que se manienga la integridad de
la obra’y su titulo; | ' S
| 9.-.Derecho de impedir la publicecién o reproduccién ~
imperfecta de la obra. |

b).- Derecho pecuniario.

ﬁEl aspecto pecuniarie del derecho de autor se &preciﬁ
cono la facultad de percibir los-beneficios qﬁe su'utilizaciéns
en la industria y el comercio le revorten, y resulta del hecho-
‘econdnico de poner eh_circuiacién las psroducciones del espiritu

a semejenza de los bienes nateriales" (11).

Dichas faculfades Queden resumirse en los siguiéﬁten -
derschos: N

1.~ Derecho de publicaciléng

(11).~ Rangel Ortiz, Horacio.~ 0p. Cit. pg. 12,
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2,~ Dereche de reproduccidng
3.- Derecho de trunsformucién (traduccidn, adaptacibn)
4,

5.~ Derecho de registrar la obra para ¢l ejercicie del

Dereche de colecacibn de la obra en el comercio;

derecho pecuniario, y
6.~ Derecho de transmisién (12).

"la distincién entre dereches morales y patrimoniales-
es importunte, puesto que en eol.dereche de autor, no ebgtante -
que éste transmiti a un tercers sus derechos patriméniales, ——
siempre conservard el defecho.de reivindicar la patérnidad de ~
1a obra, asgf{ come el derecho de opbneree contya las deformacie~
nes o modificaciones que pretendan hacerae de su obra o & cual-
guier atentado contra su honor o reputecidn” (13).

4.~ PROPIEDAD INDUSTRIAL.

“ug fin de servir sus intereses‘eéonémicos, el honmbre -
inventa, crear, inagina o utiliza(divereaa'cosas. Inventé un -
producto‘nuevo o un nuevo precedimiento de fabricacién. Crea «-
un dibujb o un modelo nuevosa, Adepta para sus broductos ung --
mirca distinta o utilize un nombre comercial, el nombre del lu~
&axr donde-su negociscidn estd ubicada, etc, Es & todos estos —
espectos de lu activided humana —arirﬁa Ladag=- que el término -

(12).~ Meuchet, Carloe y Rudaelli A.-Sigfridb.- 0ps Cite phes.-
117-194, citados por Rangel Medina, Op. Cit. pdg. 100.
(13)s= Iarrea Richsrand, Gabriel Brnesto, Op., Cit. pdg., 105.
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"prioridad industrial" se aplica, per le que puede decirse que-
la srepiedad industrial estd constitufda por las prerrogativas-
industriales gue ageguran a su titular, frente & todo mundo, -~
la exclusividad de la reproduccién ya de una creacién nueva, --
bien de un signo distintiver (14).

» " La prepiedad industrial, segundo grupe de institutos -
que integran la prepiedad inmaterial, ha evelucionado mucho en-
1o que ée refiere a su concepte y centenido. Sin embargo, &c—-
tualmente se considerun como objetos econémicoes pretegidos per-
diversas categoriaus de la prepiedad industrial estos cuatro'grg

.pors:

lo.~ Las creaciones nuevas, que comprenden:

" ~Lag patentenj
-Lios certificados de invenci6n;.
=Los dibujos industriules;
-Lés modelos industrialess

-las variedades vegetales.

20.- Los signos distintives, les cuales incluyen:

~Marcas de preductos;
4 —Mdicas de servicios;
~ —Kombrée comercial; ~

~Avige comercial:

-Denominaciones de erigen

. (14).- Rangel Medina, David.- Op. Oit. pdg, 102,
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3e.- la represién de la competencia desleal, que trata
de impedir &l desvioe de la clientela mediante:

-La confusién de productos;

~Ia cenfusién de servicios;

.~5a confusién de establecimientos;

~El descrédito entre los comoetidores.

4e.~ 1a tecnolegia, que comprende:

~El know-how;
~J2 asistencim técnicaj

-El traspaso de conocimientos (15).

"La incorporacién de las neovedades végetales & el know
how en el canpo de 1la propiedad industrisl, todevia és discuti-~
ble, pero ya ha sido propuesta por la AIJPI en recomendaciones-
¥y conclusiones & las que se ha llegnds despuds de un detenido =

procesd de estudio y discusiones en sus diversos conpfesas"(lﬁ)

.Es conveniente recordar que la ley enterior de la mate
rie se denominabe "Ley de Fropiedad Industrial" y que el Lie, -

José Campillo Sdinz &1 hacer le exyosicibén de motivos de le nue

(15).~ Rangel ledina, David.- Ia Reglamentacidén actual de la -~
Propiedad Industriel en América latina y su futuro desa-
*rrollo, en Revistu lexicana de la Propiedzd Induotrial,
nimero 27-28, México, enern-diciembre. 1976, pérs. 14 y-
15,

(16),- Rangel Ortiz, Horacio,- Op. Cit. pég. 14, AIPPI; Asocie-
cién Internacional pssra la proteccién de la oropiedad in
dustrial,. :
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vi ley ante 1z Cfmera de Senadores cel Congreso de 1d Uni’n ex-~
sresd: ",,.80 havsuperado la denominacidn de Ley de Propiedad-
Industrial y se ha optado yor la de Ley que Reguln los Derechos
de los imventores y el Uso de Signoe Nurearios (17), aue respon
de en forma més acertada a nuestros linearmientos constituciona-
les, a 1l& corriente internacionzl gredominante, a su éropio 6B~
piritu y & lo muteria regida, 1 Articulo 23 Constitucional --
sefinla oue los derechos de los inventores son mn privilegio que
el Estado concede; en forma alguna se entienden como un derecho -
de oropiedad segin lo concebfa el liberalismo, De ahi que se -
justifique plenamente la supresidn del concepto propiedad. Asi~
ailsmo, existen dentro de la Ley numerosos preceptos relacibnaf-
dos con 1lé ectividad comercial que escapan zl dmbito de la in-?
dustrian (18).

A pesar de lo anterior, considero gue la actuel denomi
nucibn tampoco es muy precisa, sues 12 nueva Ley de invenciones ‘
Yy M&rcas (19) regula etrus muterias como los nombres y avisos -
comerciules y denominaciones de orisen, gue caen fuéra del énbi
to del tftulo de la misma Ley.

{(17).~ La ley de la Meteria acabd per denominarse lLey de Inven-—
ciones y Marcas, »ero conservea esencialmente el nismo -~
espiritu y contenido que animeba le denominacién expresa-
da por el Lic. José Campillo Sdinz, )

(13),- Cemyillo Sdinz, José.- Exvosicidn ante la Cémara de Sena
dores del Congresc de la Unién, de fecha 23 de diciembre
. de 1975, versién mimeogrdfica, pdg. 11.

(13)e= =n vigor a partir del 11 de febrero de 1976, En adelante
LIV,
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A continuacidn se hard un breve andlisis del concepto-

de los dietintos componentes de la jsrooledad industrials

a).- Patentes,

"Bn una obra reciente, la OMPY ha definido a la paten-
te como un documente emitide, & solicitud, por una oficina gu--
bernamental (o una oficina regional oue éctﬁa'para diversos pai
ses) gue describe una invencién y crea una situacién jurfdice -
en la que la invencidn patentade puede normelmente ser explota-
da (febricada, utilizade, vendids, impertada) célo con la aute-
rizacién del titular de le patente, ILa proteccidn que confiere
la'patente estd limiteda en el tiémpo {generalmente de 15 a 20-
‘afios ). ‘ '

Ia invencidn significa una solucidén & un problema con-
creto en 1la eeferu dc 1le tecnologia, que puede referirse & un -
producto o & un procedimienio. Es patentable si se trata de ~—=
une invencidn nueve, que envuelve una actividé¢ inventiva (es -
decir, que no es obvia) y aue es suscedtible de apiicaci6n in-~
dustrial® (20).

Per lo que a México se refiere, 1la L.I.M., "al iguel -
que su entecesora, no define lo cue es la patente,‘aunque de lo
establecido en su articulo 3Jo., 3¢ pueden obtener las caracter~

ristices principales de esta institucién oue son el hecho de ~--

(20)e~ Alvarez Soberanis, Jaime.- La Regulacifn de las Inveneis
nes y Marcas y de la Transferencia Tecnoldgica, Edito-~=

rial Perria, S.A., México, 1979, pdg. 45. OMPI; Organiza
‘¢ién Mundial de la Prepiedad Intelectusl.
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cue constiiunye un privilégio que otorga el Estodo, que implica-
¢l derecho exclusive de explotar una invencidn, perc que €l =w~
~ ejercicio de ese derecho, esti sujeto & lug modalidades que dic
te el interés pfblico” (21). . |

El ordenamiento vigente reconacs las patentes de inven

cién y las putentes de mejora, concediéndoles un ulago de vigen
~eie por diez afies no prorrogables, vemcides los cucles, el in-- ‘
 vento pasard nl dominio piblico. ‘

b).- Certificados de Invenéi6h.

- Cuando una 1nvencién sea patentable conforme a lo dis-
‘puesta sor la LIN, el inveéntor o su causahabiente podran optur-
por solliciter una patente u obtener un certificade de invenci&nz

) ILos certificados de invencidn constituyen unafdeylas -
orinciaales novedades de la ley frente. & su chtecesora y algu~—~ -
nos autores afirman que tiene, comeo oripen, la 1eglslacién 8Qw=

v1étlca.
Por medio del certificando de invencidn su t;tular ten-
drd derecho, Lsor un .periodo ierorrogable de dies siios, a reci-

-bir una regalia_de cude interesado que explote su 1nvpncién.

Sin embarge, & diferencia de lo que ocurre con-lzs pa-

(él):‘ Alvarez Sdberanié, Jgimé.; Op. Cit, pdg. 48,
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tentes, en las oue su titular gozu del derccho de ex_ lotacidn =
excluelva, ya pea por s{ o por mediv de licenciatarios; en los-
certificados de invencidén la explotacidn del invento puede lle=
“varse & ¢&bo por su propio'titular o vor caxlquier interesado -
oue solicite efectuar dicha explotacidn mediunte el safo de re-
gelies,

En cuanto al pugo de reguliss y dexds condikinhes oeY-
tinentes & la explotacidn del invento, la volunted del titular— °
del certificado 68 secundarif, yo que, . en cnso.EE‘no.éxistir un
»acuérdo entré lus pertes, (es decir, el interesado en 1z explo-.
tacién y el titulur del certificmdo) es lé autoridad quien me--
" aiente resolucidn dictada por la Direccidn, Generel del Registro
Nacipnal,de Transferencia de Tecnologfa, y previe audiencit de-.
las parteé, decide autorizar o no la explotacidn, y en su CLEO,
fijar el pago de lae regalias y dends éondiciones oue la refi--

‘réno

Por otro lzdo, cabe seiizlar nue mieatras 1o hténue eé
té sujeta Al cumplimiento de ciertus y determinaudos requisitos~
de explotacidn industriul pura le conservacidn de su vipencia,~
el certificado de invencidn tiene la ventuje de cue no esté su~

- jeto & ningin requlsito de explotacidn industrial,

Por ﬁltimo, diremos que la ey de la materin determing
en gué cusos une 1nvenclon no patentuble Es uPOt&Elble & través
de los certlficados (articulo 65).
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¢).~ Dibujos Industriales,

Bl articule 82 de LIM define los dibujos industricles-
como "toda combinacidén de figuras, liness o culores aue wé in--
ocorporen & un producto industrial con fines de ormamentucidn y-

‘que .le den un aspecto geculiar y prooio®,

A le anterier definicidn. legal debe afladirse un elemen

%9, que es el de "novedad",

Ia Ley de Projiecdud Industrial ubrdgédu Jor la vigen--
cia LIM,'cohcedia proteccidn u loe modelos ¥ dibujos inéustria-
'ies por medio de p&tentest a8 diferencia de lo'qﬁe ocurre en.la-
nueve Ley cue los’protege a través de un regisfro que otorga o
“gu titular el derecho de use exclusivo por el términe de cinco-
afies contados & partir de su otorganmiento.

d).~ Modelos Industriales;

v El articuloe 83 de 1a LIM define al rodelo industrial -
como "toda forma pléstica que sirva de tijo o molde oara la fa—
bricaclén de un producto industrial, que le de aparienc1a espe~

cial en cuanto ne implinue efectos técnicos".

También debemos agregar a la anterior definicidn el --‘
elemento novedad.

Asf, la diferencia oue exiete cntre el dibujo y el mo-

--delo industrial es oue el primero- se plasma en lineas y superfi
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cies, mientres gue el scrundo se pleeme o reprecenti en forms -

de volumen o tridimensionules.

Por 4ltimo, conviene se:delor oue br.jo el rutro de "di-
seiios industriules", se encusdran tento los modelos como los di

bujos industricles,

g);—:Murca.

La marcw es "un signo distintivo nue zermite & su titu
ler (fabricante o comerciunte), distinpuir sus roducios o sus-

servicios de los de lu competenciav, (22)

En viste de que el concepto, funcidn, cuarceteristicas-
¥ rérimen jurfdico uctusl de lus muxcas serd estudiudo mis & --
fondo en eu oportunidad, ya cue precisamente subre las marces y
uso ilegel, trotu 1u’gresente monogrefin, sdlaiiente habremos de
mencionar brevenente én este agnrtudo lis razones por las que -
58 incluye & las marcas como unt rame mds de lz progiedad inmue
terial.‘

Recordenos qué autores como Mouchet y Redaelli (23), -
¢cmeideren oue lag mercus de fabrica vy 1las enselns cuuerciales,
no deben incluirse dentro de la gropiedad intelectual, o inmate

rinl, pues & su juicio nuda tienen oue ver con l2 crezcidn inte

(2_2).- Op.Ci‘t. Qéf’- 540

(23).- Mouchet y Reduelli a. Siefrido, 0o, Cit. odr. 25, cita--
: dos por Rangel Medina, David, Pratudv de...., pdg, 90,
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lectusl, riends extreius & este régimen, juesto que, efirmen, -

gv fin no es .roterer y regulsr crevciones intelectuules,

Sin esburgo, "lag dis cosicivnes relitivae & lao yropie-
diad industrial protegen y defienden las. concejciones o creacio-
nes intelectuules de los inventores, y aﬁn cuando en el caso de
lus marces, o de los uvisos y nombree comerciules, frecuentemen
te no se estd ante verduderus o vropice creaciones intelectua--
les, éstos sirnos tienden en reulided a defender los resultados
e li metivided industrial del productor, impidiendo las confu-
sioncs. L& proteccidn concedidea wl sirno y consistente en el -
derecho exclusivo de colocarlo en las merconcius sropius, caran
tize del pelifro de cuue otroe puedan usurszarloe y hagan sparecer
falsuuente deterninados crticulos como provenientes de wna per=-
£ONE aue ha'acreditado los productus de eu trebajo; es decir, -
los derechios oue se cunceden & los poseedofes de tales Birnos -
diétintivos no difieren, en cuunto & su finulidad, de loe com;—

srendidos en el concGpto de derecho de zutor® (24).

Por otra parte, "debe recordarse cue no eg la crezcidn
en sl misma, ni la labor ingenioss o’intelectual‘lo cue Justifi
‘en 1 sroteceidn cue ls prosiedud inmeteriel concede & las mar-
cic, sino gue e& esa conceuvcidn de la inteligencis y del trabha-
Jo intelectual, contemplados desde el aspecto del provecho mate
ricl aque de ellos puede resultar, lo que aimeritz oue le sropie-~

ded inmeteriul wecoje en su seno @ este ti79 de creaciones™(25).

(24).- Bxposicidn de Kotivos de le Ley de la Fropiedud Induse~--
trizl publicade en el Diario Oficiul de 31 de diciembre-
: de 1542. -
(25).~ Rangel Ortiz, Horucio.- Op. Cit. ghg. 17.
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ashore s0lo conviele mencichur aque "aungue no tengun el
mismo origen ni puedan consideruree crexciones intelectucles, -
las murces y otros signos distintivos como el nonbre comerciul-
¥ el aviso comercizl tawbidn encuentron clusificueidn udecuada~
en el cuedyro de la preopiediad inmaterial, cuesto que lop dere-—--
chos gue lep son relativos recuen, igualmente, sobre objetos in

matericles” (26).

f).~ E1 Nombre Comercial.

Alvarez Soberanis define el nombre comercisl cowng -—-=
aguel que "estd constituido,en lms sociedudes, por su ruzbn so-
ciil o denominacidén y en las empresds v negocitciones, vor lus-
dalabras y eirnve distintivos utilizcdos phrz (esignurles, éuyo
titular en anbis hipétesis, tiene el derecho exclusivo de su ==
uso, en los cagos y con las 1imitéciones previstos en la ley" -
(27).

La:LIM al iguel nue su antecesoru, no define el nombre
comercial, vero de le lectur:c de nu.urticulo 133, se desprende~
oue €l nombre comercial debe contener elenentus cue hagan dis--
tinguir a la empresa o egtablecimiento de aue ge trate, de -w--
otros de su género” (28), Por lo tanto, la finalidad del nombre

conercizl os diferencisr sociedades, empresus o negociuciones,

Paru obtener el derecho a4l uso exclueive del novbre co

{26).~ Rengel iedinz, Devid.- Tratudo de... aé[. 40,
(27 )s= alvarcz Soberenis, Joine,- Qp, bit. oug. 14.
(28)-" Idemo Pdc. 720
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merciel, no se requiere de ningin registro o depdsito; 6l 86lo-
uso efectivo del mismo, es suficiente para gogar de la grotec--
¢ién, 8in embargo,‘debgmoa mencionar que dicha proteccidén se -
1limita a la zona georréfica que abarque la clientels efectiva - -
de la emdresa o establecimiento a que se aplique, |

) Ahora bien, quien esté usando un nombre comercial pe--
dré solicitar la publicacién del mismo en la Gaceta de Invencig |
‘nes.y Marcas. ILa publicéc16n de éste.-prbduciré el efecto de ~
estobleger 1a buena fe en 1a adopeién y uso del mismo.

Finalmente, diremos que la mencionada LIM, establece -
en su articulo 187 que el nombre conercial ae regira, an 10 gue
. sea aplicable, vor lue reglns,esyablec1daa con relacién a las -)~

narcus,

£)em El Aviso Comercial.

El aviso comercial es un signo distintivo que tiene -
como finalidad anunciar al sGblico un comercio, una negociacién'

o determinados productos,

Tawbién se puede obtener el derecho al uso exclusivo -
‘de .los avisos oomercialea, ‘siempre y cuando, éstos tengan aeﬁa-‘v
‘ lada originalidad que los distinga fdcilmente de los de su eepe
cie, y se obtenga el registro correapondiente.

El registro mencionado tiéné ung vigencis de,diéz’aﬁos'
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improrropubles, y& nue transcurrido dicho término, cueri de ple
no derecho bajo el dominio pliblico, »or lo que no podrd volver-

# ser reristrado como aviso,

h).- Denominaciones de Origen.

El Arreglo de Lisboa de 1958, conéérniente a las demo~

‘ minéciones de origen y su registro‘;nternaéionnl,»fue firmadp y
rafificado en 1962 por México y contiene en sg‘urticulo aegundb‘
" la siguiente definicin: |

"Se entiende 9orrdenominaci6n de oriren, en sl sentido
del presente Arreglo, la denominacidn reoprdfica de uh pais, de
una regidn o de una localidad que sirve sara distineuir un pro-
ducto que es original de é1 y cuya calidad 0 caracteres se de—-
ben exclusiva o esencialmente al medio georréfico, cormorendien-

do los factores naturales ¥y loe factores humanos" (29).

~ Asi pues, este signo distintivo tiene unae doble protec
cibn: la qué dériva del Tratado Internacional, y la que recibe-
de la ley Nacionél. Actualmente la inica denominecién de ori--
£gen nmexicuno oue ha obtenido el registro internaéional,.y pbr -

tanto ests doble proteccidn, es el producto denominado “Paoui--

(29).— rleisant, Robert.- L& Froteccidn Internacional de las De

nominaciones de Origen, en Qev;sta Kexicune de la ~ropie
dad Indusirial y A*tistic&, ninero especlal, 21-22, néxi
c0y. enero-diciembre, 1973; péc. 296,
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11a". (30)

“La LIM dedica todo un capfitule para la regulecidén de -
esta muteria, Establece que ls& proteccidn a las denominaciones
de origen, se obtiene por .medio de una declaracidn emitida por-
18 Secretarfe de Patrimonio y Fomento Industrial, la cual ten—-‘
v _dré como plazo de vigencis aquel en que eubsisten las condicio-

nes determinantea que 1a motivaron.

i)e= 1a Represién de la competencia,neslpal.‘

, Ia competenciu desleal no cuenta con una reglamenta---.
»ci6n eapecifica en nuestro derecho, y en 3a mayoria de loa ca——
s0s, las violaciones de los derechos de propigdad induatrial -
conatituyen al. mismo tiempo, un acto de oompetencia’desledl, ra
zén por la que atinadamente se incluye como un elemento ads de-
la propiedad induetrial. o

: Franceaoo Carnelutti, refirléndose a la conpetencia -
entre los comerciantes nos dice: "Rl juego es leul, en tanto -
cada uno se sirve, péra‘adeluntar‘a loe demqs, de sus propias =~
fuerzﬁa; cuundo se huce zsi, el derecno asiste impasible a lo -
competencia, como los juecee & una carrera. Pero el derecho no
permite que algﬁno'de los concurrentee imoida a otro serQirae -
de sus propiaa fuerzes ni menos que: trate de utilizar lae fuer-

. z@s de é1; por. ejemolo. cuundo se trate de una carrers de caba-

(30);-'Range1 ortiz, David.- Op. Cit. pdgs. 29 y 30.



ab.
1los, que lo encoja o le cambic la cabalgadura" (31).

BEn nuestro derecho existe un concepto genérico del ag;
to deplenl, establecido en el articulo 10 bis del Convenio de -
Paris vara la proteccién de 1a Propiedad industrial suscrito -—- -
por México en 1955. (32) Bl aencionado sritfculo disjone 10 si~-
fulente'

" 1)e= Los sufces de 1c Fni&n ectéin obli{ados & sEegarur
a loa nacionules de los sedses de 1a Unibn une proteccién efi-~

_-caz contra la competencia desleal.

) - COnstltuJe zcto de camaetenoi« declcal todo acto—

de cong etencia contrur*o a los usosg honcstos en. wateri& indus--zﬁ

"o trial o conmercial,

3)e~ En particular debefén'prohibirséz

~Cualouicr acto capez de crecr une confusidn, gor cual.
ouier meéio aue sea, respecto del establecimiento, los produce—e o

tos o lu activided industrianl- o comercial de un competidors
-Jts aseveruciones felsas, en el ‘ejercicio del comer--

cio, capuces de deemcreditur el estaoiecimiento, los groductos-

0 le wetividad industrizl o comercisl de un competidor;

. 7(31).~ Carnelutti, Prancesco.- Op. Cit. vlr. 41,

-(32).- Diario Oficitl de 27 de julio de 1Y76 cue publice la Gl—
tine revisién del Convenio hccha en Lstooolmo el 14 de -

julio de 1367. - ‘
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~Llua indicaciones o aseveraciones cuyo &m.leo, en el -
e¢jercicio del ocuvmercio, yudiefan inducir al .fblico & error so-
bre lu naturalesti, el modo de febricucidn, lag car&cteristiéas,

lu eptitud en el empleo o la cuntidad de’los productos.

Por Gltimo, caube selfiwlir que le LIM sefic lu en su arti-
eulo 210, inciso By freccibn X, los cctos cue & lu luz de huea
tro réginen interno, son considerados como. actos de comuetencia
desleal.

El inciso B‘seﬁala(que gon infraccioncs administrati-f-

vus: "la reelizacidn de actos relacionadba con lu neteric cue-~

estu ley reguly, contrurios a los buenoa usos y costumbres en -

le induatria, comercio y servicios que im:liaue com:etenciu des
leal",

Is fraccidn X dis;one que son infrucciones administra-
tivag; "Efectuur, en el ejercicio de actividades industriales-
‘0 nmercantiles, uctos que'cauaen'o‘induzcan 2l plolico & confue=

“gibn, error o engafio, por hacer creer o. suponer infundedenmente:

A).~ la existencie de una relacidn o asociscidn entre~

un cctablecimiento y el de un tercero.

B)e= Que ce fubrican sroductos bajo normas, licencias-

o autorigueidn de un tercero;

C)e=- Que se prectan servicios o se venden productos --

bajo autorizacibn, lidancius'o normpae de un tercero, .
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jYe- E1l PTruspuaso de Tecnologpia,

"La capacidad humona aira creur nuevas tecnologios y -
osu trensformi.cidn en mercunciss, ha venido & sentlul €1l NUES——-
tros tienpos el diferente [rado de desarrollo entre los pueblos
2l extrero de medirse el adelanto o el utraso econdnico de los-
mismos por el nimero de vatentes y certificu Wdos de inventor que

_en elles se expiden paura proterer las invencionee"(33).

"Por tecnoloria se entiende el conjunto muy amolio y -
veriado de conoclmlentos renuerldos vuri cierte produccidén o -~
:aerv1cio industricl, y que van desde los estudios de mercado y—
“de fcctibxlidad hogta los & justes de ooeracionea ¥y puestu a sun
to de lu sroduccidén, vacando por etapas que e relucioaun con -'
conocimientous nuy especializados como el examen y seleccidn do-
los procesos, localizuci6n, proyecto definitivo, contrztacidn -

de equigoc e instalacién, etc”.'(34)

"Una groyigdud ¢sencial de la tecnoloria €s su transni
'sibilidad, es decir, la circunstancia de oque, ocuien la posee, -
puedit trunsferirla a otra persona. Ia circunstuncis de aus la-
tecnologis sea suaceptible de.ser tresferida, la hi convertido~-

en un objeto de comercio, es decir, en una mercuncis ¥y como ~—m

'{33).- Raapel Kedina, David.- Ia Reglunentacibn uetunl de le --
propiedad industrivl.., 03. Cit. 4gs. 15 y 16,

(34).~ witker, Jorge.- Baces Juridicas de la Transferenciu de -
fecnologis en Américe Latine, en Bstudios de Derecho Beo
nénico 1, Instituto de Investlguclones Juridlcas, réxico
1977, vhgs 157,



tal, se vende y se compra en el mercnd‘vo" (35‘);"

"Laa dieposicionee 1e¢alea quo regulan el traapaso de-;
‘ tecnologia en Kéxico, estdn contenidas en la Ley gobre el Regin
tro de la Transferencia de Tecnologfa y el Uso y Explotaci6n da'-
Patentes y Marcas, que entré en vigor el 29 de enero de 1973. -
.fambién ban sido- incorporadas normie eapeoificas sobra la nate-. '
ria en la nueva I.ey de Invenciones que entr6 en vigor el 11 de-_t"
febrero de 1976" (36). ' ' ‘

(35) - Alvarez SOberanis, Jaine.- Op. cit. nég. 75.

(36) e~ Rangel Medina., David .- Ia Reglamentacwn actual..., pég.
22,
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L LAS MARCAS' CONuEPTO. RBSBRA HISTORICA‘
‘~.TEGED°VTVS NAGIONALES.

Y AN

1.- El uso de las marcas a tra--

vés del tiemgao,
2.~ Antecedentes jacionales,

'3 -~ Concevto Dzctrinaris ¥ Legal~
de la Marca,
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1.~ B USO DE LAS MARCAS A TRAVES DEL TIEMFO.

"La costumbre de marcar artfculos con el objeto de indi
car su propledad o sus onraoteriafica:, tiéne una larga historia
Sus ‘or{genes se remontan a loe aeilon que se utilizaban en Sama-
‘ria para la ﬁm Los pastores murcaban el aanado para poder =
' 1dontiﬂcarlo on caso de robo” 1).

- wSe dice gue las narcn sobre 1a oerduica criega eran -
: cuficienten para identificar no sdlo el lugar de rabricaoién, 3
‘no también el artoaano particular reanonaable da la producci6n -
lide]v. artieulo. Panbién ‘existie un regiatro oficial para tales --
! m#rcaa. Yas sendalias romanas se marcaben con palabrag o0 dibu--;'
bjos' para identificar su~or£¢ex_1'exacto.‘ Recientemente en Inglate
rra se han desenterrado algunas sandalias romanas en buenas con-
. diciones, ostentando marcas de comercio que conaisten ou una ho-
js de roble y un nanojo de mafz, Hace dos mil afios el piiblico -

o pudb haber sabido exactamente donde ir @ fin de obtener ‘sanda-—-

lias de -estilo y candad similar, y adn en nuestros dfas, el ~—-
‘,"origen de talea articulos puede conocerse a pasar de que el lu-~
-gar de fabricacibn haya desaparecido desde haoo mucho: tiempo.—~
Eeas eran marcas de la mdxima clarided y significacién" (2).

(1)e~ Surendra J, Patel.- Ias marcas registradas y el Tercer ——-—
‘¥undo, en Revista "Comercio Exterior", Volumen 29, No. 12, '
México, diciesbre de 1979, ndg. 1323.

(2)s= Geoffrey 'f. Tookey.- Adelantos Modernos en el Derecho y ==
Uso de las Marcaes, en Revista Mexicana de la Propiedad In-
dustrial y Art{stica, Nimero Especial 21-22, xixico, enero
diciembre, 1973, pég.-415.
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‘"La funcidn original de lus marcus ere indicur su ori--
gen, En la Bdud Medie hubfa dos cluses fundamentulec de rircass
lus de los comerciantes, gque ectablecfun 1l& proyiedud de 108 ===
bienes = los cusles se fijuban, y las de produccidn, cuyo objeto
era indicar fuente u origen. Ias nmarcis de loe conercicnteg —=w
eren, estrictamente, marcus de propiedad, y ss8 ers su unica fun
oibn. Lus de wroduccién eran utilizadas por 1los greuios para ga
rantizar deterainada calidad y vara controlar el ingreso a cier-
tus wotividades. Su uso ers obligaforio; puede coneidercrse que
constitufan una desventaja para el productor, puesto que podian-

‘servir,para'ubicai el artesano que hadia fabricado o iendido un-
art{culo defectuoso. :

‘ Ia transicibn de la marca reglamentaris tipicé de la -
Edud Vedia & lu moderns marca recistruda, llevé varios siglos -
Yy fue resultado de inmensas transfornuciones en el funcionumien-
t0 del sistomu econduico. E1 marco dentro del curl ocurrid abay
cu el descrrollo del comercio nacionel e internacionél, la Revo-
lucién industrial y los cembios en lu estructurs de groduceidn y

distribucidn de bienes y servicios en los dltimos =iglos® (3).

Sin embarpo, "l lerislacidn sobre marcas es reletiva--
mente reciénte. Ia mayoria de lasvleyes de marces se Jsromulgsa-
ron en le segunda nitad del siglo XIX. En 1900, todoe los &ctua
leé’paisea desarrollados de econonia de mercudo, todos 1os gue -

uliore son pafses socialistes y yrdcticumente todos los paises de

(3)e~ Surendra J. Pafal.mrcp. Ccit. vég. 1324,



Américu Iatina, tenfan ya leyes de ese tipo" (4).

Como puede observarse, le narce como tal, se us$ desde-
tiompos remotos, pero no es sino hestu el giglo XIX cuando se ==

inicia su reglamentucién juridica.

. Bl auge gue la industric, el comercio y la tecnologia -
desarrollaron & partir de la Revolucié Induatrial, sefial:aron la
paute que did a las marcus su importancia actual.

-Hoy eh dia, lg_imgortahcia de las murcas es incuestiong
ble. Ia mayofla“de los producfos que & diario uscuos o consumi-
nmos, exhiben une marct.. Seria diffcil concebir el comcrcio sin-
la existencia de las marcus. Ia Intima relacidn entre el signo-
" marcario Yy la éublicidud nos huce recordar las enormes inversio-

nes oue esta fltima ocusiona, y los costos sociales gue »rovoca-
cuando no es informatifa y edﬁcativa; o al menos veraz, Asi, -~
" le' inportancia de las. marcas estd latente en 1los caupos juridi--
cos,vpcbnémicos y sociales de los jueblos donde prevalcce el sig
tema de la "libre competencia", y ain en 1os-pueﬁlos con sistema
gocialistes, ‘ ’

(4)e= Conferenciu de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa--
rrollo (UNCTAD): Efectos de las marcus sobre el oroceso de
desarrollo de los vafses en des:irrollo, informe de la Se-=
creteria de la UNCTAD. Documento TD/BC.3/3 de 23 de junio-
de 1977. Ia Revista "Comercio Exterior". Ob, Cit. reprodu=
¢e’ la Tercera sarte del Documento citado, bajo el t{tulo-
Efectos de les murcas en los pafses en devarrollo, pée. ~—
1345.
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2.~ ANTECEDENTES NACIONALES.

Seiiala Rangel Medina gue, en 1o tocante al derecho so-
bre las marcas, nuestros antepasadoe azitecas, no tenian ninguna
diaposicién directa o inﬁirecta,'y que no hay datos que permi--
tan suponer la existenciu de las marcas en su acepcibén juridi--
ca,

En la Epoca Colonial, tampoco existen dutos que peimi;
tan suponer le existencia de marcas propiemente dichus, y por -
laimisha rezbn, hay susencia de normas juridicas protectoras —-
del derecho & la marca, tal y como en'nueétros dies lo entende-

ROD o

~ Sin embargo, el autor que venimos siguiendo, gefiala —-
que debido al auge que tuvo en la Nueva Espafia la industria del
oro 'y la plata, se dicfaron disposiciones reletives a lo que ~-
hoy conocemos como "marcas obligatorias", es decir, normes 80--
bre marcas de control ebtafal, dictades con el objeto de.garan-

tizer un eficaz control del pago de los reales derechos.

Ll antecedente nacional mds inmediato al concesto mo<-

‘derno de la funcibn mercarie, son les "marces de ‘fuego", dgadas
en el siglo XVIII, hechas en hierro o .en bionce calentado al ro

jo vivo para aplicarlae én los cortes superior e inferior de --

los 1ibros,‘con lo que ‘ya no sélo se. sefizlaba la piocedencia -

del Convento o Escuela & que el libro pértenedia, 8ino también-
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indicaban el orfgen de su fabricacién. (5)

No fue sino hasta la presidencia de Don Porfirio Diaz,
cuando se promulgé la primera ley que de modo especifico y di--
recto fue elaboruda pare regular los derechos sobre las marcas,
denoninada Ley de Marcas.de Pdbrica de 28 de noviembre de 18833
" posteriormente el 25 de agosto de 1903, se promulgd la Ley de -
Mercas Industriales y de Comercio que estuvo en vigor hastu ser
derogada gor la Ley de M&rcés ¥y Avisos ¥ Nbubres Comercieles de
fecha 26 de junio de 1928, que a su vez, fue abrogada poxr la -
Ley de Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942, antece— 1
dente inmediato de nuestra legislacibén vigente (6).

Néxico en realidad 1llega tarde a la regulacién jurfdi~
ca de las ﬁarcas, pues este se produce en sl mundo, medio niglo
atrds. No obstante esta demora, el interés oue éxico ha mog--
trudo por el tema, se hace patente al 6baervar la legislacibn ~
fhaoional-que en 90 afios ha producido cinco leyes aue regulan es
pecificamenté‘a lue marcas. Esto tltimo podria hacernos pensar
qué'no son demesiados cambios en tan breve iapso, pero cierté--
mente, el comercio y la economfa también han cambiado mucho, y- |
es en esas dreas donde la marca tiene vida, vor lo que se ha te
nido que adecuar su repulacién juridica a los répidos cambios -
habidos en las 4reuas couercialea y econdmioas.:

(5)e~ Rangel Kedina, David.~ Tratado de Derecho Marcario, op, -
: cit, pées. 11 y 12,

{6)s~ Paru un estudio més a fondo sobre este tema, véase la re-

seifia histérica que realiza David Rangel Medina en su Tra-

- tado de Derecho Xarcario, pdgs. 33 & 86. . '
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3.~ CONCEPTO DOCTRINARIO Y LEGAL DE LA MARCA.

~Conceypto doctrinario,

Existe en la doctrina tal cantidad de definiciones de-
las murcas, que Rangel Medina (7) las clasifica en los siguien-
tés cuatro grupos: ' ' '

Primer grupo: las que eenalan 8 lag marcas un papel de
slfno indicador del 1ugar ‘de prooedencis de la mercencia.

Armengaud Aine define a lus murcas de fébrica o de co~-
mercio como>"un'aigno cualquiere aplicado a un producto.y que -
- permite reconocer ls fébrica de que proviene o la casa cpmér——-
cial que 1o vende" (8). '

Segundo prupo: Aquellas que consideran a las marcas co
no egente individualizador del producto mismo.

Para Stepehen P, Ladas, la marca "eg fundamentalmente-
un signo, un simbolo, o emblemu gue seflala, distingue las mer--
cancius de un productor de las de otro" (9).

(7)o~ ldem, pdc- 154. ' .

(8).~ Armengaud Aine. Traité Practigue des Marques de Pabrloue-
et de Commerce, raris, 1898, pdg. 3. citado por Rangel Mo
dina, Tratado..., ple. 154, ,

(9).~ Stephen P, Ladas.~ The International Protection of Indus-
trial Property, Harverd University Press., Cambridge, 1930
pdgs. 11y 12, citado por Rangel Medina, Tratado..., PAE.
155.
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Tercer Grupo: Aqui se toman en cuenta las dos notas -
sobresalientes de los grupos anteriores.

Joaguin Rodriguez Rodriguez, nos dice que la marca es-
- vLa gerdal externa que €8 usada por un comerciante bara distine-
guir los productos por 81 eluborados, vendidos o distribuidos,-
de manere que el adguirente pueda cercilorarse de su procedencia
y el coderciante ouede & sulvo de los efectos de la competehci@
deslé01 nue le hicieren loz cue uretendiesen'utilizﬁr el oresti
.gio y la solvenciu de aquél, pura colocar productom 1nferlores~

- 0.no screditedos". . (10)

Cusrto grupo: adoptundo le tesis mixta yo indicuda, =

Cenfoca la esencin de la murca en funcidn de 1: clientela.

Tullio ascarelli hu ermitido su conceyto de marce die--
¢iendo: ML& marcie sirve pers individuelizar el .roducto, tam--
bién ell:. conestituye wn bien inmaterisl, cue se truduce mitee——

4ria1mente en una contruseiix 5uesta en les merc&ncias 0 en su en.

.1a;e, 7 que sirve gura indicar la procedenclu del Jroducto dé’

una hncwendu determineda, strayendo y conservando la clientela'
(11). | |

~concegto legal,~

Lu LIN no contienc nlnruna definlcién de luB mkrces, -

‘aero dnilfciterente es sosible construir el conce sto legal 81 -

(10).~ Rouriguez Rodrifuez, Jquuin.- Curso de Derecho Nercano-
" 3i}, Tomo I. Editoricl Porrua, S.A., 3€xico, 1374, Jdg.
‘1250
(ll).f Ascarelll, Tulio.— Derecho Rercantil, Traducclén de PFeli
: pe de J, Tena, Notas de Joaguin Rodriguez g0bre el Dere-
- ¢ho Nexicano, Véxico 1340 pér. 58.
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unalizamos los artfculos oue indican la finalidad y caracteris-
ticcs de este signo distintivo, ‘

El articulo 87 establecé: “Bsta Ley reconoce las mar-
cee de productos y les marces de Servicios, las primeras se -=-
constituyen oor los signos que distinguen a los grticulos 0 ==

v productos de otros de su misma aspecie 0 clasesda”,

Por su §urte, el crticulo 39 disgone: '"Poda pcrsdna -
que esté usahdo (] nuiera user una marca para distinguir losfarA
ticalos que fabricue o produzce, podrd adouirir el derecho ex--
clusivo & 8u us0, aatisfa01endo las formmlidades y requisitos -

me estublecen esta ley ¥ su reglamento.

Iruul derecho tendrén los comerciantes Y prestadores =
de servicios debidamente establecidos, resjecto a los artfculos
‘que vendan o los servicios que preéten en el territorio nacio--

nel y de los cusles quieran indicar su procedencif..."

Pinalmente, el artfculo. .90 gefiula que pueden constim--
fuir wa marce: "Ius denomindciones y signos visibles, sufi-~'
" cientemente- distintivoa ¥y cualquier otro medio susceptible de -
identificar 1os oroductos o servicios a que se apliquen o tra-

ten de uplicarse, frente a los de cu misma cspyecie o cluse",

De lo anterior, podemos asreciar gue la Ley ctiende —-
rrizordialmente lus funciones distintivas y de indicacién de --
srocedencia én'iau mvrcas, por 1o que se puede concluir que el-
concepto legal de maree es un1cable dentro del tercer gruoo de-
¢efiniciones clasificedas por Ranyel Medinn,
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cdnsidero-que nuestra Jey se ubica en la corriento ---
adecunda y& que la funcibn distintiva es, desde mi punto de vis
ta, la funcidn esencial y razén de ser del signo murcario. Ia-
clientela es, en cambio, un uspecto rnds bien secundurio en el -
uso de las murcus, que sl Gcaso viene & constituir un activo in
tangible e importantisimo de 14 empresz, no lo es sino hasta -
gue la nmarca hu cgmplido cabalmente su funcidn distintiva. Ade-
wie, la corriente en gue se ubica nuestra legislacidn no olvida
la importancia, aunguc menor en nuestros dfas, de indicer la --

' vrocedencin de los prodﬁctos.




CAPITULO TRBRRCERO

' LAS MARCAS: SUS CARACTERISTICAS, FUNCIONES, USO
'Y REGINEN JURIDICO ACTUAL.

l.- Punciones de la Marca,

‘a).~ Puncidn de distincidn,

b).~ Puncién de sroteccién.

¢)o~ FMuncidn de indicaciin de proceden-
. cia, : . :
d).~ Puncidn de garantfa de calided -~

‘ constante., . -
e).— Punci‘n publicitaria.

2.~ Caracteres de la Marca,

a).~- La marca debe ser distintiva,
b).~ La marca debe ser eayeclal.
c).~ La novedad.

d).‘ La licitud.

e).~ La veracidad del signo.,

f).~ Cardcter facultative.

€).- Ia adherencia ne es necesaria.
h).- La apariencia.

i).= Ccardcter Ingividual del sipno.‘

3¢- Régimen Juridice actual de lus marcas -
. en México.

4.- E1 uso de las Marcas,



1.~ PUNCIONES DE LA MARCA.

‘ “Segin sea el cardcter esenciel que del sirno mercario-
se adopte, as{ serd la funcibn que se le asigne" (1). Es decir,
les funciones de la marca derivan dé su misma definicién.

Autores nacionales y extranjores, con ciertas diferen--
" eies insignificantes, otorgan o las marcas las siguientes funcio
nes:

A).~ Puncibn de distincin;
B).~ Puncibén de proteccién.
NC).- Puncidn de indicacién de prdcedénciu.
D).- Puncibn de gurantis de calided const&nte.
" E).~ Puncién publicitaria.

a).-FUncién'de distinci6n.

Esta funcién deriva de la naturaleza misme de le merca.
Barrera Craf define = la marca como el "signo distintivo de las—

mercancias que wié emzresa elebora o expenda® (2).

W.C. Howarth ozina que "Bdsicdmente las marcas son para

(1).-Rangel Medinae, David. Tratado.. Op. Cit. pde. 171,

(2).=Burrere Graf, Jorge. Tratado de Derecho Lercantil. Generali
daodes y Derecho Industrial, Editorizl rorrida, S. A., México,
1957; pég. 253-
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7168 biehes, lo que los nombres son a lag personas, Rllus permi-~
“ten n lu gente distinguir "A" de "B" sin tener que ernumersr e --
inspecciqnar todas sus curacteristicus fisicas peculiares; ellas
permiten iﬁtroducir 0 presentar a "A" & lus gentes y que "A" sea

identificado en una Begunda y subsecuentes ocasiones® (3).

Considero que la opinidn de Howarth es muy atinsda. La-
‘metéfora de comparar les marcas con 1on nombres de lus personas~
eg valedera. La nmareu reoroqenta ‘el nombre de los productos, lo
cual bermite al oonaumidor identificarlos, provocando la formo--
cidn de clientela en torno de la merca cuando el vroducto o ser-
“vicio es de buena y constaite calidad.

"Eg 1a‘mar0a le que da a la mérc#ncia su individualiza~
cibn; permite reconocerla entre millares de otras endlogas o ae;.
mejantes. Cuando mfs estimada es la mercancia, mds valor tiene-
la morca...."(4)

 ILa funcién distintive de las marcas se hace‘manifiesta-
en‘ia 1IN, al establecer su articulo 87 que las marcas de produc
tos ¥y les marcas de servicios son aquellos signos que distinguen
los productoé'y artfculos o servicios de otros de su misme esye~

(3)e~ W.C, Howarth.~ ¢are trademarks necessary? The Trademark --
Revorter, Orguno de la Asociacibén de ¥arcas de los Estados
‘Unidos, Vol. 60, No. 2, Marzo-ubril de 1970, pég. 229. Ci-
tado .y traducico en le cita por Alvarez Soberanis, Jaime.-
La Regulacién de las Invenciones y Marcas y de 1a Transfa-

i rencis Tecnolgica, Op. Cit. pdg. 55,

(4)e~ E. Pouillet, Truité des Marques de Pabricue et de la COncn
rrence Deloyale, 6a. Edicién. Paris, 1412, plg, 13, citado

Jor Rangel Medina, Tratado,..pig. 172.
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cie o clase. También se apreéiu esta funcién en el articulo 90-
fraceidn I, que establece gue puedeh constituir una marca lae de
nominaciones j signos visibles, eufioientemente‘distintivos y -
curlquier otro medio éusceptible de ldentificar los productoé o=
servicioe a one se apliguen, '

b).- Puncién de Proteccidn.

_ ~ Las nafcas arotegen al titular de la misme y‘al'pﬁblicb
consumidor, ‘

"Desde el punto de vista del titular de la marce, ésta-
tiene por objeto protegerlo contra sus competidores. Blle permi
te al productor que sue productos sigan en el mercado ¥y oue pﬁe-
da controlar su difusibn", (5) |

Desde ol punto de vista del consumidor las marcas son -
necesaries & fin de protegerlo contrz el engaﬁo‘y el fraude, nSi
los groductores fuesen libres de imitar las METCHS), etiquetas, -
envolturas y productos de otros, ninguno tendrie incentivo slgu-
no ara mnntehér la calidad de;sus bienees, juesto oue éstos ine-
vitablenente se verian imitudos oor sroductos inferiores a pre--

cios mendres que, sin embargo, tendrian idéntics miarienciz® (6)

Juridicamente esta doble funcidén es bien importahte. Ia

tutelu gue otorge el Bstaudo al sifrno marc2rio atiende intereses-

(5).~ Rangel Medina, David.- Tratado... gdg. 172,

(6).~ Douglus P, Oreer.~ Los beneficios 'y coctos econdmicos de-~

les narcas, lecciones parw los paises en deserrollo, en.Re
viete "Comercio Exterior", op. eit. pég. 1310,
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privudos (los del titular de lu murca), e intereses plblicos =—
(los del tituler de la marca), € intereses pliblicoe (log del --
piblico consumidor en general), Si tan solo ee aretendiern pro
terer los intereses del titulur de lu marc:, el contwiidor se -
verfa efectado en su econonfn al confundir productoa de¢ distin-
ta calidud e idéntico precio. También seris injucto desurote--
cer al titular de una marcu nue con su trabajo y esfuerzo se ha
sabido ganur una clientela al mantener 61 nivel de calidnd de -

 Bu sroducto, oue es identificado gracius u lu murca,

Los interescs wrotepidos no son en realidad antag&ni;Q
cos, Configuran las dos carus de la nisma monedu, y& que cn am .
bos casos lo que se pretende es gue existz orden en ¢l comercio
que no se engaiie al conswnidor, y que el titular de une murca -

8e encuentre Jrotegido.

¢).~ Funcibn de indicacidén de vrocedencia,

‘ "Ia merce se origina histéricanente wura identificar -
“el oriren de los productos, es decir, lu gersons misws del fa—-
~bricante o sroductor, o set oue avarece fundrcentealnente cono ~

‘un indicador de proveniencia" (7).

"La represién de ciertos delitos contra la propiedué -
industriszl -y lu de variadas formus de lu con.etcnecie deéleul; -

lo mismo que 6l rechazo de marcas imitadorus o la nulidad de -

(7)e= Aév&rez Soberanis, Jaine.~ La Regulacidn de... Upe Cit. =
Par. 61,
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los reeistroe otorgados invediendo por imitucidén, derechos de -
tercero, tienen como exslicacibn fundumentzl el impedir.la con-
fusidn cue los sifnos imitadores croducen acerce de la sroceden

cia dc¢ lus mercancias™ (3),

No obstante, "aesta funcibn de la murcu como signo dis-
tintivo de la empresa que fubricua los productos, ha ido perdien
do importencia, debido & que vivimos en un mundo com.lejo, en -
el que existen miles de sroductos diferencindos a través de még
cag y muchas empresas y resultaria poco préectico tratar de gue-
‘€l conﬁumidor memorizara, édemds,de gqugllas; los nombres de ég
tas" {(9). En efecto, "segin la COnferenbia de las Naciones Uni
das sobre COmercio'y Desarrollo (UNCTAD), en 1974 habia unos --
cuatro millones de marcas vigentes en ¢l mundo. En ese mismo =~
ailo se registreron 325 000 marcus nuevas: 70% en pafses desurro
lladoc de economfa de mercado, 274 en paises en deéarrollo y -
3% en lac naciocnes socialistas de Europe Oriental” (10),

Aﬁn cuendo laa marcas ya no cumplen literalmente con ~

la funcl6n de ind:cacién de procedencia, ésta continda siendo -
| une de sus flnalidaues uds imaortuntes. La LIM admite esta fun
_ c¢ién en las marces al reconocer en su artficulo 89 la funcién de
indicacidn de procedencia en las marcas comerciales y de servi~
cio. ‘

(8).- Rangel Medina, David.- Trafado..Op. gcit, pér. 176.
'(9).~ Alvarez Soberanis, Jaime.- La Reaulacién‘de...op. cit, -~
plc. 62.
{10).~Revista "Comercio Exterior", op. cit., Presentaci6n.
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d).~ Puncibn de ¢erantfe de celidzd constante.

"Bn nuestroe dius, los autores de modo general admiten

“esta funcién cerentizaedora de la marca, en la que no se habie ~

insistido hasta fines del siplo XIX porque los cutores estaban-

como ofuscuados por la funcidn de origen, y no habisn notado que

21 ofiblico le imports menos conocer el nombre y origen del co--

merciante cue volver i encontrar la mércancia que le conviene“-
(11). |

Esta es una de lus funciones més fitiles de la marca,k4~
tewto desde el punto de vistu individual, como coleetivo, En —-
efecto, "la garantfa oue produce 1& merce de fhorice no es sélo
en provecho del fabricanfe o comercianté, sino también en béne-
ficio del consumidor, que puede, por lo tanto, escoger entre --
mercencias semejantes le gque bs le aprade, sin necesidad de —-
ulteriorese orucbas, y también en provecho del pliblico en geno=—
rel, en relncién, sobre todo, con la higiene »Gbliea, lo cual -
vien§ a exglicar‘las sanciones penalés'por violaciones de mar~-
cas y o demostrar cue la instituciéﬁ de lus marcus de fébrica ~
sale del canpo del interés purcmente privado jara entrar en la-

categorfe de lus instituciones de orden péblico® (12).

A pesar de 1o anterior, debemos recordar oue "debido -

~&1 roll munipulador que juegit la srojufunda en la socieded con-

(11).- Rangel Medina, David.- Tr&tado..., 03, cit, péc. 177.

(12) - Ramella, -Agustin.- Tratado de la rrogiedad: Industrial,—-
Traduccién de la Revista General de Legislacibn y Juris-
prudencia, Madrid, 1913. Tomo Segundo, No. 419, pég. 2,
citado por Rangel Medinm, Tratado.., vdz. 178,
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temvordnea al ctribuir cualidades ficticiup & los productos o -
soervicioc, o creur necesgidades artificiales que se satisfucen -
mediunte bienes indtiles, se deteriora la funcién de garantia -
en la calidad oue debe desemgeﬁar la maerca" (13).

e).~ Puncidn Publicitaria.

En o0oinidén de Daniel Chudnovsky (14) "una mares es un-

activo en la riedida en que. su propietafio gaste en publicidad -~

para desarrollar un apego & ella entre los consumidores", Esta‘ 5 , :

ufirnnclén, tal vez un poco exagerade, nos muestra sin embargo,
la importancia de la funcién publicitaria en las marcaa.

"Sin el derecho da'hacerle publicidad a la merca y 6&4
se“urla, el derecho a umarle tendrd sscaso ¢ nulo valor" {(15)

"Ia comercislizacién se reuliza a través de la publici
ded oue se hace respecto de las marces de los productos y servi

ciom, pues estas permiten su identificacién® (16).

Ahora bien, "en estricto sentido, le publicidad no de-

(13)e- Aivarez Soberanis, Jaime.- La Regulacidn dee..., 0P, cit
PBE. 63- ' .
(14 ).~ Chudnovsky, Daniel,- Las marcus extranjeras en 1os pai~-
ses en desarrvllo, en Revista’ "Gomercio Exterlor", 0ps =
. cit. Péﬂ 1335.
(15)e~ Alvarez Soberanis, Jaime,~ La Regulacldn de esey OP cit
: DéG. 65.
(16).~ Idem., pég. 65.
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pende de lu existencia previa de las marcus, puesto que no necg
cits referirse especificamente u ellas. A pesur de eso, la ma-
yor parte de la publicidad es especifica en cuanto a marcas, de
manera que éstas y aquélla estén estrechamente vinculedas: & me
nudo hay oposicidén & les marcas con el argumenio de que su exis
.tencia permite o estimula le mala publicided" (17).

“La publicidad tiene un ecnorme costo, sin que hasta —=
"ahora hayu sido objeto de critlca el gasto publicitario que rea
lizen las. empresas, sargue el comun de la gente piensa que esos
fastos los abgorben ellas, cuando esto es radicalmente falso, =
pﬁeé”eaos‘gaﬁtoa se le transfieren al consumidor gue es quien -
»finﬁlmente los pags, sufriendo asi una sengris oculta pero no - -
por ello menos real" (18).

Asi, los récursos invertidos dan una idea del total de
los gdstds de publicided efectuzdos en los pafises en desé:rollo
que se calcule que en 1972 "se elevaron a 4000 millones de dble
res, o sea, 0,84 aproximadamente del sroducto nucional bruto de
eéos paises. Bn mercado contraate, los guatoa nacionales de in
veat1paoi6n y desarrollo efectuudos en esos pafses rejresenten—
tan solo la mitad del total de sus gustos de publicidad” (19),

(17).- Guido di Tella.~ The Manipulation of Demand- The problen
of Trudemarka. en 1la Revista Yorld Dovelopment, noviem--
bre de 1373, pdgs. 35-42, eitudo por Dourlee P, Greer. -
Los beneficioe y costoe econbmicog de lus marces, Revis-

. tu "Comercio Exterior", op. cit. phr. 1311,
(18),= nlvurez .Soberanig, Jaiue,-~ La Repulacibn de...,, Op. cit
; phe. 66,
(19).- Conferenciw de las Naciones Unidus sobre Comercio y Desa
. rrollo (UuCTAD) Efectos de lag Marcas.e. 03, cit. phe o=
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Indudublemente la murca realiza las funciones sefialae-
das por los nutores. Tawbién es cierto que ¢l consuvicor no. se

sercata de olpunus de estes funciones.

En realidad, considero cue i el consunidor adviérte -
elpunus de les funciones distintivas y publiciteric, son &stas
las funciones mis importantes desempeindas por el signo marcé-—
rio hoy en diu, Dados los actuules medios de difusi6n, el con~-
suwnidor conteﬁyorﬁneo se ve Bombardeudo de anuncios oublicite~-
rios en torno a las mﬁrcaa que lo indﬁcen a conprar producfos -

rue distingue de otros de su misme es,ecle, grucius o 1e marea,

2.~ CARACTERSS DE LA MARCA,.

Rangel ledina, uartiendo de la imyortunciv de cada una
de las curccteristicas del sifno mercario hoce 1u sifuiente cla

sificacidn:

A).~ Caracteres esenciales:

~Carficter distintivo.
~Bsecialidad.
~Jlovedad. -

~Licitud.

" <Verucicad 66l sirno,

-B)e= Caraucteres secundarios;

~Cardcter facultativo,
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~Lo imnecesnrio de la adherenciu,

-la asrionciv,

~Curdcter individuul del sirno. (20)

A continuecibn exumintrcroe breve.ente los carnoterisé

tices mencionudus.

4).~ Corvcteres Esencisles,

a)e= La‘rarca‘debe ser distintiva,.

1a esencin de lo marca estriba en su naturdleza distin
" tive, lo cuxl significe que lé marce debe esypecinlizar, indivi-

Jduslizar y singunlerizer (21).

Rodrisuez Rodripuez ouink que le marcu, vara ser dig--
tintiva, “"srecisu reunir ¢l doble requisito de lu novedzd y de-—

le esiecielidud” (22) los cuslesn scrdn cnalizadeos nds cdelente.

Por otra ourte, "la tipificucidn de wiltisles figuras—
delictives atentutorins contrsz la uropiedcd industrizl que deri
va de 1o marca registrada, &si como lu determinacidn oue arevia
mente le autorided adninistrative debe hucer de la existencia -

de dichos elementos de usursacidn; el ejercicio de lecs acciones

" (20).- Rangel Kedinu, David.- Tretedo...., odr. 184.
(21).~ Iden., pdg. 185.
(22).~ Rodriruez Rodriguez, Joaauin, op. cit. védr. 427.



civiles y penzles gue puedun ejurcitareé par: réprimir la lesién
de un‘gran sector de lds'derochos ekélusiﬁoa bﬁe otorga el regis -
tro y en fin, el estudio y decisidn de conflictos sobre competen
cia deslesl; “son todus ellua materias que forman la colunna ver
"tebrel del Derecho Murcurio y que se austentan sobre el cardcter
'distlntlvo de la marca" (23). '

b) la marca debe ser especlal. <

‘ La marca debe cumplir,su funcién diferenoiadora, la ---:b
»;:cual 8 su vez, 3610 podrﬁ realizarse ai 1a murca es, lo sufieian-.
,‘temente original para llamnr la atenci6n del comorador. A eata
‘condicién esencial del elgno se 1e designa como espeoialidad de-
la maxrca. (24) ' ‘ o

La marca dabe aer original .1¢nifica que "su naturaleza
-ha de ser tal aue no ae confunda con otra y pueda ser reoonooida
-fﬁcllnente" (25). -

v Desde otro )unto de vista, debe’ deciree que la marca -
“es especiul, en 31 sentldo do que- ng8lo se aplicu & la categoria
de aroductos para 105 que ha aido creada" (26).Z En elte_senti--
do, la LIM, en su articulo 94 esteblece lo sicuiente: "Las"mar-f

“(23).~ Reangel Medina, David.- Tratado...., op. cit. oée.‘IBS.
(24)e~ Idem., oég. 190, : S
(25)s- B, Pouillet, op. cit.. citado por Rangel Medina, David. -
E Tmtado.o-' 09. cit. pég‘. 1909

o (26).— Tden, pag 21,




59

cas se registrardn con relucién & productos o servicios deterni-
nados, segin la clasificacidn que estadlezcs el reglanento,,." -
.Asi, la nmarca sblo protege a los artioulos y servicios sara los-
oue ha sido creada. '

Sin embarge, el principio de la especialidad entendido;

en la filtima significucidn expuesta, no es absoluto. En éfeoto,
 les "marcas notériamente oonocidasﬁ (27) gozun de un tratamiento
1j'espec1dl oue impide sean usadus, de manera igual o carecida, en=-
productos o servicios no previstos originslmente al momento de - .
.8u crenci6n 0 registro.

¢).- Ia Novedad.

"Un'siéhovs6lo puede ser distintivo en tantd que no ha-
sido emnleado o registrado afin, pues de o0 contrario, no cumpli-
ré su funcién esencial y antes bien su uso provocerin confusio—-
nes. 12 novedad, como le especzalzdud, es un atridbuto s;n el -~

‘cual no hay marca” (28).

“"No obstante, a diferenci&, por ejemplo, de la progie--

.- dad litersria o artistica, la yropiedad inmaterial deriveda de -
une murce no estd protegida de-toda usurpacidn o imitacidn, 8ino
sblo;dé aquellas que tiendan a utilizar el mismo signo o uno si-
‘milar, en los mismos productos o en groductos semejentes que el~

1275-- Yves Sa;nt— ¢al, en su artfculo La protecci6n de las mar
cus notorias en derecho comparado, publioado vor 1la Re—m
vista Mexicuna de le Propiedad Industrial y Artistica, -
Némero Esseciaul 21-22, Héxico, enero-diciembre, '1973, --

 obg. 390.
(28).— Rangel Medina, David.-Tratado eeap Ops Cit, phg, 193. -




60
titular de ia marca se hubiere reservado al registrarla" (29),.

La novedad as{ considerada, novqa abeoluta sino relati-
ve, lo ocuzl permite afirmar que la marca, sara gue sea vdlidm, -
"no es prepiso'gue el signo que la constituye fatal@ente sea img
ginado o éreado_por le fantes{a para cubrir determinadoa produce
. tos, sino que es suficiente que la marce -no novedosa porque ya-

esté éﬁlicada_é otros productos-, sea adoptéda‘para'coeas‘del -
todo diversas"® (30).‘

Por 6ltimo, cube seﬁalur que "no puede adoptarse cono -
marce el nonbre -comercinl ajeno, ni el aviso comercial de un ter
cero, porque constltuyendo también signos digtintivos del comer=
ci&nte, su uso gor parte de otro como contrasefia de las mercan--
cias provoca inevmtablemente confusibén...” (31). '

d)c- h Ilicitud-

"Ly marca debe ser licita, es decir, debe constituirse~
con indicaciones ¥y datos gue no‘bstén pbohibidos por disposicio-~
nes del ordenamiento Juridico, ni sean contrarius ‘8 la moral y -

& las buenas costumbres® (32).

"La licitud de la palabra, figura o signo que se édopta

(29).~ Barrera Graf, Jorge.~ Op. Cit. »dg., 295.

{(30).- Rangel Medina, David.- Tratado..., op, cit, pég 194,
(31)- IdeNl., 96:80 1950 .

(32).~ Barrera: Graf, Jorge.~ Op. ‘Cit. pég. 293.
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cono marca,‘obedece #l principio general de que el derecho &l «=
uso he de ser compatible con el derecho de los demds, ael como -
a la imposible coexistenciu de loe derechos sobre el mismo obje~

to en virtud de titulos que se excluyan mutuamente" (33).

Barrera Graf nos dice que aquellas iarcaa contrarias al
orden publico, R las buenas coatunbres, a la moral, o & les le--
yes - prohlbitivaa serfan ilfoitas por. lemionar un interés publioo
¥ en cambio, serian ilicitas por lesionar un interés privado, -~
'1ae ‘marcas ueurpadun 0 falsificadaa, 0 aquellas que utilizeran -
otros signos distintivos ajenoe, o el nonbre civil de une perzo-'
na sin el consentiniento de ella o de lnsnherederos, (articulo -
Y1 fraceidn XI LIM, que tambidn oonprande el uso de la firma, el
sello y el retrato) asi como el nombre propio, si‘se trata de -
un homénimo y& usado como marca para un producto seméjante, sin-
agregarle alghn elemento de distincién, etc (34). ‘

6).- Ia veracided del signo.

Todas las indicaciones contenidus en la marca deben -
ser conforme & la verdad. '

"si la marca es engefiosu, no sblo quede fuera de la -4:
proteccidén legal, #ino oue su uso es reprimido por la ley por;é'
cuanto que el empleo del Bigno engailador constituye un acto de~
combetencia desleal reprimido por normas de orden piiblico"(35).

(34).~ Barrera Graf, Jorge.- Op. Cit. pdg. 294. .
(35).~ Rangel Medina, David.~ Tratado...., Op. Cit. pég. 197.
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Quien uge wna marcu con indicaclonen falaas 0 ongaﬁoaau
comete una 1nfraoc16n adminintrativa previata expreaamente en el
art{culo 210 de 1a LIM. Lo anterior oerd eatudindo nds a fondo—._
en el capitulo respectivo del presente trabajo.-

:,=~B).- Oaraoteiéé"SGcnnd§f$on;'

) caréef'er ra&ultauvo. | |

Ba el usd de la marca ea potestativo. Lo‘anfériorgcnti:?
expresamente reconocido por la LIN, al establecer en su. articulo
89 que: ‘”Toda varsona que esté usendo o quiera wsar wna marca -
‘para distinguir los articulos que: fabrique o produgca, podrd ad-
quirir el darecho excluaivo a su uso, satisfaciendo las formali-

- dades y requisitos nue establecen esta ley y su reglamento"

"Bl motivo fundamental de esta diaooéioién;.;’debewbua- ’
cerse en el hecho de one lu marca conatituye un auxiliar. para el.'
comerci&nte- vn elemento del que ‘puede disponer para facilitar -
el conocimiento de sue mercancias. ILibre 61, entonces, de util&
ZET 0'NO ©BBe medionesidentificaci6n§i(36)1:

' Béte prihcipio tiene, sin'embgrgo; su excepcibn ousndo~

(36).~ Breuer Moneno,_Pedro.- Tratado de Marcus de !ﬁbriga»y de~
Comercio, 2a. Bdieidn, Editorial Robis, Buenos Aires, ---
1946, uédg. 13, citado por Rangel Nedlna, David en Trata—-k‘
dolo.coo’ Op. cit' Déc. 199. .
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la misma LIN disgone en su artfculo 125 que la Secretaric de Pa-
trimonio y Pomento Industrisl "podrd declarar por razones de in-
terés plblico, el registro y uso obligatorio de marcas en cual-=

'quier producto o servicio",

:c).- Za_adherengia'no e8 necesarie,.

"La evoluci6n de la industria ¥ el comercioy: el'arogre-’
80 de los aistemas de venta y el poderoso desarrollo aleenzedo -
por los medios de publicided, han daterminado un gradual cambio-_
en la- concepcién de la mnrc&, que va desde sostener que la” mar-
ca para desempeﬁar las funciones de tal, debe estar edheridc ma~ -
terialmente al sroducto que dietlncue hastu considerar como mar-
ce g1 aigno'qué no esté puesto‘bobre'mercancias" (37).

'Nuestfa legislac;ép no exige aue la marca'seé-adherenté
al oroducto. Esto se deaoréndé de la lecturs del ert{culo 90 de .
la LIM que dispone que puede constituir une marca cuzlcuier me=- "
dio susceptible de identificar los oroductoa o servicios a que -

se apliouen,

h).- Ia Apuriencia,

 Rengel Medina dice que "ei los compradores no pueden =- ‘;
gercibirse a gprimera vista de la narca, mal suedo. decirse que '~

(37).~ Rengel liedina, David,- Trutado...., Op. Cit, obg. 201,
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éeta en rewlidud cumlc sus fines! (38). En efecto, recordenos-
cue la esenciu de la marce es individualizar, especiulizer o sin
gularizar un producto o servicio, y que une de sus cerccteristi-
cip eserciales es la de distincibn, Si la marca estd oculta on-
te los ojos del consumidor; no es apta wara realizar ninFune de-
las funciones qﬁe se hzn mencionado y curece de le caracteristi-
ca esencial de distincidn.

La LIM¥ no regula exyresamente esta cuestidn, sin embar-
g0, €l articulo 119-e3tab1ece aue los productos ﬁadion&lbs prdten
;cldos por RAYTCAS registradas en Métmco, deberﬁn llevar ostenni-—
blenente 1a 1eyenda Ymaroe registrada“' el articulo 121 dispone
- gue los Hroductos nacionales deberén OStentar en fornme clura Yy -3_
‘vieible la leyendsa "Hecho en_néx1co". Haclendo una 1nterpreta-
cibn exteneiva’de estas disposiciones, podemos,afirmér, siguien~
do a Rengel Medina, que la exigencia de claridad‘y‘oaténtaéién'-
relative a‘diohasiindicacionea, debs entenderse aplicada también

a2 le mgrca”misma (39), sor lo que ésta deberd ser ép&rente.

1).- Carécter individual del signo.

Te narce dice César Sepllveda, debe ser usada yor une -
8o0la gersone 0 socieded. Debe ser individuul Mo auede amparar

a la vez loa productos 0 eervxciou de diversas perscnas, poroue-;,

(38).- Idem. phg. 207.
(39).- Idem. pég. 208.
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fracasuria en la finalidad de determinar la procedenci: de los -

art{iculos o servicios (40).

"Rl cardcter individunl corco condicidn de forsc sara la
velidesz del signo marcario no es absoluto, admite alghnus eiceg-
ciones, las cuales se presentan cuaﬁdo'la Ley reglamenta laskmgz
‘ces oomuned, en el caso de los usuarios antorizados de marcus, y
en 1las marcas colectivas® (41). A las anteriores excepciones —-
»revistas eh'el articulo 134, debenos agregar.lae licencius obli
getorias para el uso de marcas registraduc, una de las grinciga-

© les innoviciones de la’ LIN, previstae en su erticule 132.

3.- RECIMEN JURIDICO ACTUAL DE LAS MARCAS EN MEXIGO.

Sabemoa que "la mhrca conatltuye otra de las instltuelo.
nee cldaicaa dal sistema de propieded indusirial y como ta&l ha -
v sido objeto de- anélisie en la Ciencia Juridica" (42).

"El uso de 1&9 narcas. se encuentru reelnnentado en to--

‘._ das las legislaciones de propled&d industrlul rue existen" (43).

,'(40).— Sepulveda, César,~ E1l sistems mexicano de propiedad indus
triul, Kéxico, 1955, odr. 65, citzdo vor Rungel Ortiz Ho-

) racio, 0g, cit. pdg. 57.

(41).- Rangel Medine, David.- Tratado..., Op. Cit. odg. 210,

(42).~ Alvarez Soberanie, Juime.- la Regulecién 8440y ODy oit.

. . - Péf- )2. ’ R S

. (43)+- Idem, 2ég. 69.
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En nuestro pais las marocas ue enouentran reglamentudas-;
por la lLey de Invenciones y Varcas, cuyo antecedente innediato -
es la Ley de Propiedad Industrial. ‘ 3

Ia Ley de Fropiedad. indﬁetrial de 1942'sbgﬁia 11,08 ii¥¥
neamientos ideol6g1cos del 1iberalismo burgués del aiglo pasado"”
_qus como comenté el Sr. Iic. Joné Oanpillo 8éinz, "ya no Teaulé- -
“tan valederoa. por ello, era neceaario ‘expedir un nuevo ordena-f.
mlento -que regulara los derechoa de los inventores y el uso de‘- 
las maroas de aouerdo con ol orden publico r atendiendo al- 1nte-
Vrés eocia]" (44) ' ) ’ ’

: "Por otra oarte era neceaario hacer congruente la’ legis:
‘laclén de “propiedad industrial ocon 1a de transferencia de tecno—
;logia y la de inversiones extranjerae" (45), cerréndose asi el -
~ ciclo que ‘en materia de. politica econ6m10a 1nic:6 la pasada adni

.nistracién mexicana (1970-1976). )

1a. Nueva Ley de Invenciones Yy Marcas, ‘no se aparta dia--
metralmente de su antecedente innedzato, sin enbargo, en uateria

de marcas areaenta algunas innovaciones dignaa de mencionar:- -

(44 ).~ Canmpillo $dinz, Joaé - Expoaioi6n ante la cénara de sena-‘
’ dores del Congreso de la Unibn, de fecha 23 de. dicienbre~
de 1975, versidn mineoerdrica, pég. 11.

 (45) - Aévarez Soberunis, Jaime,~ La Regulaoi&n de...., Op. cit
' P£-3- :
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-1a ley de Propiedad Industrial de 1442 sdlamente reco-
nocia las nrarcaes de productos. la nueva Lay, reconoce e€n su ar-
ticulo 87 la proteocién de laa marcas de servicios y productos.

e -”La innovaoi6n més importante que pueda encontrarse en
la 1ey eonsiste en la nueva orientacién de contenido social que~-

encierra ¥ que trata de destruir: 1oa enquenaa nentales de . colo-- o

"'pialisuo propiciadaa a1 amparo de la lay anterior- dotando al En

,tado Nexicano de instrunentoa jurfidicos para permitir el uso de-
une marca cuando lo reclame ‘el interés pliblico y el titular de =
la niema se’ niegue a concederlo...."(OG) Bn efecto, el articulo,

,125 otorga anpliaa tacultades ‘al brgano adninistrativo oorrespon“?-

1diente, para declarur, por razones de interés publico, el regis~; 
tro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto- o servicio

;!ﬁmbién por razones de intérés pﬁblico,_la«Seéretaria,deiPatriqg
nio Yy !bnénfo‘Indﬁstrial'podtﬁ prohibir el uso de. lafcas, ra(ia-iﬁ

tradas © no, en deterqinado producto da cunlquier rana de la ac-_v;

tividad econ6uica.

- Asimiamo. el articulo 132 de la nueva ley dispone que. -
’ por oauaae de utilidad pﬁbllca la misma Secretaria de Patrimonio
Yy Pomento Induatrial podrﬁ otorgar licencias obligatoriaa parg -
el uso de narcan registradas. fijando las regalfes que correspog .
Qan_alvfituiaryqé.lg marca, previa sudiencia de las partes.

(46).- Pigueros Brito, Enrique.- Orientacién de la Ley Mexicene~
de Invenciones y Marcas, en Revista Mexicena de Propiedad
* Industrial y Artistica. ninero 27-28. enero-diciembre. -

. 1976, pdc. 253. L ,
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-0tra 1nnovac16n 1nportante de la nueva ley es nin duda
- la eliuinac16n de la llamada "renovacién olpeciul de narcas que-
no ae,uaan" eetableciendo, en cnnbio, la ohligaciGn de uso de -

toda marca registrada,

. Bl articulo 112 de 18 nueva Ley eltablece que los erec-a
tos de rezistro de una marca tendrén wna vigenqia as oinoo aﬂoa.-
"Al respecto, cabe recordar que 0l plazo de vigenola en 1a ley -
,‘de 1942 era de 10 afios, El plaso de einco afios serd prorrogablo;v
‘ indefinidamente por 1¢unlen t‘ruinoa condzoionado a que la narca"
gse encuentre en axplotaoi6n por lo que 01 titular de un ligno -
,nnrcario debard comprobar... el uso atectivo de su nnrca dantrnq
de los tres ailos siguientes a su registro. De no demostrarlo, w5
se consideraré extinguido de pleno derecho, el registro oorres-q =
pondiente" (47) ‘ '

Yoo ek

" En.virtud de lo anterlor, "las marcas que heyun ceduca-‘
do por falta de renovaci6n o me huyan extinguido por falta de --.
ex:lotacién podran ger solicitadas 200 cunlquier persona, des—-
pués de transcurrido un ailo a. partir de la fecha de caducidad 0~
extiﬂclén, geglin sea el caso, Bl plnzo anterior no se aplicaré—
al titulzr de la murca caduca 0 extlnta, quien uodrﬁ solicitarla
" de nuevo en cualquier tieupo" (58) |

(47)e=~ Garefs Moreno, Victor Carloe ¥y Rodriguez sénchez Epigme--

" nio. Los si(noa narearios extanJeros en la ey de" Inven~-

‘ciones y Marcas, en Revasta Mexicona de la Propiedad In--

dustrizl y Artiatica, numero 27~ 28, enero-dlciembre, 1976
pdg. 127. N

F(48) - Idem.‘pég;'lzao\ 
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Ne este nodo v .rohioe le "reasvieidn cseeiclh, cn --
virtus-de nue dichu fipuri. fue odbjeto de abusu jor los titulares
2 L& habian utilizado no como un medio distintivo, sino como for

D 66 Dlocuco en el mercicdo,

-Intre los arece stos novedusos cue contienc este reclen
te Urdcwunicnto, figura en 6l capltulo relutivo & las mercas, la’
~1lunada "Vlnculacién 06 Murcus", nue s¢ constigre en los 9rt1cu--
log 127 y 123 de la srolia Ley,

- Ia figura de v1ncu1ucién murcaric, de acuerdo & la expo‘
5101un de motivos de la LIN, trute de evitor lo sirulente: "para
los uwznsrion de une marce extrvnqeru, representa un vinculo ere-
ciente e de.endencie cue conyromete & su urosic uctividud emgrg
striel. Coh el puro de regulius y la sublicidad cue deserrollm,
fortulecen una gituacidn de.endiente y se traduce en comaetencia
aLre 1as MGYCLE nexicgnus. Zn el momento en ouc le e retirado-
el ugo de unu marca extrunjers, ce coloes en una situmcidn eriti
: cu‘auerfinalmente lo puede llevar 1 borde de la quiebra o el m-

frccaso" (49).

Ahore bien, en }riﬁer vérmino, encontriog cue £l tro--
ticalo 127 de la LIM, ¢ieyone cuc tode aurcs de orirén extirinje-
\rb'o uyu t*tularloxd correpxonxh & UNE JErsonG fieicy o mora 1 -
exztrenjer:. aue esté destlndda-a emaurar articnloc fubricados o -
sroducidos en. terrltorlo neclonul devers . uLLIsc vlnculada n una

ja 48 Jo1 ) orlgln'riuuente rerlstrudﬂ en kéxico,

‘

. (49).- Campilloiséinz,,J035.~ Sxsogicidn cituda, pdg. 24.
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Ambig gerces deberdn uscrese de menern ipucluunte osten-
sible,

Por sn pertec, €l mrticulo 124 del mirmo Instruwento Le-
rel perecestda aue los zetos, convenios o© contfatos aue ce redli-
cen o celebren-con motivo de 1l concestén del usovoneroso 0 gré-
‘tuito de unz murcu registrude originariamente en el extrinjero,-
.0 cuyo titular sca una,gefsona fisicu o morul extrunjers, debe~-
rin contener lu obligacidn dé,q&é»dicha merce ze nge vinculsda a
une mdréa'originuriumenfe registrade en Véxico'y oue cea prosie-
- dad del Licenciatario. Si no se cumule con cichs oblige c16a c1~

aeto, convenio [ contrato aueqaré sin efecto.

1o vinculacién de lts murcus es unw munerz de repartir-
los beneficios de la ereicibn del prectigio comercial cntrc 1i---

“cenciante y 1lcenciatrr10.

" Parz los efectos de lds trtlculon 127 ¥y 1?3, el caréc--‘
ter “e mexlcnno 0 extranjero 86 detorminhr{ de. hcuerﬂo con 10 --
dissuesto vor la Ley ,arn Promover 1h Invereiénimexicana J‘Recu-
lér la InversiGn Extrunjéra,

Cube mencionur gue el 14 de octubrc'de 1976, se nubiicé
en el Diurlo Oflcxtl de la Federacién, ¢l Rerlamento de ls LCJ -
Jde Invenciones y Narcas en materie dc Transferencia de fecnolo--
pia Y V;nculucién de Norcas, determinando la forme en cue éeta -
~debe vefificarse; asimismd excluye'lu vinculacién & las : arcaa -
de servicio, urecisuncoce flnulaente au¢ les marces £in oenominu

cibn uueden Ber uszGud sin necesidad de vincularse,
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A Lé¢icamente existen otrus innovaciones en la Ley respeg
to a la regulaci6n juridica de lus ercas, pero considero haber-
mencionado, afn cuando fué breveaente, 1aa més importantes.

4.~ BL Us0 DB ms MARCAS,

Bstimo neceaario hacer un breve repaao de las cuestio~—
nes més relevantes en cuanto al "uso" de lag rarcas gue &8 tema-
central de este trabajo r;cepcipnhl,_qdnfla,tinalidad de_loérar- 4
ﬂﬁﬂlentendimientd edecuado de"esta Cuesti6h ¥y 1legar ai estudio ~
de . los delitoas e infracciones relativos a las marcas, con‘un pa-
 norama nés: conpleto. Nuestro propésito es pues, repacar, aftn ~-
cuando sea brevenente, lo que debemos entender por l"uso" lag-
imulicacionea Juridinas gue acarree el uso del signo’ narcario.

Seeﬂn al Diccionario de la Real Academia Espaﬁola, la -
‘palabra "uso" proviene del latin usus, que significa ejercicio o
préctica general de una cosa, EL mismo Diccionario diece que la- |
palabra "usar" aigniflca hacer servir una cose para alpo, ] bien
disrrutar uno alguna cosa, sea o no dueﬁo de elle,

Desdé el punto de vista doctrinario, debemos entender -
por uso de mzrea, cualquier apllcacién ) referencia que ee hega-
- de la misng. oon finen conerciales en forma escrita, oral 0 gréfi

ca.

. En ﬁueetra legislecién la LIM empiea el concegto. de ~--
- "uno efeotivo“ Por "uso etectivo" 88 entenderé, ‘segln el articy
10 118 del miemo ordenamiento, "1a comercializaci6n del produc~
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to o servicio que proteju (la marca), en voldmenes y condiciones
cue correspondan a una efectiva explotacidn comercisl a juicio -

de la Secretaria de Industria y Comercio".

Respecto & les imgliceciones jurf{dicas que acarrea el -
uso de las marcas, podemop afirmar que lae legislaciones sobre -
srouieded industrial vigentes en el mundo, se claa;fican en tfes
frundes grupos:

1).~ Aquellos paises en los gque el derecho exclusivo a-
uno. narca se adquiere mediante su uso, siendo el caso de muchos-

salses que aplican el derecho conauetudiharip:

- 2).=- Los que conceden el derecho oxélusivo al pripero -

oue registre la marca; y

3).~ Palses en los que se concede el derecho exclusivo-
al orimero que la registre, pero.reconociendo ciertos efectos -~
jurfdicos al uso de marcas no registradas,

Podemos ubicar a México dentro del tercer grupo de paf-
ses mencionados. En efecto, el articulo 88 de la LIM, dispone--
lo sigujente: "El derecho de uso exclusivo de una marca, se Oob-
tiene medimnte su registro en la Secretarfa de Industrie y Comer

cio",

El carécter atributiv; del regietrb se ve moderado ' a --
través del articulo 93 del mismo ordenamiento que establece: —--
"El derecho al uso de una nmarca obtenido mediante su registro, -

no producird efecto contre un tercero que explotaubu en le Reph--
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blica 1t misma marca u otrw semejante en grado de confusidn, ——-
para los nismos o similares artf{culos o servicios, sienpre y —=-
cuando el tercero hubiere empezado & usur la marca con mép de un
afio de muterioridad a la fecha legal de su registro. fTambién po
denos mencionar el articulo 147, fraccién IX de la LIM, que pre-
vee 1la nulidad del registro de une murca cuando: "la marca sea-
i1déntica o semejante en grado de eonfusién a otra oue huye sido-
ﬁsada en el pafc con anterioridad a la feche lepal de la maréa,g
registrada, aplicuda 2 los mismos o ninilares groductos 0 servi-
cios, siempre que quien haga valer el mejor derecho dé UEO0 COM~e
pruebe haber usado su marca ininterrumpidanente en el puis boh -
’anteriori&ad & lu fecha de uso declarado por el que lu registré®

De la lectura de estos preceptos, conéluiﬁoa que la le-
gislacién mexicuna, aunque establece el registro como fuente del
derecho exclusivé 4l uso de las marcas, reconoce la existencia -
de ciertos derechos derivedos del uso previqwdel gigno marcario-

en el mercedo.

‘ Bn la iey;anterior, podia‘nahtenérée vigente el regis--
tro de una marca, de munera indefinidz, sin imoortar si la marca
era o no usade o si éste se dejuba de explotar por lassos prolon
gados, gracias a la figurd denominuda "renovacidn especial® o ~—
mpenovacién P0r falta de uso", ' '

L& LIN suprimid ess especial renovacién, vEl articulo ~
117 de la LIM dispone que: "el titular de una larca‘deberi demos
trer & satiefaccidn de la Secreturis de Industria y Comercio, -~

el uéoygfectivo de la misma, cuando menos en algune de las cla--
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+6& en cue se encuentre registrudu, dentro de log'tres 4itos i~
tuientes & su registro. De no demoetiarla, se oonaidararé eitig
£uido de uleno derecho el refistro corresgondiehteﬁ;.Por_su pay-
to, el trtfculo 140 de ln LIM, eaiablecé'nue "la renovacidn del-
registro de une marcu s8lo procederé Bi el'ih%eresado compruebu-v
“en-forma fehacxente su uso efeotivo ¥y continuo, es decir, no in-

terrumpido en & aplicaclén Y loa prodactos o sarvicioa que ampa"”
re',

Asi, la connrobae;6n de uso- efectlvo de una marca debe-
Hru re.lizarse ante. 1a Direccién Gener&l do Invencionee y Marcaa,7
k«(DCIB), en dos ocaeionea- ’ ‘

-dentro de loa trea u%os de haber gido eX)edluo el Teme—
{1stro {articulo 117 de la LIM), ‘

-&1. momento de sollcitar lu renovaclbn del recistro --— ','3

(hrthUIO 140 de la LIK).

Ahora bien, el us0 no’ guede realizarse. ni acretiturse -
gor cualeuier sersonu, Sola ente podrdn hacerlo el tltular del—
- registro marcuario, o bien, &l "usuurio uutorlzado" de ln MUXCi, =
bajo la condicidn de encontrurse, Este Gltimo, repistrudo tanto-
en el Repistro Necionsl de Inversibnes Bxtrun jeras y‘Traanéren«
¢in do Tecnolopis, comolen'la DGIM. |

"El incumglimiento del requisito ouc nos oauua, 8& tra-—
suce en lu extzncién 0 cucucidan del repiqtro. La extlnclén ope
‘rurt en la hipétesie ;revistu en el artioulo 117 d¢ la LIM, mien
trd" oue 1& caducidad tendra efectos en el Caro previato J0r &6l~
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artfculo 140 de 1lu misma ILIN,

bor otru parte, cabe sefialar que no existe en lu LIN, -
0 en algune otru reglamentwcidn sosterior, nincunu disgosiéiﬁn -
que fije las formalidades 0 lineumientos cue se¢ han de sepuir —-
para dar cwagslimiento & la obligucidn de comprober el uso de la-
marca, En virtud de lo anterior, la Asociacién Mexican: de la =
Propiedud Industrial (AKPI), elabord una "formu de declurneibn®,
pira que el titular de lax marcea o su regresentente, srosorciona-~
re & lu DGIY los datos suficientes sura comprooar cl uso‘del sig

no.

Le “forma” en cuestién fue uyrobadu jor la IDCIN, el --
lo. de Junlo de 1978, v & partir de¢ entoncec se h: venido usendo
con resultados uositivos. Diche "formu" contlenc inform:cidn £e
neral; una seccidn destinadu a datos econdmicos sobre la murcaj-
h reneralmente un anexo parz progorcionur ejemplares de como se~-

-estd ustndo la marca,

En cuanto al uso de la,narca‘j la conservacién del de--
recho exclusivb, el afticulo 115 de la LIM exjprea aue, "la mﬁrca
debe usarse tal y como fué regintrade, Su uso en Tormz distinta
treerd como consecuencia la extincidn del registro, orevie la --

- declaratoria corresyondiente,

Toda modificucidn serd motivo de unu nueva solicitud --
de registro salvo que ellu 5810 se refiera a 133 dirzenciones 0. -
t lu wateriz en la cusl esld impressa, fruouds o re rvducida la =

marecs",
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Atendiendo‘al uso de la marca y el ejercicio del dero-.
cho,. el articulo 119 de la LIM estublece: "ILos sroductos nacig
nalee gﬁoteaidos por nmarcas re(istrhdas en Kéxico, deberdn lle-
var ostensiblemente’l& 1eyendé “Murca Registrada®, su abrevia-

tura "mar, reg.", 0 las siglas "N.R.".

‘Ia omisi6n de; dicha leyenda no afectard la. validez de-
la marca- sin cmbargo, mientras 1a omisibn subsista, no podré -
ejercltarse ninguna acci6n civil o penal.....".

ja articulo 120-de 1a LIM estableoe la obligacidn de -

indicar la ubicacibn de la f&brica o luger de producci6n en loa

”groductos,de elubqraci6n nacional, rambién d¢ebemos mencionar -
aqui, el articulo 121 iIM, que dispone gue "los productos nacio

neles en los que se utilicen marcas registradas o no,;debérén -

ostentarién forma ¢lara y visiblg,lé leyenda ‘"Hechafen Méiico"

Los préductoa de exgortgcidn debertn ostentar, ademis-
' 1a contrase:ia fijaﬁa Jor-la autoridad, 1l& omisi6n‘ de_l&lieyeg
da y contraseiia menciogadaé, smeritard 1as sanciones correspon-
dientes”. A pesar de lu forma en que eété redactada la purte -
"fincl del articulo anterior, en nuestro estudio de le LIM no -
£e encontr6 ninguna disposicién aue sanc ionara exoresamente la-
onisidén de la leyenda ¥y contraseria corrgupondientes a los Pro==
ductos de exportacién.‘ No obstanfe..debemou seflalar el articu~
lo siete de la Ley Pederzl de ‘roteccibn al COnsum;dor‘cdmple--
.menta lu regulsacidn de la leyenda y contrase’in mencionadaa, al-
. establecer lo siguiehte: "En todos‘lda cagos, los datos gue OF
tenten los bréductosgy sue etiqueths, envises, empagues 5 la pu
biicida@ réépectiva:eatarén en idioma eapaiiol, en términos com-
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prensibles y legibles y conforme ul sistema general de unidudes
de medida, rero traténdose de productos destinados & 1a exporta
cibn, previa autorizacién de la Secretarfa de Industria y Comer
cio, podrén usarse el idiome y el mistema de unidades de medida
del paf{s al que se destinen",

For Gltimo, recordemos gque el titular de una marca tie
ne el derecho de autorizer a una o mis peraonés como usuarios -
del signo marcario. Asf, segin el urticulo 136 de 1la LIN, el -
usc autorizado de una narcayviene & equipararse al efectuado f;‘
9or‘el Titular davla risan para todos los efectos a que haya 1lu.
gar,

- Igualmente, el usu&rio registrado puede toﬁnr lus medi
das tendientes a impedir 1l falsificucidn, imitacidn o ueo ile-
gal de 1. marca. Por exceder los limites de este trabajo, sdla
mente afiadiré gue las licencias de marcus se encuentran regla-;
mentadas tanto en la LIM como en lua Ley sobre €l Registro de la
Transferencia de Tecnologfa y el ﬁso y Explotacidén de Patentes-
¥ Marcas. B -



CAPITULO CUARTO

INPRACCIONES ADMINISTRATIVAS COMETIDAS BN
EL USO DE 1LAS MARCAS.

l.~ Su regulaci&n en la Ley de 1nvenciones y -
marcas,

2.~ Interpretacién del articule 210 de 1& Ley—
de Invenciones y narcal.

a).~ Use de marce parecida en grado de cen
fusién,

b).~ Uss ds marca cors nembre comercial.

¢)e= I8 competencia demleal y el uso de -
las marcas, .

d).~ Usar una marca indicande falaamente -

. .que estd regiltxnda. B '

e).- Uso de ciertas danoninaoionen, aignos,j

siglas e imdgenes como marcas:

1).~ Repreduccién e imitacidn de escu
- den, banderas y emblemas.:
2).~ Repreduccidn e imitacidén de sig-
nes e punzones eoficimles.
3)«~ Reproduccién e imitacidn de meng
das ‘¢ billetes u otros medios —«
ofioieles ds pago.
4).~ Regroduccién e imitacién de con~
o decoracionea, medallas u etras -
presas.
5).~ Usar come marcan.nombres. seudé-
nimos, firmus, selles y retratos
de terceros sin su censentimien-
te,
6).~ Usar como marca T{tulos de obras
literarizs, artisticas o cienti-
ficas y personajes ficticloa e -
- mimbdlicoas,
- 7)s= Usar come marca palabras de 1en-;
o ewas vivas extranjeras,
8)e.~ Indicacicnes falsas reececto al-
_erigen, componentes o cualidades
~ . .de los productes o servicios,
9).~ Signos contrarios.a la moral, a- -
- .las buenas costumbres o al orden,

: : " péblico, : _ . S
3.~ Senciomes. : - L 78
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1.~ SU REGULACION EN LA LIM,

s 1nfracc10néa adninistrutives cometidas en el uso de
las marcae, estdn previstas en el articulo 210 de la LIM. Dicho

~preéeyto'§stableco lo siguiente:

MARTICULO 210,~ Son infracciones administrativas:

A).~ las violaciones a las dissosiciones de esta ley y-

las que de ella deriven,

B).- la realizacién de uctos relecionados con la mate--
rie que eeta ley regala, contrérios & los buenos usos. 'y costum—-
bres en la industria, comercio y servicios gue imgslique competeg
cia desleal, | '

De manere enunciative se consideran infracciones aumi-~

nistrativas lus siguiertes:

1.~ El hicer aparecer como groductos patentados aque---
1los que no lo estén. Si la oatente ha caducedo o fue nulifica-
da, se incurrird en le infraceién después de un aﬁo de la fecha~
de caducidad o en su caso, de la fecha en que hava quedado firme
1a resolucidn de nulidad, | |

" II.- Usar una marca parecida, en grado de confusifn a -
otre registrada, si dichu confusidn ha ®ido decleéradu gpor la Se-
creturia de Industria y Comercio para umarar 1os mismos o Simi-

leres productos o servicios oue los protegidos por la registrada
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IXI.~ Usar, sin consentimiento de su titular, una mirca
registrade como elemento de un’noibre_éouercial 0 de une denomi-
nacién social, siempre que dichos nomores estén relacionados con
estublecimientos que operen con los sroductos o servicios §r0te-
&idos por la marca.

IV.~ Usar, dentro de 1la zona'geogrérica en'ﬁue resida -
la clientela efectiva, un nombre co-ercial lemejante en grado de
oonfus16n con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para
Hmperar un establecimiento industriul, comercial o de serv;cio,
del miamo (<] -imilar giro.

Ve Poner en venta o en c;rculaci6n productoa u ofrecer
servicios, indicando que astdn protegidos por UnA MArcR registra
da sin que 10 estén. Cuando el regintro haya quedado definitin
mente nhuiado,‘rovocado, cancolado, caducado o extinguido,(se~ig
currird en la infraccién después de un afio. de gue haya causado -
estado la resolucién corresjondiente o que haya operado la cadu— ;

cidud, cancelacién o extincién.

VI,- Hacer gparecer como de drocedencia extrnnjera';--—‘

productos de fabricacién nacional.

VII.- Utilizar o fijur en productos o en anuncibs’de —
- gervicios, indicaciones falses sobre sremios, medallus, cgrtifi-

caciones, condecoraciones u otras preseas de cualquier {ndole.

VIII.~ Usar como marcas las denomiﬁaciones, sipnou 0 ~-
siflas a que se refieren las fracciones VII, VIIIv 1X, X, XI, -~
XII, XIII. XX y XXII del’ articulo 91 de esta ley.~ ’
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IX.~ Intentar o logrur el pronéeito de decucredltar los

productos, los servicios o el establecinzento de otro,.-

X.~ Efectuar, sn el ejercicio de¢ actividades industria-
les o mercantiles, actos que cawaen o induzcan al piblico & con-
- fusién, error o engafio, por hacer crear 0 suponer infundadamen-~
te: ' i

a).~ Ia existencia de una relacién o @sociecién entre-
un estableciniento y el de un tercero.

‘ b).- Que se fabrioan productos bajo norsus, licencias o
autorizaci6n de un tercero.

¢).n Que se prastsn servicios 0 se vendan productos ba-
jo autorizacién, licencias o normas de un tercero",

2.~ INTERPRETACION DEL ARPICULO 210 DE IA L.L.M.

Podemos apreciar que el articulo reproducido contiene~=-

‘en su parte inicial, dos aupuéstoe bdsicos o gendricos, a saber:

. A)e= lum violaciones & 1as disgosiciones de esta ley y- k

'laa oue de ella deriven.

B).~ La reallzacién de actos relucionados con la mate--~
. ia aue esta ley regula. contrarios a los buenos ugoe y costun--

‘bres en 1a induatriu, comercio y servicios Que impliaue competen
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cia desleal.

El artfoulo continfa haciendo una enumeracidn no tuxati
va, de las conductas que se consideran infracciones administrati
vas, las cuales, reulizan alguna de lus dos hipStesis o tipos bd
sicos a que hicimos referencia. Asi, poaemoa afirnar que las -~
fracciones I, II, III, V y VIII realizan preferentemente la hipd
tesis prevista en el inciso AR Yy las fracciqnel IV,(VI,‘VII, x,
y X, se adeciian fundanmentalmente & la descripcién ie la conduotl‘
indicada en ol inciso B (1). |

A continﬁacién, estudiaremos las infracciones quevpdr -
autentar contra las marcas, son de interés para este trabajo. ‘
).- Uso de marca parecida en grado de confusién.
"ARTICULO 210.- Son infraccionea administratives:
Praccién II.- Usar una mArca parecida, en grado de con-
tusiéh a otra registrada, si diche confusién ha sido declurada -
oor la Secrstarfa de Industrie y Comercio para amparar los mis--

ros o similares productoa”

El lntécedente inmediato de esta digpoeicién lo encon-~ -

(1).= Esteban Righi y Federico Canovas Theriot,- El sistema de -
reacciones penales de la Ley de invencioneg y Marces, pu--
blicado en "Serie de Ensayos",por la Escuela Nuaoionsl de -
zstudios Profesionales . ACATLAN-UNAN, Wéxico; D. P., pdgs .~

4 y 65.
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tramos en el articulo 255 de la Ley de la Progieded Industrial -
(2), el cual disponia;que &quel que "ponga a sus efectos, una --
Barca que sea imitacidén de la legulmente repistrada, serd séncig
nado con prisién de tres dius a dos afios y multa de diez a dos -

nil pesos, o una aola de estas penus a Juicio del jueaz.

Néteae que la ley anterior tiuiflcaba la initacibn de ~
.'las marcas como delito, mientras que la legislecidn vipente san-

cionw le mismu conducta como 1nfracc16n‘admlnistratlva.

Yo anterior obedece u que de esta forma, wna vez . deter-
:minada la conisién de la infraccidn, la Secretaria do. Patrlmonio
¥y Ponento Industrial erocederd en foraa. expedzta a la aplicacion
de las sancionea administyativas corresaondlentes, ‘con 10 gue. ae
"evita trabajo intil al costoso agurato judicial y tiene més -~
efectiv1dad, pues _enire su comprobacidn y su ejecucibén media po-
co tiemgo" (3). Como veremos en el transcurso de este trabajo,-
‘.la‘LIm,'siguiendo lus tendencias de 1la penologia moderna de des-
.analizar el major niimero de conductas de la pena.é;ivativa de -

~ libertud, esteblecib una serie de senciones administrativas en -

(2)e~ Ta LIM, abrogs la Iey de 1la Propiedau Industrial de 31 de-
© - -diciembre de 1942, publicada en el Diario Oficial de lu Pe
_deracifn de la misma fecha. Puara mayor comodidad se le de
~nominaré en adelante L.P.I. ' ' -

(3),- Vele Hernéndez, Caroiina.- Ias diayoaiciones pentles sobre
.+ propiedad industrial en el Derecho Mexicano, en Revieta ¥e

xicanz de la Propiedad Industrial y Artistica, Nitero 27--

28, enero-diciembre de 1976, iéxico, D.P., pdg. 194,
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puatitucién de lag de. 6ar4cter ponal, lo que indudablemente re-
dundaxrd en beneficio de la jueticia que podrd ser pronta y expe-
dita, pues sdlo aquellos casos de nayor_peligroaidad, desde el -
vunto de viste criminolégico, 1legarén a lse penitenciarial (4).

Ahora bien, al annlizar esta 1nfracc16n, enoontranoc -
os aiguientea elementos conatitntivosz '

, l).- Usar una marce parecida on grado ‘de confusi6n 8 -
' otra regietrada;

2)e= Que dicha confuai&n haga aido declaraﬁa por la Sc-'
' oretaria de Patrinonio y Pomento Induatrial-

3).- Para anparar 105 ninmoa 0 aimilares productos 0 =
servicios protegidoa por la narca ya ragietrada.

"Atendiendo al primero de los slementos, debemos recor---

'Ldar que por "uso de marcas" entendenbé‘en térninos generales, --

“f_cualouier aplicacién o referencia que 8¢ ‘hage de la misme con -~

]flncs comerczalea en form: oral, eacrita o gréfica, y nés concre
tamente, la aplicacién de la marca en ‘los productos 0 aervicioa,
8in que se requiera cue se transmitan los productos 0 Bervicios,

y ni sieulera, gue se pongen e la venta.,

En ouanto al grado de confusi6n que’ debe exlstir entre—»
lae marcas pers que e conrigure la infraocién, aeré la Diroc~-~

W= 'I““"f'-“?@%. 10,
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cién General de Invencionss y Marcas, quien lo deternine de mang
ra anbjetivé. "§in embargy, la determinaciéd]aoarcé de si una -
marca imita a oira ya protegida, no puede quedar en forms absolu
ta al erpitrio del funcionario administrutivo o judicial"™ (5).

En efecto, sobre el garticular la Suprema Corte de Jus-
. ticis ha determinado lo“siguient§: "1l eriterio dubJetivo de -~
‘iua autoridades administretivas correpgpondientes, con respecto a
i sémejanza de nardaa, aungune - tal asne janze constituya un problema
“técnico y mo juridico, debe descansar en razonamientos lbgicos ~
.para que se considere constitucionalmente motivado y fundado. Si
‘_aai no. fuera. ocurriria que con el pretexto de aolicar dicho cr1
" terio subjetivo. se dictarfun resoluciones caprichoeas con vulne
‘ racibn de nuestro sistema constitucional ocue, por cuunto a potes
‘tad de las autoridaden, gienta un régluen de facultades expresas
y limitadas" (6).. n

La doectrina y la jurisorudencia hun elaborédo un‘minimo
de ieglaquue deben ser atendidas cuandd se juzgue la Beﬁeianza-
de 1as WArcas, Carlos E. Mascareiias menciona cuatro reglae fun--
damentales en esta uateria cue, a contlnuaclén comentaremos en -
lo individual: (7).

(5).- Rangel Medina, David.- Principlos Pundamentales para Juz--
gar la Imitacibn de Marcas,en Revista Mexicana de la Pro-- :
piedad Industrial y Artisticn, Julio~diciembre de 1966, Mé

. xico, D.P., phg. 243,

(6)e~ Jurisprudencie Apdndice 1917-1975. Segunda Sals, SGxta Epo

ca, Tercera Parte: Vol, II, pdg. 80. A.R. 6199/56, Deetile
- ria Prancesa, 3.de R.L. 5 votos.

(7).~ Mascareiias E. Carlos.- Los Delitos Contra 1a PrOpiedad In-

dusirial, Libreris Bosch,: Barcelona, EBuaia, 1953, pdgs. -
©. 153 a 157..
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‘1.~ La imitacidn debe areciurse teniendo en cuenta ~--
las gemejanzas y no laa_diterencias. :

Bfectivanente, "la eililitud entre dos marcas no depen-
de de los elementos distintos que Aparezcun en ‘ellus, sino de ~-
los elementoa seme jantes. Por-tanto, el juzgador eativobligado a
dar mis atencidén a‘loe eleiéntos de aeuejanza que & los de dife~
renciacién. a guiarse por las semejanzas que constituyen la mar-
ca Yy no uvor 1aa dimscregancius que sua divareoa detalles pudieran
ofrecer seyaradamente" (8). ' '

2;-3ra'imitaci6n debe apreciarse considerando la mATCE-
~en su conjunto. '

‘ En relacién con esta regls, la Supremu Corte de Justi--
c1a ha expresado- "Guandb se tratu de determinax si dos marcas-
- son seme jantes en grado de confusidn,.. debe atenderse no solo -
~;fa un endlisie minucioso de sus elenentos gréficos, fonéticos e ~

‘ i&eolégicoa'(es decir, a las ideas que sugieren), examinanéo las
marcas parte por parte, sino que también debe atenderse a su con
1unto, es decir, ul efecto de que puedan producir en el piblico-
“consunidor al urimer golpe de vista, o &l ser ofdas cuando son -
sronunciadas rdgidamente, pues no es de suponerse que dicho pﬁ-—i

_blico consumidor haga siempre un anélisis minucioso.y detallado-

(8).~ Rangel ¥edina, David.- Principios Pundamentales..., op. —
cit. pég. 243 y 244, . .
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de las murcas de los gsroductos que adquiers" (4).

3= 1A 1nitac16n debe msreciarse por impresibn, es de--
tir, viendo alternativanente las marcas y no comparéndolus una - _
al lado de la otra. '

"No ge deben presentar o colocar iaa dos mArcas wWNe ===
frente u la otra, pars mis f4cilmente descubrir, mediante una --
comparacidn aténta. las diferencias dé ambas, sino indagar si -~
entre Qliae existen analogian tales que, colocadas geparadamente
puedﬁn‘originar confusi&n.‘ Siendo el piblico distraido gor nafg‘
raleza, éi los elementos de unu'uarca no le producén.una iﬁpre--
sién netamente distintu de aguella que le interesa y de la que -
sélo conserva un recuerdo en la memoriu, puede fécilwenté contun
dirlas, ya cue sor 1o gengral ho encontrard le osortunidad de --
cbmparar objetivamente una‘narca con la oira. Recomi&nduse; por
1o mismo, que quien esté llumado a decidir si hay posibilidad --
de confusién no someta a las marcas en conflicto a un anilisis -
anatomico y-simulténeo; ®ino que juzgue de 1z posibilidad de emw
confusidén -valorando. las marcas & través del tiempo, por ser esto
lo que sucede en la préctica,aan que'el conguaidor adduieré el -
producto invitudo por el reouerdo que conserva del signo y no --
por virtud de valoraciones comparativas". (10)

(9).~ Inforue de la Corte.- Tribunales Colegiados de Circuitos,-
1977. Tesis 13, pdg. 34. Amparo en revisidn, 52?/74 Henke
Cie. Gimbh Unanimidad de votoa. L
(10).~ Rangel Medina, David.- Principioa Pundanentalea.... OpA—-
: oit. pde. 244,
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4.~ Ta imitacidn debe apreciarse suponiendo que la con-
fugidn puede sufrirla unae persona medimnamente inteligente y aue

psresti le atencidn comiin y ordinaria.

Gurlos E. Mascurerus- al-comentar esta regla séétiene -
aue la atencién comfn y ordinuriz no serd lu misma al’édquirir -
un aparato de rayos X que al udquixir un librito de pdpei de fu—
mur por lo que segln sea lu naturaleza del producto; hebré gue -~
tenerse en cuanta si los compradores son el piblico en general,-.
0 unt clientelu especiulizada, como industriales 6 comerciulqb -

.

de un rawmo determinado (11).

 Volviendo al mndlisis de lz fraccibn que nos ocupa, ob-
Hervasos que o aerce oue ;e considere violada en sus derechos -
J0r lebelr sido initada, deberd eatar‘regintrudu. Lo anterior, =~
sin verjuicio de lo establecido por el articulo 119 de la misma~
LIk cue dissone oue los productos nucionules protegidos por mar-
cas refistradas en México, deberdn llevur ostensiblemente lu le-
Yenda "marce registrada", su abreviature "mar, reg." oylas si---
£lis "M.R."; ¥y que mientras la omisién de dicha leyenda subsistd

no wodrd ejerciterse ninguna wecibn eivil o penal.

Bl segundo clenento constitutivo de la infraccién, 88 -
decir, que lu confusidn entre las marcas hzya sido declurada por
ls autoridad administrutiva, constituye un requigito de procedi-~
vilidac, sin el cuul no grocede la sancidn corresﬁondiente. Esta

decluracidén debe ser, vor tanto, solicituda u la Direccidn Cene-

(11).- Muscareiias E. Carlos.- Los Delitos Cdntra,.., op. Cit., -
i 158 y 159,
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ral de Invenciones y Marcas en los términos del articulo 193 ---
LIN,

‘La Pracecibn II termina diciendo: "para ampurar los mig-
uos 0 similures productos o servicioe que los protegidos por la-
resistrada”, Indudablemente estumos touil en presencia de una --
de lee caracteristicas esenciales del signo marcario, que consis
te en su "esmpecinlidad” (supra nim, 3.2.2,); previsto expresumen
te en el articulo Y4 LIM. En relacién con lo anterior, la Supgre
~ma Corte de Justicia fdeclard: "Para ogue una marcé no deba regis
trarsc.,. se réﬁuiere que los articulos amparados por ambus mar-
cas tengan caracter{sticas semejantes. De munera que si se tra-
- ta de articulos gue no tiecnen mayor relacibn entre sf, sor su --

naturaleze y su uso, 0 por las tiendas en qhe 8¢ VGndén, no hay-~
» inconveniente en usar marcas que podrizn confundirse, cuwndo no-
‘hay la menor posibilidud de confusibn entre los productos, o de-

competencia desleal entre los productores..." (12).

Por Gltimo cabe sefalar que no es necesario comprobar--
que sekha causado daﬁb al titular de la marca 1ega1mente regig--
trada, sues Basta ¢l hecho de que lu marca usurvadora se apligue
-a los prodﬁctos o efectos, sara gue se lesionen potenciclmente -

los derechos de uso del titular mencionado,

(12).- Informe de la Corte, 1977. Tribunales Colegiadds de Cir--
cuitu. Tesic 12 pég. 32. Ampuro en revisibn, 527/74, 16
de marzo de 1976 Johnaon & Johnson. Unanimided de .votos.
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b).- Uso de la uarca como nombre comercial,

FPRACCIUN III.- "Usar, sin conaénti-iento de su titular,
una marca registrada como slemento de un nombre comercial o de -~
una denominacién social, siempre que dichoe nombres estén rela--
cionados con establecimientos gue oneren con los productos o ser

vicios protegidos gor la marca".

El antecedente de esta disposicidn lo- encontramos dig=-—
verso en los artfculos 97, 112, 214, 215 y 224 de la ILPI.

Atendiendo & los elementos conatitutivoe de esta infrac
cidn, recordemos que el nombre comercial es "el pigno- adoptado -
gor_industrialeb, pfoductorea ¥y comerciantes, sean personas fisl
cas, Bean personas nqr&les, para distinguir sue negocios de los-
demés que se dedican & une actividad mercantil del mismo género".
(13) Ia marca, gor su parte, "ee un signo que sirve pera distin-
tinguir en formi directa & los productos, y en forma indirecta -
& la negociacibn o emiresa que los fabrique o que los venda, de-
donde el uso cono rmarca de. un nombre comércial, puede atribuir -
errdnesmente el producto que 1o lleva a lu empresa titular de —-
dicho nombre,>a menos gue esta se dedique & la wvroduccidn o ven~
ta de articvlos completumente distintos". (14)

La proyiedud de uné merca tiende, esencialucnte, & pro-

teger el prestigio de los groductus dé¢ modo gueé otros no pueden—

(13).< Plores Cummcho, Carlos.- Nombre Comercial, en Revieta Ne-
xicana de la Frojiedad: Industrial y artistica, ntm., 27-28
enero~-diciembre de 1976, México, D.P., pég. 288.

(14).- Barrera Graf, Jorge.- Tratudo de Derecho Mercantil. Gene-
ralideden y Derecho Industirial, Edltorial PorrGa, S.A.,~~
México, 1957, nig. 303,



91

aprovecharse indebicdumente de ese prestiglo usurpando o imitando
el eigno, ni puedén confundir a 1os'consumidorea. lo cual justi-
fica la prohibicidn contenida en esta fraceidn, ya que, induda--
blemente, quien con su trabajo ha dudo resutacidn a una marca, -
se veria afectado en .sus intereses al ver oue la misma es usada-
sor un comgetidor sara distinguir su negociacién, confundiendo,
gor 1o tanto, al piblico consumidor en cuanto al origen de los -
sroductos.

Ahoré bien, sara deteraminar la existenciu de la infrac-~
cifn que nos ocusa, es necesario que el titular ﬁe la marce no -
haya otorgado su consentimiento para que otro use la misma como~
elemento‘de un nonbre comercial o de una denominaciénvsocial, ya
qué el consentimiento del titular excluye lu sntijuridicidad. No
obstante, también debe tenerse en cuenta ouc, aln en el caso de-
tener autorizacidn del titular, suede cometerse &sta, u otra in-
‘fraccibn o delito, cuundo se use la murca fuera de los limites -

establecidos en el contrato,

Por otra parte, no es necesario que el uso indebido de-
la marck:, como nombre comercial, sea el resultado de una cogia -~
idéntica del signo marcario, yu que la misme LIM disjone que bug

ta con que se use &quella como "elemento" del nombre comercial,

La "especialidad", oue es una caracteristica esencial -
del signo marcafio, asarece nuevamente en esta fruccibn, ya oue-
¢6 une condicidn indis.ensable cue el nombre comercial o Genomi-
nacién social estén relacionudos con establecimientos oue ogeren
con loe productos o servicios Qrote;idos por la merca, uvare asi,

confifurar el ilicito, Conforme & lo anterior, l& Direccidn Ge~
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neral de Invenciones y Marcaa, decret6 la nulidad del nombre —~
comercial Productos Casao, cuyu publicacién se hizo despuéa dal—
regletro de la marca Cusgo, por coneiderar que "ain duda algune,
debe comprenderne gue existe nienpre 1a oonibilidad de confusién
entre las mismus deno-inacionel, tenga o no palabrae aecundarianv-
sobre todo cuando se trata de artioulos de la niema olese Yy o8-
ta confusién se laniriesta ’orque el publico oonnunidor ignora -
cudl es el origen o 11 procedencia ‘de los productos que 86 quia-
ren distinguir por 688 denoninnci6n Y aunque los productos que -
elabora la rabrica gue lleva’ el nombre co-ercial Productos Caaso

no tienen el no-bre en cuestidn, ain enbargo, para el publico -
"existe esa confusidén por la duda acerca de &l se trata de 10- -

productos amparados por la BArce nnterior" (15).

:Podemoa adyertir.que la LIM prevee y aanciona exprepi~=
mente los casos én que univnarog’raéistrada eq;uaédd‘ébnq elemen
to de un nowbre comercial sin el consentimiento del titular del-
algno marciario. 8in ambar&o, no sucede lo niaio éﬁ7el cago de -
la hipétesis opuesta, es decir, .cuando el nombre comeroial que;-
viene usendo un negociante es upurpado por un tercero para &pro-
vecharlo como signo marcario. ﬁEl nombre comercial resulta afec
tado cuand o, sin la autorizacién de su sropietario, wn tercero -
lo emplea a titulo de marca, para distinguir articulos del mismo
£énero oue los que son objeto de la actividad mercantil del esta

blecimiento demignado con. el nombre comercial. Ia usnrpacién Be

(15).~ Gaceta de la Propiedad Industrinl, 1940, ﬁdé v1043; Res.-
No, 217 de 28-X-940, citado por Rangel Medine, David. ---
Tratado... or. cit. pdga. 405 Y 407., :
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produce indayendientamente de que el noubre oomercial eaté o no-
(publicado, pues el deracho exclusivo. nl nonbre oomeroiul aurce -
- pox’ al 2010 hacho de au ‘uso, no entando eubor@inada su proteg---
cibn a ningun registro o publicacién. por taﬁﬁo, se justificard
: el derecho de ogonerne ul empleo del no-bre, a titnlo de marca. -7
Bi, ademis de las circunntanciaa upuntadas, exiate el uso ante—-‘
- rior del nonbra co-ercial' (16). ) R '

El articulo 91 fraoéién XIX de la LIN, dispone que no -
es registrable ‘Como marca, acuella que 'sea idéntica 0 gensjunte -
 en grado de confuai6n & un nonbre oonerciul L licado a los mia--”
nos o ainila:aa servicioa}que se prestgn en el qstablecimientov-
cuyo nombre comercial se haja ﬁsa&o con anteriorided ", No Obs--
tahte, le proteceién Juridica que mersce el nombre comercial no-
es tan enérglca como es deseabla, ya que sl articulo 210 de la =
' LIH, donde 8e’ preveen las: infraccionea, o el 211 de la LIM que -
tigifica los delitous, no contlenen digposicidn expresa que aan—-
cione el uso de una denominacidn con las caracteristicas menci o~ .
nadas, En consecuenclu, el tltular del nombre comercial ante~-—-
'rzor 8 la marea y afectado en pus derechos, se ve obligado a acu
'dir 8l terreno de las nulidades, con n-oyo en lo diapuesto aor -
-la fraceifn I del articulo 147 de 1a LIM, o bien, acudir a les -
‘reglas de la comyetencie desleal, aue en nuestro derecho, care—-
cen de una reglamentac16naespec£f1cu,-por lo que son varias las~
' noim&s»qué'alﬁden a elia’para‘prohibir deterninabaa srdcticas y¥
diatlntas las fuentes que hay gue consultar para obtener una vi-
eibn completa y sistemética de la inatitucién denominada "compe~
'fencia deslenl",

v,

'(16).- Rangel Medina, David.- Tratado... op. cit. sdg. 405,
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é).- Ta "competencia desleul" y el uso de murcas,

Hay que tener sresente que la accién de compitencia des
leal 8blo procede cuanuo la legislucidn vigente no vrevé le re--
glamentacidn que'cdrresponde_a actos gue pudieran considerarse -
ilfeitus o atentatorios contra la propiedad industrisl, pudiendo
nor tanto, afectar también al signo marcario; por lo tanto, no -
e8td de mis, pluntear agui, brevemente, ciertos ppincipios recfg

res de tul institucibn.

Recordemos que el articulo 10 bis del Convenio de Parie
para la Proteccibn de la Propiedad Industriel, suscrito oor Méxi
co en 1955, establece el concegto genéricoydol’acto desleal, Di-

cho articulo dispone:

1).- lLos pafses de la Unidn estdn obligados a asegurar-
g 108 necionales de los safses de la Unidn, una proteccibn efi--

caz contra la competencia desleal.

.2).~ Constituye acto de competencian desleal todo acto -
‘de competencia contrario & los usos honestos en muteria indug---

trial o comercial.

3).= En particular deberdn prohibirse:

‘ a).~- Cualdﬁier acto capaz de crear una confusidén, -or -
cualquier medio que sea, resgecto del establecimiento, los pro—

ductos o la actividad indusirial o comercial de un competidor;

b).~ las aaevarucionen falsas en.el ejercicio del comer
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civ, capaces de desucreditar el establecimiento, los .roductos -

0 lu activided industriul o comercianl de un oohgetidor:

¢).~ Las indicaciones o useveraciones cuyo empleo, en =
el ejercicio del comercio, pudieren inducir al ofiblico a error -
sobre la naturaleza, el modo de fabrioacién, las caractgristicas

le aptitud en el empleo o la cantidad de los rroductos.

Joaguin Rodriguéz Rodriguez, nos dice oue la construc--
cibn de los actos desleales sodrfa hucerse teniendo en cuenta -

los miguientes concegtoss

lo.~ La declaracién general de responsabilidad porT los—‘
hechoa 1licitos (artlculo 1910, cédigo Civil garavel ‘Distrito - -
Federal). » '

20.~ La doctrina del "abuso dp_derechd" (articﬁlo 16, -

CéCigo Civil pura ¢l Distrito Pederal).

Jo.- Protecc16n civil y wpenual contra ciertos actot de -
com.etencia desleul, expresamente grevistos en la Ley de Yropie-
dad Industrial, (cue actualmente corresponderiu a la Loy de In--

venciocnes y Marcas).

40.- Proteccidn en contra de algunoa casos de andloga -~
naturalezu mediunte normas del Qﬁdigo Penal del Distrito Pede—~-
rel (17).

(17).-~ Rodrigusz Rodriguez, Joayuin, - Curso de Derecho Mercantil
Towo I, Bditorial Porrda, S.A., Décima orimera edicién,--
México, D.P?., 1974, pig. 441. '
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Al analizar los ptntoé exresados por ¢l autor arriba--
rencionad o, nos percétamos que cuando habla del articulo 1910 -~
del @8digo Civil para el Distrito Pederal, el cual dispone que -
"¢l que obrondo ilicitamente o contra las buenas costumbres ceu-
se dafio a otro, estd obligado a reuurarlo...", hace reférencia a
le responsabilidad extracontractual-squiliana, pudiendo ser apli
cable dicho artiéﬁlb 3udic1aluehte a casos de competencia des———
leal no tipificadoa en 8l ordenaniento noaitivo, siempro que ——
ellos estén orohibidoa por 1a costumbre o la moral.

Por'lo éuebhacé al puﬁto nﬁméro 2 mencionado por Rodria
guez Rodriguez, al articulo 16 el cédipo Civil para el Distrito
Pedaral, dispone: *Los habitantes del Distrito Federal tienen -
obllraci6n de. ejercer sus actividades y de user y disponer de -
Sus bienos en forma que ‘no perjudlaue a la colectividad, bajo —
lus sanciones establecidaa en este cédigo Yy en las lnyea ‘relati
vas", En realidad, este articulo eaté vinculedo {ntimemente conm
el grticulo 840 del mismo Cédigo Civil que establece: "No es 11
cito sjercitar el derecho de proéiedad de muanera oue su ejerci-—
cio no dé otro resultado que cuusar perjuicios a un tercero, éiﬁ

utilidad pura el propietario”.

Aef pues, quién ejerza sus actividudes o use y disponga
de sus bignes &n formu perjudicial & lu colectividad, o a‘aluien
en particular,-cbmete actos ilicifds,y, por lo tunto, también -—
son aplicables Judiéial-ente‘éetoe‘érticulds a casos de competen
cia desleal. o B

En el punto nunero 3, Rodriguez aodriyuez hace referen-
cia © la Ley de Propiedad Industrial, actualmente abroyad " pero
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le. LIM, conserva en lo esenciul lu definicidn de competencis dep
leal conforme a lo establecido por ¢l inciso B del urticulo 210,
¥ por la fraccibén X del mismo axticulo. '

Por lo ogue huce & las disvosiciones contenidas en 8l --
¢8digo Penal, datus eerdn revisaudas mis adelante al estudiarse ~
‘los delitos cometidos en el uso de les marcas.

d).~ Usar una marca 1ndicando falnamente qgue esté reg;n
- tr&da. .

“PRADCION V.~ Poner en venta o en circulacxén sroduc—-
tos u ofrecer wexrvicios, indicando oue estén prOtagi&oa ROT una~
aarca regiatrada. sin que lo estén, cuando el registre haya cue
dado definitivaumente qnulado, revocado, cancelado,;caducndo, o -
" extinguido, se incurrird en la infraccidn despuée de un afio de -
que haya causado estado la resolucibén correapondiate’ o que‘hayd—'
operado la caducidad, cancelacibn o extincién v,

El antecedente de esta dieposicidén lo encdntranos en el
articnulo 262 de la LPI, que eatablecié 1o siguiente: "Se imgon-~
drd prisién de tres dias & un afic y multa de diez a mil pasos, 0
une sola de estas penas, & juicio del juez, 8l oue use une marca
con la indicacién de hallarse registrada sin estarlo realnente“;

Como pbdemos obgservar, la ley anterior tibificéba como~
J*;dellto 1a hip6taaie contenida en la rracci6n oue ahora estudia=-
"'mos, mientras que la 1egislac16n vigente. considera 1a miema con
“duotalconq 1nfraqoi6n adm;nietrutlva. Ya hemos indicado as’ ra-- -
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zones de este proceqér,:que a mi ﬂuigio, éoprpogitivaa.

Ahora bien, 1a fraccién que nos ocupa coneagra dirocta~
nente el principio de veracidad e indiractanente el nrincipio d.
espeoialidad del signo -arcario.n» i

‘ Bn efeoto, "cunlquiera qne uan elxaigno elogido, serd <

_marca si no contiene indicacionea contrarias a la verdad. que -

las nercanciaa o que de cualquier -odo constituyan actoa que hn-
- gan incurrir en engaﬁo en- la selacoién de 1os producton" (18)

Por lo que-hace al. prinéipio de enpeéialidad, ea; eiiden'
te que auien haga aparecer que une uarca anpara determinadoa pro*
ductos, cuando no esté reziatrnda para eatoa, eas tnlbiln en la-
higbtesis prevista an 1a: fraccién v, consagréndose asi el princi
"pio de eszeczalidad.

Pér otra parte, nos bodriamos presuntar cual.es'el obje
to de 1& obllgacién de empleur en los. productos la 1eyenda "mar-
ca reg1strada" ¥y la finulidad de estableoer una aancién a. quien—
hage uso indebido de dicha leyenda. Para Rangel Nedina, "la ra-
z8n de ser de este raguisito se puede encontrar en el propdsito-
de oue los: terceros tomen conocimiento de que determinada marca-
vor 6l hecho de enqontfaree‘regiétrﬁda, no estd en el doninio --
otblico, eino que-eiige su reesétO"ﬁof«todo.él'mundo e ‘incurre -
en usurgacién‘quien la inite o reég?@uzca sin permiso de su dug

(18) - Rangel Medina, David. Tratado....., op. cit. pég)lS?,“
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flor {19).

A 1o anterior vodr{amos affadir que el uso de l& leyenda

Pmarce régiétra&u" es un medio de contfol gor parte .del Estado,-

qhe deBe procuraf el orden interno de la-aociedad y'que, adenis,

'puede an{ controlar el pago de loa derechos que causa el titular

del signo, sin olvidar que todo 1o nue 68, contrario 8 la verdad,

de un modo u otro. habrd de parjudicar a alguien Y enriquecer in7
'debidamente a un tercero,

La uegundn sarte de la fracci6n v, diSpone que se incu-
rriré en la inrraecién cuando habiendo auedado el registro marca
rio defin1tivamente anulado, revocado, cancelado, ‘oaducad o o ex-
tlnauidq,.se haga uso de la marca indicando que_esta registrada,
'después de haber transcurrido un ailo de due'haya'causado estado~
la reaoluci6n correspondiente o que haya onerado 1a caducidad,-—
cancelacibn o extincién.

Bn relacién con la nulidad del signo marcarlo, la LIM,
en su articulo 147 dispone lo siguiente:

"El registro de una merca es nulo:

'1l.~ Cuando ee haya otorgado en contravencibn a'las>dia¢
posiciones-de esta ley o de la vigente en la época de su regis-—-
tro. .

(19).~ Rangel Medina, David.- Las marcas y sus leyendas obligato
_rias, Talleres de Impresos de - Lujo, .A., Primera Edicxén ,
Héxico, D.P., 1958, péza. 16 y 17, ¢



100

II.~- Cusndo le marca sea idéntica o semejahta en grado—
de confusidn & otra que heya sido usada en 61 pais con anteriori
dad & la fecha 1ega1 de 1la merca registrada, aplicada a los mis-
mos o similares productos o servicios, sienmore que quien haga --
valer- el me jor derecho de uso compruebe haber usado gu marca -
1ninterrumpidamente‘en el anis con unterioridad a la fecha de --
‘ueo,declarado por el que la regiletré. ‘ ‘

II1.~ cuando 1a marca se ha venido usando con anteriori
dad en el extrunjero, en la misma hiyétesia de la fracoién ante~ -
rior, ai ademés del uso existe el registro extranjero ¥ recipro-
~ cidad al respecto.

IV.- Cuando la etiqueta, en gue aparezca le marca con--~
tehga indicaciones faleue respecto a la procedencia de los pro--
ductéq o éerVicios‘Que ampére,‘ubicaci6n del establecimiento in-
dustrial o cqnercial'del tituiar de le marca o con respecto a me

dallus, diplomas, premios o recompensas.

- Vo= Cuando el regiatro ee hubiera. otorgado con baae en—
decla.racionea falsas o inexactaa. '

VI.- Cuando por error, inadvertencié 0 diferencia de ~~
apreciacién, se haya otorgado el registro existiendo en vigor —-
otro que me coneidere innadido, por tratéfaé de une marcs que --
sea iéﬁalvo,aengjante,en gra&d de confusibn y que se refieré a -
servicios o productos igusles o sinilares.

VII.~ Cuendo el agente o el rejresentante del titular -
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de:una‘narca registrada an el‘extranjero, golicite ¥y obtenga el-
registro de data 8 Bsu no-bre, sin ol conaentimiento expreeo del—_,
titular de la nnrpa extrandera. En eate ca'o el registro @e re~

puturd como obtenido de néla fe,

_ Ia acci&n de nulidad tvndada en las fracciones I. v ¥ -
v1I, podré 1ntentarle en cualquier tianpoz 1a fundada en la- éé,
fracciones IV Y VI, ‘on un plnzo de - tree afios s la: fundada en la -‘ 
fraceidn II, en un plazo do un afio y lu fundada en e fracci&n -

III, en un plazo de seis IGSOI.“

Los plazos mencionados le eoupntarén & partir de la pu-
blicacién del registro en 1a Gaceta de Invencionee y larcaa"

Por 10 que hace ala caducidad del aifno narcario, eata
v0peraré de pleno dexrecho cuando 108 registroa de 'las marcas "no—
se renueven" en los términos del capitulo VI del Titulo Ouarto -
de la LI¥ (articulos 139 y 140).

La'extincién>de;-regiatro de las.narcﬁh‘eaté previsto -
en el articulo 149 LIM, que establece qué‘procederé 1a extincién
cuandé el titular del migno narcariq»ﬁha prbvécaﬂ6 o tolerado --
que se transforme en denominacién genérica la que corresponde a-
una o varios de los productoa o servxcioa ’ara los cuales -e re-
cistréd, de tal nodo que Ban los medios conerciales y en el uso -
generalizado de dicha denominacién por el” oublico, la misma haya
perdido su aignificaci&n distintiva, como nedio de 1dentiricar -

€l correlativo producto o servicio-a que se aplique.
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Al efecto se observurd el grocedimiento marcado en el -
titulo octavo de la LIM y 1li denominacidén de que se trate sasard
4l dominio pdblico, a pertir de 1é feche en que se publigue en -
el Diario Oficial de la PFederacidn la declaraforia correspondigg

te”,

Asimismo se extingue el registro cuando la warce, una —
vez registrada, se usa con modificaciones que no son las que to-
lera lu ley (articulo 115 LIM). ' ‘

Por otra yarte, el titular de una marca registrada po--
drd solicitar gor escrito, eh'cualquier tiempo, la chncelaci6h -
de su refistro. Lu autoridad administrativa reaponaable podrd -

requerir la ratificacién de la firma ei 1o considera necesario.

‘ El registro de una merca también podrd ser cancelado si
ei titular de la misma hace uso indebido o esonecula en el precio
o calidad de un -producto o servicio amparado por la marca en de-
trimento del plblico o de la economis del pals (articulo 150 -—=
LIM).

Por dltimoc cabe serialar oue la declaracién de nulidead-
o0 extincidn del registro de una marca, en los CASO0s en oue s€ re
guiera, se hard administrativamente por la Secretaria de Patrimo
nio y Pomento Industrial, de oficio, a peticién de parte o del -
Ministerio Pdblico Pederal, cuandc temga mlgin interés la Féderg

cidn.
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8).~ Uso de ciertas -denominucionsn,signos, siglas o iué
£enes ComO MArcas.

"FRACCION VII.~ Usur como marcas las denominaciones, --
‘signos 0 siglas & que se refieren las frucciones vIir, viii, 1x,-
X, XI, XII, XIII, XX, y XXII del articulo Yl de esta ley".

Como podemos apreciar, esta disposicidn contiene en ref
~lidad, lus hipbtesis de nueve. ti0s dietintos de infracciones -
administrativas.

Bl articulo 91, al cual nos remite la fraccién oue fho~
ra examinumds,'cdntiene 23 fracciones en lus que se preveen los~
cuso8 en oque ciertos nombres, objetos, siglas o pulabras no pue—

 den ser materia de registro marcario. Acto seguido, estudiare--
mos aquellas, gue por constituir una infraccibén administrative -
en contra del uso de lus marcas, ;on'de interés Jara el oresente

treba jo.

1).- Regroduccién o imitacidn de estud= -06, oandcras y -
emblemas,

WPRACCION VII.- Las oue reproduzean o imiten sin autori

zacidn escudos, banderas y emblemus de cualouier pais, Estudo, -

 Funicipio o divisiones politicus similares; as{ como las deﬂomi-
nzciones y siglas de orgunizaciohes internacionnles, cubernamen—'

tales, interguoernawentules, no gubernamentales, o de cualquier-

otre organizucibn reconocidu oficialmente: usi cowo la designa--

cibén verbal de loc mismog".
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En {ntima relucién con lu prohibididn anterior, se en-—-
cuentra en viéof segin Decreto pubiicaﬁgveﬂ el Diario Oficiml —-
. de la Pederacibn el dfa 27 de julio de 1976, el Convenio de Pa=—
ris nara la Protpccibn de la Propiedad Industrial que dispone en
su artfculo 60. Ter, en su sirte conducente. 10 aiguientez

a).— Tog’ palees de 1a Uuién souerdan rehusar o anular -
el regiatro y prohibir, con nedidaa apropiadas, la. utilizacién,
“sin. permiso de las autoridades couoetentea, bien sea CORO murcas
de fébrica o de comercio, bien como’ elemsntos de les referidas -
marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemae de -=~
‘Bstado de los pafses de la Un‘6n... ’ ‘

b).~- Las diaposicidheé que.figuranxan”la letra a)'que -
' antecede se aplican igualmente a loa_eééudos'ﬁe armaé,bbandérag-
¥y otros emblemas, aiglas'b»daﬁdﬁimaciones de 1@@ organizaciones-
internaciohaleé'intéréubernamentaiés de las cuéles‘uno o varios-
saises de la Mnidn sean miembros, con excepcibdn de los escudos -
de &rmas, bahderas y otros eublemaé; Biﬁlaa o denominaéioneé que
hayan sido objeto de acuerdos infgrnacionalas»en vigor destina--

dos a asegurar su groteccién.

¢)e~ Ninglin pafs de 1la Uniéh podiévger obligado & apli-
car lzs disposiciones que figuran sn la letra B) que antecede en
perjuicio de los titulares de derechos adqﬁiridos de buena fe --
vantes.de 1z entrade an vigor, en ese»paia, del presente convenio
Los paises de la Unibn no estén obligados & aplicar dichas dis--
posiciones cuando la utilizacifn o el registiro considerado en la

letra a) que antecede no sea dejpgta:alez@.tal,que-haga Bugerir,
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en el espiritu del pliblico, un vinculo entre le organizacidn de
gue se trate y los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas-
0 aenominacionea, o si esta utilizacidn o registro no es ferosi-
nilmente de naturaleza tal que~hagu indueir a error al piéiblico ~
"sobre la existéncia de un vinculo ontre quien lo utiliza y la ox
ganiza016n. o B . -

"Para la aplicacibn de estae disgosiciones, los pafses -
“de la Unidn wcuerdan comunicurse feciprocaqente por mediacidn de
la Oficina Internacionul, la lista da los embleras de Estados...
que desean o© desearan colocur, de manera absoluta o dentro de --
- ciertos liuites, bajo la orotacczén del vresente articulo, asf -
" como tod&s las modificaciones ulteriores 1ntroducldas en esta _—
'lieta. Cada sals de la Unién pondré & die.oslczén del publico, '
en tiempo h4bil, lus listas notificadas.

Sin emburgo, esta notificacién no es obligatoria en lo-
que se refiere a las banderas de los Estados.

Para las banderas de Eetado, las medidas previstaa en -
el pérrefo 1) arribe mencionado, se aslicardn sdlamente & lag -—

 *marcas registradas deswsués del 6 de noviembre de 1325,

Bn el caso de malu fé, los puises tendrdn la fuculted--
-.de hacer anular incluso las marcas registradas antes del 6 de no
viembre de 1925 que contengan gmblepas de Estado siynos y punzo-
neﬂ.o

Los naclonales de cada puis que eatuviosen autorizados-
. para usur 108 eublemas de Estado, sienos Yy punzones de. 8u paie,
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podrén utilizarlos munque exista seuejanze con los de otro pais,

Los paieée de la Unidn se comprometen a prohibir el uso
no autorizado en el comercio, de los escudos de armas de Estado-
de los otros paises de 1a Unién, cuando este uso sea de naturalg

za tal que 1nddzca & error sobre el ofigon de los productos.

El Cédigo Penal pare el Distrito Pederal compienentd -
las disposiciones mencionadas, al expresar en sus artfculos 191-
y 192 lo siguiente: ‘ ‘

ARTICULO 191.- Al que ultraje el escudo de la Repliblica
o el pabellén nacional; 86 lévaplicarén de seis mesea a cuwatro -
affos de prisién o multa de cincuenta a tres mil pesos o ambas -=

sancionea‘a juicio del juez,

ARTICULO 192.- Al que haga uso indebido del escudo, in-
signia o himno nacional, se le aplxcarun de tres dias a wn aﬁo -
de vrigién o multa de veintinlnco a mil pesos.

- "Las caracter{sticas y el uso de la bandera nacional y-
su escudo, fue reglamentado segﬁn el Decreto del 23 de-diciembre
de 1967 publicado en el Diario Oficial del 17 de agosto de 1968~
¥ reformsdo por Decreto del 21 de diciembre de 1374 (D.0. 23 de-
diciembre 1Y73), que se refiere & los simbolos satrios que en —-
sus articulos del 20. al To. reglamenta las caracteristices del-
escudo. nacional ¥ lus normas a el relativas, Del articule 8o,--
1 36 eatablece lus caracteristicas y lee normes para el uso de-
le bandera hacipnal;,y del articulo 37 en udelantie lo relativo =
al himno'naciopal. Compete a ié chretaria de Gobernaqi&n vigi-~
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lar el cumplimiento de lau Ley y en ese funcidén serdin auxiliures-
~ todas lus autoridudes del puis, Queda & curgo de la Secretaria-
de Bducacidn Pﬁblica; vigilar su cumplimiento.en" los plunteles -
educativos (art. 50)" (20) A

Api, oodemos observar que 1os emblemas nacionales ge ~-
encuentran ampliamente protegidos, ya que, como seilala Rangel --—
Madin&. "6stos‘representan la dignidad y personalidaed del Estado
de sus glorias y tradiciones. Y en tanto'que dichos atributos - °
simbolizan ls soberania nacional, no pueden ser objeto de ung =
vulgarizacién 1ndustrial-y nercantil que lesionaris los senti---
‘mientos que:ipterpretan. Ias otras razones espscificas de orden
pGblico que ‘fundamentan la prohibicién.,. pueden-concretarse en-
que, -por una parte, la ley se ha propuesto evitar que algfin pro-
duotor o éomerciante, mediante el registro de esos simbolos, se~
los apropiase payra amparar sus actividades industiriales y hacer~
‘que sus proddctoa o mercancias adquiriesen con lu imposicién de-~
la marca un sello oficial gue en verdad no tendrian. FPor otra -
parte, une marca asi formude induce fécilmente a engafio, sorque-
da lugar a suponer que su tituler goga de especiales privilegios
0 gue elabora el ﬁroducto bajo la vigilancia del Estado, 0 que--
se trata de establecimientos oue forman parte de la Administra--
c¢ién Piblica. En fin, de no existir la norma prohibitiva, tam--
poco se impedirfa la posible confusidén de los objetos o produc~-
tos oficiales con los de fabricacién o propiednd‘privada"(al).

(20).~ Gonzdlez de la Vega, Prancisco,- El Cédigo Pensl Comenta-
do, Editorial Porrism, S.A., Tercera edicién, México, D.F.
1976, ség. 275.

(21).- Rangel Nedina, David.- Tratado... op. cit. pdg. 371.
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Bn cuanto & 1a prohibicién de usar Como Signos WATCA=--
rios las denominaciones y siglas de organizaciones internaciona-
les, gubernamentaleé. intergubernamentaleé, no gubernamentales o
dé cualauler otru organizucidén reconocida oficialmente, podemos-
afirmur que dicho 1mpodimento gse fundamenta en dos principios --
esenciales del propio signo marcario: el de licitud y el de ve-
recidad,

Ia marce cbnatituida bajo loe supuesios anteriormente —
mencionados, ataca derschos ijenos, ya que las organizaciones --
mehoionadas gozan de pferrogutivaa asobre sue degoninaciones Yy hi
glas; estando exéresamente previsto dicho impedimento en la‘ley,
por lo qué le marca asi formada es ilficita. También seria con--
traria al principio de veracidad por hacer suponer engafiosamente

un vinculo que no existe, con las o:ganizacicnes”afeqtadhs;

2).~ Reproduccién o imitacién de signos o punzones ofi-
clales. ‘

FRACCION VIII.- “Las que reprodwzcan o imiten signos o=~
punzones oficiales de control y garantfa adoptado por un Estado

sin autorizacidn de L. autoridad competenten,

Debemos tener wresente que lo que se sanciona en este -
caso, eg el usd como marca de los signos o punzones oficiales ~-
de control y garantia adontados por un Estudo, sin 1ls autoriza--
c¢idén correspondiente, Ls anterior aclaracidn es imsortante, ya-
aue el articulo 241, fracciones I y IIT del ¢édigo Penal pare el
Dietrito Pederal, sanciona con prieiln de cuntro n-nuevé afios y-
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multe de cuatrocientos & dos mil pesos: ul que falsificue loB --
sellos o murcas oficiales; al nue falsifique los culios o troque~
les destinados paré fabricar moneda o el gello, marca o contrasg
fla que alruna wutoridad usare pars identificur cualquier objeto-

o para asegurar el pago de algin impuesto.

Los signos o punzones oficiales de control y garentia -
adoptados por loe estados, sirven por lo gensral, para dar aﬁtég
ticidad a ciertos documentos; o para comprooar el »ago de un iﬁ—
Questo o servicio, o bien, para identificar o inspeccionur cier-
to8 objetos, Cuaﬁao la reproduccidn de‘los 8ifnos 0 punzones --
oficiales se haga con el propésitb de diferenciur productos 0 ==
servicios, es decir, sara usarlos como murca,bse comste la ine---
fracci&n gue nos ocuga; pero si la reproduccidén del signo o pun-
zén oficial se realiza para dar autenﬁicidad a documentos ap6cr1
fos, o para dar por insgeccionados ciertos objetos, o por pagado
algin imguesto,'se éae en el supuesto srevisto por el Cédigo Pe-
nal,

Por su garte, el articulo 6o. Ter del.copvenio de Paris
pary lo Broteccidn de la Prooiedad Industri:l, dispone 10 gi-——-
guiente: "Ios pafses de la Unibn ucuerdun rehusar o anular el -
registro y urohivir, con medidas asroviadus, la utilizacién, Bin
perniso de lus autoridades competentes, bien sea tomo murcas de=-
fébrica o de comeréio, bien como elementos de las referidas mar-—

cas....) 8ignos y punzones oriciales de control y de garantia,,"
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3}e~ Rouroduccidn o imitaciGn de monedas o billetes u -
otros medios oficiales de pago. :

FRACCION I1X.- Las nue reproduzcen © imiten monedés, bi-

lletes de bunco y otros medioa oflciales de pago nacional o ex-‘
tranjeros o las monedas conmemorativas. ST 'A o

'Debemos reuroducir las conaideraciones hechaa al exami-

nar la fraccidn anterlor, en el sentido de que lo sanc1onable, -
en este caso, s la reproducclén ] imitacién de nonedaa, bille--}u
tes de banco u otroa medioa ofieiales de 08go’ nacionules o ex--e,

tran jeros pura usarlos como gigno narcurio.

Ia regroduccibn de dichos: billetes y monedas con el gro
p8sito de hucerlos valer como ihstrumentos de pago, configuia el
delito de falsificacibén previsto en los articulos 238y 239 y --‘ 
240 del Cédifo Penal pura el Distrito Pederal.

" d)em Rearoducclén o imitacz6n de condecoraciones, mada— ‘
1las u otras preseas. .. ‘ “

FRACCION x. "Las que reproduzcan o ‘imiten condecora---
ciones, medallas u otrog gremios obtenidos en’ expoaieiones, fo~-
rias, congresos, eventos culturales o deportiyos reconocidos ofé

cianlmente,

Es conveniente pefialar aue etieta le tendencia a con-~-
fundir los elenmentos conetltutivos de lea- marca prooaamente dicha

con signoe, danominaciones Yy leyendas anexas o conplementarias -
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de la marca que suelen a&parecer & su lado.

Le. marca no puede estar constitulde simplemente de la -
reproduceién oue resulte de los palurdones mencionudes, pero es-
tos, i pueden ser un elemento adicional del migno marcario, =--
silemyre y cuwando los productores o comerciantes efectivumente se.
heyan hecho acreedores ul premio, y lu marca no plerda . por éste-
motivo sus requisitos esenciales y siga Oumpllundo con su fun~-~=

¢ibén diferenciudora.

Recordemos que dichos premios son concedidos generalrien
ﬁe en feriés, exposiciones y éertéménea industritles, comercia--
les y agricolas, tanto nacionales como internacionales y en ~---
atenqi6n a la buena calidad de los art{culos exhibidos, 1o que -
determina para éstos, mayor aceptacién y prestigio entre el nl--
blico, por lo que considero es enteramente justo que, guien gra-
cias a le calidad de sus articulos ha obtenido un prcm1o, tenga-
derecho a aprovecharlo y explotarlo dentro de los 1imites y moda
lidedes mencionados anteriormente.

5).- Usar como marcas nombres, seuddnimos, flrmas, B8O~
llos y retratos de terceros sin su consentimiento.

FRACCION XI.- 'los nombres, seuddnimos, firmus, sellos-
y retrﬂtos de personas, sin consentimiento de loe interesuados o,
si han fallecido, de sus ascendientes 0 descendientea de grado -

més préxlmo"

El éntecedente dé enta diépdéici6n lo encontramos en --
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los articulos 105 fraccién IX y 252 de la LPI. ElL primero de -~
ellos establece que no se admitird como registro marcario, "los-
nombres, fiymas, aellos & retratos, sin la autorizacién de los =~
interesados, o 8i han fellecido de sus herederos o parientes =~=
hapta el tercer grado", El articulo 252 aancionaba pepalmente ==
con prisién de tres dius a dos afios y multa de diez a dos mil --
§eaog, o.una sola de esius genas & juicio del Juez, "al que uti-
lice, sin.conaentimiento de loe 1ntéresndoa, ya sea como’marca(-
no registrada, o ya como eiementd de ésta, los nombres,‘firmas,é
sellos y retratos a que se rgfiére la prohibicién contenida en -
la fraccifn IX del art{culo 105 de este ordenamientb". o

Nuevamente la ley enterior tipgificabe como delito. 10 -
que la legislacidn actual sanciona como infraccidén administrati-

L& disposicibn gue ahora examinamos, protege varios ele

mentos, a saber:

~el nombre;
-el seudbnimo;
~las firmas;
Alda gellos ¥y
~ -los retratos.

El nombre & que hece alusidn la fraccibn XI del art{cu-
lo 91 1IN, es el que conocemos con el atributo de "civil"., Com—-~

prende conjuntamente el ndhbre (ﬁomhre de vila o nombre propio),
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¥y el apellido (22).

"La persons humana, como unidad de la vida social y ju-
ridica, tiene derecho de afifmar Bu gropia individualidad distin
guiéndose de los otros sujetos. Goza del privilegio de la iden-
tidad, el cual consiste precisamente en la facultad de distin-—Q
guirse en sus relaciones sociules, de las otras personas. El me
dio general del lenguaje h@blado o eacrito por el que inmediata-
mente y con plena claridad el sujeto es designado pbr los demés,
haciendo poesible su identificacidn, es el némbre. Se considera-
gue el,dereché qi'nonbre e una faculiad jurfdica de cardcter ex
trapatrimonisl.,. frente a este derscho subjetivo existe el de--
ber genaral para fespétar el nombre. Su uso indebido estd san--
bionudo, ya que necéaariaméhte se traduce en ia invasién de —e-w
otros derechos del sujeto, Cuando alguien se pretende atribuir-
un nombre que no le corresponde, generalmente es‘p&ra ejeréer -
ﬁn derecho ajence,.." (23)

Ta infraccidn que examinamos sdlo se configura cuando -
‘hay consentimiento del interssado o de sus deacendiéntesro ascen
dientes en grado més préximo si aquel ya faliecié, a diferencia-
de lo que ocurria en el texto anterior, en el Que, habiendo de~-
saparecido el interesado, sus herederos 0 sarientes hasta el ter
cer grado, podian otorgar el consentimiento para cue el nombre;-
seudénimo, firma, sello o retrato de la persond desaparecida —-~-
fusra usado como marca., Considero més atinado el texto vigente,
gue reduce, én realidad, lae poaibilidgdea de qﬁe se otorgue a -

(22) .~ Idem. pdg. 385.
(23).~ Xdem. ofg. 385.
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le ligera la autorizacibn pura que se explote comercialmente la-
imagen de alguien que ya fallecid, pues solamente sus parientes-
ndes cercanos tendrdn dicha facultmd, y la posibilidad de vigilar
0 explotur la imagen de acudl, mejoréndose usi, la oroteccidn de
los “"derechos de la gersonalidad",

"Como dueilo o titular de su nombre, cualquiera persont-
puede disuoner de é1 en la forma mis amplia pare constituir una=-
marca, pero siempre con lus siguientes limitaciones: En primer-
lugar, la transmisién operada a favor de un emoresario impide la
enujenacidn posterior & favor de otro que comercie en urticulos-
gue el orimero hubiere resgervade al uso de tal marca, Dicha —--—
transmisién imoide al tituler del nphbre civil el usarlio como =--
marca, respecto & dichos art{culos reservados, asi como respecto

& los genejantes.

En segundo lugar, el titular de un nombre civil no pue-
" de user éste o transmitirlo cuando exists un hombnimo gue ye es-

t€& siendo usado sara’ los mismos productos..."(24)

"El seudbnino es el nombre supuesto enygleado por una --

persont. sero ocultar el suyo verdsdero" (25).

A diferencia de lo cue ocurre con el nombre civil que -
norutlmente se adouiere sor necimiento o por obtenerse un deter-
minedo estado civil (casumiento o udogcidn), el seuidninmo es una

creacién libre de lu .ersone que lo adoyta, Sin emburpo, la —--

(24).;'Burrera Graf, Jorge.- Tratado de Derecho..., op. cit, pdg
302, '
(25).~ Rungel MNedina, David. Tratadoe...., 02. cit. pdg. 387
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tlecc1dn del sueddnimo no debe atucar derechos ajenos, vor 1o -~
cue éste no podrd ser igual al que viene usundo un tercero, 0 --
igund al nombre civil de otro.

Por otra parte, al igual que el nombre civil, el titu-—-
lar de un seudbdnimo ampliamente conocido o registrado, puede dig
poner de &1L en lu forma més amglia para congtituir una marca, ~-
con las mismas limitaciones méncionadaa en relacién con el nom--
bre. Lo anterior podria sjemplificarse con el fumoso "Cantine-—e
flus" seuddnimo de Don Mario Moreno, que bien podriz usarse como

signo marcario.

A'pesér de que ni en el Cddigo Civil para.ei Distrito -
Federal, ni en la LPI, el seudSnimo alcanza una sroteccidn ex~=-
presa, el articulo 17 de la Ley Pederal de Derechos de Autur, —-
reconoce la legitimidad en cuanto al uso del "seudénimo", al es-
tablecer que "la persone cuyo nombre o seudénimo conocido o re-~-
gistrado esté como sutor en una obra, serd considerado como tal,
galvo prueba en éontrario, y en consecuencia, ge edmitirdn pore-
los tribunales competentes lus acciones que Be establecen poxr --

transgresiones a su derecho.

Respecto de lue obras firmadas bajo seuddnimo o cuyos. =
auntores no se hayan dado a cbnocer, dichus acciones corresyponde-
rén sl cditor de ellus, quien tendrd las resyonsabilidedes de un
gestor, sero cesar! lu resresentacidn cuando el zutor o el titu~

lar de los derechos comparezca en €l juicio respectivo..."

En el caso de las firmas y sellos, la intencién del ---
legisludor tumbién es la de proteger un elemento distintivo de -
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la individualidad de la versona.

Panto el sello como la firma comdyuvan a la identifica-
c¢idn del individuo conatituyendo unu manifestacidén mds de los --
derechos de la personalidad.

Por lo que hace & los retratos, "se conaidera que &) --
derecho a la imagen se encuentra comprendldo en la eafera del --
derecho al honor y que la necesidad de proteger a la persona con
tra le arbitraria difusibn de su imagen deriva de una exigencia-
~individurlista, segin la cusl la personsa debe‘ser-érbitro para -
consentir o negar la reproduccidn de su propia figura: el celo. -
de 1& gropia individuaslidad establece un respeto de esta exclusi

viﬁgd sobre los raggos y facciones caracteristicas de la Qerso--
na (26)

La Ley Rederal de Derechos de sutor, también se ocupa -
de esta jroteccién al estableger; en la gegunde parte de su ar--.
ticulo'lG, que "el retrato de una secrsona sdlo puede ser usado -
o vublicado con finea lucretivos, con su consentimiento exgreso,
el de sus herederos en el orden de sucesidn que establecen las-
leyes civiles. I autorizacidn vodrd revocarse por quien la =--
otorrd, ouien ressonderd de los daiios ¥y perjuicios gue ocasiona-
re con lz removacién", Sin emburgo, sara Rangel Medina, "lg ===
_diséoaicién de la imagen estd vedada no sblo sara fines indus---
trizles y mércantiles COMO ocurre €On su uso0 como marcé, sino ~--

sor su simple regroduccidn objetivan (27).

(26)."‘ Idem. pé{’. 392.
(27)a~ Idem, pdg, 393.
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.6)e= Usar como Marcu T{tulos de¢ obras literarius, —-—-
artisticas o cient{ficas y personajes ficticios o~
simbdlicos,

FRACCION XII.- "Los t{tulos de obras literarias, artis-
ticas, o cientificas y los personajes ficticios o gimbdlicos, -
salvo con el qoneéntiniento de su autor, cuando conforme a la =--
ley de la meteria, este mantenga vigentes sus derechos; as{ como
los personajes humanos de caracterizacidn, si no se cuenta con -
su confornidad",

Bn la legislacién anterior no existie disposicibén expre
Ba que sancionara los conflictos surgidos sor la existencia de -
marcas contrarias a los derechos de autor, por lo que era necesa
rio acudir al camgo de las nuliduades de acuerdo con el articulo-
200 fraccibn I., relacionado con la fraccidn VI del articulo --
105 LPI, o bien, acudir a disposiciones de indole prohibitiio, -
como la contenida en el articulo 130 de le Ley Pederal de Dere-—~

chos de Autor, vigente en esa éyoca,

En la actualidad, lu fruccién gue nos ocupa, wnida & -=
los tipos delictivos previstos en los articulos 135, 136, 137 y-
142 de la Ley especial vigente, redundan en una muyor proteccién

sara el autor,

No olvidemos que el cderecho de autor es wn privilegio -~
establecido en el articulo <§~:3;;tilycional'y regulado por me--
dio de una Ley Pederul que corngede q autor de una obra artisti-

ce, cientffica o llteraria, la facultad exclusiva de usarla y ex
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vlotarla, y de autorizar el uso o explotacién de ella, en todo o
en parte. Este mismo derecho se concedeial creador de personajes
fieticios o simbblicos, as{ como & los personajes humznos de ca-

ructerizacidn.

Cabe sefialexr, que en este caso el sujeto pasivo del 1l
cito puedé'aer el autor, 108 terceros que hubiesen adquirido sus
derechos, o los herederos de aguel durante los 30 afios gue sigan

2 su muerte,

7).~ Usar como marce palabras de lenguas vivas extranje

raB,

PRACCION XIII.- "Jas palabras simples o compuestae de -
lenguss vivas extranjeras y las conetruidas artificiosumente da;
modo que por su grafismo o fondtica perezoan voces extranjeras,-
cuandovla marce se policite para aplicarse a articulos o sérvi--
cios que ¢l solicitante produzca o preste exclusivamente en el -~

pafs o en cualquisr otro puis de habla espafiola.

La Legislacidn anterior consideraba atinadamente el uso
de leyendas en idioma oxtranjero como tendientes a inducir 8l -
plblico en error sobre la procedencia de los efectos marcados --
(urticulo 147 LPI), por lo que sancionaba dicha conducta con --—
prisidn de tres dias a dos aios y ﬁulta de diez a mil jesos, o0 -~
_ con une so0la de estas venas, & juicio del juez (articulo 259 -~

ILPI), Se suncionaba con la mitad de dichas vensa a quien dolosa~-
mente vendiera o pusiera enncirculacién efectos pefinlados con -~
une marca que tuviera los vicios arriba seiialcdos (art, 260 LPI)
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De nueva cuenta la ley anterior tipificaba como delito-
lo que -la legislacidn en vigor sanciona como infruccién edminis~
trativa.

"El legislador, con may buen sentido, introdujo esta --
disposicidén para prevenir cuulouier posible engafio al vdblico, =~
sobre todo al consumidor que actia desprevenido, y cue pudiera -
ser victima_de une equivocacidn al estimar que un producto, por-
llevar un‘nonbre extranjero, o de apariencis extranjerd, €8 me--
jor que el que lleva nombre nacional y que su precio debe ser -~
smyort (28).

Ahora bien, la prohibicién gque nos ocupa tiene ciertas-
modalidades y limitaciones, ya que si las mercancias que se arpa
ran con la marca se fabrican en yaises de idioma distinto al es-
pariol, no hay inconveniente para rsgistrar la palabra extranjersa
Tampoco opera el obstéculo para sroteger la marca con el regis~-
tro, si los objetos, adewnés de fabricurse en alguno de dichos —-
pafses, también se elaboran en México, Ia Direccibén General de~
Invenciones y Marcas, tomando en cuents la verdadera ubicacibén -
de la PAbrica, determina lu nacionulidud de 1 mercsneie y de —-
acuerds o los resultados obtenidos, cdncedr& o rechazard el —-
registro, Asf{, sor ser un pais de hablu esyufiols (Cuba) el lu--
gar de elaboracibén del producto, -la Sugrem: Corte confirmé la ne

cativa de registro de la marca SCAT. (29).

(28).~ Gaceta de la Propiedad Industriel, 1354, phpr. 641l. Res. -
ho. 59 de 21-V-954, aque nulificd el registro de la masrca-
rauline, citudo gor Rungel Medina, Tratado.., ou., cit, --
A, 411,

(29).=Gacetu de la Propledud Industrial, 1944 .4g. 1278.
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Por otre perte, la prohibicién se refiere exclusivamen-
te & las palabrae slmovles o coméuestas_de'lenguus "vivas" extiran
Jjerce, por lo gue en este msentido, la sﬁérema‘Corte ha expresado
~ue "la intersretacidn a contrario sensu de ese dispositivo, =-—-
seraite concluir que si puede ser objeto de registro las pala=--
bracs de lenguus muertus extranjeras, méxime si se toma en cuenta
cue esta interpretacibén no contraria el yrincipio rector del tex
to legal en comentario y que no es otro que evitar que se induz¥

ca w error al oGblico sobre la procedencis de los productos”.

Por 1ltimo, debemos mencionar el articulo 123 de la ~—-
misme LIM, que en intima relacibn con la fraceién que examinamos
disvone: "Cualguier indicacién en productos nucionales ampara—-
dos Lyor marcas, registradas o no, reletiva a registros en otros-
Jsiizes 0 a leyendas en idiomas extranjeros, asi coﬁo la inper——-
cién de falsas indicaciones de procedencia, ée cbnéidéraré'como-
tendiente a indueir al éﬁblico en error y ameritard sancifén admi
nigtrativa®, '

8).- Indicaciones fulsas respecto al orfren, conponen--
tes o cuzlidades de los osroductos o servicios,

PRACCION XX.~- "Las denominaciones, sifnos o fifurag —--
susce,tibles de enganar al gdblico o inducirlo a error, enten---
diéndose por tales las gue constituyan fulsas indicaciones sobre
i1z neturaleza origen, componentes o cualidades de los productos-~
0 s¢rvicios que pretdndan amourarse’, .

La anterior prohibiciéh taﬁbi&h esté grevieta'eh gl ar-
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ticulo 10 del Convenio de Paris para la Proteccidn de la rropie-
dad Industriel.

El antecedente de este disposicidn lo encontramos ¢n la
fraceibn XIII del articulo 105 LPI, en donde se establece gue no
serén reristribles como murce "las denominaciones o signos sucep
tibles de engafiar al piblico, entendiéndose por tales los que ==
cénetituyén falsas‘indicaciones sobre lu ncturaleza u origen de-
las mercancfee o sobre las cualidades de los yroductos que pre--

- tendan anmpararse’,

La prohibicidn que‘examinumoa coneagra el principio de-~
verscidad cel signo marcario. "No es admisible el sipfno engafia-
.dor sobre la calidad, naturaleza, congtitucién u orifen de la ==
nereanc{a, o sobre circunstancies oue influyen en el plblico oa-
ra elegirla, entre diversos compstidores, porgue se haria creer-
g los consumidores en la existencia de oualidades gue el produé;

to no contiene'. (30)

Siguiendo & Rangel Nedina podemos afirver que, en cuan-
to & la falsedud del origen de 195 produdfos, esta puoede origi—~‘
narse: al indicar en groductos nacionules gue la n.ree que lle--
van estd regsistrada en otros pafses: al usar leyendas en idiomas
extranjeros en los vroductos nacionales; 21 vender productos de-
origen extranjero, con mercas en les que se indique que estdn re
gistradas en otra nacidn siendo falsoé los datos; al empleny nom

bres falsos o ubicaciones inexactas en la marca; expresar ubica-

(30).- Rongel Kedinu, David.- Tratado..., op. cit. vég. 426,
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cidn de fébrica en el extranjero cuundolla marce se aplice & mer
cancias de fabricacibén necionsl; usir une marca indicando en —--
ell. cue existe eetaﬁlecimiento industriel de la piopiedad del -
tituler de la misma, cuando esto nmo sea exacto, y en gensral, ~-
usar murcas queé por su simple aspecto o por las leyendas o indi-
caciones que las acompaiien, éuedan indueir al ofblico en error‘-
sobre la srocedencia de los arﬁiculoa en que hayun éido'fijadaaf
dichas marcas (31). ; ' - . R

En virtud de Lo anterior, todo cambio de ublcacién del-
estzblecimiento donde son elaborados 1ossértipulo§ que 6e ampie-
ran con marcas debe ser bomﬁnicédo a las autoridades,competenféa
antes de que el nuevo domicilio 8e hega constar en el producto -
marcado.

Ahora bien, "Cuando un mismo articulo amparado. por una-
misma marca es fabricado en diferentes lugares del pufs y expen—
dido en un uismo establecimiento bajo la misma marca comercial,-
surge el problema de saber si las mercancias deben llevar la in-
dicecibén de cada uno de los ‘lugares de donde gfectivamente procg
de el producto, o si, pura dicha hip&tesie, 1= ﬁbicacién aue de-
be sonerse en toda la mercancia es una. Se trata, por ejemplo -~
de mercancfus iguales que no obstunte llevar la misma marca,~96nv
elaboradas simulténeamente en Néxico, Guadalajare, Ledn, Monte--
rrey, etc., etc., Ante el silencio de 15'163 a este respecto, --
creermos que en la hipdtesis que se contenpla, lu ubicacidn que~-

debe expresarse s una sola: aguella gue corresponde a la ciue--

"(31)e= Idem, pég. 419.
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dad donde estd situado el establecimiento arincipal o por cuya -
cuenta se fabrican los productos" (32).

Por ﬁltimo,‘aﬁadiremos que cuando el signo mafcario con~
tiene indicuciones engaﬁosas sobre la naturaleza, componentes o-
cualidades en los productos 0 servicios, el primero en verse =—e=
afeotado es el consumidor, quien compra algo que realmente no --
daaea. pues dichoa produotos o servicioa carecen de las virtudes
0 cualidades que. 10 motivaron u hacer la adquiaici6n. Indirectg
pmente tambidn aon’afectados los demfe comerciantes y proéuctofes
del nmismo ramo que ven desviada su clientela por un competidor-
desleal que engaﬂa al pﬁblico.

' 9),~ Signos contrarios a la moral, a las buenas costun~
bres o al orden pﬁblico.

FRACCION XXII.- "Todo lo que sea contrario a la moral,-
g las buenas costumbres, al orden'pﬁblico ¥y aquello que tienda -
a‘ridiculizar ideas o personas®,

Esta prohibicidén también estd prevista en el artfculo -
60, guinquies del Convenio de Paris, en donde sme dispone lo si--
guienté:

B.~ "Las marcas de fdbrica o de comercio reguludas_por—
el presente articulo, no sodrdn ser rehusadas para su registro -

(32).- Rangel Kedina, David.- Las marcas y sus leyendas.. 0pe ==
cit. pdg. 22,
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ni iavalidedas nds que en los casos siguientes:

1).- Cusndo sean contrurias a la morsl o al orden pﬁbl;
co y, en particular, cuando sean capaces de engaflar al piblico.=-
Se entiende que una marca no sodré ner.considerada contraria al-
‘orden publico POry el solo hecho de gue no esté conforme con ~e~-=
chalquier disposicién de la 1egialaci6n sobre marcas, salvo en ~'
el caso de que esta disposici6n misna ge refiera al orden nﬂbli-
co;

_ ‘En todo caso quedé reservada la aplicacién del érticulo
10 bis™, ' | ‘ ‘

Por su parte, el Cé&igo Penal para el Distrito Pederal~
denomina su T{tulo Octavo como "Delitom contra la moral piblica-
¥ las buenas costumbres", sancionando en la fraccin I del arm-
ticulo 200 con pricién de seis meses & cinco &fios y multm hasta~
de diez mil pesos, "al que fubrigue, reyroduzea o publigue 11~-Q
bros, escritos, imdgenes y objetos obsenos y ul que los exponga,
diztribuya o haga circular"

Sin embargo; debemos aclarar que dado el contenido y -~
el lugar donde se ubica el apticulo 200 del Cédigo Penal, le "mo.
ral plblica* a que se refiere, es el sentimiento social de mo—-
ralidad en relacién excluﬁivamente con la conducta sexual, y =--
qﬁe, le prohibicién contenida en la fraccidén XXII cue shora exa-
minamos "es aplicable no sdlo a los pignos contrarios a la mo—-—
re) sexual, sino también a log que ofenden el sentimiento’reli-—
gioxo, e; pudor, lu devocidn al trebajo, las tradiciones, etc.,-
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pues 1la deshonestidad o la indecencia y los vicios en genersl,~
no se reducen al erotismo ni & la pornograffa (33).

Sabemos que la determinacibn a priori de 1o que debe en
tandersé por signos o denominaciones "inmorales™, es préoticameg
te inposible; ya que ol concepto de la moral variu segin los pue
blos y las 6900&8. "Bn virtud de lo anterior, ‘serd 1a Direccién-
.General de Inwencionea ¥ Marcas, quien determine aubjetivamente—
el carécter nmorel o inmorasl de dichos signos o denominaciones, -
pero sienpre fundando y motivando sus reaolu01onea de acuerdo --
~con lo dispuesto en .loe art{culos 14 y 16 Constitucional,

Por ﬁltino,‘cabe sefialer que-no debemos confundir "el -~
emyleo de mafcas inumorales:a que se refiere este apurtedo de la-
ley, de la aplicacién de las marcas sobre objetor i1{citos, Son
dos situaciohes diversas, porgue la marca es independiente del --
oroducto & que se aplica y 1la licitud o ilicitud de écte, ningu<

na influencia puede tener sobre la marca nisma®. (34)

Asi, no debe confundirse, a merced de la fraccibn XXTI-
del artfculo 91 de 1a L.I.M., el repistro de wn: marce por el ~-
‘8610 hecho de que 10s objetos & nue se aplica sean prohibidos, -
n; debé anularse el ya expedido. Evidentemente si le marca se -~=
adopta oara distinguir productos o scrvicios‘prohibidos'o*ilici-'
t0s, que por su naturaleza estén excluidos de una actividhd co--

mereicl o industriai, el registro deberé negarse o anulorse fun-

{33).- Rangel Hedine, David.- Tratados...., 09, cit, pdr. 334,
(34).~ Idén. odg. 349, '
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damenténdose la autoridad en vicios contenidos en el, producto --

1.igmo, y no en la marca.

3.~ SANCIONES.

Haste aqui se hen estudiado las distintas hipbtesis de-
vlas infraceiones administratives cometidas en el uso de las mar-
cus, . revistas en el art{culo 210 de 1u LIM. 4 céntinuaci6n'exg
winuremos las sanclones aplicables a ouicnes hayan incurrido en-
alguna de lus foltas mencionadus. ‘ . ’

Las canciones estin urevistas en el‘Capitulo ITI del o4
tulo Décimo de lu LIM, en sus srtfculos 225 al 230.

El articulo 225 disjone lo siguiente: “Ias ANfreceio-~
nec adninistrativas & esie ley o denéds disyosiciones derivadag-e

de ella, serdn sancionudas con:

l.- liulta de cicn & cien mil pesuvs. Bn caso de que ver-
sista la infraccibn, podrén imponerse multas por ceda dfa que -~
transcurre sin que se vbedezca el mundato resvectivo, siempre --

‘cue no exceda del mAximo corres;ondiente.

IX.~ Clausura temgporel hesta sor sesenta dias,
1II.- Clauasura definitiva.

, IV.- Arresto asdrinistrativo hasta por treinta y seis --
“horas', ’ | ' '
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1a facultad o voder sancionandor de lv. administracibn --
pGblice se ha discutido mucho, pero en realidad se redule & un -~
problema de interpretacién del artfculo 21 de la Constitucidn, -
que dice textualmente:

“....comggte e la Autoridad Administrativu el castigo -
de las infracciones de los reglanentos fubsrnativos y de poiicia
el cual ﬁnicamente coneistird en multa o arresto hasta por trein
te y seis horag....".

Eh efecto, "con motivo de la forma en ocue esté redacta-
do el articulo 21 éonstitucional, se ha dicutido la conwpetencia~
de la autoridad administrativa pera sancionur la falta de cumpli
" miento de lus leyes administrativas, Se dice gue mientras en el
texto del mismo articulo de lu Constitucidn de 1857 se atribuia-
a la antoridad judicial sblo la imposicibn de 1lus penas propia--—
rmente tales, o sean las que corresjondfun a infroccibn de una —
ley penal, dejundo a la autoridad polltica 1w suncidn de las ~-
infracciones de 6tras leyes, en el texto vigente se declara que=
"le imposicidn de lus penas es prosiu y exclusiva de lu autori--
dad judicial; lo que, a falta de calificacidn sue se nuc{c en -
6l texto anterior, parece referirse a tode cluse de penas, y e—-=
méds si e tiene en cuenta gue el mismo texto vigente sélo deja ~
a la autoridud administrativa la com.etencia par& el castifo de~-
las infracciones de los reglamentos gubernativos y de wolicia"-

- (35). '

(35).~ Prego Gabino.- Derecho Adirinistirative, Baitorial Porrfu,-
S.4., Décimocuarte Rdicibn, México, D.F., 1971, sbg. 252.
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Aci, en opiﬁi6n de Don Miguel acosta Romero, "Un andli-
sig estricto de la Constitucién nos permitirfu afirmar que el po
der sencionador de lu administrucién pdblica, derivado del arti-
culo 21 de la Constitucidn, solumente se refiere a los reclamen-‘
tos gubernativos y de policia,;mﬁé no a todas las leyes adminis-

trativas en todus los ramos de lu administracibén phblicer (36).

Nosotros creemnos quella administracifn p@blica no debe~
limitar su facultad de¢ imgoner sancionee, &4 los citados reglamen
tos, sino que sor el contrurio, estd facultade pera imponer las-
ganciones a las infracciones de todus las leyes administrativas-
qué asi lo dispongan. Por una pafta, debémou fener éresente que
el texto constitucional no he cambiado fundamentalmente en su'es
«iritu a sesar de la diversa redaccidn gue ha vresentado en lag-
dos Constituciones sucesivas, "Bn el texto actual vuelve a reco
nocerse como de la competencia de la autoridad jndicial la impo-
sicién de lus penas; pero la referencia inrwediata que se hace en
el sropio artfculo a 1a persecucidn de los delitos yor el Minis;

‘terio Phblico y la tolicfa Judiciml, dan a entender que el pre--
ceybo se estd refiriendo- en su primera purte o las penas por co-~
misién de un delito, o sea & las penas provianente tales de oue-
hablabu. el texto de la Constitucibn de 1857. la comgetencia oue
se deja a la autoridad administrutiva para castigar las infrac--
ciones a los reglamentos gubernativos y de policia, no quiere --
decir que se modifiquen otros textos constitucionales en oue se-

atribuye o reconoce competencia & la'autoridad administrativa -~

(36).~ Acosta Romero, Miguel.- Teoria General del Derecho Admi-~
nistrativo, Textos Universitarios, Universided Nacional -
Auténona de kéxico, Segunda Bdicibn, México, D.P.y 1YT5,-
'Jég . 224,
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pura imponer sunciones por violucidn de leyes cuvi: éjecucidn ---

compete & 1o misme auboridud administrativa (37).

Asimismo, Serra Rojas ovina gue "la doctrinu que hasta-
hoy ha dominado en esta materiu sostiene la constitucionalidad-~

de las sanciones administrativas y sne agsoyan en estos elenentosy

l.~ BEn la tradicién jurfdica en textos que con ligeras-
variantes hqn reconocido esta facultad;

2.~ En la doctrlna juri{dica tanto la que 'corresonde --
al articulo 21 de la Lonatltucibn de 1857, como la cue ha inter-

'yretado el articulo 21 COns‘cituclonal vigente;

3.— Bn las resoluciones de 1lu Supremu Corte de Justicia
de la Nacién, hasta hoy no se hu objetado el régimen de las san-
ciones administrativas, sino gue por el contrurio, ha mantenido-
8su criterioc én aspectos importantes de algunus sanciones adminig
trativas,

4.~ Principalmente en el poder sancionudor del Estado-~-
que im.lica: a.- Ia facultmd de exvedir las lecyes administrati-
vas dentro de la competenciu federal; b).~ En proveerlas de la -
corres; ondiente sancién pard su eficucia, definiendo delitos e -
infracciones; y o).~ En lu aglicacién de esﬁe sanciones aue cuan

do conutituyen un delito son de 1w competencia de la autoridad -

(37)s- Pragu Gabino,~ Derecho Administrativo, op. cit. »fgp. 253,
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administrativan (38).

Por otra parte, el articulo 226 LIM, establece que: ==~
"Las sanciones serdn imjuestas con base en las actas leventadas-
por le autoridad al sructicurse visitas de inspeccidn, o con ba-
se en las resoluciones que se dicten de acuerdo & lo previsto en
el titulo octavo de la presente ley; tomando en cuenta en uno y-
otro cago, las oruehus y alegatbs del interesado. En todo caso,
lus resoluciones gque se emiten eh nateria de sancionee, deben --
estur fundadas y motivadus con arreglo a dareého Yy tomando en -
consideracidn los criterios establecidoe en el articulo 228 del-
presente ordenamiento”.

Como podemos observar, las sanciones serdn impuestasg ~-
por lu autoridad administrativa baséndose en dus srocedimientos-
distintos, a saber:

-Con base en las actas levuntadas por la autoridad al -
practicarse visitas de inapeccién y

~Con base en las resoluciones que se dicten de acnerdo-

a 1o previsto en el titulo octavo de la LINM.

188 visitas de inspeccibén corren a cargo de inspectores
cdministrativos que, &l levantar las actas correspondientes, ave
h £

riguan, precisan el tipo de infraccidén y proporcibnan datos a la

(38).~ Serra Rojas, Andrés.~ Derecho administretivo, Segundo To-
mo, Librerf{a de Porr(a Hnos, y Ciaz., S.A., Quinta Edicién
Yéxico, D.P., 1972, pég. 1154 y 1155.
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autoridad snserior, quien gerd la que determine en A1time instan
cia la infraccién y aplicacidn de lu suncidn que correcponda, -~
La propiz LIN determina que sor visitae de inspeccidn, debemos--
entender "lus gue se yracticguen en los lurures en ocue se fabri--
quen, tr&nsgortén 0 expendar productes o mercancics 0 en que pe-
precten servicios con objetb de examincr los productos o mercin-~
cfas, lur condiciones en que se prestan los servicios y los docyu
menics relacionados con lo mctividad de cue se trate", (articulo
220). Asimismo, el urticulo 221 LIM, exuresa que "de toda visita
se levantard acta circunstanciadu en presenci: de dos testigog-=
prosuestos por la persona con que se nubiese entendido la dili--
gencia o wor el insvector aue la uracticd, si aquella se hubiese
negado & yroponerlos", &In el articulo 222 LIK, se estebleccn loe
datog bue deberdn contencr les actas mencionades. Loe visitados
osodrdn hacer las observaciones que consideren pertinenteg duran~ -
te la diligenciw, las cuales consturdn en el acta y posteriormen
te ofrecerén yruebas en reluacidn con los hechos contenidos en el
acta (articulo 223)., Unu copin del acta se dejuré con la perso-
ne con quicn se entendid le diligencia.

Antes de referirnoc al urocedimiento osrevisto en el ti~
tulo octavo de le LIK, 6s conveniente recorder lo cue doetrina~-~
rianente se entiende como procedimiento adiinistrativo. En térmi
nos ¢enerales, "el proceso administrutivo consiste esenciulmente
¢n le elaboracidén de mandutos gue afectan los dersciaoc 7 obliga-
ciones de loe cindudunoc privados vy de lus artes, llevadof & ~-

capo por funcionurios nfiblicos cue no son jueces ni lerisladoee

{33)s~ Serra Rojus, Andrés,~ Derecho Administrativo, Segundo To-
mo, Libreriu de Porria Hnos, y Cia., £.A., Quinte Edicibn
México D.¥., 1972, 0drs,1154 y 1155.
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resh,

En osinidn de Acosta Romero, "srocedimiento odiministras
tivo es todo el conjunto de actos seiinlados en la ley pars lu --
produccidn del acto wdministrativo (grocedimiento orevio), asi -
como la ¢jecucidn voluntarin y la ejecucibn forzoes, ya sean in-

terncs o externus" (39).

Por su parte, el muesiro Gebino Froga éfirm& que 6l —m-
"eonjunto de formulidades y actos que. preceden y que constituve-
¢l acto administrativo ez 1o que conatituye e¢l srocedimiento ad=-
ministrativo, de lu misme munera que lus vics de uroduceidn del-
ucto legislativo y de la sentenciu judicial foruman recpectivimen

te el urocedimiento legiclativo y el ,rocedimiento judicial" {(40)

Como ocodenos &preciar, la doctrine ncecionul concibe al-
procediniento udministrativo como sreseratorio del acto adminis-~
frativo, oue en el caso oue nos ocuyz, el acto ud:inistrativo es
la anlicacién de una sancibn a quien cometid una infraccién edmi

nistrativa. -

Por Gltimo, debemos recordar nue ¢l Derecho Procesul Ad
ninistretivo es relativamente joven, por lo ocue el procedimiento
adminietrativo es distinto al judiciul, siendo €l primero de —-—-

ellos mds exuvedito vy menos formal y solemne,

(39)e~ Acosta Romero, Miguel.- Teoria General...op. cit, ég. ——-
166 'y 167.
(40)e~ Frapa Gabino.- Derecho Administrativo..., op. cit, phy, --



CAPITULO QUINTO

1,03 DELITOS

COMETIDOS EN EL USO DE LAS MAR

CAS PREVISTOS EN LA LEY DE INVBNCIONES Y -

MARGAS.

l.~ Congideraciones previus.

’ a)-"

b)o“

C)e~
d)e~

e).-

Usar una marca registrada para

distinguir les mismes ¢ simila

res productes e servicios que-
aquelle . pretege.

Ofrecer en venta ¢ poner en —-
circulacifén determinados pre--
ductos.

Alteracién, sustitucién e su—-
presién de las marcas.
Penalidad y reparacidén del da-
fis 'y perjuicioes,

Requisite fe procedibilidad.
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1.~ CONSIDERAGIONES PREVIAS.

L& tutelt penul del sstrimonio estaria incompleta si -
el valor econéﬁico; real o potencial, derivado del uso de un ~-
signo marcario, quedase sin proteccidn frente a las conductas -
dolosas de terceros que pretendan usurgar el prestigio o la -~-

clientela que legitimamente conquisté el titular de una marca.

El signo marcario, desde hace muchos aﬁoa; merecid la-
proteccidén penalistica, puesvtu§o parecido rango "gue las demﬁs
obres del ingenio y su proteccidén penal élcanzé, a partir de la
Revolucién Industrial, su mé&xima.altura, pues no habia razén --
para negur & las concepciones de la inteligencia humene aplica-
bles en la industria y comercio la semejante tutela gue era con
ferida a las credciones intelectuales y artisticas, habida cuen
ta de que unas y otras son oriundas de la imaginacibn y de la -

fantasia® (1).

El usurpador de una marce "ataca directamente al dere-
cho de gropiedad, engafiz al comprador inexperto, concede valor-
inmerecido a los efectos industriales, sirviendo de falsa garan
tia oara ccrediter el mérito de cue carecen y darlés ung menti-

da procedencia® (2), sor ello, se justifica plenamente la nece-

(1).~ Jinénez Huerta, Mariano.- Derecho Penal Nexicano, Tomo —-
IV. EBditorial Porriie, S.A., México, 1977, pdr. 389.

(2)e~ Mascarefias E. Carlos.- Los Delitos contra la Propiedad In
dustrial, Editor José Ma, Bosh, Barcelona, Espafia, 1953,-
Mg, 14,
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sidad de perseguir y sancionar & estos sujetos.

Ahora bien, cabe sedlar que en la L.P.I., se concedia-
a los titulares de un sBigno marcario cinco acciones penales oa-
ra proteger sus derechos, e decir, se tipificaban cinco deli--

tos, cada uno con su propia denominacidn; a saber:

l.- inyaeién de la merca, entendiéndose por tal, su rg'
‘produceién por parte de terceros sin el consentimiento del due-
fio, para amparar'articulos iguales o similares a los resgervados
por &ste (artfculo 255 L.P.I.).

2.~ Imitacién de lu marca, que consistia en la utiliza
c¢ibén por un tercero, en productos iguales o similares, de una -
murcu que éste forme & ihagen ¥y semejanza de la registroda =e——-
(art{culo 255 L.P.I.).

3.~ Palsificacién de la marca, que tenifu lugar cuando-
une persona gin consentimiento del titular del signo, la alters
ba, lu sustituia o la suprimia, usédndola respecto a los mismos-
o similares artfculos gue la marca falsificadu distingue, los -
" cuales dicha pereona ofrece posteriormente en vents, o de cual-

quier otra manern pone en circulacidn (articulo 258 L.P.I.).

4.~ Uso ilegul de la marce, entendiéndose por tal, el-
comercio doloso en mercancias cuyus marces hayan sido objeto de
los delitos de invasidn, imitacibén o falsificacibn, o bien, la-
fabricacidén dolose de marcas que resulten falsificacidn o imita

.. ¢idén de alguna legalmente registrada, para ser usadas ilegalmen
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te, y finulmente, el comercio doloso de d ichas marcas aai fabri
cades {erticulos 256, 257 y 263 L.P.1.),

5.~ Por ultimo, la ucc1dén de comgetenciu desleal en re
lucidn con él uso de marcas requeria gue un 00muetidor por cual
ouier medio {distinto a los enumerhdoe), trate de rroducir con-
fusién en los productos de otro {3).

1a legislacidn vigente, en cambio, no emplea une deno-
minacidén especifica en torno & entos tipos delictiﬁos, oues se~
limituba « deseribirlos. 8Sin emburgo, podenos azreciur que la-
nuturaleza comin de estos delitos, de un modo ﬁ otro, estd cong
tituida por una "usurgacibn” de 1los derschos inmateriales del -

titulur del signo.

Por " usursucidn ", debemos entender la srivacibn de -~
loe derechos ¥y ventsujas ccondmicus, reules 0 gotencisles gue ==
sufre el titulur de una marca-sujeto vasivo-, como consecuencia
de lu conducta dolosa de un tercero-sujeto metivo-, que puéde -

oresenturse con distintes modulicdades.

Por 1o tanto, conesidero oue al estudiarse, hoy en dig,
las conductes delictivus oue afectun los derecnhos patrimonisles
del titular de un signo murcurio, debenos tener presenie que --
existe un concepto genérico, el de ‘usurpacidn', el cuul Jresen
tt varios ti.os o modzlidudes oue finalmente confipuran los dig

tintos delitos previstos wpor la L.I.M.

{3).~ Bzrrera Graf, Jorge.=- Tratado d8.ees 03, Clt. pdgs. 325~
326,
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En el ?{tulo Décimo de du L,I.M., cuyo rubro es "In---
frucciones, insgecciones, sancionce y recursos®, 86 encuentran-
les distintus hipltesis o suguestos que constituyen los delitoe
relutivos @ upo de lae murcas, Como podemos aprecinr, los "de-
1itos" no estén inclufdos en el rubro del Titulo Décimo de la-
ley, & peser de nue estos apurecen en el art{culo 211, incluido
en el T{tulo mencionudo. Lo anterior es, sin duda, un error en
la ley, que si bien, no tiene consecusncius jurfdicas si nos -~
muestra un descuido o insuficiencia en la téenica juridica de -

los legisladores.

Una vez hechas 1as conaideraciones anteriores, srocede
el exdmen de los delitos relativos a las marcas, .srevistos 9oi~
: 1& IhIoMo

a).~ Usar une marce registrada gara distinpuir los mis
mos 0 similares productos o servicios que eouella
protege.

1a fraceidn IV del artfculo 211 de la LIk, considera -~
como delito: '

~"Usar, sin consentimiento de su titular, ung mdrca re
gistrauda pura distinguir los mismos o similares productos o ser
vicios que &ouella protege.

Los clementos constitutivos de este delito son:

~Uso de merca vor un tercero:
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~Nue el eigno esté roristrudo por el titular;
-Faltu del consentimiento Qel titular; y
~Aplicacidn de esu murce o groductos o scrvicios igua-
les o similares,
Por uso de murca, debemos entender la ajlicacién del -
gigno al wproducto o servicio,'ain cue Be& NECOSErio que E@ . —wm=
transmitan, se pongun & la venta o se ofrencan de cualquier me-~

nera.,

Por 1o tunto, nos referimos & un uso, que a diferencia
de otras acepciones y modalidades que el uso ‘tiene en nuestras -
ley, en materia delictiva no reguiere de curaéteristicas tales-
como el uso continuo y efectivo por parte del malhechor, mismes

oue cuunco son exigidas asf{ 1o hace notar la ley (4).

Asi, el delito se consumz en el momento en cue, con fi
nes comerciales, se use 1= marcs, 0 sea, en el momento en gue -~
ge coloca sobre el sroducto en cualquiera de las formus que una

marca puede ustrse pura gue cumsla con su funcidn propia,

Es necesario oue la aplicacidn o uso de la marca se ha
ge con fines comercianles, ya que, como atinadumente se.cla Mas-
curedas, "serd juridicumente indiferente el heclio de un.indivi
duo ous coloca una marca ifual o oarecide & la "Romeo y Julie--
ta" en unos puros cunerios aue 81 mismo ge fume" (5). A lo en-

terior, Rumellu anade ocue "el uso vurz mero fin personcl no ---

(4 )e= rengel Ortiz, Horacio.- Tesis, op, cit. pde. 118,
(5)s~ Noscarerdas B. Carlos,- Los Delitos..., 0p. cit. abg. 60.
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trae conpigo resgonsubilided civil ni penel” (6).

También debeﬁos seficlir que no es necesario cue se haya
llegudo a causar perjuicio &l titulur del bien juridico, pues la
ley no lo exige asi, sin olvidar que potencialmente €i se causa-
un dafic al titular del signo. ‘ '

Por otra parte, sura que un signo morcario suedeé ser --
considerado objeto de delito, es reoquisito esencial cue dicho --

signo goce de la proteccidén registral,

El registro en estos casus, es constitutivo de derecho-
al igual cue el cumdlimiento del .requisito establecido en el ar-
ti{culo 119 de 1a LIH, en el sentido de obligar a los titulures -
de las marcas a estampur en sué aroductos necionales la leyenda-
"marca registrada™ o su abreviatura o siglas, sancionando la omi

8i6n con la Jrivacidén de cualouier accidn civil o senal,

la antigua L.P.I., en su articulo 255 equivulente a la
fraccidn que analizamos del ordenumiento vigente, se referia a-
une marca registrada legalmente", a diferencia de la ley en vi-
cor oue suprimié el término "legalmente”. No obstunte, debemos-
entender que "aquello que no es registrable como una marca y --
Sor error o cualouier otra eircunstuncia de indole diversa hu--
biere sido registreda edministrativamente.... y usada por otro-

sin el consentimiento del cue hubiere obtenido el citwdo ilfci-

(6)e= Rumella y Porgus.- iluevo Tratado de atentes de Invencidn
Barcelona, Esvara, 1904, e 94. Citado por Mascareiius E,
Carlos, oo, cit. s4g. 60.



140

10 registiro wdministretivo de aruello oue no es repistrable, no~
incide en el hecho delictivo descrito en esta fraccidn, pues,..-
-los jueces pensles jamds pueden hacerse solidurios, cémplices o-
encubridores de los errores y demdp irregularidades uds fraves -

~inclusive delictivas- perpretedas por 1= Secretaria,..” (7).

‘ La "esoecialidad", curacteristica esencial de¢l sifno --
murcario hace su 8parici6n nuevamente en el delito que examina—-”
. s, nues sél&mente cuendo el uso de 1& marcu, sin consentimien~
to de su tltular, se huga pard distinguir log mismos o 'simlla--
res oroduetos o servicios que aouella prote;a, BE- esta en presen

cie .del-delito que nos ocupd.

Asf{ ¢omo el principio de esvecizlidad ouede excluir la-
'antijuricidﬂd, depemos tener presente que en la tigificucidn del'
delito se determina siempre como elemento caracteristico del —w=
nismo, la carencia dél consentimiento del titular del signo mey- l
carit. For lo tanto, el consentimlento del tltular también EXm=
cluye la antijurldicldad.

Sin embargo,la propiz L.l.M., determina ciertos casog--
en los oue ufin cusndo no medie el consentimiento del tituler del
signo marcario, no se configura el delito. Ta) es el caso de las
"licencius obligatorius" orevistus en el urticulo 132 de lé LIl
yue »0r causas de utilidad phdblica godré otorgar la Secretaria -
de'Patrimonio y Pomento Industrial pura el uso de marcas refif--

tradus; .0 el cuso de lu transodsiln de les murces registredas -

(7)e= Jinénez Huert&, Marizno.- Derecho Henal...., 09; cit. e
pég. 398, : ‘ '
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cuundo el nuevo titular no registra dicha transmisidn en la Di-w

_reccién Ceneral de Invenciones y Mercus.

Ahora bien, sigulendo a %. Mascureilas (8), debemos te—-
ner presente oue udn en el caso de tener autorizacidn de tituler
suede cometerse el delito de usurpacidn cuendo se.explote el sig
no: marcario fuera de los limites establecidos en el éont:ato;'~
asi, por ejenmplo, en el cuso de une autoriszacidn 1imitada terri-

~toriulmente la venta o uso del signo marcario fuera del territo-
rio autorizado serd usurpacién. fambién 1o peré en el cago de = .

exslotacidn en fadha.posterior a la que aa'fije'cdmo limite tem~
poréi en 1a autorizacidn o en fecha posterior s la de resolncién
: del contrato. Dor (ltimo, el autor arriba citado afiade que no -
%odo incumplimiento de coétrato entre el titular del sifno y el~
consecionurio constituirdn un delito. Asi, el incumplimiento --
de determinadas condiciones o cargas, El titular del signo po--

drd ejercitar solumente las oportunas acciones civiles.

Sobre este punto, podemos mencionur la fumosa emoresa -
Coca-Cola, que debido a su jrun desurrollo concede frecuentenen—
te u terceros el derccho & ugur su mercs exclusiveaenie dentro -
de toerritorios dien definidos ypor un tiemuo determin&do, JATA ~em

&si, obtener maror control y punencine en L2 ex.lotacidn del ~--

signo, sroteridncore wdends, & otrae licencict. rios cue £0ran == .

del migmo derecho al wso de la vieret en un lugay v énock detéfmi

hedos,

‘ (S).— Ir'ﬁ“.iﬁ’(_—":'—rbi‘iﬁl‘i He Cirlos.~ Lor Dglitoﬂao-c, 0_»_1. Cit, ';i!'l[_',- 62-



142

b).~ Ufrecer en v.its o HOnEr on ¢ eenlieidn dutoroina-
dos productos,

Ia froccién V ael orticulo 211 de¢ lu Leleils, congidere~

‘como delitus: "Ofrecer cn venta o soner ¢n cirenlucidn loc ro-
Guctos & ouc se refieren leg frecciones I, I1y IV del arcsente-

erticulo o wouellos @ nue se contrae la friceidn IT cel .rtfcilo

210; no obetunte la decluratofia de confunidn cue lg‘nisn; re---

vés o bien, .roductas srotesidos por une wrrcu refistr &, hi-e—

biéndolos alterado., Io Srevisto en la ,rescnie friceid: réri -

v lictble en lo conducente, tratindose de arrcns de servician,

A continueeidn erevinereros ge_ordouentc oo w0 Ge =
los elementos o tivog delictivos conteaidos en este . recesto,

a).~ "Ofrecer ¢n vents 0 woner cn circuluecidn los oro-
ductos t que ¢ refieren lue fracciones I,.. del crecense wrt{-
culos...". La fruecidn I del articulo 211 se refiere « li ta--

wlente

‘brictcidn o ecleboracidn de "Lroductos wlgplalon Or N
o un certificedo de inveneidn, gin consentiniento de su tivalsr

2 sin licencit o autorizmeidn corresionciento,

Bt recorcer eue solewntie ¢l titnlur o 1. .hionte-'
o cus cuucahuvientes y licenciaturios tienen el éerecho JoTes o5 éz
slotar ¢l croducto uutentacs, y por 1o twnto, L. exclusividad -
sere ofrecer en ventu o poacr en cireulacida dichos .roauct s, -
L0or 1o oue nuicn iege lo enterior oin cutorizacidn, cuucte un -
He

cets ilfcito urevieiy v sencionndo Lor 1o le

b)e= "Cfrecer en venta o voner en circulucidn loe Jro-
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¢uclis w vue se¢ refisren lus fracciones... IT del orescente aryi-
culos...", Debemos hacer notar cue la fraccidn II cel wrticulo -
211 no hace mencidn de ninpunu cluse de vroductos., &Bn efecto, -
dicin. fruceidn se refiere zl ecwpleo de "métodos 0 srocedimientos
vutentudon o amparados 20r un certificedo de invencidn,...V. So-
bre ¢l serticular Jiméncz Huertu h: exyresido cue "aunoue puede-
doducirse aue el empleo de dichos uétodos o grocedimientos crean
u orifinun productos, l& verdud es cue esta interpretacién Bl -
bien Lccﬁtuble en el lenrucje vulgar de lu vida es unlégicu o
g0r "meyoria devraz6n" en el ordén»genalistico y conétitucional;‘
&partc de cue existen métodos o.groéedimientos catentados oriun-
dos de una eetividad inventiva y susceptible de 2plicacibén indus
trial oue no originun. osroductos como por ¢jemylo, actcce con lus
zctividudee inventivas industriules de {ndole recrcative, osubli-

citaria o de distraccidn o diversién" (9).

%o obstante lo anterior,'qebemos tener presénte oue con
forme o nuestra léﬁislacién las invenciones solo podrin gutent14
 zarse cnando sean suecentiblens de aslicacibn industxicl, ce de-—m
'cir, q&c se pueduwn fubricer o utilizar -en lo indastrixz, lo cual-

zirnifice, sin duds, oue la asctividad putentable &t como resul--
tudo un sroducto. ror otru Jsurte, las actividwdes inventivis --
cituduns Jor Jiméncz Nuerts suscestibles de aplicucidn industrial
ru¢ no originan ningin sroducto como serfin lms de indole suoli-
cit.irio o recrentivo (lés regles del juego), no estén reconoci--
¢es cormo invenciones, de conformidad con cl articulo noveno de -
le. LIN,

(3)e= Jinénez Huerta, Weriano.- Derecho Penal... Cp. Cit. ode. -
430, ’ _
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mn virtud de lo wnterior, considero ouc uwin cuanco lu -
re@uccién de lu disoosicidn que nos ocupw no es nuy clara, se --
suede logrur uns interpretucidén y aplicucidn adecurda de esta --
fruccidn al tomurse en cuentu otros articulos conexoe y €l espi-
ritu de lu ley, obteniéndosge #si una interpretacién global que -

giemore es mis acertuda,

é).~ "Ofrecer en venta o poner en circulacidn los bfo—-
ductos a oue se refieren lus fracciones.., IV del‘presehte art{-
Culoesoa, ‘

Ia fruceidn IV del articulo que examinamos yu fué anali
ni-d& en el prosente cégitulo. Se refiere al uso, por un tercero
sin consentimiento de su titular, de "una marca registrsda pura-
'distinguir los mismos o similures productos o servicios oue aque
lla »roteja". Sin embargo, debemos notar que lo sancionable en -
egte cuso no es el "uso" de la merow sin consentimiento de su ti
tulur, sino "ofrecer en vente o poner en circulucién" los sroduc
tos marcudos indebidumente, Lo anterior pone de manifiesto la -
importanciu del pavel que Jueg&h los cbmerci&ntes en los ilicie~
ton comciidos en contra de las marcus. No obatunte, “el delito-
no es urivetivo de los comerciuntes en oposicidén ¢ los fabrican-
toa, Lu cancidn corresaonderd tumbién & los 1llumidos distribui-
doreg, &l ser 108 primeros encargados de neciir entre el fubri--
cinte y el comerciunte, poniendo wusi los oroductos en circula—--
cibfn y este Gliima labor, lo mismb oue lt. congistente en ofrecer
en venta log productos, igumlmente puede ser retlizada en forma

directa por el fabricunte",

(10).~ Rangel Ort{z, Horacio.- Pésis, op. cit. pdg. 118.
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d).- "Ofrecor en ventu o wvoner en circulacidn los ro--
ductos... & aue se contrue la fraccidn II del artfculo 210, no =-

obstante 1= decluratoris de confusidn oue lo misma grevée...".

Por su parte, 1le fraccidn IY del articulo 210 consicera
como infruccidn administrativa; "Usar une murca psarecida en gra
do de confusién a otra reristrada, si dicha confusibn ha sido de
clartde jor la Secretaria de industria y Comercio paras ampurur =
log mismos o0 similares productos o servicios qgue lor proteridoe-

por la ragistrada“,

Gomo jodemos apreciur, le diferenciu ovésica aue huce =~
trascender al terreno de los delitos conductus anarcntemente ~--
iguales, y oue en uno de los casos es considerada como iNfraces=-
cidén administrativa, es el hecho de "ofrecer en venth o poner en
circulacibn® los sroductos marcados indebidumente. Es decir, -
81 la marca parecida en prudo de confusidn a otfu negistrudé ha-
sido usada para wmsarar los mismos o similareas osroductor o servi
cios gue los protegidoa'por la registrada, estamos en presencia-
de une infreccidn administrativa (articulo 210 fraccibén IX); si-
. por el contrario, se ofrecen en venta o ponér ¢n circulacién los
oroductos aiperados por la murck en cuestidn, surgce el delito —-
(art{culo 211 frucecidn V).

Sobre este »unto, Jiménez Huerte opina gque "esta distig
cibn no es solzuente inoperantemente sutil, sino que carecé de -
bese 18pica; pues €l uso de une murce purecida, en declarado'grg
do de confusidn purs wmuarar los mismoe o0 similares productos --
wrotegidos por lu registrada, fhctica y légiéamente presupone ~-

ofrecer en venta o poner en circulacidn los mismos o similarese-
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productoa, pues lub marcus registrudus se usan adheridus a log--

mismos productos o gue se.refieren y no flotan en el aire...(11)

Sin emburgo} considero que el problema estriba en 1o ==
que debemos entender por "uso" de la murca, Desde mi punto de -
vista, por uso de marca debemos entender, en términbgkgeneralen,
cualquier aplicacién o referencik que ee haga de la misma con i
nes comerciales en forme oral, escrita o gréfica, y mde concfetg
menté, la aplicacién de lu misma en los productos o servioioe. -
‘ sin'qne se requiera que se transmitan los mismos, y ni aiquierﬁ-
que se pongan & la venta, Partiendo de esta bese podemos apre--
ciar dos con&uctas,completamenté diefintaa a las que la ley otor
ca trato ¥y consecuencias diﬁeraas. Asf, si la conducta consiste
en "usar" una mafca parecida en grado de confusién a'btra.regis—
trada, si dicha confusién ha sido declarada por la Secretaria de
Patrimonio y Pomento Industrial, para amparar los mismos o simi-
lares productos o servicios que los protegidos. cor la registrada
se‘"ofreoen en venta o e ponen en circulacién® los productos =
tmgaredos Jor la marce en cuestidn, we trascienden &l campo de =~

los delitos,

e)s= "Ofracer en venta o poner en circulidcidn..., gro--
ducton protegidos por unu mireu repistrada, habiéndolos alterso-

do".

Al evusiderar nuestra legislacisn estu conducta como -~

delito, imglicitemente estd ,rotegiendc ripursrumentc les funeio

(11).- Jiménez‘nuerta, ¥ariano.- Derecha ﬁénul.. Ope Cit. odga—-
‘ 4010 : ‘ )
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nes ds sipgnificativas del siFno murcario.. Bn cfecto, la fin---
cifn "distintiva" de 1a nurce sierds todo sirnificodo cuindo el-
producto oue umpart es ulterad2, pues evidentemente ya no se tru
ta del mismo producto aue la mnrca sretende amparur, sino que es
tamos ante un producto nuevo oue invariablemente es cde mucho me=~
nor ealidud, Jas funciones marcurics de "proteccidn" y de "ga--
rentia de calidud constunte", tanbién ee ven reducides u la nada
cuando &l nroducto es alterudo, convirtiendo &l eifno marcurio -
en un aitractivo engafioso que »rovoca el consunidor & rdoudrir wun

articulo vicizdo cue légicumente no deses,

).~ La disposicidn que nos ocupa termint. diciendor —=—-
"To urevieto en lu preseate fruccidn serd aylicuble, on lo condu

cente, tratdndose de marcnc de servicio”,

Lo anterior es en realided un error si consideramos la-

diversa naturaleza de los "servicios" frente a los '"productos'.

*Dende el instante en aue 1&5 marcas de roductos y las
mereas de servicios tienen distinto signo conceptuul, 1u‘expre--
sién "en lo conducente” cnoierra una inconcrceidn e interaint--—-
cidn que no condice con las gurantfas de lepilided o de exacty -
aplicucidn de la ley, pues oblipa al juez & realizar una pereona

l{sime lobor creadora”, (12)

¢)e~ Alteracidn, sustitucidn o sunreeidn de lun murcasc.

El ertfculo 211 de la LIM considers en su fraccidn VI -

(12).~ Iden, ufg. 402.
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cono delito: "Ofrecer en venia o poner en circulacidn oroductos
protegidos vor unt marct repistreudu, deapuds de haber alterado,-

sustituido o suprimido surcisl o totalmente dsta.

- Los elementos esenciules de la descripeibn tipicu: que -
extminamos consisten en "alterar®, ﬂsustituir” o "spuprimir" lae-

gaarces de cualquier producto.

- La alteracidén del signo marcurio tieme lugur cuando se-

ceubia su esencia o forama, de tul menera gue la marca deja de -<
cumglir su funéi6n distintivea, confundiendo al'conaumidor, y por
lu. tento, causando un perjuicio al titular del signo y un lucro-:

indebido =4 tezceros.

Se sustituye la marca "cuando se vone otre en lugar de-
lz registradu, al efecto de hacer creer a los consumidores gue -
'_ Jos productos mmourados zox la marca oue ajarece en el producto-
tiene la misme bonanza que la de los productos registrados con’; 

la marca ufamude sustitufda® (13). '

La sustitucidn de la murcea puede consistir en el levan-
tuniento o supresibn de le marea dcl'fabricante verdadero y colo
_eur sobre un oroducto sin marca, la marca de un fabricunte real-

0 imaginurio- oue no ha fabricado el yroducto" (14).

Ahoru bien, el oue la marca colocada indebidarente 5o~-

(13).~ Idem. phg. 402,

(14),- Nascareliss E. Carlos.- Los Delitos..... 0p. 01t. pég. ——
198,
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bre el oroducto estéd o no registrudu no vuriu en nedu le accibn-
delictiva de la sustitucibn; sin embargo, la marca, victima de -
la sustitucién s{ es necesario que esté repistrada jara que se -

. configure el delito.

La supresibn consiste en levantur ¢ eliminar de los pro
ductos, la marca registrada, con el propbsito de orivur o su ti-
tulur del prestigio adquiride y hacer cxeer a los concsumidores -
ous otros productos de la mismw cluge son de ipusl caliced.

Dado oue lu risma LIK vrevé que lu supresiéh vuede ser-
total o parciul, hay que seilalar gue la susresidn ysircicl debe -
5éer reulizadu de t¢l modo oue el signo marcario ya na‘gueda ger-
~identificado gor el ufiblico, pues de otra forma, la marci segui-
‘riu cumpliendo con sus funciones y hadie se veriz perjudicado,

Por otra perte, la sola alteracibn, supresidn o suétitg

¢idn de lu mafcu recistrada de determinudos productos, no consu-

 ma el delito que extaminamos, Jues es menester aue senofrezcan’en

~venta o me pongan en circulacibén como 1o prevé expresunenté la -
ley.

d)e- Penalidad y reparacidn del drito ¥y oerjuicios.

El articulo 212 de la LIN disvone: “Se imsondrdn de --
dos & seis aios de prisibn y multa de nil s cien mil »esuvs, 0 ~=
" una sole de estas penus . juicio del juez, 4 cuicn comett. cusl--

cuiera de los delitos a que.ge refiere el articulo anteriorw,
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A diferenciu de 1o que ocurria en la dcrogada Ley de —-
Fropiedad Industrial en donde w cadat uno de los numerosog deli-=
tos en ella previstos se imponian sanciones o penalidades distin
tae, la legislacidn vigente unifica en el articulo oue nos ocupa

les penas inponibles.

Como podemos ayrecisr, los delitos previstos en le LI,
estdén sancionados con pena mlternativa,es decir, se deja al c?i-
terio del juez la mentenciu de uena privativa de livertud o mul-
ta, Lo anterior no significa oue el juez tenge absoluta liber—-
tad 2zra le aplicacidén de la pena, pues como ya hemos indicuado,=-
sus resoluciones deberdn estar fundadus y ﬁotivadas conforne & =

Derecho.

Tomendo en cuentz que la tendencia de le renologic es -
sustituir 1z nayorfz de las venus privativzs de libvertad por la-
pecunarie, y que nuestros jueces han optado caei siempre por sen
tenciur con pena pecunariw, dado el respeto &l principio in du--
bio »ro reo (todo lo que benaficie al reo), considero muy acer-
tada le ley en vigor aue seidala en su_&fticulo 212, una multe --
consideruble como pena alternativa con lo cual se "redundard en-
¢l amedrentaniento de los »0sibles infractores tanto primarios -
como reincidentes ouiencs légicunente, por ser industrialese, co-
mercicntes o mprendices de ambos casos, tendrdn pleno conocimien
to del volor del dinere" (15)

(15) .~ Vele Hernéndez, Carolinu.- ILas Dispociciones venales s80-—
bre Propiedad Industriml en el Derecho lFexicuno, en Revis
te jtexicuna de la Propiedad Industriusl y artistica, No. ~
27-28, enero-diciembre, 1376, pig. 195.
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En efecto, "con solo establecer una penalided muyor pa-
ra los delitos, el legislador de 1376 tuvo otro acierto deede el
pugto de vista penoldgico, pues solo &quel sujeto que acuse peli
grbaidad manifiesta llegard u encontrarse privado de su libertad
¥y las antoridades psicoldgicas, médicas, etc,, podrdn ajlicarle
el trotamiento adecurdo para su adaptzeibn a le vida en socciedad
con lo que se cumplird la finalidad de la :ens oue es la preven-
cién del delito por medio de evitar la reincidencia, Por otra -
pdrﬁe, la mds alta penalidad es ejemplificativa y umedrentﬁdoru,
por 1o que muchos posibles infractores de la ley se abstendrén -
de ﬁctuar lo que hard més efectiva le proteccidn de los bienes--
jurfdicos tutelazdos por la ley" (16).

Por otro lado, el término medio aritmético de la pena -
aplicable a estos delitos es menor & los cinco afios a que hace ~
referencia el articulo 20 de la Constitucidn General de 1la Repi-
blica., Dicho precepto constitucional est&blece: ‘

"En todo juicio del orden criminel tendrd el acusedo --

lae giguientes garantias;

1.~ Inmediatamente que lo solicite merd puesto en liber
tud bajo fianza, que fijuréd el juez, tomando en cuenta sus cir--
cunstancias personales y la gravedad del delito que se le impute
siempre queidicho delito merezca ser castigado con pena cuyo ===
téraino medio uritmético no sea nmuyor de cinco ufios de Jrisibn,-
gin mfs reguisitoe oue pgoner la sume de dinero resvective o dis-—

wocicidn Ce 1u autoridad....".

(16)0"' Idem, Pé601950
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in virtwd de lo anterior, todos loe incul rados por los-
delitos yrevirtos en la LIM, tendrin derecho a fiunzz; nero, de-
beumos tiner en cuenta ouc cono lu multu es muy ulte, la fiunzw -

sord nds wlta,

¥l urticulo 214 de la LIM, estublece: "Indejendientg—-—
‘mente de la suncidn udminiatretiva y del ejercicio de le mccibn-
penal, ¢l perjudicado pnor cualqguiera de las infriccionce Y deli;
tos © ane esba ley se refiere podrd demandar del o de lor auto--—
reo ¢e lor misuoe, la resoracidn y el papo de los duros ¥ perjui

ciog sufridos con motivo de 1a infraccidn o del delito”,

L& (isposicibn anterior distincue clirwitente los deli--
tos de lun suncioneg uominigtrutivue o civiles, lo cuxl, coumo ya

lo hemos uenuionado, constituye un wcierto.

e).~ Requisito de procedibilidad.

21 articulo 213 de li LIN, disjone: rare el ejercicio'
de 1o weeidn senul se recuerird lu. oreviu decluricidn de lo Se——
crctords de Industriw v Comercio en relecidn con 1. existerncia -

del necho constitutivy cel delito de cue ce trete,

Dichas decluraciomes se for-ulerin desde un .unto de —-
vigtu téenico, 1o Jrejusrerdn soore lug scciones civiles 0 ena-
les que orocedun y se herén del conocimiento de 1o Fracuraduriv-

General de lu tesdblica”,

Lo suterior conctrtuye uns notu curecteristica de los~-
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delitos de usurpacidn de mrrcags en el derecho mexicano.

la Suprema Corte de Justicia interpretd el articulo 135
de la L.P.I.,, eouivelente del artfculo gue nus ocups en los tér-
minos siguientes: “El urtfculo 195 de la decluracién administra
tive.,.. g6 hard desde el punto de vista téenico, ¥ no prejuzga-~
ré; aé decir. caulouiera que sea le declaracidn gue hoga la Se~-
cretaria...., no obligs ni puede obligar constitucionalmente &l=-
Ministerio Pablicv, ni aucho menos al Poder Judicial. 81 la Se-
cretaris, en un caso concreto, declara que hay falsificacibn y -
el Ministerio Pablico o el juez corressondiente, en su caso, én-
cuentran que no la hay, debe abasolverse el acusado contra la de-
claracibén de la Secretaria; reciprocemente si lu Secretdria de-
clara que no hay faleificucidn y loe hechos se denwncian por ~-
cualquiera de los interesados o por cualquier ciundedano, y el --
Ministerio Phiblico encuentra que sf{ hay delito, puede hacer lu -
consignacidn no obstante la decl&raci&n de la Seoretarim, pues -
lag funciones de les auntoridades administrativae y lus de leg -

autoridudes judiciales, son absolutamente independientes",(17)

A pesur del indicedo valor relativo de lus declaracio--
nes adninistrativas, lo cierto es que sin dichue declaraciones -

no es posible el ejercicio de 1la accibn penul. Es de lamentarse

(17)¢= The Coca Colu, Co,, Semunario Judicial de la Pederucidn,-
Tomo LXXIX, pdgs. 820, citado por Maurer Espinosa, Luis,-
Los delitos de usurpacién de marca en el Derecho Mexicano
Pesis profesional. Univerasidad Iberoamericuna, México, -
1373, »dg. 118, :
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gue le %.X.M,,conserve estu exigencia yu que cowo sefiula Rangel-
Medina: “Mfias de tres décadus de experienciu corres.ondientes —-
al tiempo en que estuvo vigente la ley anterior, han enseilado -~
que estuvo vigente lu ley anterior, han enseiiado oue este requi-
sito de procedibilidad s6lo entorpece 14 accidn crininal contra-
los usurpadores y originu cuantiosa pérdida de tiempo y de dine~
ro para la victima del delito, por lo gue, como una paradoja, —-—
tiene que resultar wis eficaz la aglicacidén de la sancidn admi-—-
nistrativa que cuando se tipifica un hacho delictuoso, & pesar -

de la moyor severidud de la pena propuesta para este Gltimon(18)

(18).- Rangel Medina, David.- Las marcas en el nuevo regimen me-—
xicano de yropiedad industrial, en Problemi Attuali di -=-
Diritto Industriule, Guifré Editores, 1977, »dg. 916, ci-
tado por Rungel Ortiz, Horacio, op, cit. pdg. 122.
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C O N CLUSTI OUNTES

1.~ 1a expresxén "Propiedad Inmaterial"™ comprende tan-
to los derechos relatives & las preducciones intelectuales del-
deminio literarie, cientifice y artistico -prepiedad intelec——-
tual o dereches de auter-, come les derechos derivades de 1as -
_creacienes nuevas, les signes distintivos, la represién de la ~-
competencia desleal y el traspase de la tecnologia que unidos,~-
configuran la propiedad industrial.

2.~ AGn cuande las marcas y otros-pignoa distintives -
como 6l aviso y el nembre ceomercial ne son el resultado de una-
actividad estrictamente intelectual, encuentran c¢cleasificecidén -
adecuada en el cuadro de la propiedad innmaterigl en virtud de -~
que- les dereches que les son relativos reciaen, iguslmente, go—-
bre objetus inmmateriales, sin olvidar ocue las materias que en—-
tendemos incluidas dentro del conce.to propiedad inmuterinl, --
tienen une finalidad comfin, es decir, evitar la usurpecidn de -
derechos adquiridos legf{timemente,

3.~ La mayoria de les autores otorgan-a la narca las -
siguientes funciones: de distincibén; de publicidac; de protec—-
cidn; de rurantia d¢e calidad constente y de indicacijn de proce
dencia, Con los modernos mediocs de publicidnd y de pronociin ng
ra &nunciar les preductos o servicios & través de lze marcas, -
las funciones de distincidén y publicituria, intimarente vincula
das, constituyen hey en dfa las funciones rés imvortentes del =
s8igno marcario,

4.~ Bn tédrminos generales entendemos por "uso de mar—-—
ca” cualguier aplicacidn o referencis quc se haga de la misma =
con fines comerciales, en forms orel, escriie o préfice, y wis-
concretamente, lu uplicacidn de la murca en los productos o ser
vicios, Bin oue ce requiera oue estos sean transmitidos o pues-
tos a la ventsa,

5.~ Ias fuentes cue dan er{gen al derecho a lu merce -
son segsdn nuestro sistera legal, el uso y el recistro. Sin em--
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bargo, resulta muche mis eficaz la proteccién deriveda del re-~
zistre, yn que sin €1, no es posible ejercitar scciones do tipe
penal.

6.~ Lo pretecciin jurfdica que recibe el Nombre Comer-
cial, ne es tan eficiente como es deseable, pucs mientras la «-
Ley de Invenciocnee Yy Marcas prevé y sanciona expresanente a —--
quien use indebidamente una murca registrada come Rembre Comer-
ciel, no establece ninguna sancién en su capftule reapective pa
ra 1a hipdtesis opuesta, es decir, cuande slguien usa.come mer-
ca un nonbre comercial que ya viene usande un tercere,

7.~ 1a tutela penal del patrimonio estaria incompleta-
581 el valer econémico, resl o petencial, derivado del uso de un
gigne marcaris quedese sin preteccién frente & las cenduotas do
losas de terceros que pretendan usurpar el preatigie o la clien
tele que legitinmamente conquistd el titular de la marca,

8o~ Ia L.I.¥., siguiende atinadamente las tendencias ~
de 1la penologfia moderna, despenalize un gren ninmere de conduc--
tas de la psna privativa de libertud, estableciendo una serie -
de Banciones ¢ infracciones administrativas en substitucién de-
los tipes penales gue preveia. la L.P., Y., con lo que se obtiene
una pronta y exvedite tramitacién de justicia, eviténdose trabs
jo infitil al cestops aparate judicial.

9.~ Ia legislaciln vigente no emplea una denocminacidn-
sgpecifice en torno z los tipos delictivos en ella previstos .- .
Bxiste en todos ellos como neta caracteristica une "usurpacidnm
de los derschos inmateriales dael titular del signo, per lo que-
debemos tener presente en el estudio de les ilfcitos cometidos-
en contra de las murcas la gresencia de un concepto gendrico o-
comin: 1l& usurpacibén de bienes inmateriales.

10.~ Se etorgaria a las marcas una proteccidén mds efi--
caz, sl se suprimierz el requisite previe de procedibilided pre
visto en el artfcule 213 de la L.I.M., ya que dicho requisite -
prevoce un grave entorpecimiente en el ejercicio de la accibn -~
penal, favoreciéndese paradbdjicamente & comerciantes e induse==
triales usurpadores.
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