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P RO L OG O™

Frecuentemente oimos decir gque la Ciencia Juridica Mexicana

relativa al derecho marcario no cxiste, o en su defecto que

se trata de una materia de nueva creacidn, gue hasta cierto

punto ha sido inexplorada; de igual manera se afirma que los

bienes de la Indole apuntada carecen de una proteccidn efi-—-
caz debido a la anticuada y deficiente legislacidén y a la fal

ta de jurisprudencia y literatura sobre el particular.

Sin embargo, dichos conceptos definitivamente no correspon—-

den a la realidad y sdlo obedecen a una incompleta informa--

cidn, ya que la verdad de las cosas es que nuestro pafs cuen
ta con importantes manifestaciones de la actividad

tiva,

legisla—--

jurisprudencial y doctrinaria en el campo de los llama

dos derechos inmateriales, es por ello, gque el presente tra-

bajo versa sobre la usurpacidn de las marcas que de alguna
manera se ha llevado a cabo en México desde €pocas muy remo-
tas; asimismo, desglosar con datos precisos y detalladces el
avance gue en nuestro pais ha cobrado el régimen legal de

esos derechos, por lo gue es a grandes rasgos

propuesto tratar. Para ello,

leo gque me he
es de tomarse en consideracidn
las experiencias vividas con la pr8ctica profesional llevada
a cabo, tanto en el Gobierno Federal como proyeactista de re-
soluciones administrativas como en la iniciativa privada co-—
mo postulante en negocios Yy controversias
piedad Industrial.

alusivas a la Pro-

Independientemente de 1o anterior, me hizo reflexionar el he

cho de que todavia en la actualidad no se le ha dado la impor

tancia que realmente tiene, €sta por demds noble pero intere-—

sante materia, sobre todo, por las propias Autoridades Admi--—-

nistrativas gue no le han dado el apoyo necesario, gque de al-

guna manera se ha ganado a pulso a través de los
ello,

afios. Es por
que por conducto de este modesto trabajo, quisiera brin
dar un pequefio pero sincero homenaje a los pocos,
sos,

pero valio-—
estuGQOSOS de la materia del l1lamado Derecho Marcario.



Por otra parte, cabe destacar que desde los primeros tiempos
de la propiedad industrial, las reglas de la competencia de-—
sonesta se han inclufdo, por afinidad, en ese cuerpo de Levy,
es puesto que de esa manera puecde conseguirse mayor efectivi-
dad en la tutela de la leal y honesta competencia, en vista
de guc la autoridad administrativa tiene a su alcance, ademés

de una larga experiencia en tratar problemas similares, los

elementos necesarios para aplicar las sanciones correspondien
tes con todo el rigor necesario.

La obra se divide en cinco partes, en las que sucesivamente
se trata de la Propiedad Industrial y la Competencia Desleal.
La segunda parte estd destinada a l1os antecedentes histdri--
cos

de la Usurpacidn de las Marcas,

contempladas en las 4i--
versas leyes existentes.

La tercera parte se refiere al

e |-
tudio de las directrices fundamentales

de las marcas, para
su naturaleza juridica,
con la exposicidn de 1los

lo cual se describe para concluir

requisitos de validez y de la marca
sobre el plano juridico. La cuarta parte estd consagrada a

realizar un estudio comparativo entre los delitos e infrac--—

ciones contempladas por la vigente Ley de

Invenciones y Mar-—
cas,

con los mismos hechos de usurpacidn a gue se

referian
las leyes anteriores.

‘Finalmente, se concluye haciendo un es

tudio minucioso de cada una de las infracciones administrati-

vas y delitos a que se refiere la Ley de la Materia,

en rela-
cibdn a las marcas, especificdndose las diversas hipétesis pa-
ra su procedencia, elementos constitutivos, procedimientc ad-

requisitos previos para ejercitar las acciocnes
correspondientes,

ministrativa,

sanciones y recursos.

En consecucncia, sin una proteccidn adjetiva,los llamados
derechos de propiedad industrial no tendrfian razdn de

ser,
© por 1o menos,

pertenecer ian por decirlo asi s&lo a través

del ejercicio de las acciones de propiedad industrial. son

ellas la auténtica prueba y la medida de tales derechos;

son
la sancifn natural de ellos.
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C A P I TU L O I

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA ACCION DE COMPETENCIA

DESLEAL

La Propiedad Industrial.
Accidén de Competencia Desleal:

1.~ Fuentes de Cardcter Constitucional.

2.- Distincién entre Competencia Ilfcita y
Competencia Desleal.
Represién de la Competencia Desleal.

4.— Concepto ¥y Clasificacidén de los Actos de

Competencia Desleal.



A) LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. '

Siguiendo a2 Paul Roubier, David Rangel Medina manifiesta que

a pesar de su gran importancia practica,

la teorfa de la pro
piedad industrial no ha sido adn muy estudiada en razdn a -
qQue se origina en el mundo moderno, pues es fruto de la 1i -
bertad

del comercio y de la industria, y solamente ha podido

desarrollarse en un régimen de competencia econdmica.

Agrega que la teoria de la propiedad industrial consiste

una regulacidn juridica del juego de la competencia entre
los productores.

en

Competencia que, considerada por muchos eco
nomistas y sociblogos como la ley social por excelencia, no
puede ser ilimitada; ni puede constituir para un comerciante

© un industrial un derecho absoluto, porque de ser asf surgi
rian conflictos insolubles. Por lo consiguiente si se hace

del principio de la concurrencia la ley fundamental de la
economia,

es necesario fijarse barreras que delimitarin su
curso y constituirdn posiciones que no podré remover:

esas
industrial que, por
son a la vez otras %tantas prerrogativas en prove

cho de un establecimiento de industria o de comercio contra
sus competidores. (1)

posiciones son los derechos de propiedad
otra parte,

La propiedad industrial puede ser conceptuada como el conjun

to de derechos que protegen y garantizan las creaciones nue-

vas de aplicacidédn industrial, resultantes de las concepciones
de la inteligencia y del trabajo intelectual; la adopcidn de

signos distintivos en productos y establecimientos y la leal

tad de la concurrencia industrial y comercial.



Es pertinente decir gque en relacidén a la adopcidn del término
"propiedad industrial", Stephen P. Ladas establece que, no -
obstante que sea poco apropiada esta expresidén, desde el pun
to de vista de la ley nacional, dar a todos estos derechos -
e intereses el nombre de ''propiedad" no resulta ningidn incon
veniente desde el punto de vista de su proteccidén internacio
nal, por ser este término un comin denominador ﬁréctico para
designar diversos intereses gue se refieren a la actividad -

comercial e industrial de los hombres. (2)

A fin de servir o satisfacer sus intereses econdédmicos, el -
hombre inventa, c¢rea, imagina o utiliza diversas cosas. De -
esta forma inventa un producto, © bien, un nuevo procedimien

to de fabricacidn.

Crea un dibujo o un modelo nuevos. Adopta para sus produc -

tos una marca distinta o utiliza un nombre comercial, etc.

Es a todos estos aspectos de la actividad humana —-afirma La-
das— (3) que el término de “"propiedad industrial' se aplica,
por lo gue puede decirse que la propiedad industrial estéa -
constituida por las prerrogativas industriales que aseguran

a su titular frente a todo mundo, la exclusividad de la re -
produccidn ya de una creacidén nueva, bien de un signo distin
to.

Actualmente se consideran como objetos econdmicos protegidos
y garantizados por diversas categorias de la propiedad indus

trial los siguiente grupos:

1) Las creaciones nuevas, que comprenden:
a) Las patentes. (Invencién y mejoras).

b) Los certificados de invencidn.



c) Los dibujos industriales.

d) Las variedades vegetales.

2) Los signos distintivos, consisten en:

a) Marcas de productos.

b) Marcas de servicios.

c) Nombre comercial.

d) Aviso

comercial.

e) Denominaciones de origen.

3) La represién de la competencia desleal, qgue trata de -

impedir

el desvio de l1a clientela mediante:

a) La confusién de productos
b) La confusidén de servicios.
c) La confusién de establecimiento.
a) El descrédito entre los competidores.
a) La tecnologia, donde se encuentran comprendidos:

a) E1 know how.

b) La asistencia técnica.

c¢) E1l traspaso de conocimientos.

En la especie, el trabajo a desarrollar, no es el estudio mi-
nucioso y detallista de todos los institutos que comprende la

propiedad

industrial, excepto en lo relativo a la usurpacién

de las marcas. Consideramos suficiente el hecho de indicar

cudles son los institutos gque comprende la susodicha propie~

dad industrial.



B) ACCION DE COMPETENCIA DESLEAL.

La competencia deshonesta que

los comerciantes practican pa-
ra obtener provechos

indebidos no se encuentra regulada sis-—
temAticamente en la Repidblica Mexicana. Ello puede deberse

a que no se ha encontrado un buen lugar para ella en los or-—
denamientos legales. Las leyes mercantiles en vigor no la

contemplan, y las leyes de propiedad industrial sblo recogen
algunas de las figuras de la competencia deshonesta que se -
practican con signos de propiedad industrial. A
to de C&digo de Comercio,
de siglo,

En el Proyec-—
formado hace ya mAs de un cuarto
¥ gque no tiene trazas dec adoptarse, se listan en
cierto nimero de actos que constituyen
como por ejemplo:

competencia desleal,
el empleo de medios

que tiendan a produci
confusidn con la empresa © negociacién

los productos o servi
cualguier actividad encaminada a -
evitar o dificultar el acceso de clientela al establecimien-—
to de otro comerciante;

cios de otro comerciante;

el saoborno a los empleados de otro -
comerciante para que le ahuyenten la clientela; desacredictar
al competidor ;la comparacién directa por medio de publicidaad
nominativamente,

© que haga notoria la identidad del produc-—
to competidor;

la utilizacién de los servicios de quien ha
roto su contrato de trabajo a

invitacidn de la persona que
la infraccidn con fines de competencia
del articulo 28 constitucional y sus leyes reglamentarias;
cualquier acto anflogo a los antes enunciados.

le da nuevo empleo;

(4}

1.~ Fuentes de carfcter constitucional.

Pese a la letra de los articulos 4° y 5° constitucionales ¥
quizéd, como una reaccidnal texto de dichas normas Jque parecen
proscribir toda clase de limitaciones al ejercicio del comer
cio, aidn aquellas que podrian justificarse por la proteccién
de intereses sociales eminentes y superiores, el legislador



federal desde 1934, 0 sea, desde los primeros afios de paz, de

tranquilidad y de trabajo en la Repiblica después de la Re-—

volucidn y de sus efectos, sintidé la necesidad imperiosa

de reglamentarla actividad mercantil y de reconocer los

grandes dafios de la competencia ilimitada.

La Ley Orgénica del articuio 28 constitucional en materia

de monopolios (Ley de Monopolios) publicada en el Diario

Oficial de la Federacién del 31 de agosto de 1934,
en su Exposicidn de Motivos que

reconocio”
la norma constitucional que
"proscribidé los actos o procedimientos que eviten o tiendan

a evitar la concurrencia ..." no fue establecida con objeto

de garantizar la ilimitada libertad de comercio,

sino en -
tanto que el ataque a la libre concurrencia pudiera conside

rarse perjudicial para el pidblico o para alguna clase socialj
por ello, prohibidé la constitucidn de monopolios en provecho
de particulares y en detrimento del piblico o de alguna cla-—

se social, establecid presunciones de la existencia de dichos

monopolios (art. 4°), e incluso, presunciones legales de ten-

dencia a constituirlos (Art. 5°), entre los gue sefiald la ven

ta de articulos o la prestacibén de servicios a menos del cos

to de produccidn; "la importacién de aquellas mercancias

que por las condiciones en

que se produzcan puedan venderse
en el pais a buse de concurrencia desleal”

La infraccién de los articulos 1° y 2° fue sancionada con -

multa de 100 a 50,000 pesos y la clausura temporal o defini-
tiva en caso de reincidencia,

{Frace. I1}, etc.

del estallecimiento respectivo;
¥ la violacidén del articulo 4° se castigéd con multa reducida
en un 50% respecto a la de las disposiciones anteriores

(Art.
21) .

Admitid la ley la existencia de consorcios, de acuerdos o com

binaciones de productores, pero s6lo en cuanto fueran autori



zados por el Estado '"'que permita imponer los preciocs de los

articulos o las cuotas de los servicios"

(Art. 4° fracc. -
I1);

Yy en el Decreto que reglamenta el otorgamiento de es—-

tas autorizaciones (Diario Oficial 1°

de febrero de 1936) -
se previé que se concedieran,

entre otros casos,

en aquellos
cuya finalidad estribara en "1la

eliminacién de competencias
ruinosas o desleales,

sin elevacidén injustificada de precios"
(Art. 2° fracc.

V de dicho Decreto).

Por Gltimo, habiéndose establecido,

como presunciones tendien
tes a la constitucidédn de monopolios,

“"los sistemas comercia-—
les de venta por medio de sorteo,

sin autorizacidn del Ejecu
tivo Federal" (Art. 5°,

fracec. IV., Ley de Monopolios), y
las bonificaciones al consumidor,

consistentes en la entrega
de vales, cupones, contrasefias u objetos similares... sin su
jecibdn a las disposiciones que sefialan los reglamentos"

(Fracc.
v),

se dictd posteriormente el Reglamento de las fracciones

IV y V del artificulo S5° (Diario Oficial 12 de agosto de 1938),

en cuya Exposicidn de Motivos se reconocid que "por la influen
cia que los sistemas comerciales de venta o de bonificaciones

al consumidor pueden tener en la ocultacidén de precios, asi -

como por los beneficios gue pueden producir a determinados co

merciantes y que los capacita para realizar

una competencia -—
desleal,

s6lo son autorizados cuando se sujetan a los regla-—-—
mentos que el Estado dicta (5).

Sobre la accibn de competencia desleal,

el maestro David Ran-—
gel Medina establece que

"es solamente la sancién de un deber
Y su objetivo es garantizar a cada productor o comerciante
contra el empleo de medios

desleales por sus competidores.
Esta accifn ha sido admitida por la jurisprudencia francesa

como una consecuencia natural del artficulo 1382 del Cédigo Ci
vil conforme al cual todo acto del hombre que cause a otro un

dafio, obliga al gque lo produce, a repararlo. Para que la 1li-—



bertad no degenere en libertinaje es preciso que la competen
cia sea honesta, proba Y leal. A los competidores esta -

permitido disputarse la clientela pero a condicién de hacer
lo con procedimientos honestos. El caso del comerciante -
que con maniobras turbias trata de establecer una confusidn
con otra casa conocida y estimada del pidblico,

para desviar
la clientela y el caso del industrial que pretende denigrar

los productes de su competidor, o desacreditar sus mercan—-
cfas o su fabricacidn por medio de declaraciones mendaces -

qQue darian como resultado sorprender a la clientela de aquél

son dos ejemplos tipicos de la competencia desleal gque se

reprime por la accidn que lleva el mismo nombre.

Accidn de
responsabilidad en la que adn no aparece una nocidén de ver-

daderos derechos exclusivos o privativos" (6).
Consecuentemente, es evidente que donde mejor cabrfan las -
reglas de represidén de la competencia desleal es en la

Ley
de Invenciones y Marcas ya que desde los primeros tiempos

de la propiedad industrial,

deshonesta se han incluiado,

las reglas de la competencia
por afinidad,

en ese cuerpo de
ley puesto que de esa manera puede conseguirse mayor efecti

vidad en la tutela de la leal y honesta competencia, en visg
ta que la autoridad respectiva tiene a su alcance,

ademas -~
de una larga experiencia en tratar problemas similares, to-
do un aparato de insbeccién y de sancién.
En

otras palabras es preferible gue la represidén de la com-—
petencia desleal figure en una ley administrativa y no en
un C&digo de Comercio,

que ebligaria a recurrir a los tribu

nales de orden comin. Por otra parte,

no puede dejarse de
lado que el articulo 1 de la Ley de Invenciones y Marcas

acepta que la autoridad administrativa puede entenderse con
la presidn de la competencia desleal, aungue limita é&sta
lo que se hace

a
"con los derechos que dicha ley otorga®™.



En una evolucidn natural, podrédn incluirse en dicha Ley las

otras figuras de competencia deshonesta,

©o por lo menos al-
gunas de ellas.

Veamos ahora lo que debe entenderse por competencia desleal

En la lucha gque emprenden los comerciantes y los industria-
les para atraer la clientela hacia su establecimiento o ha-

cia sus productos recurren a muchas y muy variadas activida
des.

Una de ellas como €l anuncio, las promociones de ven-—
tas, las campafias de clientes,

tas y permitidas.

etc., son perfectamente lici

Son actos usuales que no se traducen

en
indebido para un competidor.

un perjuicio Van de acuerdo -
las practicas comerciales generalmente aceptadas en to-—
das partes.

con

existen otras que implican ventajas indebidas, provecho

sas no legales y que lesionan a la vez los

intereses de los
otros comerciantes ¥y los de los consumidores,

entre los que
causan confusién con tal conducta.

Tales actividades que -
se conocen con el nombre genérico de concurrencia desleal, -
competencia ilfcita o competencia deshonesta revisten com—-
plicadas y diversas formas sobre todos los tiempos modernos
en que la sutileza empleada para ganar la clientela de otro

implica muchas veces la falacia del acto desleal.

Existen diversas definiciones de competencia ilfcita, entre
las cuales se encuentran las siguientes:

Juan Carlos Zavala Rodriguez en su libro intitulado "Publi-
cidad Comercial", define a la competencia ilicita de la si-
guiente forma: "es ... todo procedimiento de un concurren-—
te dirigido a sustraer en provecho propio, la clientela aje

na sin empefiar la propia fuerza econdmica para

contraponer-—
la a la de su rival" (7).
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A. Ramella citado por Zavala Rodriguez, dice "la concurrencia
desleal es aquella qQue engaiia a los clientes sobre la poten

cialidad propia, ajena o ambas a un tiempo".

Concluyéndose de lo anterior, gque en ciertos casos 1la compe
tencia ilfcita no es un hecho ilfcito aislado,

sino todo un
procedimiento complejo en el que la

astucia y malicia del -

comerciante entran en juego. Estos procedimientos

nimero tan amplio como lo permite
liza.

son en -
el ingenio del que lo rea

Asimismo se desprende que la competencia ilfcita tiene la -
intencién de sustraer la clientela del comerciante competi-—
dor, atrayéndola para si recibiendo los beneficios de que
disfrutaba su competidor.

Es necesaria la intencidén de des

viacién de la clientela por parte dei concurrente, si no se
da dicho requisito,

nos encontrariamos sb6lo ante
ilicito,

un hecho -
prevocado gquizéd por la persona contratada por el
competidor ilficito a efecto de llevar a cabo las maquinacio

nes que tienden a la competencia ilfcita.

Finalmente, se podrfa establecer que la competencia ilficita,
debe basasrse en maquinaciones fraudulentas, engaifios, sospe
chas, etc.

2.- Distincibén entre Competencia IlZcita y Competencia Des
leal.

SegiGn el maestro Arturo Diaz Bravo (8) es importante por sus
consecuencias de orden juridico y pr&actico,

distinguir entre
actos de competencia ilfcita y actos de competencia desleal.

Una buena parte de la doctrina no se ocupa en el tema quiczé
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por considerarlo de poca o ninguna trascendencia e indiscri

minadamente, pretende aplicar el mismo régimen a actos qgue

por participar de un carécter diverso, merecen un tratamien

to especial como trataremos de demostrar a continuacidn.

Es prcticamente unfnime el criterio en el sentido de que -

acto de competencia desleal es todo aquel contrario a los

usos honrados en material industrial o comercial;

ahora -
bien,

la experiencia ha demostrado gque ciertos actos de los

comerciantes o industriales suponen, fatal e invariablemen-

te una competencia que por desventajosa para

uno, varios, -
todos, o para el pidblico,

involucran siempre falta de honra

dez en la competencia. El legislador ha recogido tal expe-—

riencia y, presumiendo los —-IURIS ET DE IURE- desleales, -

simple y sencillamente ha prohibido su realizacidn.

En tal
caso,

ésto es cuando existe una norma prohibitiva, y, al -

mismo tiempo protectora de la libre concurrencia, la reali-

zacibdn del acto o actos prohibidos constituye una conducta
en contra de la ley (92).

Otro tanto ocurre si la norma prohibitiva deriva, de una ma

tal ilfcita es la
violacidén de un compromiso contractual como la de una dis-—
posicidédn legal.

nifestacidén de voluntad y no de la ley:

Frente a los anteriores existen otras conductas cuya natura
leza contraria a los usos honrados del comercio no es sufi-
clentemente clara,

muchas veces es discutible y, por lo tan
to,

su carfcter desleal estd sujeto =z comprobacidtn pues la
ley no las prohibe expresamente.

Estos actos son los que,
sin podercalificar -a priori-

de ilficitos deben considerar-—
se de competencia desleal.

Los actos de competencia ilfcita se encuentran taxativamen-—

te previstos en la ley o en el contrato, y pueden dar lu--



gar, siempre en nuestro derecho, a la intervenciédn de la -

Secretarfa de Industria y Comercio (actualmente Secretarfa
de Comercio y Fomento Industrial)
punto de vista técnico,

para declarar, desde un
la existencia del acto desleal, lo

que si ocurre en los actos de mera competencia desleal;
por Gltimo,

la sentencia civil gue con motivo de la respegc

tiva se dictara, seréd@ declarativa y no constitutiva, pues

en éllos el sujeto actida sin derecho.

En cambio, los actos de mera competencia desleal, no ilfici

tos -a priori-, atentan exclusivamente contra los usos Y

préActicas, por no haber normas o cl&usulas expresas que los

prohiban.

En resumen, todos los actos contrariocs a la concurrencia

honrada en material industrial o comercial,
tencia desleal e ilSfcitos,
su-—,

son de compe-—-—

—~lato censu-, pero —-stricto cen

son ilfcitos los encuadrados en una expresa norma pro-

hibitiva legal o contractual, é€ésto es, desde el primer moc-

mento son violatorios de la ley © del pacto;

por el contra
rio,

los de competencia desleal no atentan contra disposi-

cién legal o pactos expresos, sino contra usos o précticas

comerciales o industriales cuya existencia estéd sujeta a
demostracién.

3.- Represidén de la Competencia Desleal.

Entendemos por medios jurisdiccionales de represién de 1la
competencia desleal,

las actividades de los 6rganos judicia

les y administrativos tendiente, en casos concretos a impe-

dirla para lo futuro, a forzar su desapariciédn, cuando ya -

se ha presentado, o a determinar el castigo que debe impo--—

12
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nerse a sus autores. Asf, por ejemplo, cuando el juez civil
condena al competidor desleal a cubrir indemnizacién al per
judicado como consecuencia de los daiios por éste sufridos -
(Art. 1910 del Cédigo Civil para el Distrito y Territorios
Federales); cuando el juez penal impone una condena por co
misién de actos que se apartan del juego limpio en la com-
petencia (arts. 240 y siguientes de la Ley de la Propiedad
Industrial asf{ como 253 del Cédigo Penal para el Distrito

¥y Territorios Federales); cuando la Secretarfa niega el re
gistro de una marca por su semejanza a otra que distingue
los mismos artfculeos (Art. 91 Fracc. XVIII de la L. I. M.);
cuando la Suprema Corte de Justicia determina la constitu-—
cionalidad de una ley o acuerdo que restringen la libertad
de comercio; en todos esos casos nos encontramos en presen
cia de medios jurisdiccionales de represién de la competen
cia desleal, en los casos sometidos al conocimiento del 6&r

gano respectivo.

La represidn de la concurrencia ilicita debe verse, segin -

el maestro David Rangel Medina desde dos puntos de vista:

a) Desde el gremio de los comerciantes, para proteger los -
derechos de los miembros de la corporacién frente a los
establecimientos rivales y,

b) Desde el punto de vista estatal para garantizar a los -
particulares consumidores que no ser@n victimas de enga-

filos ni de fraudes.

Los actos de concurrencia desleal tienden a estorbar los -
procesos normales de formacidn de la clientela. Las leyes
de l1la propiedad industrial tienen precisamente por objeto,
favorecer y desarrollar la proteccién de la clientela. Sin

.embargo, merece hacerse una distincién entre la violacidn -
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de las normas de propiedad industrial y la violacién a las

normas de la competencia mercantil honesta.

En el primer caso se estd frente a una usurpacidén de signos
distintos; en el segundo se trata de una usurpacidén de

clientela y ambas instituciones comportan regimenes legales
diversos. Visto desde otro &ngulo las apropiaciones
de elementos de propiedad

cidn de un derecho,

indebi
das

industrial constituyen viola

el derecho exclusivo de uso que la ley
confiere, en tanto que la comisidén de actos de ilicita con-
currencia entrafiala violacién de un deber, el de observar —
una determinada conducta impuesta por la colectividad en

una época dada.

Pero esta distincidn que tiene un enorme valor, no se advier

que la mayoria de los ca
sos consideran a lasreglas de persecusiédn de la competencia

te en los ordenamientos relativos,

desleal tan 38lo como una proteccidn complementaria de las

acciones comunes de propiedad industrial, dnicamente como -

una estructura puesta al lado o utilizada para cuando faltan
reglas apropiadas para reprimir la usurpacién de signos y no
como un cuerpo de normas con propia prestancia.

Y es preci-
samente porque en este pafis,

hasta la fecha no se ha realiza
do un solo estudio minucioso y dogmdtico gque permita percibir
la real naturaleza de la ilfcita competencia mercantil y sus
diferencias y correlaciones con las otras

instituciones de -
propiedad industrial.

En la Ley vigente de Invenciones y Marcas, no existen normas
que de una manera independiente tutelen la competencia mer-—-—
cantil honesta. Con la excepcidn de las reglas destinaddas

a perseguir la usurpacidn de signos o la apropiacidn indebi-

da de leyendas o el fraude al piiblico a través de marbetes -
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engafiosos, no existe miAs que una disposicién, gue es el arti
culo 210, en sus fracciones IX y X, que concretamente tenga
que ver con la desleal concurrencia, y algunas otras gue de
modo indirecto hacen referencia a ese tipo de competencia.
La cuestién puede decirse que sigue siendo relativamente nue

va en nuestro medio.

La primera vez que algin ordenamiento en México, se refirid
concretamente a la competencia desleal fue la Ley de Paten-
tes y Marcas de 1928, especificamente en su artficulo 78, en
el cual se decia que se castigaria "al que con falsas preten
siones en el ejercicio del comercio tienda a desacreditar -
los productos de un competidor; o que por cualquier medio -
trate de producir confusidén de susproductos con los de este

dltimo.

Como puede observarse dicha disposicidn legal se origina en
el artfculoelO0 Bis de la Convencidén de Unidnde Parfis para la
Proteccidn de la Propiedad Industrizl, firmada el 20 de mar
zo de 1883, revisada en Bruselas el 4 de diciembre de 1900,
en Washington el 2 de junio de 1911, y en la Haya el 6 de -
noviembre de 1925 en la cual se le imprimieron modificaciones
modernas a la Caivencién citada. El articulo de referencia

establece textualmente 1lo siguiente:

ARTICULO 10 BIS:

(1) Los pafises de la Unidn estdn obligados a garantizar a -
los sidbditos de la Unién una protecciédn eficaz contra la -

competencia desleal.

(2) Constituye competencia desleal todo actoc contrario a los

usos honrados en materia industrial o comercial.
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(3)

Principalmente deberédn prohibirse:
1e

Cualquier acto de tal naturaleza gque cree confusién por
cualguier medio con el

establecimiento, los productos o
la actividad industrial o comercial de un competidor;
20

Las alegaciones falsas en el ejercicio del comercio,

de
modo que desacrediten el establecimiento,

los productos
© la actividad indusitrial o c¢comercial de un competidor.
Esta disposiciédén, fundamental en nuestro derecho para
la reglamentaciédn de la competencia desleal,

es impor—-—
tante por varias razones:

- En primer lugar, en cuanto al concepto que acoge de
la competencia desleal.

- En segundo lugar,
co

por la obligacidén asumida por WMExI
de conceder una tutela eficaz contra dicha compe-
tencia,

a favor de 1los nacionales de los paises de
l1a Unidn, ¥y, por ende,

a Tavor tanto de los mexica~-
nos como de los extranjeros gque fueron sdibditos de
los dem&s paises Unionistas.

En tercer lugar,

en cuanto gque de una manera expresa,
invoca como fuentes de reglamentacidn de la competen

cia desleal a los usos comerciales e industriales.
- En cuarto lugar,

en cuanto proscribe, de manera auto
mAtica y ejecutiva, todo acto contrarioc a los usos
honestos en materia industrial.

En gquinto lugar,

por Gltimo,en cuanto fija como obli
gacidn de los paises signatarios el dictar normas

gue prohiban la realizacién de aquelles actos y hechos
enumerados en 1os incisos 1) y 2) del pérrafo tercero.

El legislador de 1976 no obstante que tenia ante si esta
nueva versién, y

comentarios muy amplios sobre las discusig
nes en las reuniones de Revisidn,

fue en esta materia algo
mis atris que el de 1943,

pues ahora se contiene un concep~-
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to reducido de esa competencia deshonesta que, ademas, Uni-
camente constituye una infracecidn administrativa,
en

tomando -
consideracidén que el articuloc 263 de la derogada Ley de
la Propiedad Industrial,

daba cumplimiento a la promulgacidn
leyes internas, sin embargo,

de

el actual ordenamiento legal
ne estd cumpliendo con el Convenio de Paris que establece

gque los paises de la Unidn deben proveer medios legales ade

cuados para reprimir eficazmente los actos de competencia
desleal, contenidos en los articulos 9,

10 ¥y 10 bis de
Tratado.

ese

Por su parte el articulo 210 de la Ley de Invenciones y Yar

cas de 18976, establece las siguientes disposiciones:

Son infracciones administrativas:

IX, ~ Intentar o lograr el propédésito de desacreditar los -
productoes, 1lo0s servicios o el establecimiento de oxro.

Xe- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales
o mercantiles, actos que causen © induzcan al pidblico a
confusidén, error o engafio, por hacer creer o suponer in-—
fundadamente: :
a) La existencia de una relacibn o asociacidn entre un -
establecimiento ¥y el de un tercero.
b) Que se fabrican productos bajo normas, licencias o -
autorizacidn de un tercero.
¢} Que se prestan servicios o se venden productos bajo -~
autorizacidén, licencias o normas de un tercero.

Asni,

vemos gque de acuerdo a lo dispuesto por la fraccidn IX
contempla como infraccidn administrativa, el desacreditar
los productos, los servicios © el establecimiento de otro,
mas no se especifican los elementos de esa accidn

ilfcita,
quedando entonces un tanto inconclusa, de conformidad en lo
dispuesto en el apartado 2 de la fraccid4n III del articulo
10 Bis del Tratado.
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La fraccidén X del citado articulo 210, circunscribe todavia

mAs de la figura de la competencia desleal gque se ejerce pa
ra engafiar al pGblico,

y a la vez, perjudicando a un compe-—
tidor,

pero esto Ultimo lo establece de una manera impreci-—
sa. En la primera parte de esa disposcidén se persigue 1la

accifn que tiende a hacer c¢creer gque existe una relacién o

asociacidn entre el establecimiento infractor y el de un

tercero para obtener provecho indebido del cliente y causan
do un dario probablemente en la reputacidn de

la otra empre-—
sa.

El inciso b) se refiere a la pretensidn de que se fabrican
productos bajo normas, licencia o autorizacidn previa de un
tercero. Como en el caso de la figura anterior, también

aquif aparece tutelarse més al pidblico y solamente un poco
al competidor,

que realmente es el gque padece por esas accio
nes indebidas.

El inciso ¢) de la fraccidn X, sefiala como infraccidén la pre

tensidébn de que se prestan servicios o se venden productos

ba
jo autorizacidn

, licencia o normas de un tercero.
manera, en este caso,

De igual
sSe percibe también una mayor dosis de

proteccidn para el piliblico, ¥y casi ninguna tutela para el -

competidor que sufre el acto deshonesto.

En efecto, gquienes acuden cotidianamente ante la autoridad

por estos actos ilfcitos, son maAs bien los comerciantes, in-

dustriales, productores y

prestadores de servicios, porque -
los mecanismos respectivos para intentar reprimir estos ac-—--

tos esté&n mAs bien a disposicién de &stos, gue pueden demos-—

trar un interés Jjurfidico preciso pero hay que tomar en consi
deracién que el texto no concede mucha proteccidn,

por lo es
cueto.
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Ante estas carencias palpables de la Ley de 1976 para refrg
nar la competencia desleal vecina a la propiedad industrial
puede preguntarse si las normas relativas de la Convencidn

de Unién de Paris podrfian aplicarse por la autoridad en lo

conducente, atento a como lo hemos sefialado atris al hablar
de la situacidn del Tratado en el sistema legal mexicano,

en seguimiento del articulo 133 de la Constitucidédn de la -
Repidblica. Lo que desde luego recsulta a todas luces afirma
tivo contestar, pues ademdAs de resultar aplicables las dis-
posiciones del Convenio de Paris por tener rango comparable
a las leyes del Congreso de la Unidén y de ne existir ningu-
na legislacién interna en contraria, el principio de la -
igualdad de trato entre extranjereos y nacionales, por lo -
que se requiere necesariamente gue se empleen esas reglas -
autoejecutivas cuando existen situaciones no contempladas -~

en la Ley, y Que deben de reprimirse de acuerdo comn el orden
padblico.

La verdad es que ni el régimen internacional ni el régimen -
legal interno de la competencia desleal proporcionan buenas
bases para su represién, es decir, hace falta una legislacidn
adecuada sobre la competencia desleal, porque las normas ac
tuales estin débilmente trazadas y las sanciones no parecen
ser efectivas. La proteccién a los intereses sociales, en
estos tiempos en gue la abundancia y la celeridad de los -
anuncios pueden causar tanto dafio por igual tanto al consu-—
midor come al comerciante se percibe como absolutamente ne—
cesaria. Asf mismo, necesariamente se debe concluir gue la
competencia desleal que no se hace con signos de propiedad
industrial no puede reprimirse adecuadamente si la autoridad
administrativa es la encargada de prerseguirla porque se -
trata de formas sutiles que requieren de un aparato procesal
y de un régimen de pruebas, y de cierto arbitrio Jurisdiccio

nal, no adecuado para la autoridad administrativa.
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-3 Concepto y Clasificacidbén de los Actos de Competencia
Desleal.

Del anAlisis de las fuentes de la reglamentacibédn de la com-
petencia desleal en el derecho mexicano que hemos hecho has

ta aqui asi como del estudio de las diversas situaciones

M
actos considerados por nuestro sistema juridico como prohi-—

bidos o ilicitos, podemos afirmar en primer lugar, que en -
nuestro derecho existe un concepto genérico del acto desleal
y éste es el establecido por el parrafo segundo del articu-
lo 10 Bis de la Convencidén de Paris para la Proteccidn de

la Propiedad Industrial,

segin el cual:
"Constituye competencia desleal todo acto contrario a los

usos honrados en materia industrial o comercial™

En segundo lugar que no existe en derecho mexicano una nor-
ma singular gque prohiba la ejecucidédn de c¢cualquier acto de
competencia desleal sino que,
posiciones

por el contrario, existen dis

miltiples y muy dispersas que solamente proscri
ben y penan ciertos actos y determinadas situaciones califi-
cadas como desleales o inmortales.

En tercer lugar, como a continuacidén veremos, tenemos que -

a pesar de la variedad de las fuentes y de la
existencia del principio general arriba indicado, no todos

los actos contrarios a los usos honrados en materia indus—-—

admitir que,

trial o comercial a que alude el articulo 10 Bis estan san-—

cionados expresamente en nuestro derecho positivo, al reali
zarse en detrimento de un competidor,

sino que s6lo lo estan
algunos de dichos actos.

a) Clasificaciédn.- Desde un punto de vista teolbgico, o -

tomando en cuenta el fin préximo o remoto perseguido

por el sujeto que realiza la competencia desleal,

sea,

podemos -



clasificar los actos relativos en tres grupos:

Primero. - Los actos tendientes a desacreditar la empresa,

los productos © los servicios de un competidor.

Segundo. - Los actos tendientes a producir confusidn en la
clientela respecto al establecimiento, los productos o los
servicios de un competidor Yy,

Tercero.-— Los actos tendientes a desviar la clientela de
un competidor.

La caracteristica comin de estos tres grupos c¢consiste en

que los actos o maniobras respectivas van dirigidos a le--

sionar el aviamiento de la hacienda y a atraer la cliente-

la hacia laempresa que ejecuta los actos desleales;

1o cual,

de

para -
en algunos casos el titular de la empresa trata
establecer un monopeolio,

en otros,

acaparamiento o concentracidn;
realiza actos en violacién de un derecho de ex—-

clusiva sobre secretos industriales o sobre la propiedad
inmaterial de un concurrente;

o bien, se atribuye derechos

cualidades de sus mercancfias que no corresponden a
la realidad

bienes,

Y que plantean situaciones de preminencia in-

Justificada en el mercado:; en ocasiones,

ejerce activida--—
des comerciales que le estan vedadas;

o también, trata de
disminuir el prestigio de otras empresas mediante imitacio
nes, calumnias,

informaciones contrarias a la &tica comer-—
cial, etc. (10).
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ANTECEDENTES HISTORICOS DPE LA USURPACION DE "I'AS

C A P I T UTUL O I_x

A)

B)

c)

D)

MARCAS

Ley de Marcas de Fébrica, de 28 de noviembre de 1889.

Ley Qe Marcas Industriales

y de Comercio, de Nombres
Comerciales y de Avisos Comerciales,

de 25 de agosto
de 1803.

Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26
de junio de 1928.

Ley de la Propiedad Industrial, de 31 de diciembre de
is4a2.
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Los antecedentes del Derecho Marcario en México son los sipguien

tes:

En la época colonial encontramos las ordenanzas dictadas con
relacién al arte de la plateria por el Marqués de Cadereyta
el 20 de octubre de 1638, la Cédula Real del 1° de octubre -
de 1733, las Ordenanzas del Virrey Fuen-Clara de 1746, el Re
glamento y Aranceles de 1778, y en el México Independiente -
regularon aspectos de esta materia el CSdigo de Comercio de
16 de mayo de 18%4, el CS&digo Civil de 1870, el CSdigo Penal
de 1871, la Ley que cred el Registro de Comercio de 11 de di
ciembre de 188% y el CSdigo de Comercio de 1889, disposicio-
nes en las que existfan normas sobre marcas, pero que no -
constitufian un cuerpo especifico y estructurado de este tema
hasta que se expididé la Ley de Marcas de Fabrica el 28 de no
viembre de 1889 que fue sustitufda por la Ley de Marcas Indus
triales y de Comercio de 1903 y por la Ley de Marcas y de -
Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928, poste =
riormente entré en vigor la Ley de Propiedad Industrial de -
31 de diciembre de 1942 y finalmente la vigente Ley de Inven
ciones y Marcas de 10 de febrero de 1976.

El fundamento que existe en la Constitucidn de 1917 para dig
tar normas sobre marcas, se encuentra en el Articulo 73, -
fraccifén X de la Carta Magna que otorga facultades al Congre

so de la Unidén para legislar en materia de comercio.

A continuacidén haremos referencia a las leyes que han existi
do especificamente sobre la regulacidn de las marcas en el -—

Derecho Mexicano.



24

A) LEY DE MARCAS DE FABRICA. (1) .

De 28 de noviembre de 1889, que entrd en vigor el 1° de

expedida por Don Porfirio Diaz, Presiden-

enero de 1890,
te Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
Colonizacidn,

a tra

vés de la entonces Secretarfa de Fomento,

Industria y Comercio de la Repiiblica Mexicana.

Concepto de Marca de Fabrica: Es cualquier signo deter

minante de la especialidad para el comercio de un produc

to industrial.

Hay falsificacidédn de marca de fabrica:

Art. 16.-
I.— Cuando se usen marcas de fabrica gque sean
una reproduccidn exacta y completa de otra cu-
ya propiedad esté ya reservada.
II.—- Cuande la imitacidn sea de tal naturaleza
que, presentando una identidad casi absoluta en
el conjunto , aunque no en ciertos detalles, -
sea susceptible la marca de confundirse con -
otra legalmente depositada.

Art. 17.- Seré&n considerables como culpables del delito

cualquiera que sea el lugar

de falsificacién,
los gque hubieren fal-

en que se haya cometido,
sificado una marca o hecho uso de una falsifi-

cada, siempre que se aplique a objetos de la

misma naturaleza industrial o mercantil.

Art. 18.- Los delitos de falsificacién de marca de f&bri
ca quedan sujetos a las penas que sefiala el -
accidn

Cédigo respectivo, produciendo ademas 1la

de dafios y perjuicios.

de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Marcas de

" Es decir,
Fidbrica de 28 de noviembre de 1889, hay falsificacidén cuando
ya reservada, para am-—

un tercero utiliza una marca idéntica,
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parar o distinguir objetos de la misma naturaleza
o mercantil;

industrial

asf como también se tipifica el delito, cuando

se haga uso de una marca que sea semejante en grado de pro-

ducir confusién, a una ya registrada, lo cual ocasiona que -—

se le imponga las penas a que se refiere la presente Ley,

produciendo ademas la accidn de dafios y perjuicios.

B) LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO,

DE NOMBRES COMER
CIALES Y DE AVIS0S COMERCIALES. (2).

De 25 de agosto de 1903, que entrdé en vigor el 1° de oc~

tubre del mismo afio, expedida por Don Porfirio Diaz, Pre

sidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,

a través de la entonces Secretarfia de Estado y del Despa

cho de Fomento, Colonizacidédn e Industrial.
Definicidén de Marca:

Es el signo o denominacidén caracte

ristica y peculiar usada por el industrial, agricultor o

comerciante en los articulos que produce o expende, con

el fin de singularizarlos y denotar su procedencia.
Pueden especialmente constituir marca los nombres, bajo

una forma distinta, las denominaciones, etiquetas o mar-

betes, cubiertas, envases o recipientes, timbres, sellos,
vifietas, orillos, recamados, filigranas, grabados, escu-
dos, emblemas, relieves, cifras, divisas, etc., entendién

dose que esta numeracibén es puramente enunciativa y no
limitada.

P E N A S
Art. 18.— Se castigard con uno a dos afios de prisién y multa
de cien a dos mil pesos, o una u otra pena a juicio
del juez, al que ponga a los efectos que fabrique o
expenda, una marca ya registrada legalmente a favor

de otra persona con el fin de amparar articulos si-



Art.

Art.

Art.

Art.

19.~

20. -

21 .-

22 ..~

26

milares-

Se castigar& con la misma pena al que de igual modo
que previene el parrafo anterior ponga a sus efec -
tos una marca que sea imitacidédn de la legalmente re
gistrada, de tal modo que a primera vista se confun
da con la legal y que s6lo por medio de un examen -—
pueda distinguirse una de otra.

Igual pena se impondra al que ponga en sus efectos
una marca, que aunque legalmente registrada, se ha-—
ga aparecer como si fuera otra, por cualquier adi -~
cién, substraccidn o alteracidn.

Se castigarada con arresto menor y multa de segunda -—
clase, o una u otra pena a juicio del juez, al que
sin ser autor de los hechos gque enumera el articulo
anterior, dolosamente venda, ponga en venta o circu
lacibn efectos marcados de la manera expresa el mis
mo articule.

E1l que, sin cometer ninguno de logs delitos gue se —
sefialan los dos articulos anteriores, hiciere uso -
de una marca en la gque bien sea por su simple aspec
to o bien por las leyendas o indicaciones gque la -
acompafien, pueda inducir al pdblico en error sobre
la procedencia de los efectos en que se haya fijado
dicha marca, incurriréd en la pena de uno a dos afios
de prisién y multa de cien a dos mil pesos, o una u
otra a Jjuicio del juez.

El que dolosamente venda, ponga en venta o circula-
cidén efectos sefialados con una marca gue tenga los
vicios que indica el articulo anterior, serda casti-—
gado con arresto menor y multa de segunda clase, [=}
una u otra pena a juicio del juez.

Cuando en el caso previsto en los dos articulos an-
teriores, la marca sSe hubiera registrado en la Ofi-
cina de Patentes, tal circunstancia se considerarsa

como agravante de cuarta clase.



Art.

Art.

Art.

Art.

23 .-

24 .-

25.—

26 . -

27

El que en sus efectos ponga o fije marcas, marbetes

o etiquetas, etc., en las que se hagan indicaciones

falsas, ya sea de manera cxpresa o insidiosa, sobre

la naturaleza y constitucidn de los objetos que am-—

paren, serd castigado con uno a dos afios de prisidén
y multa de segunda clase, © una u otra perta a jui-—-—
cio del juez; y al que con dolo, simplemente venda,

ponga en venta o circulacidn efectos asi marcados,

incurriréd en la pena de arresto menor y nulta de se
gunda clase.

E1l gue, teniendo una marca legalmente registrada no
le ponga la leyenda que previene la fraccidn ITI
del art. 9°,

o no haga en su caso la anotacidn a que
se refiere la parte final del art. 14, incurrira en
la pena de arresto menor ¥ multa de segunda clase,

o una u otra a Jjuicio del juez, y a aquel gque ponga
indicaciones falsas, se le impondrad la misma pena -
que sefiala el art. 20 y se encontrard también en el
caso previsto en el art. 22.

Al que ponga en una marca la indicacidn de estar re
gistrada en la Oficina de Patentes y Marcas, sin -
que lo esté, incurririd en la pena de arresto menor

y multa de segunda clase, o una u otra a juicio del
Juesz.

En caso de reincidencia se aplicaréd por la primera
vez una mitad méAs de las penas prescritas, y por ca
da nuevo caso de reincidencia se ird agravando la -
pena con una mitad mas.

Es reincidente todo aquel gue hq cometido el nuevo
delito de que se le acusa, antes de que hayan trans
currido cinco afics de la sentencia ejecutoriada, que
lo haya declarado culpable por cualguiera de los dg
litos de que habla esta ley, y aunque el anterior -
delito se haya referido a otra marca distinta de -

aquella a que se contraiga el nuevo delito.



Axrt.

Art.

Art.

27 . —

28. -

29.-

Los impresores, litdégrafos, etc., que fabriquen mar
cas falsificadas a las que se les dé un uso indibi-
do, y todo aquel que las venda o ponga en venta o
circulacién,

tendrén el caracter de coautores, cbém-
plices, etec., Que les corresponda, segin su respec—
tiva responsabilidad calificada de acuerdo con los

principios y preceptos establecidos por el Cbédigo
Penal del Distrito Federal
(194).

(citado en el Art. 29)

La accibébn para perseguir cualesquiera de los deli -

tos que enumeran los articulos anteriores correspon

de al Ministerio Piblico y a toda persona que se con

sidere perjudicada, y una vez iniciado el proceso

se continuara de oficio de todos modos.
En el caso de los arts. 18,

19 y 27, el duefio de 1la
marca legalmente registrada, tendra, ademAs, derecho

de exigir al autor del delito, dafios y perjuicios.

Podra tambien hacer que se le adjudiquen todos los

productos que se encuentren revestidos con la marca
ilegal, ya estén en poder de l1la persona gque se desig
ne come autora del delito, ya en poeder de cualqguier

otro comerciante, comisionista o consignatario:

pe-
ro serid requisito indispensable para gque se pueda
ejercitar ese derecho,

que el duefio de la marca
haya omitido poner en ella ninguna de
que exige el Art.

no

las leyendas
9 (citado en el art. 30).

El duefio de la marca tendrd derecho igualmente a que

se le entreguen todas las marcas instrumentos del -

delito que se encuentren en poder del autor de di--—
cho delito o de sus cdmplices, ¥ en sSu caso, que se
le entreguen también los utensilios o aparatos espe

cialmente dedicados a la fabricacidn de las expresa

das marcas (citado en los arts. 30 y 33).



Art.

Art.

30. -~

31.-
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Ademds de lo dicho en el artfculoc anterior,

el due
fio de 1la marca podré pedir al juez,

ya sea antes -~

de entablar su demanda respectiva, o durante el Jui

cio, el aseguramiento (195) de los objetos a que se

refieren el segundo y tercer parrafo del mismo arti

culo, y nombrar bajo su responsabilidad un deposita

rio de ellos; pero serén requisitos indispensables

para llevar a efecto dicho aseguramiento
el Art. 31).
I.

(citado en

Que se presente el certificado de la O0ficina de
Patentes y Marcas que acredite que la marca de que

se trata ha sido debidamente registrada.

Ixr. La comprobacidn por medio del titulo correspon

diente debidamente registrado en la misma Oficina,

de que el autor es el duefic actual de la marca.

III. La comprobacidn por cualquier medio legal,

cuerpo del delito.
Iv.

del

Que se dé una caucidén suficiente a juicio del
Juez.

Las diligencias de que habla el articulo anterior

se practicardn sin audiencia de la parte contra

quien se pidan y bajo la exclusiva responsabilidad

del que la solicita; el cual quedarid obligado al pa

go de los dafios y perjuicios que por tal motivo

se
ocasionen al demandado;

ya sea qQue no entable la -

accibédn penal o civil correspondiente dentro de los

quince dfas siguientes a la fecha en que se lleve a

cabo el aseguramiento o porque fuere absuelto el de

mandado o0 se sobresea en el proceso.

En estos casos, se mandard levantar inmediatamente

el aseguramiento a que se refiere el articulo ante-
rior.
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Art. 32.- El1 juez que conozca de los delitos de que hablan los

articulos anteriores,

decidiréd también sobre la nuli
dad,

caducidad y propiedad de la marca, cuando éstas

se opongan como defensa en contra de la aceidn penal

correspondiente, y la sentencia respectiva se harda -

saber a la Oficina de Patentes y Marcas
el articulo 37).

(citado en -

Art. 33.—- En el caso de la comisidn de cualesquiera de los de-—

litos de que hablan los articulos anteriores; en -

los que no formule la guerella respectiva el duefio -

de la marca legalmente registrada que resulte

indebi
damente usada o falsificada,

el autor del o los deli
perderd a favor del Erario Federal o el del Es-
tado que corresponda, los

tos,

objetos que hubileren sido

sefialados con la marca defectuosa o ilegal, y se des

truirdn en sSu caso las marcas y utensilios a que se
refiere el parrafo final del art. 29.

Art. 34.- Cuando se cometa un delito o una falta de que no se

hable en esta ley, y cuya pena esté sefialada en el

CSdigo Penal del Distrito Federal,

asi como en todo
lo relative a las reglas generales sobre delitos y
faltas, grados del delito intencional,
aplicacidén de penas,

acumulacidn,
responsabilidad c¢riminal y civil,
siempre gque en la presente ley no haya algin precep-—

to especial sobre tales asuntos, deberin observarse

las reglas del expresado CSdigo Penal, cuyos precep

tos se declaran obligatorios (196) en toda la Repii-

blica, tratandose de marcas, en todo lo que no esté

modificado por la presente ley.

Art. 35.— Son competentes los Tribunales de la Federacidén para

conocer de las controversias que sSe susciten con mo
tivo de la presente ley,
I.

en los siguientes casos:
Cuando se trate de la validez o nulidad del re-

gistro de una marca o se sostenga que la Oficina de



Patentes y Marcas no tuvo facultades para registrar
la © que la registrd sin los requisitos legales; -
(citada en la frac. IV de este articulo).

II. Cuando se anuncien como registradas marcas gue
no lo estén.

ITX En cualquiera otro caso en que la Federacidn -
fuere parte o se afecten los intereses federales; y
iv. Cuando se trate de actos de la Oficina de Paten
tes y Marcas gque no se comprenden en la fraccidn I
de este articulo.

En los casos de que hablan las fracciones I, II y -
IV, serdn competentes los Jueces de Distrito de la
Ciudad de Mé&xico.

En los casos de que habla la fraccidén III, seran -
competentes los Jueces de Distriteo a cuya Jjurisdic-
cidn corresponda el domicilio del demandado si se -
trata de accidn civil, o el lugar en que sSe come——
tid el delito si se trata de accidén penal.

Art. 36.- En las controversias penales y civiles que se susci
ten con motivo de la aplicacidn de esta Ley, pero -—
en que sd8lo se afecten intereses de particulares, -
serén jueces competentes para conocer de ellas y de
cidirlas, los jueces del orden comin gue correspon-—
dan segin la ley.

Art. 37.—- Lo dispuesto en los articulos anterioes no impide el
cumplimiento del art. 32 de esta ley en les casos en
que aquel precepto sea aplicable.

Art. 38.—- Toda sentencia civil o penal que de cualquiera mane
ra se relacione con las marcas de que Se ocupa €8z
ta ley, serd@ comunicada a la Oficina de Patentes ¥y
Marcas; y esta Oficina, cuando de algin modo dicha
sentencia modifique los derechos relativos a una -
marca, la hard publicar en la Gaceta Oficial y ano-
tara el registro de la marca de cuyos derechos se

trate.
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Esto no obstante, se podrid mandar publicar cualquig
ra otra sentencia relativa a las marcas; bien sca —
cuando 1o pida alguno de los interesados (197) cn =
ella, o bien cuando a la misma Oficina le pareciere
la sentencia de suficiente interés para ser publica
da.

La base de 1la actual reglamentacidén penal del Derecho Marca -
rio, se debe a la presente

ley atentas las detalladas y com

pletas reglas qQue contiene sobre penalidad por uso ilegal o

falsificacidén de una marca

como se contempla en su articulo -
18; la venta de mercancia marcada ilegalmente de acuerdo a lo
dispuesto en su articulo 19; por inducir al péblico en error

sobre la procedencia de los articulos,

ce su articuleo 20;
ciones falsas,

tal y como lo estable-
por usar marcas en las que se hagan indica
ya sea de una manera expresa o incidiosa sobre
la naturaleza y constitucidn de los objetos como se especifi-
ca en su articulo 23; asi como la comisidn de leyendas obliga-
torias como se sefiala en su articulo 24, o bien, 1la falsifica

legalmemte registrada en las ofi-~
cinas correspondientes en atencidén m= su articulo 25.
mo

cidédn de que una marca esta

Lo mis-~
debe decirse por cuanto a la reglamentacidn expresa de las
acciones por dafios y perjuicios, a prado tal gque es posible ~
que a la persona afectada se le adjudigquen o entreguen los pro
ductos instrumentos del delito gue s« trate,

tal y como lo
digsponen los articulos 29,

30, 31 ¥y 32; asi como también en -~
dicho Orgdenamiento Legal se contemplan numerosas disposicio-
nes establecidas para la persecusidn de los delitos concreta-—
mente regulados, aclarandoe que cuanda en la presente ley no -
haya algin precepto especial relative a los mismos,

se deberdn

observar las reglas del Cédigo Penal., como claramente lo esta

blecen los artfculos del 33 al 38.
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Art.

33

LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES. (3).

De 26 de junio de 1928, publicada en el Diario Oficial de
27 de Jjulio del mismo afio expedida por Don Plutarco Elias
Calles, Presidente Constitucional de los Estados Unidos -
Mexicanos a través del Secretario de Estado y del Despa—-—

cho de Industria, Comercio y Trabajo.

2°: Pueden constituir una marca, para los efectos de 1la
fraccidén primera del articulo anterior, los nombres
bajo una forma distintiva, las denominaciones, y, =~
-en general, cualquier medio material gque sea suscep
tible, por sSus caracteres especiales, de hacer dise-
tiguir a los objetos a que se trata de aplicarse, -
de los de su misma especie o clase.
Pueden igualmente, constituir una marca las razones
sociales de Los comerciales y las leyendas, muestras
o ensefias de sus establecimientos, aplicadas a las -
mercancias que venden; pero si el registro se soli-
cita por un comerciante que no sea el productor del
articulo, agregando su marca a la del industrial -
que produjo tales articulos, serd requisito indis-—-
pensable para poderlo llevar a cabo,el consentimien

to de éste.

CAPITULO VII

DE LA FALSIFICACION, IMITACION O USO ILEGAL DE LAS MARCAS.

Art.

59.— La declaracién de falsificacibdn, imitacidédn o uso -
ilegal de una marca, nombre o avisos comerciales, -
se harid administrativamente por el Departamento de
la Propiedad Industrial, de oficio o a peticidn de
parte; pero la persona a qQuien dicha declaracidn -
perjudique tendréid expedito su derecho para demandar
judicialmente su revocacidn, de auerdo con el proce

dimiento sefialado en el capitulo VIII de esta Ley.



Art.

Art.

Art.

60 .~

61 .~

62 .-

34

8i la declaracién administrativa quedara firme por-~

gque transcurriera el plazo de quince dias

sin que -~
se pidiera judicialmente su revocacidn, el

Departamen
to de la Propiedad Industrial la hari del

conocimien
to de la Procuradurifa General de La Reptblica, para

que se ejercite la accidn penal correspondiente en-—

contra de las personas gue

resultaren responsables,
de acuerdo con las penas Yy

procedimientos estableci

dos por los capfitulos IX y XI de esta Ley.

S3i la resolucidn administrativa fuese recurrida,
la. autoridad judicial la confirmase,
cio,

Y
ésta, de ofi

hard la consignacidén al Ministerio PGblico pa-
ra los mismos efectos sefialados en el pArrafo ante-
rior.

El Juez que conociere de la demanda de revocacidn
decretara,

a peticidén de la parte interesada,

la -
suspensidén de la explotacidn de la marca,

avisos o
nombres comerciales falsificados, imitados o usados
ilegalmente, pero siempre y cuando que la parte 1in-
teresada que promueva, dé fianza a satisfaccidn del
Juez para garantizar los dafios o perjuicios, en el
caso de que fuese revocada la declaracidn adminis -
trativa.

En los casos en que la resolucidn administrativa hu_
biese quedado firme, y una vez que el Ministerio PQ3J
blico consigne el caso al Juez competente, éste, de
oficio mandard suspender la explotacidn,

sin necesi
dad de requisito alguno.

La parte a quien se atribuya la falsificacidn, imi-
tacidn o uso ilegal, y aquella en cuyo perjuicio
tendré expeditas sus acciones
y de dafios y perjuicios,

respectivos casos,

se
lleve a cabo,

civiles
para ejercitarlas, en sus
de acuerdo con el procedimiento
sefialado en el capitulo X de esta Ley.
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Art. 63.- Cuando la declaracidén administrativa quede firme por

no haberse pedido su revocacidédn judicialmente, al -—

darse a conocer al Ministerio Pidblico para los efec

tos sefialados en el Articule 60, el Departamento de
1la Propiedad Industrial la hara publicar en la Ga-

ceta de la Propiedad Industrial.

Si se siguidé el procedimiento de revocacidén, la pu-—
blicacidn de la declaracidén en la Gaceta Oficial, -
se haré& hasta que la resolucidn judicial quede firme.
Art. 64.— En cuantec a la suspensidén de la explotacién de una

marca, avisos o nombres comerciales falsificados,

imitados o usados ilegalmente, se hard del conoci

miento del puUdblico mediante la publicacidén de los
autos

Judiciales respectivos en el Boletin Judicial
¥y en la GCaceta de la Propiedad Industrial.
Para este Ultimo efecto,

el Juez que dicte el auto
relativo,

lo comunicard por oficio al Departamento
de la Propiedad Industrial.

CAPITULO X

P E N A S
Art. 73.- Se castigard con 1 a 2 afies de prisidén y multa de

$100.00 a $2,000.00,
del Juez,

o una u otra pena, a juicio

al que ponga a los efectos que fabrigque o

expenda una marca ya registrada legalmente,
me a esta Ley,

confor-
en favor de otra persona,

con el fin
de amparar articulos similares.

Se castigard con la misma pena al que de igual modo

que previene el pé&rrafo anterior, ponga a sus efec-

tos una marca que sea imitacidén de la legalmente re

gistrada, de tal modo, que consideradas ambas en

conjunto o atendiendo a los elementos que de esta
dltima hayan sido reservados,

una con otra.

puedan confundirse -
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Igual pena se impondra al que ponga a sus efectos -—
una marca que, aunque haya sido registrada de acuer
do con leyes anteriores a la presente, resulte una
falsificacidn o imitacidn de otra registrada con an
terioridad, sin perjuicio de lo dispuesto en el in-—

7 ciso II del articulo 39.

Art. 74.- Se castigard con arresto menor y multa de segunda -—
clase, o una u otra a Jjuicio del Juez, al gque sin -
ser autor de los hechos que enumera el articulo an-
terior, dolosamente venda, ponga en venta o circula
cidén efectos marcados de la manera que expresa el mis
mo artficulo.

En todos los casos a que se refiere este artficulo,
el dolo se presume, excepto cuando la marca falsifi
cadora hubiere sidd registrada de acuerdo con leyes
anteriores a la presente, a menos que aln en este -
caso los datos de la marca sean falsos.

Art. 75.~- El1l gque sin cometer ninguno de los delitos sefialados
en los dos articulos anteriores, hiciere uso de una
marca registrada o no, en la que bien sea por su -
simple aspecto o por las leyendas o indicaciones -
que la acompafien, pueda inducir al piblico en error
sobre la procedencca de los efectos en que haya si-—
do fijada dicha marca, incurrird en la pena de uno
o dos afios de prisidén y multa de $100.00 a $2,000.00,
o una u otra, a Jjuicio del Juez.

Se considerar& como agravante de tercera clase, el
hecho de que se agregue un nombre comercial ficticio.

Art. 76.— E1 que dolosamente venda, ponga en venta o circula-—
cibn efectos sefialados con una marca que tenga los
vicios que indica el artfculo anterior, serd casti-
gado con arresto menor y multa de sgunda clase, o

una u otra pena, a Jjuicio del Juez.
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En los casos previstos por este articulo y el ante-—

rior, se presumird el dolo cuando se trata de mar-—-—

cas nacionales que contengan leyendas en idiomas

ex
tranjeros,

o de productos hechos en México al ampa-

ro de marcas extranjeras, si no se indica en unas Yy

de una manera ostensible y clara,
denclia nacional de los articulos.

otros, la proce—-—

Art. 77-. En los casos a que se refieren los articuleos ante-—-—
riores, sSe presumira gque no hubo dolo cuando el acu
sado hubiese pedido el examen extraordinario de no-

vedad de la marca que usa, antes de que se presente

la guerella en su contra.
Art. 78.-—

Se castigarid con arresto menor y multa de segunda

clase, o una u otra pena. & Jjuicio del Juez, al que

con falsas pretensiones em el ejercicioc del comer-—--—

cio tienda a desacreditar Qlos

productos de un compe
tidor;

0o gque por cualquier medio trate de producir
confusidén de sus productos con los de este Gltimo.
Art. 79.—- E1 gque en sus efectos ponga o fije marcas,

o "etiguetas", etc.,

marbetes
en las que se hagan indicacio-

nes falsas, ya sea de una manera expresa o insidio-

sa, sobre la naturaleza y constitucién de los objie-

tos que amparen, sera castigado con uno o dos afios

de prisién y multa de segunda
pena, a juicio del Juez: y =1
mente venda,

clase, o una u otra -

que con dolo, simple-

ponga en venta o circulacién efectos -

asi marcados, incurrird en l1a pena de arresto menor

y multa de segunda clase.

Art, B0.- El1 que ponga en una marca lm indicacidén de estar re

R gistrada en el Departamento de la Propiedad Indus--—

trial, sin que 1o esté, incwurrira en la pena de

arres to menor y multa de segunda clase,
a juicio del Juez.

© una u otra,
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Art. 81l.— En caso de reincidencia se aplicara por la primera

vez una mitad mads de las penas prescritas, y por -

cada nuevo caso de reincidencia se ird agravando -

la pena con una mitad mas.

Es reincidente todo aquel que ha cometido el nuevo

delito de que se le acusa, antes de gue hayan trans

currido cinco aifios de la sentencia ejecutoriada que

lo haya declarado culpable por cualquiera de los de

litos de gue habla esta Ley, ¥y aunqgue el anterior -

delito se haya referido a otra marca distinta de -

aquella a que se contraiga el nuevo delito.

Art., 82.- Los impresores, litdgrafos, etc., gque fabrigquen ha:

cas que resulten falsificacidédn o imitacidn de algu-

na legalmente registrada, o para ser usadas ilegal-

mente, y todo aquel que las venda,

ponga en venta o
circulacidn,

tendréan el cardcter de coautores o cdn
plices, etc., que les corresponda segin

Su respecti
va responsabilidad,

calificada de acuerdo con los
principios y preceptos establecidos
Penal del Distrito Federal.

por el Cdédigo -

Art. .83.- La accidn para perseguir cualgquiera de los delitos

que enumeran los articulos anteriores corresponde

al Ministerio Pdblico, a los sindicatos o asociacigo

nes de productores o comerciantes cuya existencia

esté autorizada por la Ley, ¥y, en general, a toda -

persona fisica o moral gque se considere perjudicada;
pero en los casos de falsificacidén, imitacidn o uso
ilegal de una marca, serf requisito previo para su
ejercicio, la declaracidn relativa hecha por el De-
partamento de la Propiedad Industrial,

en los térmi
.nos del capfitulo VII.

Una vez iniciado el proceso, se continuard de ofi--—

cio, de todos modos.
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En el caso de los articulos 73, 74 y 82, el duefio

Art. 84.-
de la marca legalmente registrada tendra ademas, .-

derecho de exigir al autor del delito, dafios y per-—

Juicios.
Podra también hacer que se le adjudiquen todos los
productos que se encuentren revestidos con la mar—
Ya estén en poder de la nersona gue se

ca ilegal,
Ya en poder de

designa como autora del delito,
comisionista o consig-

cualquier otro comerciante,
serd requisito indispensable para

que el duefio de

natario; pero -
que se pueda ejercer ese
la marca no haya omitido

que exige el articulo 28

derecho,
ninguna de las anatcciones

de esta Leyv, cono obliga-—

torias.
El duefio de la mearca tendr& derecho igualmente a ~
todas las marcas, instrumentos

que se le entreguen
en pod~r del autor

del delito, que se encuentren
de dicho delito o de sus cémplices ¥y, en su caso,

a que se le entreguen también los utensilios o apa
ratos especialmente destinados a la fabiri~acidn de

las expresadas marcas.

Ademds de lo dicho en el artficulo anterior,
Ya sea antes -

el dug

Art. 85.~
fio de la marca podré pedir al Juez,
de entablar su demanda recp=ctiva, o durantc el -
el aseguramiento de los objetos a que se

tercer parrafos del mismo ar

Juicio, -
refieren el segundo
tfculo, y nombrar,

positario de ellos;
sables para llevar a efecto dicho aseguramiento.

Que se presente el certificado del Departamento
que acredite que 1la

bajo su responsabilidad, un de-

pero serdn requisitos indispen

I.
de la Propiedad Industrial,
marca de que se trata ha sido debidamente registrada.

por medio del titulo corespon-

II. La comprobacidn,

diente, debidamente registrado en la misma Oficina,

de que el actor es duefio actual de la marca.



Art.

Art.

Art.

86 .~

87 .—

88 .-

ITII.- La existencia de la declaracidén de falsifica-—
cién, imitacién o uso ilegal hecha por el Departa -—
mento de la Propiedad Industrial, de acuerdoc con el

Capfitulo VITI.

Iv.-— La comprobacidn por cualquier medio legal del
cuerpo del delito.

V.- Que se dé una caucidn suficiente, a juicio -
del Juez.

Las diligencias de que habla el articulo anterior

se practicarin sin audiencia de la parte contra -
quien se pidan y bajo la exclusiva responsabilidad
del que la solicita, el cual quedaréd obligado al pa
go de los dafios y perjuicios que por tal motivo se
ocasionen al demandado; ya sea porque fuere absuel-—
to el demandado o se sobresea en el procesc. En -
estos casos se mandaréd levantar inmediatamente el -—
aseguramiento a que se refiere el articulo anterior
En el caso de la comisidn de cualesquiera de los de
litos de gque hablan los articulos anteriores, en -
los que no formule la querella respectiva el dueiio
de la marca legalmente registrada, que resulte inde
bidamente usada, imitada o falsificada, o qQue no se
adhiera a la accidén intentada por el Ministerio Pu-
blico, el autor del o de los delitos perderia en fa-—
vor del Erario Federal los objetos que hubieren si-—
do sefialados con la marca defectuosa o ilegal, y se
destruiran, en su caso, las marcas o utensilios a -
que se refiere el parrafo final del articulo 84.
Cuando se comete un delito o una falta de que no se
hable en esta Ley, ¥y cuya pena esté sefialada en el
C8digo Penal del Distrito Federal, asi como en todo
lo relativo a las reglas generales sobre delitos y
faltas, grados del delito imtencional, acumulacidn,

aplicacién de penas, responsabilidad criminal y ci-
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vil, siempre que en la presente ley no haya algin -
precepto especial sobre tales asuntos, deberédn ob—-—
servarse las reglas del expresado Cédigo Penal, cu-—
yos preceptos se declaran obligatorios en toda la -
Reptiblica, trat&ndose de marcas, en todo lo que no

. esté modificado por la presente Ley.

Art. 89.-~ Son competentes los Tribunales de la Federacién pa-—
ra conocer de los delitos y faltas previstos y cas-—
tigados por esta ley y su supletorio el CS&digo Pe--—
nal del Distrito Federal y Territorios.

Art. 90.- Toda sentencia civil o penal que de cualguier mane-—
ra se relacione con las marcas de que Se ocupa esta
Ley,serd comunicada al Departamento de la Propiedad
Industrial, asf como todo auto © resolucidén que re-—
caiga con motivo de las diligencias a que se refie-—
ren los articules 61, 84, 85 y 86. Dicho Departa -
mento ordenard la publicacidn respectiva en la Gace
ta, ¥y las anotaciones que correspondan en los expe-

dientes.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Mar-—
cas y de Avisos y de Nombres Comerciales de 26 de junio de -
1928, se exige como requisito previo al ejercicio de las ac-—--—
ciones o delitos de falsificacidn, imitacidn o uso ilegal de
una marca, una declaracién administrativa emitida por el De-—-—
partaamento de la Propiedad Industrial conforme a los articu-—

los 59 ¥y 83 de dicho Ordenamiento.

Como en la ley anterior de 25 de agosto de 1903,las diversas

determinaciones administrativamente emitidas por el Departa--
mento de la Propiedad Industrial de oficioc o a peticidn de -
parte no tenfan cardcter definitivo, pues la Ley concede a -
los inconformes el derecho de demandar judicialmente su revo-—
cacidn. Razén por la cual el capitulo VIII se destind a re—--—
glamentar el procedimiento para obtener dicha revocacidén ante

los Jjueces de Distrito de la Ciudad de México siempre y cuan-



do sea dentro de l1os qQuince dfas de recibida la resolucidén -
administrativa correspondiente, tal y como claramente lo dis
pone su articulo 65. De este modo, las resoluciones del De-
partamento de la Propiedad Industrial, entre otras, de imita
cidn, falsificaciédn y uso ilegal, s6lo quedarfan firmes cuan
do no hubieran sido recurridas dentro de plazo, o bien, por
sentencia definitiva que en Gltima instancia vendria a pro—-—
nunciar la Suprema Corte en el amparo promovido contra la -
sentencia del Tribunal de Circuito, gue en apelacidn conocia

de la dictada por el Juez de Distrito.

D) LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. (a).
De 31 de diciembre de 1942, puesta en circulacidén el 1°
de enero de 1943. Expedida por Manuel Avila Camacho, -—
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexica-
nos a través del Secretario de Estado y del Despacho de
la Economia Nacional.
De acuerdo al presente ordenamiento legal pueden constituir
una marca, los nombres bajo una forma distinta, las denomi-
naciones y, en general, cualquier medio material que sea -
susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distin
guir los objetos a que se aplique o trate de aplicarse de -

los de su misma especie o clase.

C A PITULO VIII

FALSIFICACION, IMITACION O USO ILEGAL DE LAS MARCAS.

Art. 189.- La declaracién de falsificacidn, imitacién o uso
ilegal de una marca regismstrada, se haréd administra
tivamente por la Secretarfia de la Economia Nacional,
de oficio, a peticiédn de parte, o del Ministerio -

P{iblico cuando tenga algin interés la Federacidn.



Art. 190.— Cuando se sclicite una declaracidn administrativa

sobre falsificacidn, imitacidn o uso ilegal de una
marca registrada, deberid acompafiarse un ejemplar de

la marca que se considere una imitacidn, falsifica-—

cién, o que constituya uso ilegal, indicd&ndose, ade
mds, los datos que identifiquen la marca imitada, -—
falsificacidén o respecto de la cual se hace el uso
ilegal.

Art. 191.-— Serad rquisito previo para obtener la declaracidn

administrativa a que se refieren los articulos ante
riores, el pago de los derechos que por el estudio
y examen de la solicitud relativa, establezca la ta
rifa.

Art. 192.- En caso de que la marca que se considere imitada,

falsificada o respecto de la cual se hace uso ile—--

gal, haya sido registrada conforme a las leyes ante

riores a la de 1928, serd necesario practicar pre-—-—

viamente el examen de novedad previsto por el arti-
culo 184 de esta ley.

Art. 193.—- Si resultare, en el caso de que habla el articulo -

que antecede, que la marca examinada no tiene nove-—
dad por existir otro registro anterior que deba pre
valecer, no procederd hacer la declaracidn de imita
cidén, falsificacidn o uso ilegal, en cuanto a la -
marca examinada, pero si deberid hacerse respecto a
la marca primeramente registrada y vigente.
Art. 194.- Si fuere necesario practicar el examen de novedad
a gue se refiere el articulo 192, progque no se hu-—
biese efectuado con anterioridad, el promovente de-—
berid pedir el examen de novedad, previa o simultéa--
neamente con la solicitud de declaracidn administra
tiva.

Art. 195.-~ La declaracidén administrativa de falsificacidn,

imitacidén o uso ilegal de una marca registrada, se
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harda dede un punto de vista técnico y no prejuzgari
de las acciones civiles o penales qQue en el caso
puedan ejercitarse.

Art. 196.-~ Las rescluciones administrativas dictadas en mate-—

ria de imitacidn, falsificacidn o uso ilegal de mar

cas, se comunicaran a los interesados, asi como a -

las personas a quienes se atribuyan los actos que -

motivaren la solicitud de declaracidn correspondien
te.

Art. 197.— La declaracidédn administrativa se publicaréd en 1la

"Gaceta de la Propiedad Industrial" y se pondra en

conocimiento de la Procuraduria General de la Repid-
blica para que ejercite la accidn penal correspon-—-—

diente en contra de las personas que resultaren res
ponsables.

Art. 198.- Cuando se trate de una marca gue se emplee en la

forma en que haya sido registrada, no podrén solici

tarse respecto de ella declaraciones de imitacidn o
uso ilegal,

con relacién a otra marca registrada

con anterioridad. En estos casos deberéd promoverse

la nulidad del segundo registro, en los términos y

dentro del plazo de tres afios qQue conceden los arti

culos 200 y 201 de este ordenamiento.

Art. 199.- Lo dispuesto en el articulo anterior no tiene apli

cacidédn cuando se trate de marcas registradas sin
examen de novedad,

Yy sin perjuicio de tercero, du-—-—

rante la vigencia de las leyes de 1889 y 1903, que

no hayan sido objeto de examen de novedad con resul
tado favorable.

T I T UL O S E X T O
PROCEDIMIENTO PARA DICTAR LAS DECLARACIONES ADMINISTRATIVAS.
Art. 229.- Las solicitudes de las declaraciones administrati-

vas siguientes: a), de nulidad de una patente, de -
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una marca © de un aviso comercial registrados; b),
de invasién de los derechos que confiere una paten-—
te; ¢), de falsificacidédn, imitacidn o uso ilegal de
una marca ©¢ de un aviso comercial registrados, o de
un nombre comercial publicado o no; d), de extin-— -
cidén, por falta de uso, de una marca registrada; y
e), de existencia de la confusidén a que se refiere
el articulo 263 de esta ley; deberan formularse, -

por cada caso, en escrito por duplicado, al que se

acompafiaran los documentos o comprobantes en que —-
apoye la promocidén, enterdndose, ademds, los dere—-
chos de estudio y examen que correspondan. Si no -

se satisfacen los requisitos anteriores, se fijara
un plazo de quince dfas para que lo sean, y de no -
cumplirse en ese término, se considerar3d abandonada
la gestién, requiriéndose, en su caso, nueva solici
tud.

Art. 230.-~ Satisfachos los requisitos a gue se refiere el ar-
tfculo anterior, se haréd del conocimiento del pro--
pietario de la patente, de la marca o del aviso co-
mercial registrados, o del presunto invasor, falsi-
ficador, imitador o usuario ilegal, la solicitud -
presentada, envi&dndose copia de la misma al domici-
lio que tenga sefialado en el expediente, ¥y, en su -

defecto, al que designe el promovente, y fijandole

un plazo, de acuerdo con la naturaleza del asunto y

con la distancia de la poblacidn en que resida, pa-

ra que ocurra por si o por medio de apoderado debi-—
damente acreditado, a enterarse de los comprobantes
en que se pretende fundar la nulidad del registro -
hecho en su favor, o la solicitud de declaracidn -
formulada en su contra; dentro del mismo plazo debe
rd presentar, por escrito, las objeciones u observa

ciones que considere pertinentes, y también estara
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obligado a informar de sus cambios de domicilio.

Por su parte, la Secretarfa podra cerciorarse de la

exactitud de cualquier dato que se le ministre, o -
requerir en su caso la comprobacidén correspondiente.
Art. 231.- Cuando se trate de la promocidn de nulidad de una
patente, de una marca o de un aviso comercial regis
trados, © de extincidén por falta de uso de una mar-
ca registrada, si el propietario hubierse cambiado

el domicilio originalmente sefialado, sin dar aviso
a la Secretaria paraz que conste en el expediente res
pectivo, la netificacidén podrad hacerse por medio de
la publicacidén en la "Gaceta de la Propiedad Indus-
trial", durante dos meses consecutivos, de un extrag

to de la promocidén formulada en su contra, y en la

misma forma se le podrd notificar el plazo que se

le concede para que formule las objeciones gque esti

me pertinentes y la resolucidn administrativa que -
se dicte.

Art. 232.— Cuando la Secretaria de la Economia Nacional consi

dere procedente hacer, de oficio, alguna declaracidn
de las que trata el presente tifitulo, lo comunicara
al presunto afectado en la forma prevenida, indicén
dole sucintamente los motivos y fundamentos legales
de la accidén que se intente, a fin de gque tenga opor
tunidad de hacer valer las consideraciones y de pre
sentar las pruebas que estime pertinentes, dentro -
del plazo perentorio que al efecto se le sefiale.
Art. 233.—- Transcurrido el término para formular objeciones,
¥ previo estudic de los antecedentes relativos, se
dictard la resolucidn administrativa que correspon-
da, la que se comunicard a los interesados en la -
forma Qque previenen los articulos anteriores.
Art. 234.- Los expedientes de patentes en vigor, de marcas o

de avisos comerciales también vigentes, y los de
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nombres comerciales publicados, éstarén siempre ——
abiertos para las promociones de los interesados, Yy
por lo tanto, en ningilin caso se consideraran concluf
dos.

Art. 235.—~ La Secretaria de la Economfia Nacional podré& desig-
nar inspectores con facultades para levantar actas
en que se hagan constar l1os hechos que se relacio-—--—

nen <¢on la materia de que se ocupa la presente ley.

T I T UL O O C T AV O
RESPONSABILIDADES PENALES Y CIVILES
C A PITULO I I

DE LOS QUE VIOLEN OTRAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL.

Art. 251.— Se impondré& prigidén de tres dias a dos afios y mul-
ta de diez o dos mil pesos, © una sola de estas pe-
nas a juicio del juez, al gue utilice, =in autoriza
cidén de los poderes competentes, ya sea como marca
no registrada, © ya como elemeéntos de é&sta, los es-
cudos de armas de los diversos Estados de la Federa
cidén, ciudades nacionales © extranjeras, © las ban-—
deras y otros emblemas de Estado de los diversos -
paises extranjeros a que se refiere la fraccidn VIII,
del articulo 105 de esta ley, o su imitacidén, o los
sellos o troqueles oficiales de control y de garan-—
tfa adoptados por ellos.

Art. 252.- Se impondra prisidén de tres dias a dos afios y mul-
ta de diez a dos mil pesos, ©o una sola de estas pe-
nas a juicio del juez, al que utilice, sin consenti
miento de los interesados, ya sea como marca noe re-
gistrada, o ya como elemento de &ésta, los nombres,
firmas, sellos y retratos a que se refiere la prohi
blicidn contenida en la fraccidén IX del articule 105
de este ordenamiento.

Art. 253.—- Se impondré prisidn de tres dias a dos afios y mul-



ta de diez a dos mi
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marca no registrada
las palabras, figur
dos © emblemas,
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ley.

Art. 254.-
marbetes, etiquetas
los

expresa © insidiosa

cidn u origen de los articulos que amparen,

impondra prisién de
diez a dos mil peso

Juiclio del juez,

en venta o circulacidn efectos asi marcados,
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ez, al que

, © ya como elemento de ésta,
as, denominaciones, signos,
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Al que fije o utilice en sus productos:

u otrws medios semejantes, en
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s, Sobre Ia

tres dias

y al que dolosamente venda,

Marcas, -
una manera
naturaleza, constitu-
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a dos afios y multa de

s, o una sola de estas penas, a
ponga
se le

impondrd la mitad de las pemas anteriormente sefiala

das .
Art. 255, -
ca registrada legal
tficulos similares,
dfias a dos afios y m
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Se impondrén las mi
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o
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con anterioridad, sin perjuicio de lo dispuesto en
los¢c articulos 200 y 201 de esta ley.

Art. 256.—~ Se impondra prisidén de tres dfas a un afio y multa
de diez a mil pesos, © una sola de estas penas, a -—
Juicio del juez, al qQue sin ser autor de los hechos
enumerados en el articulo anterior, dolosamente ven
da, ponga en venta o circulacidédn efectos marcados -
de la manera gue expresa el mismo articulo.

Art. 257.—- A los impresores, litdgrafos, etc., gue dolosamen-
te fabriquen marcas que resulten falsificacidn o -
imitacidn de alguna legalmente registrada, o para -
ser usadas ilegalmente, y alque dolosamente las ven
da, ponga en venta o circulacidén, se les impondrad -
prisidén de tres dias a dos afios y multa de diez a -
dos mil pesos, © una sola de estas penas, a juicio
del juez.

Art. 258.- Se impondré prisién de tres dias a un afiec y multa

de diez a mil pesos, o una sola de estas penas, a -
juicio del juez, al que sin consentimiento del due-
fio de una marca registrada legalmente, venda, ponga
en venta o en circulacién los productos que distin-
ga esa marca, después de haber alterado, substitui-
do o suprimido parcial o totalmente 1a marca regis-—
trada colocada en los articulos amparados por la -
misma.
Iguales penas se impondré&n al que fije la marca ori
ginal a los productos después de alterar &stos de -
una manera cualquiera. Este caso y aquellos a que
se refiere el paArrafo anterior se equipararén a la
falsificacidn.

Art. 259.- Al que sin cometer alguno de los delitos sefialados
en los articulos anteriores, hiciere uso de una mar
ca, registrada o no, que ya sea por su simple aspec

to o por las leyendas o indicaciones que la acompa-—



fien, pueda inducir al piblico en error sobre la pro
cedencia de los efectos en que haya sido fijada di-
cha marca, se le sancionard con prisién de tres -
dfias a dos afios y multa de diez a dos mil pesos, o
con una sola de estas penas, a juicio del juez.

Art. 260.- Al que dolosamente venda, ponga en venta o circula
cidn efectos sefialados con una marca que tenga los
vicios que indica el articulo anterior se le impon-
drd l1la mitad de las penas establecidas en dicho ar-
tficulo.

En los casos previstos por este articulo y el ante—

rior, se presumiréd el doleo cuando se trate de mar-

cas nacionales que contengan leyendas en idioma ex-—

tranjero, o de productos hechos en México al amparo

de marcas extranjeras, si no se indica en unas y -

otras, de una manera ostensible y clara, la proceden
cia nacional de los articulos.

Art. 261L.- Se impondra prisidn de tres dias a un mes y multa
de diez a quinientos pesos, © una sola de estas pe
nas, a juicio del juez, al gque omita insertar en -
los productos nacionales amparados por marcas, re—-—
gistradaso no, alguna de las leyendas obligatorias
establecidas por el articulo 145 de esta ley.

Art. 262.~ Se impondré prisidén de tres dfias a un afio y multa
de diez a mil pesos, o una sola de estas penas, a -
Juicio del juez, al que use una marca con la indica
cién de hallarse registrada sin estarlo realmente.
Iguales penas se impondrédn al que haga aparecer que
una marca registrada ampara determinados productos
cuando no esté registrada para éstos, o al que adi-
cione la marca registrada con elementos no reserva-—
dos, con la tendencia ostensible y manifiesta de ha
cerlos aparecer como registrados.

Art. 263.- Se impondrd prisién de tres dias a unafio y multa -
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de diez a mil pesos, © una sola de estas penas, a -
Juicio del juez, al que con falsas pretensiones en
el ejercicio del comercio tienda a desacreditar los
productos de un competidor; o que por cualquier me-—
dio trate de producir confusidn con el estableci-—--—
mienteo, los productos o los servicios . de un competi
dor.

Art. 264.— La accidén para perseguir cualquiera de los delitos
que comprende este capitulo corresponde al Ministe-—
rio Pdblico, a los sindicatos o asociaciones de pro
ductos de comerciantes cuya existencia esté autori-
zada por la ley, y en general, a toda persona fisi-
ca o moral qQue se considere perjudicada; peroc en -
los casos de falsificacidén, imitacidn o uso ilegal
de una marca, y en el de la confusidn a que se re--
fiere el articulo 263, seréd requisito previo para -
su ejercicio, la declaracidn relativa hecha por la
Secretaria de la Economia Nacional en los términos
del capifitulo VIII del tftulo tercero de esta ley.
Una vez iniciado el proceso se continuara de oficio
de todos modos.

Art. 265.— En el caso de los articulos 255, 256 y 257, el due
fio de la marca legalmente registrada tendra, adem&as
el derecho de exigir al autor del delito dafios y -
perjuicios.

También podré hacer que se adjudigquen todos los prg

ductos que se encuentren revestidos con la marca -
ilegal, ¥y qgue estén en poder de la persona que se -
designa como autora del delito, o en poder de cual-
quier otro comerciante, comisionista o consignata-—-—
rio; pero seréa requisito indispensable para que se
pueda ejercer ese derecho, que el duefio de la marca
no haya omitido alguna de las anotaciones que sefia

lan como obligatorias los articulos 141 y 183 de es

ta ley.
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El duefio de la marca tendréd derecho, igualmente, a
que se le entreguen todas las marcas, instrumentos
del delito, que se encuentren en poder del autor de
dicho delito o de sus cémplices, y, en su caso, a -
que se le entreguen también los utensilios o apara-—
tos especialmente a la fabricacidn de las referidas
marcas.

Art. 266.—- Ademas de lo expresado en el articulo anterior, el
duefio de la marca podra pedir al juez, ya sea antes
de entablar su demanda respectiva, o durante el jui
cio, el aseguramiento de los objetos a que se refie
re el segundo y tercer parrafo del mismo articulo,
y nombrar, bajo su responsabilidad un depositario de
ellos; pero serdn requisitos indispensables para lle
var a efecto diche aseguramiento:

I. Que se presente el certificado de la Secretaria
de la Economfa Nacional que acredite gue la marca -
de que se trata ha sido debidamente registrada.
II.~ La comprobacidn, por medio del titulo corres--—
pondiente debidamente registrado, de gque el actor -
es duefio actual de la marca;

IIL.~ La existencia de la declaracidén de falsifica-—
ciédn, imitacién o uso ilegal hecha por la Secreta--—
rfa de la Economia Nacional, de acuerdo con el capi
tulo VIII del titulo tercero de esta ley. Este re-
quisito serd también indispensable en los casos del
artfculo anterior;

IV.~- Que se dé una caucidn suficiente a juicio del
Juez.

Art. 267.— Las diligencias de que habla el articulo anterior
~se practicardn sin audiciencia de la parte contra -
quien se pidan y bajo la exclusiva responsabilidad
del que las solicita, el cual guedard obligado al -
pago de los dafios y perjuicios gque por tal motivo -

se ocasionen al demandado; ya sea porque fuere ab--—
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suelto al demandado o0 se Sobresea en el proceso. En

estos casos se mandaré levantar inmediatamente el -
aseguramiento a que se refiere el articulo anterior.
Art. 26B.- En el caso de la comisidn de cualquiera de los de-
litos de que hablan los articulos anteriores, en los

que no formule la qQuerella respectiva el duefio de
la marca legalmente registrada,

que resulte indebi-

damente usada, imitada o falsificada,

©o que no se -
adhiera a l1a accidn intentada por el Ministerio Pu-

blico, el autor del o de los delitos perdera en fa-—

vor del Erario Federal los objetos gque hubieren si-

do seflalados con la marca defectuosa o ilegal,

y se
destruirédn, en su caso,

las marcas o utensilios a
que se refiere el péarrafo final del

articulo 265. -

La Ley de la Propliedad Industrial de 1942,

desde el punto de
vista formal,

se caracteriza en que codifica todas las dispo-—
siciones relativa a2 patentes de invencién,

marcas, avisos co-—
merciales,

nombres comerciales y competencia desleal. Circuns
cribiremos el estudio exclusivamente a las marcas gue son las

que nos interesan en esta resefia de la legislacidn mexicana.

La ley, dicen sus autores conserva en general los sistemas y

principios fundamentales de las leyes anteriores, y en la mis

ma se precisan y definen los derechos relativos a la Propie—-—
dad Industrial para proteger los intereses de los

titulares -
de €stos y los del paGblico.

También tcma en cuenta los prin-
cipios de la Convencidén del Paris para la proteccidén de la
Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883,

revisada en Bru
(La revisidén de Londres no obs—-—

tante haber ocurrido el 2 de junio de 1934 fue promulgada por
Mé&xico hasta el 6 de julio de 1855.

selas, Washington y La Haya.

Asimismo, se suprimié el procedimiento para obtener las revo-—
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que la Ley de -—

caciones de las resoluciones administrativas,
inconfor

1928 establecia en el sentido de que los interesados

con dichas determinaciones administrativas podrian ocurrir

mes
ante los Jueces de Distrito de la Ciudad de M&xico en un jui-—

cio especial de oposicidn o federal revocatorio. Consecuentg
mente, al no consignar la nueva ley medio alguno de impugnacidn
la revisidn de su legali

de sus resoluciones, dictadas éstas,

dad quedé en manos de los mismos jueces de Distrito,
Adn cuando en la exposicidn

pero a -—
de

través del juicio de amparo.
motivos se explica que el procedimiento relativo a juicio es~
pecial de revocacidn se suprime, a fin de lograr que se resuel
van en forma m&s expedita las controversias entre los particuy
lares y la administracién, la verdad es que el juicio de ga -~
rantias, gue sustituydé al federal de revocacidn, en nada ha -
acelerado la decisidn firme de tales contiendas. Quizds pu--—
diera decirse que los particulares han abusado del amparo;

debe también reconocerse que no siempre

mas por otra parte,
carecen de arbitrariedad las resoluciones administrativas que
en materia de marcas se pronuncian, afectando derechos legi-

timamente adquiridos.
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1.~ CONCEPTO LEGAL.

La Ley de Invenciones y Marcas publicada el 10 de febrero
de 1976,

Nno proporciona una definicidén de la marca,

sino -
que en forma implicita indica la finalidad y otras caracte-—
risticas de la misma.

En efecto, la Ley de 1976,

a diferencia de la de 1943, se -~
inclina hacia el concepto de gque no se tiene un derecho de
propiedad sobre la marca, sino un derecho de uso exclusivo
(Art. 88 L.I.M.). La nueva Ley,

con mejor sentido técnicoe
Yya no habla de propietario de la marca comoe 1o hacia el or-
denamiento anterior.

Ahora se habla del titular de la mar-
ca, de la titularidad sobre la marca, etc.
"Igual derecho tendrin los comerciantes y presta-—
dores de servicios debidamente establecidos respec
to a los articulos que vendan o los servicios que

presten en el territorio nacional y de los cuales
quieran indicar su procedencia. Los comerciantes
podréin usar su marca por si sola o agregada a la
de quien fabrique los productos con el consenti

miento expreso de éste."

En tal orden de ideas, podria suponerse que alguien no esta
blecido puede registrar una

marca que va a usar después, -
sin embargo,

la verdad es que estid indicando precisamente -~
que se Trata de un industrial ¥y mAs adelante habla de que

*Igual derecho tendrén los comerciantes y prestadores
de servicios debidamente establecidos
ma este criterio.

» 1o cual reafir-

Por 1o tanto, una marca solicitada por -
una persona que no ejerce el comercio Yy gue se conceda pue-—
de ser anulable después por no cumplir con les requerimien-—
tos formales del caso.
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Por su parte,

cas dispone lo siguiente:

Art.
I.-

Ir.-

Es decir,

90. ~ Puede constituir una marca:

Las denominaciones y signos visibles, suficien
temente distintivos y cualquier otro medio sus
ceptible de identificar los productos o servi-
cios a que se apliquen o traten de aplicarse,

frente a los de su misma especie o clase.

Los nombres comerciales y las razones o denomi
naciones sociales, cuando no sean descriptivos
de los productos o servicios a los que se apli
quen o traten de aplicarse o de los giros que

exploten.
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el artfculo 90 de la Ley de Invenciones y Mar

la marca ha de ser distintiva, que no se confunda

con las marcas existentes o con las denominaciones o signos

de dominio ptviblico y en €llo reside su carfcter esencial.

También ha de tener caracteristicas de originalidad.

m&s original sea una marca, entre m&s tenga de creacién,

yor proteccién encontrard por siI misma.

Entre

ma

El articulo 93 de la Ley de Invenciones y Marcas sefiala ex-—

presamente lo siguiente:

"El derecho al uso de una marca obtenido mediante

su registro, no producira efecto contra un terce-—

ro que explotaba en la Repidblica la misma marca u

otra semejante en grado de confusidn, para los

mismos o similares articulos © servicios, siempre

¥y cuando el tercero hubiere empezado a usar la

marca con m&s de un afio de anterioridad a la fecha

legal de su registro.



El tercero tendra derecho de sclicitar el regis-—
tro de la marca, dentro del afio siguiente al dia
en que fuere publicado el registro vigente, en -

cuyo caso se tramitard la nulidad de éste.

De acuerdo con lo dispuesto por dicho precepto legal, se de-—
duce que el derecho exclusivo al uso de una marca gue otorga
la Ley de la Materia a su titular no produciréd efectoc contra
un tercero que explotaba en la Repdblica Mexicana la misma -
marca, © bien, una marca semejante en grado de confusidn ——
siempre y cuando este Gltimo, previa comprobacidn hubiere em
pezado a usar la marca con més de un afio de anterioridad a -

la fecha legal o de presentacidén del registro correspondient

La Ley Mexicana vigente a partir del 10 de febrero de 1976,
reconoce expresamente dos tipos de marcas, tal y como se des

prende en su artfculo 87, que a la letra dice:

Art. 87.-~- Esta ley reconoce las marcas de producgc
tos. ¥y las marcas de servicios. I.as primeras se -
constituyen por los signos que distinguen a los -
articulos o productos de otros de su misma especie

o clase.

Las marcas de productos consideramos que no ofrecen mayor co
mentario, pues son perfectamente conocidas, ya que se apli-—-
can a las mercancfas. En cambio las marcas de servicio cong
tituyen una novedad en la legislacién mexicana, siendec hasta
los afios sesentas cuando una serie de solicitantes extranje-—
ros y unos cuantos nacionales, acudieron ante las autorida--—
des mexicanas correspondientes a pedir el registro de marcas
de servicio, las cuales les fueron negadas por las autorida-
des administrativas alegando que no estaban comprendidas den
tro de la legislacidn mexicana. También sostuvo mAs adelan-

te que no estaba obligada a proveer disposiciones relativas
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al registro, pues el Tratade no se lo imponia. Sin embargo,
los particulares de acuerdo a la resolucidn emitida por 1ia -
autoridad, interpusieron el recursco de amparo ante los Tribu
nales Federales y Tribunales de Circuito o de Apelacidn, pa-—
ra lo cual la jurisprudencia se encontraba dividida en ese -
entonces, y fue hasta que la Suprema Corte de Justicia de 1la
Nacidén tomé cartas del asunto y resolvid que de acuerdo con

las disposiciones del caso, determind que tales marcas de ser
vicio si eran registrables dado que no podrfan protegerse a
lo que estaba obligado el Estado Mexicano si no se les regis
traba pues todas las normas relativas a la tutela de las mar

cas en contra de falsificadores o imitadores en la Ley de

1943 se fundaba en que €éstas se encontraban registradss pre-
cisamente.

Después de dicha resolucidén emitida por la Suprema Corte de
Justicia de la Nacién, el legislador tomé en cuenta la juris
prudencia y por ello aparecen actualmente en la vigente Ley

de Invenciones y Marcas.

Para concluir, podemos establecer que "la marca es un signo
que sirve para distinguir y que se emplea para sefialar y ca-
racterizar mercancias o productos de la industria, o bien, -
servicios, diferenciéandolos de los otros tal y como lo afir-
ma el Maestro César Sepdlveda (1).

Por su parte, el maestro Justo Nava Negrete, en su obre ti--—

tulada "Derecho de las Marcas”, afirm& gue marca: "es todo

signo o medio material gue permite a cualquier persona fIisi-
ca o juridica distinguir los productos que elabora o expen-

de, asi como agquellas actividades consistentes en servicios
de otros iguales © similares cuya finalidad inmediata es la

de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla.



2.~ FUNCIONES DE LA MARCA.

La marca tiene esencialmente las siguientes funciones:

a) Funcién de Distincién.

Deriva de la esencia misma de 1la marca obedeciendo a su pro-

pia definicidn por cuanto la marca es el objeto destinado a
distinguir un producto © un servicio de otro producto o ser-—

vicio del mismo género (2).

b) Funcién de Proteccidbn.

En virtud de que defiende a su titular frente a sus competi-

dores protegiendo simulténeamente al pidblico consumidor de
los usurpadores,

por cuanto es en virtud de la marca que el
comprador reclama el producto (3).

c)

Funcién de Indicacidn de Procedencia.

Se puede considerar que es la esencial finalidad de la marca

en el concepto clésico legal de la misma, en tanto que se em

plea primordialmente para dar al probable comprador una indi
cacidn sobre la procedencia de 1los productos.
La funcién de sefialar sobre la proveniencia de las mercancias

o servicios se haya condicionada a gque el signo realice efec—

tivamente su funcibén individualizadora, pues sin el caracter

distintivo la marca puede provocar confusiones entre los con-—

sumidores acerca del origen de la mercancia.
La distintiva y la de sefialamiento de procedencia son las dos
funciones més importantes de la marca (4).

a) Funcién de Garantia de Calidad.

La marca cumple con una funcidn de garantia de calidad,

tanto
para el consumidor como para el fabricante;

para el consumidor,
porque esté asegurado porqgue se le da el producto o servicio
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que quiere obtener; para el fabricante, porque encuentra asi

un medio de distinguirse de sus competidores y de afirmar el

valor de sus productos y,

e) Funcién de Propaganda.

La funcidén publicitaria o de propaganda de la marca, consis-—

te en la atraccién que ejerce la misma a la obtencidn del

producto por la clientela, es decir, la atraccidén de la clien

tela se opera en forma directa por el conocimiento que el pg
blico tiene de los articulos, precisamente por medio de la -
Si de una manera especifica e in-

identificar las

marca que los identifica.
mediata la finalidad de la marca consiste en
mercancfas o© servicios, dicha identificacidédn implicitamente

produce la formacién de la clientela.

3.- CARACTERES DE LA MARCA.

E1l maestro David Rangel Medina, (5) clasifica los requisitos
gue deben tener las marcas en caracteres y condiciones esen-—
ciales o de validez y caracteres accidentales o secundarios.
A la primera categoria de condiciones, también llamadas de -

fondo pertenece:

a) El carédcter distintivo.
b) La especialidad.

c) La novedad.

d) La licitud.

e) La veracidad del signo.

A la segunda, que comprende las relativas a la forma:

£) El cardcter facultativo.
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g) Lo innecesario de la adherencia.
h) La apariencia.
i) El cardcter individual del signo.

En la especie nos ocuparemos especificamente
res esenciales.

de los caracte—

a) La Marca debe ser Distintiva.
Todos los autores estAn de acuerdo en que en definitiva, la

egencia de la marca estriba en su naturaleza distintiva, lo

cual significa que la marca debe especializar, individualizar
¥ singularizar, es decir, la marca estd destinada a especia-

lizar el producto y a indicar el origen o procedencia del

mismo de manera de evitar toda confusidn con los otros

pro-—
ductos similares.

Para ser distintiva, la marca "precisa reunir el doble requi

sito de la novedad y la especialidad, ya que los dos integran

la condicién del signo distintive gque es,

en definitiva, la
esencia de la marca".

b) La Marca debe ser Especial.

Este requisito consiste en que para gozar de la proteccién

legal la marca debe cumplir su funcidén diferenciadora, 1la
cual, a su vez,

s6lo podrd realizarse si la marca es lo sufi

cientemente original para llamar la atencién del comprador.

Asi pues, ser especial la marca denota fundamentalmente

que
la misma sea identificable.
c) La Marca debe ser Novedosa.

Consiste en que un signo s61lo puede ser distintivo en tanto
que no ha sido empleado o registrado atn,
rio,

pues de lo contra-
no cumplirfia su funcibén esencial y antes bien su uso
provocarfia confusiones.
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La novedad, como la especialidad, es un atributo sin el cual
no hay marca.

Mas en materia de marcas asume una particular caracteristica

que lo distingue del adoptado en otras materias de propiedad
industrial,

asi pues la novedad, no es absoluta sino relati-

va puesto que para ser nueva es bastante con que la marca di
fiera de la de sus competidores.

4) La Marca debe ser Licita.

Nuestra ley consagra explicitamente el principio de la lici-
tud de la marca e implficitamente al prohibir en sus disposi-
ciones generales el registro como marca, tal ¥y como se encuen
tra consagrado en sus articulos 88 y 91 de la Ley de Invencio

nes y Marcas.

La licitud de la palabra, figura o signo obedece al principio

general de que el derecho al uso ha de ser compatible con el

derecho de los demas, asi como a la imposible coexistencia

de los derechos sobre el mismo objeto en virtud de titulos
que se excluyan mutuamente.

e) La WMarca debe ser Veraz.

Es decir, l1a marca no debe contener indicaciones contrarias
a la verdad, que puedan inducir al piblico a error sobre el
origen y calidad de las mercancias © que de cualquier modo

constituyen actos que hagan incurrir en engafio en la selec-—
cidn de los productos, de lo contrario, constituiréd un acto

de competencia desleal reprimido por normas de orden piblico.

Algunos autores consideran hacer referencia a ciertos carac-—
teres de tipo general gue se atribuyen a la marca: cardcter
facultativo de la marca; car&cter individual de la marca;

;
carfcter relativo de ubicacidn de la marca y cardcter visual
de la marca.
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4.— SUJETOS QUE PUEDEN SER TITULARES DE MARCAS.

El derecho a ser titular de una marca registrada corresponde
en México a todas las personas fisicas o morales, nacionales
o extranjeras con tal que reldnan los requisitos sefialados -
por la Ley o por su Reglamento.

Respecto de la persona fisica, puede ser nacional o extranje
ro, comerciante o no comerciante, siempre que sea mayor de -
edad o no siéndolo gque actie por medio del representante le-—
gal .

Las sociedades pueden ser civiles o mercantiles, asociaciones
o entidades de cualquier otreo tipo. La ley se refiere a per
sonas morales en general, aclarando que la actuacidén puede -
ser personal o por conducto de un apoderado gquien deberia ser
una persona fisica.

El car&cter de apoderado de una persona fisica se comprueba
por medio de una simple carta poder; el de representante de
una sociedad o persona moral, por los medios que establece -
el derecho comiGn (Art. 189 L.I.M.).

La Ley de Invenciones y Marcas regula situaciones especiales,

como las de las marcas ligadas y las marcas vinculadas.

Son marcas ligadas las que reciben esa consideracidén por la
Secretarfa de Industria y Comercio para los efectos de su —
transmisidén cuando pertenecen a un mismo titular, sean idén
ticas o semejantes en grado tal que puedan confundirse y am
paren los mismos o semejantes productos o servicios (Arts.
96 y 97 L.I.M.).
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Por su parte los articulos 127 y 128 de la L.I.M. que se re-—

fieren a la institucidén conocida con el nombre de
cidédn de Marcas",

"Vincula--—
ha causado una amplia discusidn en todos -
los medios, toda vez que de acuerdo a lo dispuesto en dichos

preceptos legales "se fortalece con su esfuerzo empresario

y 1a publicidad que realiza a la marca del exterior, y &1 -
mismo contribuye a hacer mé@s estrechos los lazos de su depen

dencia. Su propia actividad le hard cada vez mas dificil y

més gravoso liberarse de la marca proveniente del exterior,

Yy é&sta cobrarid m&s fuerza dentro del mercado interno para
competir con las marcas de otros empresarios mexicanos", tal

¥y como lo afirma el maestro César Sepidlveda en su libro titu

lado "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial".

En efecto, el primero de esos preceptos establece gque toda

marca de origen extranjero © cuya titularidad corresponde a

una persona fisica o moral extranjera que esté destinada a

amparar articulos fabricados o producidos en territorio na—-

cional, deberid usarse vinculada a una marca originariamente

registrada en México; asimismo,

que "...

se establece en el segundo,
deberan contener la obligacién de que dicha marca -
se use vinculada a una marca originariamente registrada en

México, y que sea propiedad del licenciatario "

En consecuencia, la teorfia econdmica que animd a estos pre—--
ceptos de vinculacidén tiene naturalmente defectos y ademéas -
existen numerosos aspectos politicos-—econdmicos, Jjurfdicos y
sicoldgicos que debieran tomarse en cuenta. La falta de un
estudio serio sobre la materia no pudo establecer si efecti-
vamente se han dado o se dan en el futuro las circunstancias
que con tanto énfasis se sefialan en la Ley y en el Reglamen-
to de la L.I.M. en materia de Transferencia y Vinculacién de

Marcas (Diario Oficial de 14 de octubre de 1976).
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Concluyéndose entonces, que el requisito de la vinculacidén

obligatoria de marcas, en los términos de los articulos -

127 y 128 de la L.I.M.
piedad marcaria por cuanto que en virtud de esta obligacidn,

constituye una modalidad a la pro--

los destinatarios de la marca tendrdn que usar sus signos
junto con otra marca, en los casos ¥y términos establecidos

por la Ley.

La Invencidén en nuestro sistema jurfidico, de la figura de

la vinculacién de marcas, tiene por objeto disminuir o ate

nuar la dependencia gque padecen los usuarios de marcas ex-—

tranjeras respecto de los titulares de la misma. Se trata
de ir rompiendo, asf, paulatinamente, con esa situacidn -
que resulta tan lesiva a nuestro proceso de desarrollo,

tal y como lo afirma el Maestro Jaime Alvarez Soberanis.

5.— PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA OBTENER EL REGISTRO

DE UNA MARCA.

El procedimiento que debe seguirse para obtener el registro
estd cuidadosamente regulado en la Ley y en

de una marca,
su Reglamento.

se inicia con una solicitud dirigida a la Secrg

En esencia,
(actualmente Secretaria de Co

tarfia de Industria y Comercio

mercio y Fomento Industrial), en la que se har& constar el

domicilio y nacionalidad del solicitante,
tiene varios,

nombre, la ubica-
cidn de su establecimiento o del principal si
asfi como la declaracién de la fecha en que se prinicipid a
ulteriormente

usar la marca, la qQue no podré& ser modificada

¥y los demas datos que prevenga el Reglamento.

Asf mismo, a la solicitud se acompafiara:



a) 7 La descripcidn de la marca por triplicado que
terminard con las reservas que de ella se ha-~
gan con arreglo a las disposiciones reglamen-—
tarias.

b)) Los ejemplares de la impresidn de la marca -
con las caracteristicas que establezca el re-
glamento.

c) Cuando la marca deba usarse en colores y se -
reserven €stos, se exhibirdn, ademéds, los mar
betes o etiquetas de la marca en la forma en

que &sta vaya a usarse.

Recibida la solicitud, se procederi a efectuar un examen de
é&sta y de los documentos recibidos para comprobar si se reid-

nen los requisitos que previenen esta ley y su reglamento

(Art. 103 L.I.M.).

Posteriormente satisfechos los requisitos legales se procede
rd a efectuar el examen de novedad a efecto de verificar si

se pudieran afectar derechos adgquiridos (Art. 105 L.I.M.).

Conclufdo el tré&mite de la solicitud y satisfechos los requi
sitos legales, se requeriréd el pago de derechos por el regis
tro de la marca y expedicibén del titulo. De no cubrirse los
derechos dentro del plazo que al efecto se sefiale, que no pgo
drd ser menor de ocho dfias hédbiles, se tendrid por abandonada

la solicitud (Art., 109 L.I.M.).

E1l derecho al uso exclusivo de una marca se acreditard por
medio del tftulo respectiveo, que serd expedido por el Secre-

tario de Industria y Comercio {(actualmente Secretario de Co-

mercio y Fomento Industrial) y serad firmado por &ste o por

el funcionario en quien delegue esta facultad (Art. 110 LIM).
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6.— CONTENIDO DEL DERECHO.

Brevemente puede decirse gque el contenido de derecho sobre -

la marca se descompone en:

a) Derecho de Uso.

El derecho al uso exclusivo es la base de la marca.

La marca seré reproducida en cualquier forma sobre los produc
tos que vaya a distinguir o amparar. En todo caso, deberidan
ostentar en forma visible, la leyenda "marca registrada", su
abreviatura "marc. reg.'" o las siglas "M.R.", en el caso de
marcas de servicios, esta leyenda deberd aparecer tanto en -
el lugar en el gque se contraten o presten los servicios comno
en cualguier medio capaz de representarla graficamente (Art.
119 L.I.M.).

En los productos de eluboracidn nacicnal, deberd indicars=2 -
tamba&n la ubicacidn de la fédbrica © lugar de produccidn.
Cuando dichos productos se fabriguen también en el extranje-—
ro, tal indicacién serd& la que corresponda al territorio na-
cional (Art. 120 L.I.M.).

Si bien el uso de la marca es un derecho de su titular, el -
cual se acredita con el tAftulo respectivo, en ocasiones dicho

uso es una obligacidén, como sucede en los siguientes casos:

1° Los productos nacionales, usen o no marcas regis-—
tradas, deberé&n ostentar en forma clara y visible
la leyenda '""Hecho en Mé&xico" (Art. 121 LII.M).

2° Los productos nacionales destinados a la exporta-—
cifén, deberan ostentar adem&s la contrasefia gue =
en su caso, determine la Secretarfia de Industria
Yy Comercio (actual mente Secretaria de Comercio ¥y

Fomento Industrial) (Art. 121 2° pé&arrafo L.I.M.).



3e La Secretaria de Industria y Comercio {(actualmente
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial) podra
declarar por razones de interés piblico, el regis-—
tro y uso obligatorio de marcas en cualquier pro-—
ducto o servicio, o bien, por las mismas razones -—
podréd prohibirlo.
Las declaraciones respectivas deberfin publicarse -
en el "Diario Oficial" de la Federacidn (Art. 125
L.I.M.).

4° Las marcas vinculadas, a las gque nos referimos en
p&rrafos anteriores, son también de uso obligato-
rio (Art. 127 L.I.M.).

50

El uso deberé& hacerse en la forma en que se haya

registrado de modo que su uso en forma distinta, -
traerd como consecuencia la extincifn del registro

correspondiente.

Toda modificacidén serd motivo de una nueva solicitud de regis-—

tro, salvo que se refiere a las dimensiones o a la materia

la cual esté€ impresa,
L.I.M.).

en

grabada o reproducida la marca {(Art. 1185

Cuando las marcas o las leyendas obligatorias no puedan repro-—

ducirse directamente sobre los productos por no prestarse éllos

a ésto, podrdn figurar en los envases © empaques exteriores

(Art. 122 L.I.M.).

b) Transmisidén de la Marca.

La transmisién de la marca plantea el problema de su. adquisi

cidén derivada, ya sea en los casos inter=vivos,

como ocurre -
en los casos de venta,

donacidén, permuta, etc. o en los de
transmisién mortis-causa.
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La Ley admite el principic general de la transmisién de las -
establece la legislacién comin (Art.

marcas en las formas que
la transmisidén pueda conducir efec-—-

141 L.XI.M), pero sin que

tos s8i no se inscribe en el Registro Nacional de Transferencia

de Tecnologfia ni tampoco producirid efectos frente a terceros
mientras no se registre en la Direccidn General de Invencio-
(Arts. 141 y 142 L.I.M.).

nes, Marcas y Desarrollo Tecnoldgico

Existen marcas que la Secretarfa declara ligadas, que no son

transmisibles separadamente (Arts. 96 y 143 L.I.M.}.

existe actualmente una publicacidn anual en el Diario

Adenm&as,
para no aplicar lo relativo a mar—-—

Oficial de la Federacidn,

cas ligadas.

El titular de una marca registrada, sin tener gque transmitir-~
podra autorizar a una o mas personas como usuarios de la

la,
marca. Esta autorizacidédn de uso podrd referirse a todos o
algunos de los productos o servicios protegidos por dicha

marca {(Art. 134 L.I.M.).

c) Derecho Exclusivo.
El derecho al uso exclusivo de la marca estd protegido por

las diferentes acciones que se conceden al titular.

Unas veces la accidn se encamina a negar que una persona pug
de usar la marca como lo hace o como pretende hacerlo. Accién

negatoria que se ejerce ante la Secretaria de Industria y
(actualmente Secretarfa de Comercio y Fomento Indusg

Comercio
trial) en su parte administrativa que concluye con 1la decla-
racién en relacién con la existencia del hecho constitutivoe

del delito de que se trate, sin que ello prejuzgue las accipo

nes civiles o penales que en el caso puedan ejercerse (Arts.

211 y 213 L.I.M.).




7 oe— EXTINCION.

El derecho al usoc de la marca puede extinguirse por transcur-—
so del plazo, por no usarse, por caducidad,
por nulidad.

por cancelacidn y

a) Transcurso del Plazo.

El principio de la duracidn indefinida de las marcas usadas,

ha sido sustituida en el derecho mexicano por el de la dura—-—

cidén limitada, sin perjuicio de 1la renovacién de las mismas -

tantas veces como sea conveniente.
Los efectos del registro de una marca duraré&n cinco afios con-

tados a partir de la fecha y hora de presentacidn de la soli-

citud (fecha legal) siempre y cuando se cumpla con los requi-—
sitos establecidos en la Ley de Invenciones y Marcas, su Re—-—
glamento y demés disposiciones aplicables (Arc.

112 primer pé
rrafo L.I.M.).

Las marcas extranjeras en México se considerarén registradas
en la fecha en que lo fueron en el pais del primer registro,
siempre que la solicitud en ME&xico se haga dentro de los seis
meses siguientes al registro en el extranjero, siempre y cuan
do ese pais conceda el mismo derecho a los mexicanos.

La ley establece las condiciones necesarias para la renovacidn
de las marcas (Arts. 139 y 140 L.I.M.).

b) No Uso.

El derecho al uso exclusivo de la marca descansa sobre el su-

puesto de su uso efectivo. Los titulares de las marcas regis

tradas deberén demostrar a satisfacecidn de la Secretaria de -
Industria y Comercio {actualmente Secretarfia de Comercio y Fpo
mento Industrial), el uso defectivo de las mismas, dentro de

los tres afios siguientes a su registro.
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De no probar el uso, se consideraréd extinguido de pleno dere—

cho el registro correspondiente (Art. 117 L.I.M.), y no proce
der& la renovacidén.

Para que el registro en todas las clases s ga vigente o para
que pueda concederse la renovacidén en todas ellas, bastara -
con demostrar el uso efectivo de la marca, por lo menos en -
una de lasclases en las gque se haya registrado {(Arts. 117 y

140 L.1.M.).

c) Caducidad.

La falta de renovacidén de las marcas supone su caducidad (Art.
148 L.I.M.).

d) Cancelacidn.

E1l titular de una marca registrada podréd soclicitar en cualquier
tiempo, por escrito, de la Secretarfa de Industria y Comercio
(actualmente Secretaria de Comercio y Fomento Industrial), la

cancelacidn del registro de su marca, y este hecho se anotaré

en el registro correspondiente y se publicard en la Gaceta de
Invenciones y Marcas. La Secretaria tendr& facultad para re-—
querir la ratificacién de la firma si
(Art. 150 L.I.M.).

lo considera necesario

e) Nulidad.

La Ley regula los diferentes casos de nulidad del registro de
una marca, los gque pueden resumirse en las siguientes hipdte-—
sis (Art. 147 L.I.M.):
la. Haberse otorgado en contravencidn con las dispo-—
siciones legales en vigor en l1a fecha de su otor
gamiento.
2a. Cuando sea igual o semejante, en grado tal que -
puedan confundirse con otra que haya sido usada

en el pais con anterioridad a la fecha legal de



la marca registrada, aplicada a los mismos pro-—

ductos o servicios, siempre y cuando el que ha-—

ga valer el derecho de uso, demuestre haberlo -
hecho ininterrumpidamente y desde una fecha an-—
terior a la declarada por el que la registré.

Sa. Cuando la marca haya sido usada con anterioridad

en el extiranjero, en el mismo caso de la hipbte

sis anterior, si ademés del uso existe el regis
tro y reciprocidad en el extranjero.

Cuando los medios en los que se reproduzca la —
.marca contengan indicaciones falsas en cuanto a
la procedencia de los productos o servicios que
ampare ubicacién del establecimiento industrial
o comercial del titular o con relacidn a meda—-—
llas, diplomas, premios o recompensas.

S5a. Cuando el registro se hubiera otorgado con base
en declaraciones falsas o inexactas, respecto -

de la fecha declarada como de primer uso, © bien

del domicilio del establecimiento comercial o -
industrial proporcinado en la solicitud corres-
pondiente.

6a. Cuando por error se hubiera concedido el regis-
tro existiendo otro vélido que se considere in-
vadido siempre y cuando sea igual o semejante y
que se refiera a productos o servicios iguales

© similares.

Es importante sefialar que dicho precepto legal de acuerdo
con lo dispuesto en la fraccidn I, faculta expresamente a
diversos preceptos para la procedencia de la nulidad de las
marcas, es decir, cuando por alguna deficiencia de cardcter
administrativo se haya otorgado un registro marcario, éste

es nulo en relacidn con el precepto legal en cuestidn.
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8.-— PROCEDIMIENTO ADMIISTRATIVO PARA SOLICITAR UNA DECLARA-
CION ADMINISTRATIVA.

a) Las solicitudes de las declaraciones administrativas que
procedan conforme a la Ley de Invenciones y Marcas deberéan -

formularse por escrito, a las que se acompafiarfn los documen—

tos y constancias en que se funde y motive la accidén (Art.
193 L.I.M.).

Las solicitudes de las declaraciones administrativas y demés
actos regulados por la Ley de la Materia, podrén formularse —
por conducto de apoderado, en tal caso, la personalidad podréa
acreditarse con carta poder suscrita por el mandante ante dos
testigos, sin que se requiere legalizacidédn alguna, adn cuando
el documento se haya otorgado en el extranjero. Cuando el so
licitante sea persona moral acreditar& su existencia y las fa
cultades de su representante por los medios establecidos en -

la legislacidn civil o mercantil, o bien, en los tratados in-—

ternacionales de que México sea parte (Art. 189 L.I.M.).

b) Satisfechos los requisitos a que se refiere el articulo

193 L.I.M., se notificard a la contraparte, para que se ente-
re de los documentos y constancias en que se fundé la accibn

y manifieste lo que su derecho convenga. Dicha notificacién

se efectuard en el demicilio gue tenga sefialado en el expe-—--—

diente respectivo, o en su defecto, en el que designe el pro

movente {(Art. 194 L.XI.M.).

c) Transcurrido el plazo para formular objeciones, se pro-
ceder& a emitir la resolucidén que en derecho corresponda, -

previo estudio de los antecedentes relativeos, y una vez des-—

ahogadas las pruebas, la que se notificard a los interesados
(Art. 197 L.I.M.).
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Por otra parte, es procedente sefialar que es indispensable -

que toda solicitud o promocidén dirigida a la actual Secreta--—

rfia de Comercio y Fomento Indusstrial, en relacidén con lo dis

puesto por la Ley de Invenciones y Marcas y demids disposicio-

nes derivadas de ella, deberédn presentarse en

(Art. 2° R.L.I.M. y 190 L.I.M.).

idioma espafiol

Asimismo cuando la Secretaria de Comecio y Fomento Industrial

inicie de oficio el procedimiento para dictar alguna de las

declaraciones administrativas previstas en la Ley de Invencio
nes y Marcas,

la notificaci6én se haréd acorde a lo dispuesto
por el Artfculo 194 de la L.I.M. (Art. 196 L.I.M.).

En consecuencia, las acciones que contemple la vigente Ley de

Invenciones y Marcas, tienen una fase gue podriamos llamar

técnico-administrativa, tal y como lo afirma el maestro Cé&sar

Sepilveda y de ella conoce la Secretaria de Comercio y Fomento

Industrial, y tienen, después, una fase jurisdiccional escindida

en actividades ante tribunales penales y en tribunales civiles.

La fase técnico -administrativa tiene, a su vez, su secuencia

de revisién de la legalidad ante los tribunales federales que

conocen de cuestiones administrativas, © sea, los Jueces de
Distrito en Materia Administrativa y los Tribunales Colegiados

de Circuito en Materia Administrativa.

En la fase administrativa-t&cnica, gue, es la gue puntualmente

interesa agui, viene a ser prdcticamente el presupuesto del

ejercicio real de las acciones.— Viene a ser el prcoccedimiento

ante la Direccién General de Invenciones, Marcas y Desarrollo

Tecnoldgico una serie de actos preparatorios y guarda en cier

ta forma alguna semejanza con aquellos actos que

sSOon presuyupues
tos

bi&sicos para decidir una accidn declarativa o una condena
en el Ambito judicial.



78
9.~ INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS,.

La Ley de Invenciones y Marcas contiene en el Titulo Décimo,

las infracciones, inspecciones, sanciones y recursos.

Las que pueden resumirse de acuerdo a las siguientes hipéte-—
sis:

I}

El hacer aparecer como productos patentados aquellos
que no lo estén, engaiia al piblico y afecta a los indus
estanto en posibilidades de publicar un ar
ticule y deseando hacerlo, se ven impedidos

la leyenda anterior,

triales que,

a ello con

en el caso de que la patente ha ca

ducado o ha sido nulificada, se incurriréd en la infrac-

ci6ébn después de un afio de la fecha de caducidad, o bien,

de la fecha en que haya quedado firme la resolucién.

11) Por lo que se refiere al presente inciso, podemos sefia-—

lar que 1o dispuesto en el mismo corresponde a la figura
Juridica conocida como imitaciédn, la cual se encontraba
sancionada como delito en la derogada Ley de la Propie-

dad Industrial. Es decir, la imitacién consiste en for

mar una denominacién semejante a una marca registrada.

Debe tomarse en consideracidn que los infractores que
no se

atreven a hacer directamente un uso ilegal de una

marca registrada, recurren a la imitacién, gque consiste

en la alteracidn o modificaciédn de un registro marcario.

III) El usar como elemento de un nombre comercial o de una

denominacién social, una marca registrada, incurrira en

una infraccidn administrativa, siempre y cuando dichos

nombres estén relacionados con establecimientos que ope

ren con los mismos productos o servicios protegidos por
la marca.



En la especie, el legislador se refiere dGnica y exclusi-

vamente a las marcas registradas que se encuentren Integra

mente incluidas en los nombres comerciales, o en su de--—

fecto en las denominaciones sociales, é1llo implica que -

no quedan incluidas las denominaciones similares a una

marca registrada que pudieran integrar un nombre comer-—--—

cial o denominacién social, sin embargo, ésto no seria -

obstdculo para que el presunto infractor

competencia desleal,

incurriera en -

tal y como lo dispone la fraccidn X
del presente articulo.

V) Se considera una infraccidén administrativa, el hecho de

usar un nombre comercial semejante a otro que ya esta

siendo usado por un tercero, para amparar o distinguir -

un establecimiento industrial, comercial o de servicio,
del mismo o similar giro.
En la presente fraccién,

se establece que procederid la -
infraccién,

cuando dicha actitud se lleve a cabo dentro
de la zona geogr&fica en que resida la clientela efecti-—
va del mismo,

lo cual consideramos es anacrdénico y limi-—
tativo,

toda vez que de acuerdo a los medios de comunica

cién existentes hoy en dfa, es de sobra conocido que el

propietario de un nombre comercial,
marca registrada,

o, en sSu caso de una
realiza propaganda y publicidad de leos
mismos, tal es el caso de la radio,
prensa, etc.,

la televisibn, la -
obviamente que es del conocimiento de 1la
mayor parte del territorio nacional, €éllo

implica que -
por esa vasta difusidn e inversidén que se realiza, un -
tercero sin necesidad de radicar en una zona determinada
podré utilizar el mismo nombre comercial

en otra parte -
de la Repiblica,

aprovechéndose del prestigio del ante-—-—
rior.



v)

vI)

VII)

8O

Se considera una infraccifén administrativa el hecho de -
ponexr en venta o en circulacién productos u ofrecer ser-
vicios, indicando que estén protegidos por una marca re—
gistrada sin que 1o estén, o bien, cuando el mismo ha -
quedado definitivamente anulado, revocado, cancelado, ca
ducado o extinguido, transcurrido un afio de que haya cau
sado la resolucidn u operado alguna de las restantes cir
cunstancias.

De lo anterijior se deduce gue resulta irrisorio el hecho-
de que cuando el registro ha incurrido en alguna de las
circunstancias anteriores, se le conceda el plazo de un
afio m&s a su titular, para que agoten los artficulos en —
existencia, que ostentan la marca errdéneamente, lo que -
equivaldria a permitir que el infractor terminara de eje
cutar su fechorfa.

Tambié&n se considera una Iinfraccién administrativa el ac
to de tratar de aparentar que productos de fabricacidn -—
nacional son de procedencia extranjera.

Por 1o que es indispensable que todas las leyendas alusi
vas al producto y al productor que sean fabricados en la
ReplGblica Mexicana, sean en idioma espafiol, exceptuando

los productos destinados a la exportacién.

Queda prohibido el acto de utilizar o fijar en productos
o en anuncios de servicios, indicaciones falsas sobre -
premios, medallas, certificaciones, condecoraciones u -
otras preseas de cualquier findole.

Indicaciones falsas que repercuten directamente en el pd
blico consumidor, por lo tanto, lo dispuesto en dicha -

fraccién es de caricter proteccionista para &1 mismo.

VIII) Dicha fraccién se contrae a lo dispuesto por el articu-

lo 91, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIIT, XX y



v)

vI)

VIZI)

VIII)
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Se considera una infracecifn administrativa el hecho de -
peoner en venta o en circulacién productos u ofrecer ser-
vicios, indicando que estén protegidos por una marca re-—
gistrada sin gue lo estén, o bien, cuando el mismo ha -
quedado definitivamente anulado, revocado, cancelado, ca
ducado o extinguido, transcurrido un afio de que haya cau
sado la resolucidn u operado alguna de las restantes cir
cunstancias.

De lo anterior se deduce que resulta irrisorio el hecho-
de que cuando el registro ha incurrido en alguna de las
circunstancias anteriores, se le conceda el plazo de un
afio m&s a su titular, para que agoten los artfculos en -
existencia, que ostentan la marca errdneamente, lo que -
equivaldria a permitir que el infractor terminara de eje

cutar su fechordia.

También se considera una infraccidén administrativa el ac
to de tratar de aparentar que productos de fabricacidn -
nacional son de procedencia extranjera.

Por lo que es indispensable que todas las leyendas alusi
vas al producto y al productor gque sean fabricados en la
Repiiblica Mexicana, sean en idioma espafiol, exceptuando

los productos destinados a la exportacidn.

Queda prohibido el acto de utilizar o fijar en productos
o en anuncios de servicios, indicaciones falsas sobre -
premios, medallas, certificaciones, condecoraciones u -
otras preseas de cualquier Indole.

Indicaciones falsas que repercuten directamente en el p

1

blico consumidor, por lo tanto, lo dispuesto en dicha

fraccién es de carédcter proteccionista para é1 mismo.

Dicha fraccidn se contrae a lo dispuesto por el articu-
o 91, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XX v



XXITI de la Ley de Invenciones y Marcas, es decir, se con

sidera una infraccién administrativa el usar como marca
las denominaciones, signos o siglas que previamente se

encuentran prohibidas

por dicho precepto legal, de 1lo

contrario, se hara acreedor o acreedora a cualquiera de

las sanciones previstas en el articulo 225 de la Ley

de
Invenciones y Marcas.

IX) Finalmente, el precepto legal que nos ocupa, establece

como infraccidén administrativa el intentar o lograr el

propdésito de desacreditar los productos, los servicos o

el establecimiento de un tercero.
En resumen,

esta fraccidn se encuentra relacionada con
la

sancidén a comerciantes que incurren en actos de compe
tencia desleal.

xX) Por 1o que hace a la presente fraccidn, es menester acla

rar que se refiere concretamente a los actos de competen

cia desleal que causen o induzcan a confusién al pdblico

consumidor en la cual se le agregan tres incisos, de -

acuerdo a la accién en que se incurre. Por lo que toman

do en consideracidn que con anterioridad nos hemos refe-—

rido concretamente a la figura de la "“Competencia Desleal"™,

consideramos que no e€s necesario tratar de ser repetiti-
vos en el asunto.

En efecto, las infracciones administrativas contempladas por 1la

Ley de Invenciones y Marcas, se refieren a los actos deshones-—
tos gque llevan a cabo las personas fisicas o morales mediante
el uso ilegal de las marcas propiedad de un tercero cque ha ad-

quirido el derecho exclusivo de l1la misma, por lo gue sin previo

consentimiento expreso o ticito utiliza una marca semejante en

grado de confusibn, aprovechidndose del prestigio y la publici-

dad de la registrada.
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10.- DELITOS.

De igual manera, dicha figura juridica se encuentra contempla
da en la Ley de Invenciones y Marcas, en su Tftulc Dé&cimo,

que como se manifestdé con anterioridad lleva por nombre Infrac

ciones, Inspecciones, Sanciones y Recursos,

omitiendo el legis
liador hacer alusidn a los delitos en cuestidn.

En efecto, nuestra legislacifn vigente establece en su arti-

los que de acuerdo a las disposiciones contempladas
en la misma se consideran como delitos.

cule 211,

1) Fabricar o elaborar productos amparados por una patente
o un certificado de invencidén sin consentimiento de su
titular o sin la liencia o autorizaciédn correspondiente.

I1) Emplear métodos o procedimientos patentados © ampara--—
dos por un certificado de invencién, sin los requisitos
a que se refiere la fraccidédn precedente.

IXII)

Reproducir dibujos o© modelos industriales protegidos por

un registro, sin consentimiento de su titular o sin la

licencia respectiva.

"La accién persecutoria de los usurpadores de las paten-—
tes compete al titular del privilegio, sea el inventor -
original,

sea su legfitimo causahabiente. No tiene dere-—
cho a perseguir aquel gque ha obtenido una licencia de ex
plotacidén, sea exclusiva o sea obligatoria'.

(8)

Es decir, la invasibén se configura, en el aspecto indus-—

trial cuando se reproduce materialmente el objeto paten-—

tado, o el procedimiento, por si o por tercero.
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No es necesario que haya copia de todo el objeto para

que tome el cuerpo la usurpacién, basta con que se re-—-
produzcan los elementos esenciales o con que haya cier-—
ta semejanza entre lo privilegiado y su imitacidn inde-—
bida.

Debe insistirse aqui en que la fabricacidén de los obje-—
tos que son copia de lo que se patenta,
infraccién,

para constituir
debe efectuarse contra la voluntad del due-
filo de la patente.

La fabricacidén o venta de los articulos que constituyen

infraccidn de patentes ha de hacerse de manera dolosa.

Quiere decir élleo que cuando se haga de buena fé&, no se

incurre en responsabilidad; sin embargo el dolo se pre-—
sume.

Egs de tomarse en consideracidén que la patente no produ-
ce efecto contra un tercero que explotaba ya en .el pais
el mismo procedimiento u objeto patentado con anteriori

dad a la fecha en que fue presentada la solicitud de pa

tente, o bien, habia hecho los preparativos necesarios

~'pa::‘a explotarla.

Es importante sefialar, gque por lo qQue se refiere a la -

forma de apreciar la mala fe o el delo, es de indicarse

una regla muy consistente y es 1la de que,
propiedad industrial,

en materia de
no es fortuita la similitud. Cuan

do se llega a utilizar un método, procedimiento u obje-

to patentado o una cosa parecida debe deducirse siempre

que existe la mala fe, porque es rarisima la obra del

azar en esta materia. La buena fe,

a lo mads podrd inte
grar un atenuante de la penalidad.
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iv) Usar, sin consentimiento de su titular una marca regis-—

trada para distinguir los mismos o similares productos
©o servicios que aqgquella proteja.

Como se pondréi en evidencia con posterioridad,
presente

en la -
fraccidn se encuentra someramente la figura ju

ridica de falsificacidédn de marcas, que consiste esencial

mente en la reproduccidn total y plena de los signos

distintivos usados por otro industrial o comerciante pa

ra amparar ¥y distinguir los productos que fabrica y vende.

v) Ofrecer en venta o poner en circulacidén los productos a

que se refieren las fracciones I, II y IV del presente

articulo o aquellas a gque se contrae la fraccidn II del

articulo 210, no obstante la declaratoria de confusidn

que la misma prevé; o bien, productos protegidos por -

una marca registrada habiéndolos alterado. Lo previsto

en la presente fraccidn ser& aplicable, en lo conducen-—

te, tratandose de servicio.

En la presente fraccidn, se contiene una figura que no

estaba contemplada en la derogada Ley de la Propiedad

Industrial que es técnicamente asimilable a la falsifi-
cacidén.

vI) Ofrecer en venta o poner en circulacidn productos prote

gidos por una marca registrada después de haber altera-—

do, sustitufdo o suprimido parcial o totalmente ésta.

En la especie, dicha figura delictiva se refiere al uso
ilegai que consiste en el empleo de la marca de otro
tal como estid registrada,

o agregéandole el propio nombre
© no en las mercaderias o alterdndola.
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Cabe hacer la aclaracidédn que por lo que se refiere a es
tas dltimas fracciones contempladas en el articule 211

de la vigente Ley de Invenciones y Marcas, nos hemos re
ferido de una manera muy somera, tomando en considera -
cidn que el presente trabajo se refiere precisamente al
estudio y an&lisis de las infracciones administrativas

como de los delitos, relativos a las marcas, es por -

ello que con posterioridad abundaremos al respecto.

Usar, dentro de la zona geogrdfica que abarque la clien
tela efectiva, un nombre comercial igual a otro que ya
esté siendo usado por un tercero, para amparar un esta-—
blecimiento industrial, comercial o de servicio del migs

mo giro.

De varias maneras puede realizarse la usurpacidén de un
nombre comercial. La primera de ellas tiene lugar cuan
do se utiliza la denominacién de que se trte por algin

otro comerciante con menor derecho de hacerlo; la segun
da forma de usurpacidn consiste en el empleoc, por otra

persona, del nombre comercial a guisa de marca, o como
parte de una marca, esto es, utiliz&ndolo sobre las mer
cancias, o bien aplicado a servicios; finalmente, puede
existir usurpacidén cuando se utiliza indebidamente el -
nombre comercial de otros para referir el destino de un

producto © de una mercancia.

Un elemento muy importante para la aplicacidn del deli-
to Que nos ocupa, es el establecer la zona geografica -
en que resida la clientela efectiva. Desde luego, si -
se trata de la misma ciudad, ello no ofrece muchas difi
cultades, mas es bastante problematico demostrar la zo-
na de influencia de una parte a otra del territorio na-

cional.
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A diferencia de lo que ocurre en el caso de la infrac-
¢ibén, para establecer el acto delictuoso es menester -
que se trate de un nombre igual a otro, é€sto es debe -
tratarse en esencia del mismo nombre, de un nombre —_—
idéntico, de lo contrario, los presuntos usurpadores -
que utilicen un nombre comercial que no sea precisameg

te idéntico no alcanzan represién penal.

11.- PENAS.

Se impondrada de dos a seis afios de prisidn ¥y multa de mil a -
cien mil pesos a una sola de estas penas, a juicio del jue=z,
a quien cometa cualquiera de los delitos a que se refiere el
articulo 211 de la L.I.M. (Art. 212 L.I.M.). Es decir, para
que tenga aplicacidédn la pena en cuestidn, necesariamente la
resolucidn administrativa emitida por el Departamento Conten
cioso de la Direccidn General de Invenciones, Marcas y Desa-
rrollo Tecnoldégico adscrita a la Secretaria de Comercio ¥y -
Fomento Industrial, deberd guedar firme, tomando en conside-—
racidn que dicha resolucidén normalmente se impugna, y el pre
sunto afectado recurre al amparo, Yy posteriormente promueve

el recurso de revisidn.

Asimismo, para el ejercicio de la accidn penal, es necesario
que exista la previa declaracidn de la Secretaria de Comercio
y Fomento Industrial. Para tal efecto, esta circunstancia se
hace del conocimiento de la Procuradurfia General de la Repiu-

blica (Art. 213 L.I.M.).

Independientemente de la sancidn administrativa y del ejerci
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cio de la accién penal, el perjudicado, esto es, el titular -

de los derechos de propiedad industrial violados,
dar del o de los autores de las infracciones o delitos,

paracidén y el pago de los dafios y perjuicios sufridos con mo-—

puede demag

la re

tivo de la infraccidén o del delito.

el ofrendido puede proseguir la accidn penal como

Entonces,
Yy ademdas, puede so-—

parte coadyuvante del Ministerio Pidblico,

(federal o local), la reparacidn del

licitar de un juez civil

dafio.

las disposiciones son muy suscintas y dan poca -~

En México, siempre ha si-

dafio y el pago de los

Sin embargo,
base para los juicios respectivos.

do diffcil obtener la recuperacidn del
perjuicios.

es de tomarse en consideracidn que la vigente -

Marcas omite que el perjudicado puede
instrumentos del delito y de la

Al respecto,
Ley de Invenciones y

obtener el secuestro de los -
adjudicacién de los objetos ilegalmente fabricados como clara

mente lo establecfa la derogada Ley de la Propiedad Industrial.

En efecto, cuando una declaracidn administrativa emitida por
la actual Direccidn General de Invenciones, Marcas y Desarro-—
llo Tecnoldgico ha quedado firme, el titular de la marca pre-
viamente registrado, podrd ejercitar la accidn civil corres--
causados por

pondiente, sin embargo, deberd precisar los daifios

lo que es sumamente diffcil de cuanti-

la presente infractora,
dafios

ficar, tomando en consideracidn que deberd comprobar los

causados, toda vez gue la documentacidén necesaria obra en po--—

consideramos gque desde el momen-—

Ademé&s,
infundada de guejosoa, de

der de la demandada.
to gue ha gquedado firme la resolucidn
berfia solicitar el embargo de los bienes ilegitimamente
lo que no se lleva a cabo, en virtud de no

ampara-—

dos <¢on su marca,

estar consignado en la Ley de la Materia.
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12.~ REQUISITOS PREVIOS PARA EJERCITAR LAS ACCIONES CONTEM-
PLADAS EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

Primeramente es necesario que exista un interés jurfidi-

a)
Aunque la Ley de Invenciones y Marcas no

del promovente.

co
determina en concreto, ello se desprende de la préctica ge

lo
neral asf como de la jurisprudencia Qque existe sobre la mateg
tdcidamente dicho interés jurfdico se encuentra tipifi-

cado por el artficulo 1°
Civiles de aplicacidn supletoria en mteria de Invenciones
en lo dispuesto por el Articulo B8 de la L.I.M.

del C&digo Federal de Procedimientos

ria,
y

Marcas, asi como

quien ha dejado

jurfdico,
por falta de

Por otra parte, no posee interés

de ser titular por operacién de la caducidad,

en el caso de las marcas, por extincidn,

por falta de comprobacidén de uso, o bien,
a peticidn de parte o

por can

renovacién,
celacién voluntaria,
a gquien se le ha nulificado una marca,

de oficio.

Otro requisito previo es que la tramitacidén la emprenda
gquien podra

b)
el legfitimo interesado o su representante legal,

acreditar su personalidad conforme a lo dispuesto en los ar-
tfculos 189 de la Ley de Invenciones y Marcas y 11 de su Re-~

puede decirse para los poderes

glamento; de igual manera,

otorgados en el extranjero.

Se ha de comprobar también, en su caso, que el mandatario es

té debidamente autorizado para actuar profesionalmente como
arti-—

Esta medida se ha adoptado

culo 4° constitucional.
para proteccidén de los titulares de los derechos, para evi-

abogado en los términos de la Ley Reglamentaria del

tarles caer en manos poco expertas.
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c) Finalmente, la demanda,

© bien para usar la terminolo-
gfia de

la Ley de Invenciones y Marcas,

la solicitud de decla
racién

administrativa que corresponda,

debe revestir cierta
forma:

Nombre del promovente, su domicilio, el del procurador

cuando lo haya.
Se continda concretamente con lo que se pide,

su funda-
mento legal,

asi como la causa del interé&s jurfidico.

Se proporcionan los datos del supuesto infractor o inva
sor o el del titular contra quien se actda, asi como su
domicilio y el tipo de accidn que se desea.
Vendréd después una narracidn suscienta de los hechos, -~

la relacién de las pruebas en las gque sSe apoya la promo

cidédn y los fundamentos legales de la misma.

Cuande haya nexos que estén relacionados con la demanda,
les como pruebas documentales,

crituras,

ta-—
certificaciones, mandatos, es
objetos de cualquier clase deben remitirse precisa
mente con el escrito de demanda.

Por otra parte, para que puedan ser tomadas en cuenta aque—-—

llas pruebas diversas de las documentales {(pericial, inspec-—
cién, etc.) deben ser ofrecidas en la misma demanda. Después,
86lo podré&n aceptarse las supervinientes.

La demanda se ha

de formular por <triplicado, para con--—

servar una copia sellada y para que se de traslado con
Deberia agregarse a la demanda el comprobante
pago de derechos,

lo 193 de la LI.M.

otra. de
conforme a lo dispuesto por el articu
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13.- INSPECCION Y VIGILANCIA.

Es incuestionable la importancia Que revisten las inspeccio-
nes en el tramite de las declaraciones administrativas corres
pondientes.

En efecto, las fe de hechos emitidas por los notarios pdbli
regularmente por no haberse dado oportuni-
dad a la contraparte de repreguntar o tachar de falsos a los
declarantes o manifestar lo que sw derecho conviniere.
cambio,

cos son objetadas

En -
con las inspecciones practicadas por personal comi-—--—
sionado para tal efecto por la Direccidn General de Invencip
nes, Marcas y Desarrollco Tecnolégica

se solventan todos es—-
tos defectos,

pues el funcionarilo dimbe seguir un procedimien
to a través del cual se deben llenmr gran nimero de requisi-
tos previstos por la misma Ley.

En primer lugar, se requiere de informes y datos, y a conti-—
nuacidén se llevar8 a cabo la visita de inspeccidén propiamen-—

te dicha (Art. 216 L.I.M.).

Toda persona fisica o moral tendra obligacidn de proporcio

nar a las autoridades competentes los informes y datos que
se les requieran con los fines de la Ley de Invenciones y -
Marcas y dem&s disposiciones derivadas de la misma,

dentro de un plazo determinado,

de ocho dfas habiles (Art.

esto es,
el cual no podriA ser menor
217 L.I.M™M.).

Las visitas de inspeccidn se practicarén en dias y horas héa-

biles dnicamente por personal autorizado por la Secretaria

de Comercio y Fomento Industrial prewia identificacidén y ex-—
hibicién del oficio de comisibdbn respectivo. Sin embargo, di
cha Dependencia también podr& autorizar que se practiquen en
dfias y horas inhébiles,

a fin de evitar la comisidn de
ciones,

infrac
caso en el cual se establecerda en el susodicho oficio
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de comisidn (Art. 218 L.I.M).

Se tiene la obligacidn por parte de los propietarios o encar
gados de establecimientos en que se fabrigque, distribuyan o
vendan productos o se presten servicios, de permitir el acce
s0o al personal comisionado para practicar visitas de inspec-—

cién, siempre y cuando se cumplan los requisitos estableci

dos en el articulo 218 de la L.I.M.

Deberi entenderse por visitas de inspeccibén las que se prac-—

tiquen en los lugares en que sSe fabriquen, almacenen, trans-—
porten, expendan productos o mercancias o en que se presten
servicios, con el objeto de examinar los productos o mercan-—
cfias, las condiciones en que se presten los servicios y los
documentos relacionados con la actividad de que se trate

(Art. 220 L.I.M.)}.

En toda visita, se levantar& acta circunstanciada, en presen
cia de dos testigos propuestos por la persona con quien se
hubiere entendido la diligencia, o bien,

por el inspector co
misionado, si aquélla se hubiese negado a designarlos (Art,.
221 L.I.M.).

En las actas que se levanten, deberinr constar los siguientes
requisitos:

I. Hora, dfia, mes y afio en que se practique la diligencia.

IX. Calle, niimero, poblacidn y entidad federativa en que se

encuentre ubicado el lugar en gue se practique la visita.

III. Nidmero y fecha de la orden de comisidén que la motivd.
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VI.

VIXI.

VIIT.

IX.
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Nombre y car&cter de la persona con quien se entendid
la diligencia.

Nombre y domicilio de las personas que fungieron como
testigos, sea que hubieran sido designadas por el vi-

sitado, o, en su defecto por el inspector.

Que se dio a conocer al visitado su derecho de hacer

observaciones al inspector durante la préactica de la
diligencia.

Datos relativos a la actuacibn.

Declaracidén del visitado, si quisiera hacerla.

Que se le dieo a conecer su derecho de hacer por escrito
las mismas que hubiera hecho u otras nuevas observacio-
nes al acta levantada,
hé&biles.

dentro del términoc de tres dias

Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligen-—

clia incluyendo al inspector (Art. 222 L.I.M.).

Los visitados, tendrédn el derecho a hacer observaciones

durante la diligencia o al proponerlas por escrito,

ofreciendo pruebas en relacidn con los hechos conteni

dos en el acta.

En la resolucié&n que emita la autoridad administrativa,
deberid hacer alusidn a las observaciones y pruebas del
visitado (Art. 223 L.I.M.).

Finalmente, del acta gue se levante se dejarid copia a

la persona con quien se entendié la diligencia, aln -
cuando se hubiese negado a firmarla,

lo que no afecta
rid su validez (Art. 224 L.I.M.).
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l14.~ RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

Las pesonas que resulten afectadas por las sanciones adminis
trativas impuestas con fundamento en la Ley de Invenciones y
Marcas y demé&s disposiciones derivadas de élla, podrén inter
poner el recurso administrativo ante la Secretaria de Comer-—
¢io y Fomento Industrial dentro del término de quince dias -
hébiles siguientes a la fecha de notificacidn de la resolu-——
cién emitida (Art. 231 L.I.M.).

En el recurso administrativo, podri#n ofrecerse toda clase de
pruebas, siempre que tengan relaci®m c¢on los hechos que cons
tituyan la motivacidén recurrida, execepto la confesional y la

testimonial.

En dado caso que se ofrecieran pruebas que ameritaran desaho
go, se concederd al oferente un plazo determinado para tal -
efecto.

Para que los dicté@mentes y documentos presentados por el re—
currente sean tomados en cuenta al emitirse la resolucidn cgo
rrespondiente, deberén ser presentados dentro del plazo con-—
cedido.

En la especie, la Ley de Invenciones y Warcas se remite su--—
pletoriamente a lo dispuesto por el C6digo Federal de Proce—
dimientos Civiles, en relacidén con el ofrecimiento, recepcién
y desahogo de pruebas {(Art. 233 L.I.M.).

Ahora bien, los efectos que produce =1 recurso administrati
vo en cuestién, es que se suspende lm ejecucidn de 1la resolu
cibén impugnada respecto al pago de 1l® multa a que se refiere,

siempre que se garantice su importe die conformidad con lo dis
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puesto en el C6digo Fiscal de la Federaciédn, ante la Oficina

Exactora correspondiente.

Respecto de otras resoluciones la suspensidén s6lo se otorga-—

ra s8i concurren los siguientes requisitos:

I. Que la solicite el recurrente.

Ir. Que el recurso sea procedente atento 1o dispuesto en el

articulo 231 de la Ley de la Materia.

III. Que no traiga consigo la consumacidn o continuacidén de
actos u omisiones que impliquen inobservancia o contra-
vencidn a lo dispuesto en esta ley y demAs disposiciones
derivadas de ella.

IV. Que no se ocasionen dafios o perjuicios a terceros, a me
nos que se garanticen &tos para el caso de no obtener -
resolucién favorable.

V.

Que la ejecucibn de la resolucién recurrida produzca da

fios y perjuicios de diffcil reparacién {(Art. 237 L.I.M.)

El recurso administrativo se tendr& por no interpuesto cuan-
do se presente fuera del término setrfialado, o bien,
se haya

cuando no
acreditado debidamente la personalidad del promoven-

te, ¢ en su defecto, cuando no aparezca suscrito a menos que

se firme antes del vencimiento del té&rmino para interponerlo
(art. 235 L.I.M.).

La Secretarfia de Comercio y Fomento Industrial dictard la re

solucifn gque en derecho corresponda dentro de los treinta
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dfias siguientes a la fecha de su recepcidén, o si se ofrecie-—

ran pruebas que ameritaran desahogo, a la fecha en gque se ha
ya efectuado éste (Art. 234 L.I.M.).

Las resoluciones no recurridas administrativamente dentro de

los quince dias siguientes a la fecha de su no;ificacién.

asf como las dictadas al resolver el recurso o tenerlo por

no interpuesto, tendrédn el carfcter de definitivas (Art. 236
L.T.M.).
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C A PI TUULO i v

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS DELITOS E INFRACCIONES CONTEM-

PLADAS EN LA LEY DE INVENCIONES ¥ MARCAS DE 10 DE _FEBRERO

DE 1976 CON _LOS MISMOS HECHOS DE USURPACION DE LAS LEYES

ANTERIORES

A) Ley de Marcas de Fabrica de 28 de noviembre de 1889.

B) LLey de Marcas Industriales y de Comercio de Nombres
Comerciales y de Avisos Comerciales de 25 de agosto
de 1903.

c) Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de -
26 de junio de 1928.

D)

Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de
1942,
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A) LEY DE MARCAS DE FABRICA (1) DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1889

EN RELACION A LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS (5) DE
DE FEBRERO DE 1976.

10

En su artfculo 16 fraccién I, la derogada Ley consideraba co

mo un delito de falsificacidn, cuando se utilizaban marcas -

de fabrica que eran una reproduccidn exacta y completa de

otra ya registrada, en tanto Que la Ley vigente en su arficg
lo 211 fraccidén IV establece como un delito el usar sin con-

sentimiento de su titular, una marca registrada para distin-

guir los mismos o similares productos.

Por lo que se refiere a la fraccién II del artfculo 16 de la

derogada Ley, se referfia concretamente a que se cometfa el

delito de falsificacibdn de marca cuando la imitacién presen-—

taba una identidad casi abscluta en el conjunte, &€sto, equi-

valente a la fraccidn IV del articulo 211 de la Ley vigente
que considera como una infraccidn administrativa el usar una

marca parecida en grado de confusidn a otra ya registrada.

En tal orden de ideas, es de concluirse gque el articulo 16 -

fracciones I y II de la L.M.F., encuentra sus correlativos -

en el articulo 211 fraccién IV.

Por su parte, de acuerdo a dicha legislacidn, se consideraba

como culpables del delito de falsificacidn los gque hubieran
hecho uso ilegitimo de una marca debidamente registrada,

des
pués de haberla falsificaco,

siempre y cuando se aplicara

a artficuloes de la misma naturaleza.

Los delitos en cuestidn, guedarfian sujetos a las penas que

expresamente sefialara el C8dige respectivo, produciendo ade-—

mis la accidn de dafios y perjuicios correspondientes.
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B) LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE NOMBRES CO-

MERCIALES Y DE AVISOS COMERCIALES (2) DE 25 DE AGOSTO -

DE 1903 EN RELACION A LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS
(5) DE 10 DE FEBRERO DE 1976.

Ei artfculo 18 de la derogada Ley, en su primer'pérrafo, san

cionaba como pena al que utilizara una marca ya registrada

en los productos que fabricara o expendiera con el fin ampa-
rar artficulos similares,

dicha acepcién se encuentra compren
dida en las

fracciones IV y V del articulo 211 de la Ley vigen
te que sanciona como delito el usar una marca registrada pa-
ra distinguir los mismos o similares productos sin consenti-
miento de su titular, o bien, ofrecer en venta o poner en
circulacién los mismos productos

con una marca falsificada.

Asimismo, en su segundo p&rrafo del articulo 18 de la deroga

da Ley, se referfa a que se sancionarfa aaquella persona que

pusiera en los productos que fabricara y vendiera una marca

gue fuera imitacidén de la legalmente registrada; lo cual se

encuentra comprendido en la fraccidn II del articulo 210 de

la Ley actual que establece como infraccidn administrativa

el utilizar una marca Semejante en grado de confusidn a otra

ya registrada para amparar los mismos o similares productos.

Finalmente, el articulo 18 en cuestidn en su tercer péarrafo,

sancionaba al gque pusiera en sus productos una marca legal—-
mente registrada haciéndola aparecer como si fuera otra

por
cualquier adicién,

substraccién o alteracidn efectuada.
Dicha hipdtesis se encuentra comprendida en la fraccidén VI -
del articulo 211 de la Ley vigente que sanciona como delito,
el ofrecer en venta o poner en circulacién productos protegi
dos por una marca registrada despufs de haber alterado, sus-
titufdo o suprimido parcial o totalmente ésta.
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El articulo 19 de la derogada Ley, sancionaba al gque dolosa-

mente vendiera, pusiera en venta © en circulacidén productos -

marcados ilegalmente. Dicho precepto legal encuentra funda-—-
mento en la fraccidn IV del articulo 211 de la Ley vigente

marca registrada sin -

que castiga como delito el usar una

consentimiento de su titular para amparar y distinguir 1los

mismos productos.

E1l artficulo 20 de la derogada Ley, sancionaba el hecho de -

usar una marca que pudiera inducir al piblico a error sobre

la procedencia de los productos, bien sea por su simple as-—

pecto, por las leyendas o indicaciones que la acompafien.

Dicha teorfa se encuentra comprendida en la fraccidn VI del
artfculo 210 de la Ley vigente que considera como una infragc
cibén administrativa el hacer aparecer como de procedencia ex

tranjera productos de fabricacién nacional.

El artficulo 21 de la derogada Ley, sancionaba al gque dolosa-

mente vendiera, pusiera en venta o en circulacidn productos

con una marca que tuviera los vicios a que se referfia el ar-—

ticulo 20 del propio Ordenamiento Legal. De igual manera -
210 fraccidn VI, -~

el hacer aparecer -—

nuestra legislacidn actual en su articulo
sanciona como infraccifn administrativa,
como de procedencia extranjera productos de fabricacién nacip

nal.

El articulo 23 de la derogada Ley sancionaba al que pusiera

en sus productos marcas, marbetes o etiquetas en las que se

hicieran indicacines falsas sobre la naturaleza y constitu-

cidén de los productos que amparen. Dicha sancidén se encuen-—

tra regulada en el artficulo 210 fraccién VII de la Ley vigen

te que sanciona como infraccif6n administrativa el utilizar
o fijar en sus productos indicaciomes falsas sobre premios,

medallas, certificaciones, condecoraciones u otras preseas

de cualquier fndole.



El artficulo 25 de la derogada Ley sancionaba a la persona que

pusiera en la marca, la indicacién de estar registrada en las

oficinas correspondiente sin que lo estuviere. En el caso, -

resulta aplicable lo dispuesto en la primera parte de la frag

cibdn V del articulo 210 de la Ley actual que considera como

infraccidén administrativa,

el poner en venta © en circulaciédn

indicandec que estdn protegidos por una marca regis
trada sin gque lo estén.

productos,

El artfculo 26 de la derogada Ley,

establecia que en caso de
reincidencia, es decir,

el que ha cometido de nuevo el deli-

to de que se le acusa, antes de qu hayan transcurrido cinco
" afios de la sentencia ejecutoriada, que lo haya declarado cul

pable por cualquera de los delitos de que

habla la Ley, se -
le aplicara

por la primera vez una mitad mas de las penas -—
prescritas, y por cada nuevo caso de reincidencia se iréa

agravando la pena con una mitad mis.

Al respecto, la Ley vi

gente en su articulo 226, establece como sanciones a las

infracciones administrativas o dem&s disposiciones derivadas
de ella con:

I Multa de cien a cien mil pesos. En caso de que persis-—
ta la infraccidén podrén imponerse multas por cada dfia -
que transcurra sin que se obedezca el mandato respecti-
vo, siempre que no exceda del mé&ximo correspondiente.

II

Clausura +temporal hasta por 60 dias.
ITIL Clausura definitiva.

Iv Arresto administrativo hasta por 36 horas.

El artfculo 28 de la derogada Ley, sefialaba que correspondia

al Ministerio Piblico y a toda persona que se considere per-—
judicada,

perseguir cualquiera de los delitos anteriores, Y

una vez iniciado el proceso se continuard de oficio. Por su

parte, el articulo 213 de la Ley vigente, establece gque co-—-
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rresponde al Juez sancionar, a quien cometa cualquiera de los
delitos a que se refiere el artficulo 211 de la Ley de la Mate—
ria. Asimismo, en su artfculo 214 del propioc Ordenamiento -
Legal, se contempla el hecho de que el perjudicado por cual-
quiera de las infracciones y delitos a que esta Ley se refie
re, de oficio,podréd demandar del o de los autores de los mi§
mes, la reparacién y el pago de los dafios y perjuicios sufri
dos con metivo de la infraccidén o del delito, ésto es, inde-
pendientemente de la sancidn administrativa y del ejercicio

de la accidén penal.

El articulo 29 de la derogda Lay, en su primer pérrafo esta-—
blecfa que el duefic de la marca legalmente registrada tenfa
ademis, el derecho de exigir al autor los dafios y perjuicios

correspondientes.

Dicha aseveracién se encuentra regulada en la parte final -
del artficulo 214 de la Ley vigente, gque establece que el per
Judicado por cualquiera de las infracciones y delitos a aue
se refiere la Ley actual, podr& demandar al autor, la repa-—
racién Y el pago de los dafios y perjuicios sufridos con mo

tivo de la infraccién o del delito.

E1l articulo 30 de la derogada Ley sefialaba expresamente, gue
el duefio de la marca podia pedir al juez ya sea antes de en-
tablar la demanda respectiva, o durante el juicio, el asegu-—
ramiento de los objetos y nombrar bajo su responsabilidad un
depositario de &llos, siempre y cuando cumpliere con ciertos
requisitos. Al respecto cabe sefialar, que si bien es cierto
que en nuestra legislacibén actual no se encuentra expresamen
te dicha norma, también es cierto que a peticidén de parte, -
el titular de la marca puede pedir el aseguramiento de los -
objetos motivo de la controversia, y ser&d a criterio del Juez

si lo lleva a cabo © no.
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E1l artfculo 32 de la derogada Ley establece que el Juez que -

conozca de los delitos de que hablan los articulos anteriores

tambi&n decidiri sobre la nulidad, caducidad y propiedad de -

la marca, cuando éstas se opongan como defensa en contra de

la accidn penal correspondiente y la sentencia respectiva se-
hars saber a la Oficina de Patentes y Marcas.

En el presente -
caso,

y acorde a lo dispuesto por la Ley de Invenciones y Mar
cas y a la priactica seguida por la Dependencia,

se tiene gue
solicitar,a peticién de parte,

ante la actual Direccidn Gene-—
Marcas y Desarrollo Tecnoldégico,
© en su defecto,

ral de Invenciones, la nuli-

lo relativo a la titularidad
mads no corresponde al juez decidir sobre

dad, caducidad,
de la marca,

la nu-—
lidad, caducidad y propiedad de la marca como lo sefialabala Le

gislacién anterior.

El articulo 34 de la derogada Ley,

claramente sefialaba que
cuandeo se cometia un delito o

una falta de gue no se hablaba
sefialada en el C&6digo Penal del

deberian observarse las reglas del expresa-—

en la Ley, y cuya pena =staba
Distrito Federal,
do C&6digo Penal. En la actualidad y de acuerdo a la préctica
en materia de Invenciones y Marcas,

el Juez determina si en
dado caso resulta aplicable lo dispuesto por el C&6digo Penal

del Distrito Federal, tomando como fundamento precisamente 1lo

dispuesto por la vigente Ley de Invenciones y Marcas.

En el articulo 35 de la derogada Ley se sefialaba que eran com
petentes los Tribunales de la Federacidn para conocer de las

controversias que se suscitan con motivo de la Presente

Ley -
en los siguientes casos:

I. Cuando se trate de la validez o nulidad del regis-—

tro de una marca o se sostenga que la Oficina co~-—

rrespondiente no tuvo facultades para registrarla,

O que se registrd sin los requisitos legales;
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Ix. Cuando se anuncien como registradas marcas que no

lo estén;

IIX En cualquier otro caso en gue la Federaciédn fuere
parte o se afecten los intereses federales; y

Iv. Cuando se trate de actos de la Oficina correspon-—

diente que no se comprenden en la fraccidén I de

este articulo.

En los casos de qQque hablan las fracciones I, II y IV,

serfin competentes los Jueces de Distrito de la Ciudad

de México.
Y por lo que se refiere a la fraccidén III serén compe-—
tentes los Jueces de Distrito a cuya jurisdicecidn co--—

rresponda el domicilio del demandado si se trata de ag

cidn civil o el lugar en que se cometid el delito si

se trata de accidn penal.

En el presente caso resultan correlativos los artficulos 212,

213 y 214 de la Ley de Invenciones y Marcas que sefialan por su

orden que es a criterio del Juez imponer las sanciones corres-

pondientes a quien cometa cualquiera de los delitos a que se

refiere el articulo 211 del mismo Ordenamiento Legal; para -—

ejercitar la accidn penal, se requiere la previa declaracidén

de la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial en relacién

con la existencia de la conducta delictiva de gque se trate; -—
el perjudicado podra& solicitar ante el Jue=z
los dafios y

del delito.

en materia civil,
de Distrito competente la reparacién y el pago de

perjuicios sufridos con motivo de la infraccidén o

El artfculo 36 de la derogada Ley, se contemplaba que en las

controversias penales y civiles que se suscitaran con motivo

de la aplicacidén de la Ley, serdn jueces competentes para co

nocer de éllas y decidirlas siempre y cuando s6lo se afecten

intereses de particulares. En las mismas condiciones trata

el artficulo 215 de la vigente Ley respecto a las controver-
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sias penales y civiles que se susciten con motivo de la apli-
cacidn de esta Ley; cuando dichas controversias afecten sélo
intereses particulares, podran conocer de &llas a eleccibn -

del actor los tribunales del orden comin.

El artficulo 38 de la derogada Ley, sefialaba que toda senten-
cia civil o penal que de cualquier manera se relacione con -
las marcas de que se ocupa esta Ley, y la cual seréad comunica
da a la Oficina de Patentes y Marcas, y esta Oficina cuando
de alguna manera dicha sentencia modifique los derechos rela
tives a una marca, la hari publicar en la Gaceta Oficial y -~
anotarid el registro de la marca de cuyos derechos se trate,
no obstante lo anterior, se podré& mandar publicar cualguiera
otra sentencia relativa a las marcas. Actuelmente, y de -
acuerdo a la préctica seguida por la actual Secretaria de Co
mercio y Fomento Industrial y a los altos Tribunales Colegia
dos en Materia Administrativa del Primer Circuito, las reso-
luciones emitidas tante por los Tribunales Colegiados como -—
por Suprema Corte de Justicia de la Nacibén se comunican a la
actual Direccién General de Invenciones, Marcas y Desarrocllo
Tecnoldgice. Posteriormente y una vez que ha quedado firme
la sentencia recurrida, ésta se publica en la "Gaceta de In-
venciones y Marcas", y tal ¢ircunstancia se anotard en la -
marca de cuyos derechos se trate.

Ahora bien, efectuado el estudio comparativo entre los deli-
tos e infracciones contemplados tanto en la Ley de 25 de -
agosto de 1903 y la vigente de 10 de febrero de 1976, dGnica-—
mente el legislador actual, omitidé hacer referencia, o bien,
tomar en consideracién lo dispuesto por los articulos 22, -
24, 27, 31, 33 y 37 (aclaratorio), de la Ley gue estuvo vi-
gente hasta el 26 de junio de 1928. Sin embargo, de ahi en
fuera de alguna manera el legislador al aprobar la Ley de
Invenciones y Marcas hizo alusidén a la mayor parte de las -

penas contempladas en la derogada Ley.
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alusibdn a algunos de
pertinente tomarlos

que en la vigente -

Para tal efecto, nos permitiremos hacer

los preceptos que por su importancia es
independientemente de

en consideracién,
Ley de Invenciones y Marcas no se encuentre algdin articulo

correlativo especificamente para el caso.

El articulo 24 de la derogada Ley sancionaba al gque teniendo

una marca legalmente registrada no le pusiera ostensiblemen-—
te las leyendas correspondientes, asfi como también sanciona-

indicaciones falsas en una marca de que la

la realidad lo estara.
establece que

ba al que pusiera

misma estuviera registrada sin que en
Nuestra legislacidn actual en su articulo 119,

los productos nacionales protegidos por marcas
deberidn llevar ostensiblemente la leyenda
reg." o las siglas

registradas -
“"marca

en Mé&xico,
"M.R.".

registrada', su abreviatura "marc.
En tanto que en su segundo pédrrafo claramente sefiala que 1la

omisiébn de dicha leyenda no afectard la validez de la marca,
sin embargo, mientras la omisidén subsista, su titular no po-

dréa ejercitar ninguna accidn civil o penal.

Por su parte, el articulo 27 de la derogada Ley, sefialaba -
los impresores o litdgrafos que fabricaran marcas falsi-
y a todo -

el

que
ficadas a las que se les diera un uso indebido,
aquel que las vendiera o pusiera en circulacién tendrfan
carfcter de coautores, c6émplices, etc., segln su responsabi-
de acuerdo con los principios y preceptos

En l1a especie,

delito con-—

contempla—~

lidad,
dos en el Cédigo Penal del Distrito Federal.

consideramos gque en la actualidad se trata de un

templado precisamente por el propio C&édigo Penal.
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c) LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES (3), DE
26 DE JUNIO DE 1928, EN RFELACION CON LA LEY DE INVENCIQ
NES Y MARCAS (5) DE 10 DE FEBRERO DE 1976.

El articulo 62 de 1la L.MM.A.N.C., establecia que a gquien se
atribuyera la falsificacidn, imitacidén o uso ilegal y aque—-—
1la en cuyo perjuicie se llevara a cabo, tendrfia expeditas -
sus acciones civiles y de dafios y perjuicios para ejercitar-
las, eén sus respectivos casos. Al respecto, el articulo 212
de la vigente Ley afirma gue quien cometa cualquiera de los
delitos a que se refiere el articulo 211 del mismo crdena--——
miento, se le impondr& una sancién, asimismo, &1 perjudicado
por cualquiera de las infracciones y delitos a que esta Ley
se refiere, podra demandar la reparacidén y el pago de los -
dafios y perjuicios sufridos(Art. 214 L.I.M.).

El articulo 63 de 1la L.M.A.N.C., mencionaba que cuando -
una declaracidn quedara firme por no haberse solicitado su
revocacidn judicialmente, €l entonces Departamento de la -
Propiedad Industrial 1la publicarfia en la Gaceta de la Pro-
piedad Industrial, en el caso de que se haya seguido el -
procedimeitno de revocacidn, la publicacién respectiva, se
hacia hasta que la resolucidén judicial quedara firme.
Nuestra Legislacifn actual publica en la Gaceta de Inven—-—
ciones y Marcas entre otros, los actos que afecten los de-
rechos de propiedad industrial (Art. 202 L.I.M.), siempre
y cuando no S€ ¢onceda la suspensidén definitiva de los actos

de que se trate y quede firme la sentencia,.

El articuleo 73 de 1la L.M.A.N.C. sancionaba, a criterio
del Juez, al que pusiera en los productos que fabricara o
vendiera una marca legalmente registrada en favor de otra

persona, para amparar y distinguir articulos similares.



En tales condiciones resulta correlativo lo dispueste en el -
articulo 212 de la Ley vigente, que sanciona, a criterio del
Juez a quien cometa cualquiera de los delitos a que se refiere
el articulo 211 del mismo Ordenamiento, en.ure otros, el que
use una marca registrada para distinguir los mismos o simila-

res productos sin consentimiento de su titular (Fracc. IV).

Asimismo, en el péarrafo segundo del articulo 73 de 1la L.M. =
A.N.C., sancionaba al que utilizara en sus productos una mar-
ca que fuera imitacidn de la legalmente registrada, de tal mo
do que consideradas en su conjunto o atendiendo a los elemen-—
tos que de esta dltima hayan sido reservados, puedan confun—-—
dirse una con otra. Dicha infraceidén se encuentra comprendi-
da en la fraccién II del articulo 210 de la vigente Ley que -
sanciona como infraccidn administrativa, el usar una marca se
mejante en grado de confusidén a otra registrada para amparar

los mismos © similares productos, sin embargo, en el presente
caso corresponde sancionar a la Secretaria de Comercio y Fo--—
mento Industrial, mas no al Juez de Distrito como se hacia -

con anterioridad.

El artfculo 74 de la L.M.A.N.C. sancionaba, a juicio del -
Juez al gque dolosamente vendiera, pusiera en venta o en circu
lacidén productos con una marca que resultara ser falsificada

8in consentimiento de su titular. Nuestra legislacidn, esta-
blece en la fracecifn V del artficulo 211, como delito, el ofre
cer en venta o poner en circulacibn productos amparados con -
una marca registrada, sin consentimiento de su titular, siem-—

pre y cuando se trate de los mismos o similares articulos.

El artfculo 75 de 1la L.M.A.N.C. sancionaba el utilizar una
marca registrada o no, en la que por su simple aspecto por -
las leyendas o indicaciones que la acompafiaran, pudiera indu-
cir al pitiblico consumidor a error sobre la procedencia de los

productos de que se trate. Dicha asewveracidn, encuentra fun-
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damento en el artfculo 210 fracciones VI y VII de 1la Ley vi-—

gente que considera como infracciones administrativas: el -
hacer aparecer como de procedencia extranjera productos de -
fabricacidn nacional y el utilizar o fijar en los productos
indicaciones falsas sobre premios, medallas, certificaciones
condecoraciones u otras preseas de

cualquier indole.
bargo,

Sin em
la diferencia estriba en que originalmente sancionaba
al respecto el Juez de Distrito,

en tanto que en la actuali-
dad, dicha facultad,

corresponde a la Secretarfia de Comercio
y Fomento Industrial.

El articulo 76 de la
Juez,

L.M.A.N.C.,

sancionaba a juicio del
a2l que dolosamente vendiera,

pusiera en venta o en cir
culacién productos gque de acuerdo con su aspecto, leyendas o
indicaciones, pudieran inducir al pidblico

en error sobre la procedencia de los productos,

cho precepto legal que tantec &€ste como el

que la acompafien,

aclarando di

anterior, se presu
mirfia el dolo cuando se tratara de marcas nacionales que con
tengan leyendas en idiomas extranjeros, o de productos hechos
en México al amparo de marcas extranjeras si no se indica en
unas y otros, de manera ostensible y clara la procedencia na
cional de los articulos.

De igual manera como se manifestd
con antelacidén,

dicho precepto legal encuentra apoyo en lo -

dispuesto en la fraccién VI del articulo 210 de la Ley vigen
te, que contempla como infraccibdn administrativa el hacer -
aparecer como de procedencia extranjera productos de fabrica
.e¢i16n nacional, con la dnica salvedad de que la sancidn la im-—

pone la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.

El articulo 78 de 1la

L.M.A.N.C., sancionaba,
Juez,

a criterio del
al que con falsas pretensiones en el ejercicio del co-—-
mercio, tendieran a desacreditar los productos de un competi
dor; o por cualquier medio %trate de producir confusidn de

sus productos con lo de este Gltimo.

Tal argumento se encuen
tra comprendido en la fraccién X del articulo 210 de la Ley
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vigente, gque dispone como infraccién administrativa el efec-—
tuar en el ejercicio de actividades industriales o mercanti-
les, actos que causen o induzcan al pidblico a confusidn, ——
error o engafio por hacer creer o suponer infundadamente: Que
se fabrican o venden productos bajo autorizacién de un terce
ro. La sancidén de referencia la impone la Secretaria de Co-

mercio y Fomento Industrial mds no el Juez de Distrito.

El artficulo 79 de la L.M.A.N.C., sancionaba, a juicio del
Juez, al que en sus productos pusiera o fijara marcas, marbe
tes o "etiquetas'" en las que se hicieran indicaciones falsas,
ya sea de una manera expresa o incidiosa, sobre la naturale-—
za y constitucidédn de los objetos que amparen, asi como tam—--
bién contemplaba el hecho de sancionar al que con dolo simple
mente vendiera, pusiera en venta o en circulacidn productos
asf marcados. Se podrfa considerar que el articulo correla-—
tivo es el 210 fraccidn VII de la Ley vigente que considera
como una infraccién administrativa el utilizar o fijar en -
productos indicaciones falsas sobre premios, medallas, certi
ficaciones, condecoraciones u otras preseas de cualquier fn-
dole.

Asimismo corresponde imponer dicha sancidn a la Secretaria -

de Comercio y Fomento Industrial.

E1l a:rticulo 80 de 1la L.M.N.A.C. sancionaba al que pusiera
en una marca la indicacidén de estar registrada en el enton-
ces Departamento de la Propiedad Industrial sin que lo estu
viere. Por su parte el articulo 210 fraccién V de la vigen
te Ley, menciona en su primera parte que es infraccién ad
ministrativa el poner en venta o en circulacidén productos,

indicando que estan protegidos por una marca registrada, -

sin que realmente lo esté.

El artfculo 81 'de la L.M.N.A.C. sefialaba al respecto, que

en caso de reincidencia, el infractor se harfa acreedor por
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primera vez a una mitad mas de las penas prescritas,” y por ca
da nuevo caso de reincidencia se irfa agravando la pena con -—
una mitad més. Esto es, tomando en consideracidn que reinci-
dente es todo aquel gue ha cometido el nuevo delito de que se
le acusa, antes de que hayan transcurrido cinco afies de la -
sentencia ejecutoriada que lo haya declarado culpable. En la
Ley de Invenciones Yy Marcas vigente, especificémente en su -~
articulo 225, se encuentran previstas las sanciones a las in-
fracciones administrativas a esta Ley o© demas disposiciones -

derivadas de €lla con:

I. Multa de cien a cien mil pesos. En caso de que
persista la infraccidn podrin imponerse multas
por cada dfa que transcurra sin que se obedezca
el mandato respectivo, siempre que no exceda -
del méaximo correspondiente.

IT. Clausura temporal hasta por sesenta dias.

III. Clausura definditiva.

Iv. Arresto administrativo hasta por 36 horas.

El artfculo 83 de la L.M,N.A.C., estipulaba que la accidén
para perseguir cualquiera de los delitos gque enumeran los -—
artfculos anteriores correspondfia al Ministerio Padblico, a
los Sindicatos o Asociaciones de productores o comerciantes,
cuya existencia estuviera autorizada, y en general, a toda
persona fisica o moral que se considerara perjudicada. In-—
dependientemente de que en nuestra Legislacidn, no se encuen
tra tAcitamente estipulado es de sobra conocido gque la accidn
para perseguir cualquiera de los delitos a que se refiere ex
presamente el artfculo 211 de la Ley de Invenciones y Marcas,
corresponde fundamentalmente a los titulares de las marcas -
al Ministerio Piblico y a la Secretaria de Comercio y Fomen-

to Industrial.
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El articulo 84 de la L.M.N.A.C., contemplaba el hecho de -

que ademds el duefio de la marca legalmente registrada tendria

el derecho de exigir al autor del delito los dafios y perjui-

cios correspondientes. Asimismo, se estipulaba que el titu-

lar de la marca podria solicitar que se le adjudicaran todos

los productos que se encontraran revestides con la marca ile

gal; de igual manera tenfia derecho que se le entregaran

to—-—

das las marcas, instrumentos del delito. Dicho argumento -

se encuentra regulado en el articulo 214 de la Ley vigente -—-—

que establece que el perjudicado por cualquera de las infrac-

ciones a que la Ley de Invenciones y Marcas se refiere podra

demandar del autor de los mismos, la reparacidén y el pago de

los dafies ¥y perjuicios sufridos con motivo de la infraccidén o

del delito. Sin embargo, es a criterio del Juez si se le pue

den adjudicar los productos que se encuentren revestidos con

la marca ilegal, o se le entreguen todas las marcas, instru-

mentos del delito al perjudicado o quejoso.

El artficulo 85 de la L.M.N.A.C., contenfia el hecho de que -

el duefioc de la marca podria pedir al Juez, ya fuera antes de
entablar la demanda respectiva, o durante el juicio, el asegu
ramiento de los objetos pero era necesario cumplir con cier--—

tos requisitos. En la actualidad y de acorde a la préctica se

guida el perjudicado podra pedir al Juez de Distrito de gue -

se trate antes o durante el juicio el aseguramiento de 1los
objetos materia de litis.

El artfculo 88 de la L.M.N.A.C., me referfa a 1la circunstan

cia de que cuando se cometia un delito o una falta de que no

se hablaba en la Ley, y cuya pena s¢ encontraba sancionada -

por el C6digo Penal del Distrito Federal, se observaban las -

reglas del expresado CS6digo Penal, siempre y cuande en la Ley

no hubiere algdin precepto especial sobre tales asuntos.
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En igualdad de circunstancias, y de conformidad con lo disg-
puesto en los articulos 213 y 214 de la Ley actual y para el
ejercicio de la accidn penal, y a falta de norma expresa, se
observan las reglas contempladas en nuestro Cédigo Penal de

aplicacién supletoria en materia de Invenciones y Marcas,

E1l articulo 89 de 1ia L.M.N.A.C., especificaba que eran com-
petentes los Tribunales de la Federacién para conocer de los
delitos y faltas previstas y castigadas por la Ley. Lo dis-
puesto en dicho precepto legal encuentra en su correlativo -—
el articulo 215 de la Ley vigente, el mismoc orden de ideas,
Ya que este dltimo claramente establece gque son competentes
los Tribunales de la Federacidn para conocer de los delitos
a que se refiere el articulo 211 del propio Ordenamiento Le=

gal; cuando s8lo afecten intereses de particulares, podréan

conocer de ellas a eleccidn del actor, los tribunales del or
den comin.

Finalmente, el artficulo 90 de 1la L.M_N.A.C., establecfia

qQue toda sentencia civil o penal que de cualquier manera se
relacionara con las marcas de que se ocupaba la Ley, se comu-—
nicaba, al entonces Departamento de la Propiedad Industrial,
asi como tode auto o resolucidn que recayera con motivo de
las diligencias. Dicha hip&étesis también en la actualidad -
se lleva a cabo tomando en consideracidén que para impugnar -
una declaraci6n administrativa emitida por la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial, existe el recurso de amparo y

en segunda instancia el recurso de revisidn.

Por lo anterior, una vez mas se deduce gque los preceptos le-
gales méAs importantes que se encontraban comprendidos en la
Ley de 26 de junio de 1928 de una u otra forma, se encuentran
regulados por la vigente Ley de Invenciones y Marcas con -
excepcidn de los articulos 59, 60, 61, 64, 77, 82, 86 y 87 -
de la derogada Ley, por lo que en la especie también estudia
remos y analizaremos algunos de los mAs importantes de acuer
do a su contenido.
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Los articulos 59, 60 y 61 de la L.M.N.A.C., en té€rminos ge

disponfian que las declaraciones de falsificacidn,
imitacién o uso ilegal de una marca,
mente por

nerales,

se harfia administrativa
el entonces Departamento de la Propiedad Industrial,
de oficio o a peticién de parte,

sin embargo, la persona que
resultara

perjudicada por una declaracidén, tendrfa derecho -
para demandar judicialmente su revocacidn y si

ésta quedaba
firme,

dicha Dependencia la haria del conocimiento de 1la Pro
curadurfia General de la Repiiblica, para que é€sta ejercitara
lia accién penal correspondiente.

En tales condiciones, se desprende en primer lugar que de

igual manera que en la legislacién anterior, las declaracio-
nes administrativas contempladas en la vigente Ley de Inven-—
ciones y Marcas, se inician de oficio o a peticidn de parte,
sin embargo, la persona fisica o moral que resulte perjudica
da con una declaracidén emitida por las autoridades

correspon
dientes,

tendr&d el derecho de interponer el juicio

de amparo
correspondiente, y si

fuese necesario interponer el recurso

de revisién, y cuando se trate en la especie de un delito a

que se refiere expresamente el articulo 211 de la Ley de In-—

venciones y Marcas, y que €ste hawya gquedado firme en defini-—

tiva, se hard del conocimiento de 12 Procuraduria General de

la Repiblica para que a juicio del Juez imponga las sanciones
a que haya lugar.

El articulo 82 de la L.M.N.A.C., ¥ en los mismos té&rminos

a que se referfia el artfculo 27 de la Ley de 25 de agosto
de 1903,

contemplaba el hecho de que los impresores o 1itéd-—
grafos que fabricaran marcas que resultaran a su vez una
falsificacién o

imitacidn de alguna legalmente registrada,

para ser usadas ilicitamente, y a todo aguel que los vendie

ra o pusiera en circulacién tendrdn el caridcter de coauto-—

res o cbémplies, segin su responsabilidad de acuerdo con los
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principios y preceptos establecidos en el C&digo Penal del
Distrito Federal.

En tales circunstancias, consideramos que en la actualidad
tal conducta delictiva, se encuentra sancionada precisamen

A pd
te por nuestro Cédigo Penal del Distrito Federal a falta -

de norma expresa en la vigente Ley de Invenciones y Marcas.

Asimismo, la derogada Ley de Marcas y de Avisos y Nombres

Comerciales, contemplaba tres capitulos relativos al proce-
dimiento que se seguia para formular juicios civiles y pena
les, independientemente del procedimiento para la revocacidn

de las resoluciones administrativas.

En efecto, en los casos de qgue los interesados no estuvieran
conformes con las resoluciones emitidas por la entonces Secre
taria de Industria, Comercio y Trabajo o del Departamento de
la Propiedad Industrial, podian interponer el recurso de am-
paro ante los Jueces de Distrito de la ciudad de México, en

un plazo de quince dfas a partir de la notificacidn, de no
hacerlo en dicho t&rmino, guedaria firme la resolucidn adminig

trativa correspondiente.

Lo anterior, también se lleva a cabo en la actualidad, es de-—
cir, cuando la Secretaria de comercio y Fomente Industrial,
por conducto de la Direccidn General de Invenciones, Marcas vy
Desarrollo Tecnoldgico, emite una resolucidn administrativa,
el presunto afectado puede interpomer el recurso de amparo an-
te los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa del Dis
trito Federal, en un plazo de quimce dfas a partir de 1la noti
ficacisn, de lo contrario, la resolucidn quedard firme y podri
surtir todos sus efectos legales correspondientes. Ademds, el
titular de la marca podrd ejercitar las acciones a gue havya
lugar y tendr& como fundamento precisamente la resolucién emi-

tida con originalidad.
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D) LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (4) DE 31 DE DICIEMBRE
DE 1942, EN RELACION A LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS
(5) DE 10 DE FEBRERO DE 1976.

El artfculo 189 de lalLey Prop. Ind. establecia que las de-~-
claraciones de falsificacidn, imitacidén o uso ilegal de una
marca registrada, se haria de oficio, a peticién de parte o
del Ministerio Pdblico cuando tuviera algn interé&s la Fede
racidn. Por su parte, el articulo 2 de la Ley vigente, es-
tipula que las disposiciones de la preente ley son de orden
piblico y de interés social; su aplicacidén corresponde al -
Ejecutivo Federal por conducto de la actual Secretarfia de -
Comercio y Fomento Industrial; aclarando dicho precepto que
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa serd Srgano de
consulta en los términos de la ley que lo cred.

El articulo 19290 de 1la Ley Prop. Ind.decfa que cuando se So-
licitara alguna de las declaraciones administrativas contem
pladas por la ley, deberfia acompafiarse un ejemplar de 1la -
marca que se consideraba como imitada, falsificada o que cons
tituyera un uso ilegal. Ahora bien, independientemente que
nuestra legislacién no establece tidcitamente dicha disposi-
cidn, cuando se solicita una declaracién administrativa de
infraceidn, o de ilicito necesariamente los promoventes se
ven obligados a presentar como prueba un ejemplar del produc
to donde supuestamente aparece el cuerpo del delito, es de-—
cir, mediante pruebas fisicas es mas f&cil para las autori-
dades administrativas determinar si realmente se esté& come-

tiendo la infraccidn o el delito solicitado.

El articulo 191 de laley Prop. Ind. expresaba que era requi
sito indispensable al solicitar una declaraciddn administra-~

tiva efectuar previamente el pago de los derechos para el -



tarifa respec-
tiva. En efecto, necesario rea-
lizar previamente el pago de los derechos que por el estudio

que se refiere

Yy examen de una declaracidn administrativa, a
establece la vigente Ley Fe-~

estudio y examen de la misma, de acuerdo a la
también en la actualidad es

la Ley de Invenciones y Marcas,
deral de Derechos.

Ind.1encionaba que en caso de

El artfcule 192 de la Ley Prop.
falsificada o se hi-

imitada,

que la marca que se considerara
ciera uso ilegal, haya sido registrada conforme a la Ley de
1928, era necesario practicarle previamente el examen de no-
vedad. Por su parte, el articulo 193 de la derogada Ley tapn
del resultado del examen de novedad co-~

por

bién sefialaba que si
rrespondiente que la marca examinada no tuviera novedad
no procederd la declaracidn agd

existir un registro anterior,
aclarando entonces que deberid

ministrativa de que se trate,
hacerse dicho examen a la marca primeramente registrada.

En tales circunstancias resulta aplicable al caso el articu-—

que en términos genera-

de la Ley vigente,
a par-

los

lo Décimoprimero
les establece que se concede un término de tres afios,

tir del 11 de febrero de 1976 para que los titulares de

registros de las marcas demuestren el uso efectivo de las
la Secretarfa los considerard extin

mismas, de lo contrario,

guidos de pleno derecho.
cualquier declaracidén administrativa,
como interés juridico se deberd encontrar vigente,

no se entrard al fondo delasunto.

Ello implica que a2l solicitarse
la marca que se cite
de lo con-

trario,

E1 articulq 194 de la Ley Prop.Ind. establecia gque si era ng
cesario platicar el examen de novedad correspondiente, a que
se refiere el artfculo 192 de la misma Ley porque no se hu-
biera efectuado con anterioridad, el promovente deberia pe-
dirlo, previa o simultédneamente con la solicitud de declara
v cuando una marca Se encon-—-—

cidn administrativa. Es decir,




traba en una situacién de imitacién, falsificacién © uso ile-
gal, que haya sido otorgada con anterioridad a la vigencia de
la Ley de la Propiedad Industrial, era necesario que de con-—-—
formidad con el articulo 184 de la misma Ley, el promovente
deberia solicitar previa o simultdneamente con la solicituad
de declaracidn administrativa de que se trate el examen de -
novedad correspondiente, a fin de averiguar si existia un re
gistro anterior vigente que sea igual o semejante cuyos derg
chos se considerarian invadidos, y por lo mismo, la solicitud
formulada, se quedaria en suspenso, hasta en tanto se efec—-

tuara el examen de novedad.

El artficulo 195 de laley Prop.Ind., expresaba gue las solici
tudes de declaraciones administrativas de falsificacidn, imi
tacién o uso ilegal de una marca registrada, se harfia desde
un punto de vista técnico y no prejuzgaria de las acciones -
civiles o penales, que en dado caso podfian ejercitarse.

A su vez, el segundo parrafo del articulo 213 de la vigente
Ley, estipula que las declaraciones administrativas, se for-
mularan desde un punto de vista técnico, no prejuzgarin so-—
bre las acciones civiles o penales gque procedan y se haréan -

del conocimiento de la Procuraduria General de la Repdblica.

El articule 196 de laley Prop. Ind. sefialaba que las resolu-
ciones administrativas cictadas en materia de imitacién, fal
sificacidén o uso ilegal de marcas se comunicarian a los inte
resados, asi comoa las personas involucradas en los hechos.

Por su parte, el articulo 197 de 1la vigente lLey, establece -
en su segundo parrafo que una vez desahogadas las pruebas Y
transcurrido el plazo, se dictari la resolucidn administrati
va que en derecho corresponda, la que se notificar& a los in

teresados.
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El artfculo 197 de la L.Prop. Ind. se referfia a que las de-

claraciones administrativas se publicarfan en la

‘"Gaceta de
la Propiedad Industrial'

¥ se pondria en conocimiento de la
Procuradurfia General de la Repiiblica para que ésta a su vez

ejercitara la accién penal en contra de los responsables.
Resulta aplicable al caso lo dispuesto en el articulo 202 de

la Ley vigente que expresamente sefiala gque se publicaran

en
la

“"Gaceta de Invenciones y Marcas", entre otros, los actos

gque afecten los derechos de propiedad industrial. Asimismo,

tiene aplicacidn lo dispuesto por el articulo 213 de la Ley
vigente, que en su segundo parrafo menciona que las declara-—
clones administrativas se formularan desde un punto de vista
técnico, no prejuzgar&n sobre las acciones civiles o penales
que procedan Yy se harédn del conocimiento de la Procuraduria

General de la Repiblica, para su intervencidn.

E1l articulo 198 de la Ley Prop.Ind. enunciaba que cuando se

trataba de una marca que =e¢ empleara en la forma en que haya

sido registrada, no podrfan solicitarse, respecto de &lla, -

las declaraciones de imitacibén o© uso ilegal, sino que en to-

do caso deberfa promoverse su nulidad, ésto es dentro del -

plazo a que se refieren los articulos 200 y 201 del propio
Ordenamiento Legal. Es decir,

en la actualidad no es posible
solicitar una declaracidén administrativa de infraccidn,

o -
bien, wun

delito respecto de una denominacién gque se encuen—

tre previamente registrada, sino que en dado caso se trata

de una declaraciédn administrativa de nulidad,

citando como -—

interé&és juridico una marca idé&ntica o semejante en grado

de
confusién,

de -
en el articulo 147 de la Ley de la

Materia y dentro del plazo a que se alude en las diversas
fracciones.

aplicada a los mismos o similares productos,
acuerdo con lo dispuesto
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El artfculo 229 de la Ley Prop.Ind. contemplaba el hecho de
que las diversas solicitudes de declaraciones administrati-
vas contempladas en la Ley, deberian formularse por escrito
a las que se acompanarfan los documentos o comprobantes en
enterdndose previamente de los

Actual—-
lo dis-

que se apoyara la promocidn,
derechos por el estudio y examen correspondiente.

mente, resulta correlativo de dicho precepto legal,
puesto por el artficulo 193 de la Ley vigente, que de igual

manera estipula que las solicitudes de las declaraciones ad
ministrativas que procedan conforme a esta Ley, deberidn for
mularse por escrito, a las que se acompafarédn los documentos
Yy constancias en que se funden las acciones, obviamente que
al solicitarse cualquier declaracidédn administrativa se re—-—
quiere el pago de los derechos que establece la tarifa res-
pectiva por el estudio y andlisis de las mismas, de'lo con-~

trario la autoridad administrativa 1o requerir& por escrito,

El artfculo 230 de lalLey Prop.Ind. se referfa a la notifi-
cacién de la demanda, siempre y cuando se hayan satisfecho
los requisitos que sefialaba el articulo anterior, la cual -~
en el domicilio gque se tuviera sefialado

al que designara el pro-~

se llevaba a cabo
o en su defecto.
un plazo para oponerse a las objeciones u
En la especie,

en el expediente,

movente fijaAndole
observaciones que considerara pertinentes.
se da la hipbStesis contemplada en el artficulo 194 de la vi-
gente’Ley que establece que una vez satisfechos los requisi
tos a que se refiere el articulo que antecede, se correrd -
traslado a la contraparte, concediéndole un plazo para que
se entere de los documentos y constancias en que se funde -
el -

la accidén y manifieste a 1o que a su derecho convenga;
traslado se hard en el domicilio que tenga sefialado en el -
o en su defecto en el gque designe el promovente.

expediente,
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El articuleo 231 de la Ley Prop. Ind. contemplaba el hecho de

que si el propietario hubiera cambiado el domicilio serialado,
sin dar aviso a la Secretarfa, la notificacidén podria hacer
se por medio de la publicacibn en la

"Gaceta de 1la Propiedad
Industrial"

durante dos meses consecutivos, y en la misma -

forma se le podria notificar el plazo para oponerse a la
misma. Por su parte,

el articulo 195 de la vigente Ley se-
fiala que cuandeo el titular de alguno de los derechos que
confiere esta ley,

hubiere cambiado de domicilio sin dar
aviso a la Secretarfia,

publicacibn en el
diario de

la notificacidn se hard@ por medio
“"Diario Oficial"

de
de la Federacidn y en

un
los de mayor circulacidén en la Repdblica,

por una

sola vez, en la misma publicacidn se sefialard el plazo con-—

cedido al titular para qQue manifieste lo que a sus intereses
convenga.

El articulo 232 de la Ley Prop.Ind. mencionaba que cuando -

la entonces Secretarfa de la Economia Nacional considerara

procedente hacer de oficio, alguna declaraci&n de las que

se trata dicho Ordenamiento, la comunicaria al presunto

afectado en la forma prevenida indica@ndole los motivos y
fundamentos legales de la accidn que se intente.
pecie,

En la es-—

resulta correlativo al caso, lo dispuesto por el ar-—

ticulo 196 de la Ley vigente, que establece que cuandeo la

actual Secretaria de Comercio y Fomento Industrial,

inicie
de oficio el procedimiento para dictar alguna de las decla-—
raciones administrativas previstas en la presente Ley, la -
notificacidédn al presunto afectado se harid en la forma esta-
blecida en el articulo 194 o de igmorarse su demicilio,

en
la mencionada en el articulo 195,

indicAndole los motivos y
fundamentos legales de la accidn.

El articulo 233 de 1a Ley Prop.Ind., expresaba que transcu-—-—

rrido el término para formular objeciones, y previo estudio
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de los antecedentes rxelativos,

se dictara la resolucidn
administrativa gque en derecho corresponda,

la gque se co-
municar&i en la forma gque PpPrevienen los articulos 230,

231
& 232 del propio Ordenamiento lLegal.

En los mismos té&rmi-
197 de la vigente Ley, con la

salvedad de que la notificacidn se hara de acuerdo en 1lo
dispuesto por los articulos 194,

nos se expresa el articulo

195 & 196 de la Ley de
Invenciones y Marcas.

El articulo 234 de la Ley Prop.Ind.

establecia que los expe
dientes de patentes en vigor,

de marcas o de avisos comer-—
ciales también vigentes, y los de nombres comerciales publi
cados, estar@n siempre abiertos para las promociones de
intexesados.

los
En tales condiciones,

el articulo 199 de la

contempla el hecheo de gque los expedientes de
patentes y registros en vigor,

Ley vigente,

Y los nombres comerciales pu
blicados estarfin siempre abiertos para todo tipo de consul-—
tas Yy promociones. En tanto que el articulo 200 de
afirma que los expedientes en trimite

ser consultados por los soclicitantes,

la Ley
vigente, s81lo podrian

sus apoderados, o bien,
por su representante o persona auvutorizada por &1l mismo,
excepto cuando

tante,

sean citados comoe anterioridad a otro solici-
éste podrd consultarlos.

El articulo 235 de la Ley Prop.Ind., decia que la entonces
Secretaria de la Economia Nacional podria designar inspectores
con facultades para levantar actas en gue se hicieran cons-—
tar los hechos gque se relacionaran

ocupa la Ley.

su Capitulo II,

con la materia de que se

La Ley de Invenciones y Marcas contempla en
la inspeccidn y vigilancia,

las que pueden
ser de oficio o a peticidbn de parte,

siempre y cuando se cu-
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de una marca régistrada, en tanto que la legislacién actual
en sus articulos 210 y 211 regula indistintamente tales ac-
ciones, aclarando que la diferencia estriba en que las in-
fracciones administrativas resultan aplicables a marcas que
son semejantes en grado de producir confusién, en tantoc que
los delitos proceden cuando se trata de marcas idénticas, -
siempre y cuando, en ambos casos, se trate de los mismos o
similares productos, Ademéds, la derogada Ley de la Propie-
dad Industrial consideraba como delitos tanto la falsifica-
cidn, la imitacidn o el uso ilegal, los cuales en su totali
dad eran sancionados a juicio del Juez, es decir, no consi-
deraba en ninguno de sus preceptos las actuales infraccio-
nes administrativas, que como se manifestd con antelacidn -
son sancionadas por la propia Secretaria de Comercio y Fo-
mento Industrial, de acuerdo con lo dispuesto en el articu-
lo 225 de la Ley de Invenciones y Marcas. Mientras que los
delitos a gue se refiere el articulo 211 de la Ley de la Ma
teria, se hacen del conocimiento de l1la Procuradurfa General
de la Repilblica, para su intervencidn.

Asimismo es procedente hacer notar que todas ¥y cada una de
las penas contempladas en las leyes anteriores, especialmen
te a las que se refiere la Ley de la Propiedad Industrial -
de 31 de diciembre de 1942, por ser la mids amplia en ese -
aspecto, toda vez que por cada una de las acciones reguladas
en la misma, se imponia una sancién diversa, por conducto -
del Juez, tal y como claramente lo disponen los articulos -
251 y 258 de dicho Ordenamiento que se encuentran comprendi
dos en el Capfitulo II titulado ' DE LOS QUE VIOLEN OTRAS -
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ", todo -

ello se encuentra reducido intrinsecamente en el articulo
212 de la Ley de Invenciones y Marcas, es decir, a quien cg
meta cualquiera de los delitos a que se refiere el articulo

211 del propio Ordenamiento, se impondra de 2 a 6 afios de -



prisidén y multa de mil a cien mil pesos o una sola de estas
penas a juicio del glnz.

Por otra parte, cabe sefialar que a quien cometa cualquiera

de las infracciones administrativas contenidas en el arti-

culo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas, se encuentran

sancionadas en lo dispuesto por el articulo 22% del propio
Ordenamiento Legal y ser& a criterio de la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial,

y las cuales como se demos-—
trd en el estudio de las diversas leyes existentes en mate
ria de propiedad industrial no se encontraban reguladas co
mo infracciones administrativas,

sino que en todo caso co-
mo delitos.
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(2)

3)

(4)

(5)

“cITAS AL CAPITUTLO v

Ley de Marcas de Fd3brica de 28 de noviembre de --

1889, que entrd en vigor el 1° de enero de 1890,
expedida por Don Porfirio Dia=z.

Ley de Marcas Industriales y de Comercio, de Nom=-
bres Comerciales y de Avisos Comerciales de 25 de
agosto de 1903, gue entrd en vigor el 1° de octu-

bre del mismo afo, expedida por Pon Porfirio Diaz.

Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales -
de 26 de Fjunio de 1928, que entrd en vigor el 27
de julio del mismo afio, expedida por Don Plutarco
Elias Calles.

Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre
de 1942, que entrd en vigor el. 1° de enero de 1943

expedida por Don Manuel Avila Camacho.

Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de -
1976, que entrd en vigor el 11 de febrero del mig

mo afio, expedida por Don Luis Echeverria Alvarez.
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La Ley de Invenciones y Marcas, establece en el titulo Déci-
mo especificamente las infracciones, inspecciones, sanciones

¥y recursos.

En el presente estudio, analizaremos exclusivamente las in -
fracciones administrativas que se refieren a las marcas en -—

el cual versa este trabajo.

Artficulo 210.—- Son infracciones adnrninistrativas:

al Las vioclaciones a las disposiciones de esta ley y las -
que de ella deriven.

b) La realizacidn de actos relacionados con la materia gue
esta ley regula, contrarios a los buenos usos y costum=-
bres en la industria, comercio y servicios que impligue

competencia desleal.

De manera enunciativa se consideran infracciones administra-

tivas las siguientes:

IT. Usar una marca parecida en grado de confusidén a otro re
gistrado, si dicha confusién ha sido declarada por la -—
Secretaria de Industria y Comercio, para amparar los -
mismos o similares productos o servicios que los prote-—
gidos por la registrada.

IITI. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca regis
trada como elemento de un nombre comercial o de una de-
nominacién social, siempre que dichos nombres estén re-
lacionados con establecimientos que operen con los pro-
ductos o servicios protegidos por la marca.

V. Poner en venta o0 en circulacién productos u ofrecer ser
vicios, indicando que estédn protegidos por una marca re
gistrada sin que lo estén. Cuando el registro haya que
dado definitivamente anulado, revocado, cancelado, cadg

cado o extinguido, se incurririd en la fraccidén después_
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de un afio de que haya causado estado la resolucién co-
rrespondiente o que haya operado la caducidad, cancela-
cién o extincidn.

VIII. Usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a
que se refieren las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, -
XII, XIII, XX y XXII del articulo 91 de esta ley.

X. Efectuar, en el ejercicioc de actividades industriales o
mercantiles, actos que causen o induzcan al piblico a -

confusidn, error o engafio, por hacer creer o suponer i

[Re]

fundadamente:
b) Que se fabrican productos bajo noermas, licencias o -

autorizacidén de un tercero.

Ahora bien, de acuerdo a la transcripcién de los preceptos =
legales anteriormente invocados, se deduce que el inciso a)
establece que las violaciones a las disposiciones de la Ley
de Invenciones y Marcas y las que de ella deriven son infrac

ciones administrativas.

El inciso b) también considera infracciones administrativas
la realizacién de actos relacionados con la materia que la —
Ley de Invenciones y Marcas regula, contrarios a los buenos
usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que

impliquen competencia desleal.

Concluyéndose de 1lo anterior, que fundamentalmente el articu
10 210 de la Ley de Invenciones y Marcas, en su inciso b) -
contiene la definicidén de competencia desleal, es decir, es

todo acto de competencia contrarioc a los usos honestos en ma
teria industrial o comercial, y sin lugar a dudas, se consi-
derard una actitud deshonesta cualquier aceién realizada sin
derecho o en abuso del derecho, que menoscabe la libre compe
tencia o perjudigue al pudblico consumidor, asimismo, en mate

ria de propiedad industrial, pueden también presentarsg actos
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contrarios a los buenos usos y costumbres y sSu represidén es-
tard provista por la Ley de Invenciones y Marcas vigente, de

pPendiendo de la naturaleza del actec, puede llegarse a come -

ter una infraccidén o un delito, de acuerdo a las formalida—-—

des expresas en dicho precepto legal.

Tomando en consideracidn que el artfculo 210 de la Ley de In

venciones y Marcas, en su inciso b) contiene la definicidn -~

de competencia desleal, bé&sicamente en los términos ya anota

dos enumerando después los actos que debemos considerar como

infracciones administrativas.

Elementos Constitutivos.— La forma en gue cualquier persona_

puede exigir la intervencidén de la autoridad cuando se sien=
ta afectado en los derechos que la Ley de Invenciones y Mar-

cas le concede, en relacidén a un acto de competencia desleal,
es mediante un escrito acompafiando los documentos y constan-—

cias en que funde su solicitud, por cadgaccién que se iInten-—

te deberd presentarse un escrito diferente, esta formalidad

se deriva del artfculo cuarto del Reglamento. La Direccién

Marcas y Desarrollo Tecnolégico por
a

General de Invenciones,
conducto de su Departamento Contencioso correréd traslado

la persona fifsica o moral de quien se reclame el acto de con

petencia desleal, d&ndole un plazo

para que manifieste 1lo

que en su derecho convenga, el cual de conformidad con lo dis

puesto en la Ley de la materia, no
en este punto se pretende ha-

ser& menor de qQuince ni -

mayor de treinta dfas h&biles;
cer el procedimiento cada vez méds Agil, recortando dentro de
lo jurfdico y razonable el tiempo de las partes y el que la
autoridad se fija asf{ misma para resolver, del andlisis, de

una vez desahogadas las pruebas en caso

los antecedentes,

de haberse ofrecido, se dictard la resolucién que en dere--—

en caso de que dicha resolucién declare

cho corresponda,
desde el punto de vista ténico la comisidén de hechos contem
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plados de una infraccidén, se analizar&n los elementos cons—

titutivos de la misma, para aplicarse, en el caso de asi

considerarse procedente,

la sancién correspondiente, con -

fundamento precisamente en la resolucidén dictada, previamen

te llevada a cabo la notificacién a las partes en controver
sia.

Asimismo, es trascendental que la persocona fisica © moral

que ejercite la accidén de competencia desleal ante las Auto

ridades Administrativas correspondientes ostente un interés
jurfdico ¢reado de acuerdo con lo dispuesto en el Artficulo

1° del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplica-—

cién supletoria en materia de Invenciones y Marcas, de lo

contrario no podrid ejercitar la accidn, toda vez que es pre

supuesto bidsico para formular la solicitud en cuestidn, y -

de acuer
do a lo estipulado en el artfculo 88 del propio Ordenamiento
Legal.

ello se obtiene mediante el registro de una marca,

Nuestra ley en el tema que nos ocupa, prevee el recursc ad-—

ministrative de reconsideracién para la imposicién de san—-—
ciones y no para la declaracidn de infraccidén o de delito,

¥ por lo tanto, en el caso de no estar conforme el presunto

afectado, podrid promover el Juicio de Amparo respectivo.

Por otra parte, la fraccidn IYI del artfculo 210 de la Ley de
la Materia, textualmente dispone lo siguiente:

II. Usar una marca parecida en grado de confusién a otro

registrado,

si dicha confusidén ha sido declarada por la Se-—

cretarfa de Industria y Comercio, para amparar los mismos o

similares productos o servicios que los protegios por la re
gistrada.
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De acuerdo a lo estipulado en la fraccidn II del Articulo

210 de la Ley de la Materia se requieren fundamentalmente
dos supuestos para la procedencia de la misma, a decir, que

sSe use una marca semejante en grado de confusidén a otra ya

registrada siempre y cuando se trate de los mismos o simila

res productos protegidos por la marca registrada.

Aclarando que en el apartado de referencia comprende a la

figura Jjurfdica conocida como imitacidn, la cual se encontra

Pa sancionada como delito por la derogada Ley de la Propie-

dad Industrial. Debe tenerse en consideracidn que los in—-—

fractores que no se atreven a hacer directamente un uso ile

gal de una marca registrada, recurren a la imitacién, 1la -

cual consiste en la alteracién o modificaciédn de un regis-—-—

tro marcario, para tratar de desvirtuar la actitud asumida

por los mismos.

Para tal efecto, se requiere de la previa declaracién admi-

nistrativa de confusidén por parte de la Secretarfa de Comer_

cio ¥y Fomento Industrial, de conformidad con lo dispuesto -

por la Ley Orgénica de la Administracién Piblica Federal.

La imitacién provoca la confusién entre los consumidores uti

lizando elementos parecidos, disponié€ndolos en forma anidloga

o utilizando colores similares, de manera de obtener un con-

Junto semejante al gque presenta la marca auténtica. Existe

l1a imitacidén cuando una marca determinada puede llegar a

confundirse con una marca registrada. La imitacién tiende

a obtener el aspecto de conjunto representado por la marca
original,

con mAs o menos analogfa sin gque una o la otra de
sus partes sSea necesariamente una copia servil de la imitada,

basta con que existe posibilidad de confusidn. Lo constante

de esta infraccidén es enmarcar la imitacién por medio de la

reproduccién de los elementos mAs notables de la marca que
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se desea copilar, introduciendo en &€sta variaciones, supre—-—
siones o agregaciones en los elementos secundarios. En la
especie, puede encontrarse una definicidén de la imitacién -

en la fraccidn II del articulo 210 de la Ley de la Materia.

Existe sin embargo, para la procedencia de la accidn, la ng
cesidad de solicitar previamente la declaracidédn de confusidn
para dque posteriormente pueda perseguirse el delito, en -—

otras palabras, se trata de una accidn derivada.

Fracecién III.- Usar, sin consentimiento de su titular, una
marca registrada como elemento de un nombre comercial o de
una denominacidén social, siempre que dichos nombres estén -
relacionados con establecimientos que operen con los produg

tos o servicios protegidos por la marca.

Badsicamente se requiere para la procedencia de la infraccién
en cuestidn, que exista una marca registrada y que €sta a -
su vez se encuentre Ifntegramente inclufida como elemento de
un nombre comercial o de una denominacidn social siempre Yy
cuando dichos nombres estén relacionados con establecimien-—
tos gue operen con los mismos productos o servicios protegi

dos por la misma marca.

El problema que presenta el texteo anterior, consiste en que
se hace referencia a una marca registrada, es decir, la pro
teccidn dGnica y exclusivamente ampara los registros marca—-—
rios, y dando una interpretacién estricta a esta norma, no
quedan definitivamente comprendidas las denominaciones se-—
mejantes o similares a una marca registrada que pudieran in

tegrar un nombre comercial o una denominacidn social.
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Sin embargo, €sto no serfa obsticulo para gque se pudiera in-
tentar alguna accién con base en lo dispuesto por la fraccidn
X del artfculo 210 de la Ley de la Materia. Es importante -~

sefialar que para la procedencia a que se refiere la fraccidén

III del artficulo 210 es indispensable de que exista una mar-—
ca registrada y que &sta a su vez sSe encuentre ;ntegramente

inclufda en una denominacifén social o en un nombre comercial
siempre y cuando el giro de dichos nombres estén relaciona—-—
dos con establecimientos que operen con los productos o ser-—

vicios amparados por la marca, de no serlo asf, no procedera
la accién intentada, independientemente de que se tratase de

una idéntica denominacién.

Fraccién V.- Poner en venta o en circulacidn productos u ofre

cer servicios, indicando que estidn protegidos por una marca

registrada sin que lo estén. Cuando el registro haya quedado

definitivamente anulado, revocado, cancelado, caducado o ex-

tinguido, se incurrirsa,

en la infraccidén después de un afio
de que haya causado estado la resolucién correspondiente o
que haya operado la caducidad,

cancelacién © extincién.

Este artficulo contine en su primera parte una proteccién al

comercio en general, pues asi como existe la obligacidédn para

los titulares de registros marcarios de indicar que sus mar-—

cas se encuentran registradas, también existe la prohibicién

expresa para aquelleos industriales qQue estén utilizando una

denominacién en los productos que fabrican y

venden, indican
do que esta registrada,

sin gque realmente lo esté.

La segunda parte de esta fracciédn es un tanto absurda e

inco
rrecta,

pues otorga el plazo de un afio al titular de un re—--

gistro anulado, revocado, cancelado, caducado o extinguido a

partir de que haya causado estado la resolucidén correspondien

te o que haya operado la caducidad, cancelacifn o extincién



para que el infractor agote en definitiva los articulos que

contengan la marca que ha caido o incurrido en alguna de -

las acciones contempladas en dicho precepto legal.

Lo anterior significa que, resulta contraproducente otorgar
un afio mas al titular de un registro que ha quedado anulado
revocado, caducado o extinguido, para tratar de deshacerse

de alguna manera de los productos gque ostenta la marca re—-—

gistrada otorgada en contravencidén a la Ley, sin que lo es-—
tén siempre que haya causado ejecutoria la resolucidn correg
pondiente o que haya operado la caducidad,

cancelacibn o ex
tincién respectiva.

En efecto, debe *tenerse en cuenta de que si por ejemplo se

otorga indebidamente una marca por existir ya otra registra
da con anterioridad, para amparar l1os mismos © similares
productos © servicios,

este hecho lesiona al titular de los
derechos de la marca original y debe suspenderse de inmedia

Yo y no otorgar como ocurre en el caso de un plazo tan largo.

Elementos Constitutivos.- Para la procedencia de la presen
te infraccibén se requiere fundamentalmente poseer u osten—-
tar una marca legalmente registrada, para poder formular la
accidn. Asimismo se requiere de gue un tercero sin consen-—
timiento del titular de la marca registrada,

esté ilegalmen
te indicando que los productos gue fabrica y vende estén -
protegidos por una marca registrada, sin que lo esté, es en
tonces cuando el titular de los derechos que otorga una mar
ca registrada ejercita ante la actual Direccidén General de
Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnoldgico, la infraccién
correspondiente, es indispensable que el -
promovente compruebe fehacientememte los hechos consﬁiéuti—

vos de su accidn.

para tal efecto,

Fraccidédn X.-— Efectuar,

en el ejercicioc de actividades in-—
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dustriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al puld-
blico a confusién, error o engafios, por hacer creer O supo—-

ner infundadamente:
b) Que se fabrican productos bajo normas, licencias

o autorizacién de un tercero.

Asf, vemos que conforme a la fraccidén X del referido articu-

lo 210 circunscribe todavia miAs de la figura de la competen-

cia desleal que se ejerce para engafiar al pidblico, y a la -

vez perjudicando a un competidor, pero esto Gltimo 1lo esta—-—

blece de una manera imprecisa. En la segunda parte de esta

disposicifn se refiere a la pretensién de que se fabrican

productos bajo normas, licencia o autorizacién de un tercero,

de donde se desprende que también en la especie parece tute-—
larse mAs al pidblico y solamente un poco al competidor que -

padece por esas acciones indebidas.

Es diffcil acreditar en un procedimiento administrativo que

el pitblico se ha confundido o sufrido confusién, principal-

mente, porque por lo regular se trata de personas ajenas al

Juicio y cuyo testimonio dnicamente podrfa presentarse a

través del desahogo de la prueba testimonial, la cual no ha
tomado atin carta de naturalizacién en los procedimientos -

que se ventilan ante la autoridad administrativa.

Elementos Constitutivos.-— El iniciso b) de la fracecién X -

del artfculo 210, sSe refiere a la confusién o induccién a -~

la misma que puede sufrir el piblico consumidor respecto de

productos elaborados con los mismos o similares, dimensio-—

nes, etc.

En efecto, se da el supuesto contemplado cuando se efectlan

actos que causan o inducen a error al pltblico consumidor -

por hacer creer o suponer infundadamente que determinada em

presa fabrica y vende productos bajo normas, licencias o -
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autorizacién de un tercero, sin que exista previamente uda
autorizacidén expresa o tacita, lo cual afecta principalmente
al plGblico consumidor considerando &ste que dichos productos
que se encuentran en el mercado han sido elaborados o fabri
cados bajo una licencia o autorizacidén por parte de su titu
lar, sin que exista de por medio una previa licencia o autgo
rizacién debidamente registrada en la Direccidén General de
Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnoldgico para que ésta
surta todos sus efectos legales correspondientes; de otra -

manera se incurre en la prohibicidn de referencia.

DELITOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE
INVENCIONES Y MARCAS

En el caso que nos ocupa, analizaremos exclusivamente los -
delitos que se refieren a la usurpacidn o invasidén de las -

marcas.

Art. 211.- Son delitos:

IV.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca regis
trada para distinguir los mismos o similares productos o -
servicos que ella proteja.

Veo Ofrecer en venta o poner en circulacidén los productos
a que se refieren las fracciones I, II y IV del presente ar-
tfculo o aquellas a que se contrae la fraccidn II del articu
lo 210, no obstante la declaratoria de confusién que la mis
ma prevé; o bien, productos protegidos por una marca regis -
trada, habiéndose alterado. Lo previsto en la presente fragc
¢cibén serd aplicable, en lo conducente, tratindose de servi -
cio.

VIiI.— Ofrecer en venta o poner en circulacién productos pro-
tegidos por una marca registrada, despué€s de haber alterado,

sustitufdo o suprimido parcial o totalmente &sta.
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En efecto, los tipos delictivos que protegen los intereses

Patrimoniales est&n contenidos en el Titulo Décimo de 1la Ley
de Invenciocones y Marcas y en cuyo artfculo 211 se
agquellos hechos gque "son delitos™.
atencidbn

describen
Pero, es de llamar 1la -
que el rubro del tfitulo en que estd contenido dicho

articulo haya omitido tanto en su denominacidn como en su ai

visibn en capitulos, es decir, no se hace alusidn alguna en

dicho encabezado que lleva por titulo "Infracciones, Inspec-—

ciones, Sanciones y Recursos'", a los delitos que vergonzosa-

mente aparecen en el citado articulo inclufdo en el titulo
mencionado.

A diferencia de la Ley de Marcas de 1889, que sefialaba clara

mente e integraba el delito de falsificacidén de marcas en la

fraccidn primera del articulo 16, al disponer que se consti-

tufia €sta cuando se usaban marcas de fabrica que eran una re

produccidén exacta y completa de otra cuya propiedad ya esta-—

ba reservada, la falsificacidén de marcas no encuentra tdcita

mente en la Ley de Invenciones y Marcas, sin embargo, podria

mos pensar que el articulo 211 fraccidédn IV, encuadra en di--—

cha hipbtesis contemplada con originalidad.

Hecha pues esta
aclaracién,

procede examinar los delitos que enumera la Ley
vigente.

El artfculo 211 de la Ley de Invenciones y Marcas, textual--

mente establece en su fraccidn IV lo siguiente:

IV.— Usar, sin consentimiento de su titular, una marca re—-—
gistrada para distinguir los mismos o similares productos =)
servicios que aquella proteja.

Las marcas industriales son los signos distintivos que su ti

tular tiene registrados y que acreditan la originalidad o le

gitimidad de sus productos o servicios; las primeras se cons

tituyen por los signos que distinguen a los articulos o pro-

ductos de otros de una misma especie o clase; las segundas -—

por los signos que distinguen de una misma clase o especie.
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El derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante

sSu registro en la actual Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial (Art. 88).

Sin dicho registro segiin la descrip-
cién tipica no puede obtenerse la proteccién penal que otor

ga la fraccibn en cuestidédn del articulo 211. La actual Ley

de Invenciones y Marcas legisla minuciosamente sobre esta

materia desde el punto de vista administrativo, pero sus -

preceptos son también decisivos deAcasi todas las cuestiones
que se presentan en torno a la aplicacidn penal de su frac-
cidén IV.

De manera tangible, el articulo 211, fraccidn IV, habla de

la falsificacidn de marcas, pues parece que existid cierta

redundancia para determinarla y comunicarle su real y exac-

to contenido legal o en su defecto, parece haberse olvidado

en el Derecho Mexicano lo qQue es la falsificacidn, pues no

se le menciona por su nombre.

Tanto en la teorfa tradicional cuanto en los ordenamientos

de otros paises como en la tradicién juridica mexicana se -
observa que la falsificacién consiste en la reproduccidn to
tal ¥y plena de los signos distintivos usados por otro indus
trial o comerciante y registrados como marca. En otras pa-

labras, la falsificacidén es la accidn de reproducir o de

imitar una cosa, ¥y, en nuestra materia, la fabricacidn mate

rial de una marca ajena o por mejor definir, el delito de
falsificacidn consiste en una reproduccidén mds o menos per-
fecta de la marca verdadera y la contrahecha.

Pero también, de acuerdo a lo dispuesto por la fraccién Iv
de dicho precepto legal, puede hablarse de falsificacidén de
marcas cuando existan pequefias diferencias entre la auténti
ca y la falsificada; en aquellas marcas formadas por elemen

tos grificos bastar& para que haya falsificacién con gque 1la
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contrahecha sea una reproduccién servil de tales elementos,
atin cuando no haya absoluta identidaqg.
. -

El artfculo 211, fracciédn IV establece como delito el de 1la
falsificacién, pero por otro nombre, pues sefiala que es un

delito punible usar, sin consentimiente de su titular una =~
marca registrada para distinguir los mismos o similares pro
ductos o servicios que aquella protege. En otras palabras,

se esté& refiriendo a la misma marca.

Por otra parte, la fraccifn V del artiIculo 211 de la Ley de

Invenciones y Marcas establece lo siguiente:

V.- Ofrecer en venta o poner en circulacidn los produétos

a que se refieren las fracciones I, II y IV del presente .ar
tfculo o aquellas a que se contrae la fraccién ITI del artl
cule 210, no obstante la declaratoria- de copfusién.que la -
misma prevé&; o bien, productos protegidoé Dor una marca'ré—
gistrada, habiéndolos alterado. Lo previsto en la presente
fraccidn serd aplicable, en lo conducente, tratédndose de -

servicios.

En la especie, resulta confusa en demasfa la manifestacién

contemplada en la fraccidén V. En efecto, para esclarecer -

el sentido y alcance de este amontonamiento y revoltijo de

reenvios, necesario es tratar minuciosamente de reconstruir

los elementos integrantes del maremagnum legislativo. En -

primer té&€rmino, se penaliza "ofrecer en venta o poner en -

circulacién los productos a que se refieren las fracciones

I ... del presente artfculo ..."; obviamente gue en el caso

se refiere concretamente a productos amparados por una paten
te o por un certificado de invenciSn y fabricados o elabora-
dos sin el consentimiento de su titular o sin la licencia ]

autorizacién correspondiente; asimismo, no reviste igual -



139

claridad, la referencia que, a continuacidn sefiala esta frac

cidén VvV a "ofrecer en venta o poner en circulacién los produc

tos a que se refieren las fracciones ... II del presente ar-—
toda vez que en esta fraccidén no se hace mencidén de

"emplear métodos o proce-—

tfculo",
ninguna clase de productos, sino a
dimientos patentados o amparados por un certificado de inven

cién ...", ya que en honor a la verdad es que esta interpre-—

tacidén es "analdgica" o por "mayorfa de razdn'" en el orden -

penalfstico y constitucional.

Sin embargo, en dicho precepto legal también se hace alusidn

a la fraccidn IV, que se refiere al delito gque consiste en -

ofrecer en venta o poner en circulacidén sin consentimiento

de su titular productos protegidos por una marca registrada,

lo cual nos conlleva a determinar que para la procedencia del

delito de referencia, es necesario tener un derecho adquiri-

do y reconocido por la Autoridad Administrativa correspondien

te.

De igual manera, la fraccidén V hace mencidn alternativamente

a "Ofrecer en venta a poner en circulacidn los productos ...

a que se contrae la fraccid&n II del artfculo 210, no obstan-

te la declaracidn de confusién que la misma prevé...".

Es decir, si la marca parecida en grado de confusién a otra

registrada ha sido usada para amparar los mismos o similares

productos o servicios que los protegidos por la registrada,

existe, segdn el sistema de la ley, una infraccién adminis-

pero si se ofrecen en venta o ponen en circulacidn
surge el delito.

trativa;
los productos a que la misma se refiere,

E1l maestro Mariano Jiménes Huerta, establece al respecto gue

esta distincidén no es solamente inoperantemente sutil,
pues el uso de una marca parecida,

sino

que carece de base l&8gica,
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en declarado grado de confusién para amparar los mismos o si

milares productos protegidos por la registrada, técita y 16—

gicamente presupone ofrecer en venta © poner en circulacidn

los mismos o similares productos, pues las marcas-registra—

das se usan adheridas a los productos a gque se refieren.

la fraccidén V del artficulo 211 sefiala que es un

Finalmente,
.. pro-—

delito el "ofrecer en venta o poner en circulacidén .
ductos protegidos por una marca registrada habiéndolos alte—
En realidad se trata de un comportamiento que enraiza

rado.
pues el hecho delictuoso -

en el delito de fraude maquinado,
no incide sobre la marca sino sobre las maniobras fraudulen-

tas efectuadas para alterar engafiosamente el producto prote-

gido.

Cabe hacer la aclaracién que en la susodicha fraccién V del

artficulo 211 de la Ley de la
que no estaba contemplada en

Industrial, o sea, el delito
circulacidén productos protegidos por una marca registrada ha

Materia se contiene una figura
la derogada Ley de la Propiedad

de ofrecer en venta o poner en

biéndolos alterado tal y como lo afirma el Maestro César Se-
pilveda.

analizaremos el contenido de la fraccién VI del

Por dltimo,
que a la le-

articulo 211 de la Ley de Invenciones y Marcas,

tra dice lo siguiente:

Ofrecer en venta o poner en circulaciSn productos prote

VI.-
después de haber alterado, -

gidos por una marca registrada,
sustitufdo o suprimido parcial o totalmente é&sta.

se deduce que

De acuerdo a la disposicidén antes transcrita,
Iv

la misma conceptualmente enrafza esta fraccidén VI con la
relativa a la marca registrada y entendemos que sistemdtica-—
mente debiera haber constitufdo un segundo p&rrafo de la mis

ma, para atenuar en algo tan desbalanzado articulo.
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Fundamentalmente el nidcleo de esta descripcidn consiste en
alterar,

sustituir o suprimir la marca para confundir al con

sumidor en perjuicio del titular de la misnma. Se "altera" -

la marca cuando se cambia su esencia o forma y de tal manera

se priva a su titular de los privilegios comerciales e indus
triales fncitos en la misma. Se "sustituye" cuando se pone

otra marca en lugar de la registrada, al efecto de hacer -
creer a los consumidores que los productos amparados por la
marca que aparece en el producto tiene 1a misma bonanza que
la de los productos registrados con la marca afamada sustitui
da. Y sevsuprime'" la marca registrada, cuando se le hace -
desaparecer de los productos con el fin de privar a su titu-
lar del crédito o fama adquirida por sus productos protegi--—
dos por una marca registrada y hacer creer a los consumicdores

Que otros productos de la misma clase son de igual calidad.

Esta supresién puede ser total o parcial,
esta dltima,

pero en relacién a
se sobreentiende que ha de serlo en grado de ha

cer identificable la marca suprimida. La alteracifn o supre
8i6n de la marca registrada, puede también hacerse para impe
dir que se descubra que la posesifn, venta o puesta en circu
lacidén de los productos que la marca registrada ampara, tie-

nen en manes de su tenedor o poseedor un delictivo origen.

1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

El Procedimiento Administrativoe que establece la Ley de In

venciones y Marcas en el Tftulo Octavo, no puede ser estruc-—
turado en forma rfigida como el proceso jurisdiccional; las -
etapas que en este apartado desglosaremos no necesariamente

se dan en todo procedimiento administrativo de cardcter gene
rals deben instrumentarse todas ellas en virtud de que dichas

normas regirén la autoridad administrativa en ausencia de



disposiciones expresas que regulen el procedimiento de la —-—

emisidén del acto administrativo en las leyes.

A) Autoridades Competentes para Tramitar y Dictar Resolucio

nes Administrativas.

Son competentes el Secretario de Comercio y Fomento Industrial
y el C. Director General de Invenciones, Marcas y Desarrollo
Tecnoldgico para emitir este tipo de resoluciones administra

tivas de acuerdo con lo previsto por los artficulos 26 y 34

fraccidn XII, Tercero y Sexto transitorios de la Ley Orgéni

fraccidn
XIT y 9° fracciones IX y X del Reglamento Interior de 1la Se
cretarfa de Comercio y Fomento Industrial y 4° fracecidn XII

ca de la Administracién Pdblica Federal y 2°, 4°, &°

inciso ¢) del Acuerdo que adscribe Unidades Administrativas
y delega facultades en los Subsecretarios, Oficial Mayor,
Directores General y otros subalternes de la Secretaria de -
Comercio y Fomento Industrial.

B) Elementos para Inciar el Procedimiento

El artfculo 119 de la Ley de Invenciones y Marcas establece
la obligacién de que los productos protegidos por marcas re
gistradas en México, deberdn ostentar la leyenda '"marca re—

istrada", su abreviatura "marc. reg." o las siglas "M.R.".
g =4

Sin embargo, la omisidn de dicha leyenda no afectard la va-—
lidez de la misma, pero se privard al titular de ejercitar
alguna accidn civil o penal.

En relacifn a las marcas de servicio, esta leyenda debera
aparecer tanto en el lugar en que se contraten o presten -

los servicios como en aquellos medios capaces de presentar
la graficamente.
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Tanto las solicitudes de declaraciones administrativas de in
fraccidén, como de ilficitos, contempladas en la Ley, podréan -

solicitarse directamente por el titular de los derechos pre-

suntamente afectados © por conducto de mandatario. En tal -

caso la personalidad podr& acreditarse con carta poder sus-—

sefialando sus domicilios correspon-

crita ante dos testigos,

sin que se requiera legalizacidn alguna, aln cuando

dientes,
el documento se haya otorgado en el extranjero.
debera acreditar su existen-

Cuando el -

Solicitante sea persona moral,
cia y las facultades de su representante por los medios esta
blecidos en la legislacifn civil o mercantil aplicable, mani
festando bajo protesta de decir verdad que no ha sido releva

do de su mandato {Art. 189 L.I.M. y 11 del Reglamento de I.M.).

Lo anterior significa Que si se promueve en representacidén -
adem&s de presentarse
también se deberd exhibir

la carta poder -

de una persona moral,
debidamente requisitada, el Testi~

monjio de la Escritura donde consten las facultades del otor-

gante y los antecedentes a través de los cuales se le otorgd

dicho mandato, y trat&ndose de otorgados en el Continente —
Americano tiene aplicacidén el Protocolo del Regimen Federal

de los Poderes.

Por otra parte, los extranjeros que formulen solicitudes de
declaraciones administrativas de infraccidén o de ilficito, de

ber&n acreditar su legal estancia en el pais. Cuando no re-—

sidan permanentemente en el mismo, deber&n sefialar domicilio

para oir notificaciones en el pafs y designar apoderado o

persona autorizada con domicilioc para oir notificaciones en

territorio nacional; dicha situacidén también prevalece respec

to de personas fisicas o morales de nacionalidad extranjera
(Art. 191 y 192 L.I.M.).

Asimismo es indispensable que para solicitar una declaracién
administrativa de que se trata, ante la Direccidén General de

Invenciones, Marcas Yy Desarrollo Tecnol&gico ostentar inte-~-—
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ré€s jurfdico, de acuerdo con 1lo disPuesto con el artfculo -—
1° del C6digo Federal de Procedimientos Civiles de aplica--
cién supletoria en materia de Invenciones y Marcas, es de-—--—
cir, poseer la titularidad de un derecho exclusivo de una -—
marca registrada, de lo contrario, se carecerfa del interés

Jurfdico necesario para ejercitar la accién.

Demanda.-— La solicitud de declaracidn administrativa que -~
corresponda, se presentard en idioma espafiol y por triplica
do ante la Direccidn General de Invenciones, Marcas y Desa-
rrollo Tecnoldgico, o bien, énte las Delegaciones Regionaw=-—
les del interior de la Republica que corresponden a la Se-—

cretarfa de Comercio y Fomento Industrial (Art. 190 L.I.M.)

Como también, se acompafiard el comprobante de derechos paga
dos al Gobierno Federal, tal y como lo disponen t&citamente
los artfculos 193 de la Ley de Invenciones y 70 de la Ley -

Federal de derechos.

Las solicitudes de declaraciones administrativas de infrac-
cidn y de ilfcitos a que se refiere la Ley de la Materia, -

deben contener los siguientes elementos:

1) Ndmero de la marca en que Se promueve.

2) La indicacidn de que se trata de una declaracidn admi--
nistrativa de infraccidn, o en su defecto una declara--
cifén administrativa de ilfcito.

3) Funcionario a quien va dirigida.

a) Oficina de adscripcidn.

s) El Departamento ante la el cual se tramitaré.

6) Nombre y direccifén del promovente.

7) Personas que autoriza para intervenir en el recurso.

8) Interé&s jurfdico que le asiste.

9) Relacidn sucinta de los hechos.



10)

11)

12)

13)
14)

Asimismo,

Capftulo de pruebas, las cuales deber&n tener relacidn

directa con los hechos que constituyen la motivacién
de la solicitud en cuestién.

Disposiciones legales que se consideren violadas.
Puntos petiterios en los cuales se solicita la declara
ci8n administrativa que corresponda.

Lugar y fecha en que se interpone la solicitud.

Firma del representante legal del promovente,
defecto,

©o en su
la firma del solicitante que actda por su pro
Pio derecho.

rrespondiente se acompafiar8n los documentos y constancias

en que se funde la accidn,
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a la solicitud de declaracidn administrativa co--—

en caso de no serlo asf, se con-—

cederd al solicitante en plazo no menor de ocho ni mayor de

quince dfas h&biles para que cumpla.

término concedido se tendrd por abandonada la gestidn

De no cumplir en el

(Art

123 L.I.M.).

Ahora bien,

a criterio de la Secretarfia,

81 los requisitos en cuestidn son satisfechos,

se correrd traslado a la con-

traparte concedié&ndole un plazo no menor de quince ni mayor

de treinta dfas hé&biles para que se entere de los documentos

Yy constancias en que se fundd la accidn y manifieste lo que

a su derecho convenga.

que designe el promovente. (Arts. 194L.I.M.

expediente o en e

to de la L.I.M.).

El traslado correspondiente se harid
en el domicilio que tenga sefialado en el

1

y 7 del Reglamen

Cuando el demandado fuese titular de alguno de los derechos

que confiere esta Ley,

da,

tal es el caso de una marca registr

a
hubiese cambiado de domicilio sin dar aviso a la autori

dad administrativa y no obrando constancia alguna en el ex-—

pediente respectivo,

la notificacifn se hard a costa de

quien intente 1a solicitud de declaracidén administrativa
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que corresponda por medio de publicacidn el el "Diario Ofi-
cial" de 1la Federacién y en undiario'de los de mayor circu-—
lacidén en la Repdblica, por una sola vez, que contendréd un
extracto de la demanda. En la misma publicacién se sefiala-—
rd8 el plazo concedido al demandado para que manifieste lo -

que a su derecho convenga {(Art. 195 L.I.M .).

Cuando la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial inicie
de oficio una declaracidén administrativa de infraccién o de

ilfcito, se seguird el mismo procedimiento anteriormente -

mencionado.

El demandado deberd dar contestacidn a la demanda de refe—-
rencia, dentro del plazo establecido en el artficulo 194 de
la Ley de Invenciones y Marcas, refiriéndose a todos y cada
uno de los hechos comprendidos en el escrito de demanda, -
afirm&ndolos, negédndolos, expresando los que ignore por no
ser propios, o refiriédéndeclos como crea que tuvieron lugar.
La negacién pura y simple del derecho importa la confesién
de los hechos, la confesid8n de &stos no entrafia la confesidn
del derecho.

Como también el demandado podr8 oponer en primera instancia
las excepciones que considere pertinentes, y las cuales se-
r&8n de previo y especial pronunciamiento tal y como lo dis-—
pone el artfculo 348 del C8digo Federal de Procedimientos -
Civiles, de aplicacién supletoria en materia de Invenciones
¥ Marcas.

Resolucidn Administrativa.- Transcurrido el término conce-
dido al demandado para dar contestaci8n a la solicitud de -
declaracifn administrativa de que se trate, habiendo o no -
contestado la misma y previoc estudio de los antecedentes rge

lativos, y en su caso, desahogadas lag pruebas, se dictarsg
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la resolucifn administrativa que en derecho corresponda, la

de ignorarse su domicilio,
dicha notificaci&n se harf en los términos

cual se notificaré a las partes;

establecidos en
el articulo 195 de la Ley de la Materia (Art. 197 L.I.M.).

2. S ANCIONES
Clasificacifén de Sanciones:

Las

infracciones administrativas a la Ley de Invenciones y

Marcas © demfs disposiciones derivadas de ella podrén ser -

sancionadas en cualquiera de las cuatro formas siguientes:

I. Con multa de cien a cien mil pesos.- En caso de que se
continGe cometiendo la infraccién, podr&n imponerse mul-
tas por cada dfia que transcurra sin que sSe obedezca al -
mandato respectivo, la\ﬁnica condicién es que no se exce
da del mAximo correspondiente.

II.

Clausura temporal del establecimiento hasta por 60 dias.
III.Clausura definitiva del establecimiento.

IV. Arresto administrativo hasta por 36 horas.

Ahora bien, de acuerdo a las infracciones administrativas pre

vistas por el articulo 225 de la Ley de Invenciones y Marcas,
es pertinente tomar como fundamento al respecto, las resolu——
ciones administrativas que se dictan de acuerdo a lo previsto

en el Tftulo Octavo de la Ley de Invenciones y Marcas.

Para tal efecto,

se toma en consdieracibn en los casos respec
tivos,

las consideraciones de hecho y de derecho, asf como -
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las pruebas rendidas por el solicitante y los alegatos formu
lados por el demandado.

Todas las resoluciones administrativas que se emiten en mate
ria de Propiedad Industrial, deberdn estar debidamente funda
das y motivadas con arreglo a derecho y tomando en cuenta -
los criterios establecidos en el articuloc 228 de la Ley de -
Invenciones y Marcas, que textualmente dispone lo siguiente:
las clausuras y el arresto, podré&n imponerse, ademas de la -

multa o sin qQque &sta se haya impuesto.

Ser& procedente la clausura definitiva, cuando el estableci-
miento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y -
dentro del lapso de dos afios, si dentro del mismo se reinci-
de en la infracciédn. El arresto, en los casos de persisten-
cia en la infraccién.

Por otra parte, deberi tomarse en cuenta en el momento de im
poner sanciones a infractores, el monto econémico y la con-—-—

ducta dolosa de éstos.

Lo anterior, puede aprobarse a través de alguna carta recla-
matoria entregada al infractor ante la presencia de Notario
PGblico. Con ésto, el infractor no podr& alegar desconoci-—

miento de la infraccién que viene cometiendo.

Asimismo, debe tomarse en cuenta para la imposicidén de una -
multa, las condiciones econdmicas del infractor, pues si se
trata de una negociacién importamte y se le impone una san-
cién pequefia no produciréd los efectos deseados y viceversa.

Las sanciones administrativas serin impuestas en relacibn -
con la gravedad del dafio que se ctause con el comercio de pro
ductos o la prestacidn de servicios ocasionado a las personas
afectadas (Art. 229 L.I.M.).
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El articulo 230 de la Ley de Invenciones y Marcas, por su -

parte establece lo siguiente:

"lLas sanciones establecidas en esta ley y demas disposicio-—
nes de ésta, se impondrédn sin perjuicio de las penas que co
rrespondan a los delitos en que incurran los infractores v

de la indemnizaci®n por dafios y perjuicios a los afectados.

Al respecto, consideramos que dicho precepto se encuentra -
viciado, pues si se impone una sancidn administrativa a un
infractor, necesariamente tiene que ser como consecuencia -
de la infraccidén administrativa cometida, resultando al con
trario sensu, lo relativo a los delitos contemplados por la

Ley de la Materia.

Claramente se desprende que en el articulo en cuestidn, el
legislador confundid los términos de infractor y de delin-—-—
cuente, siendo obviamente diferentes cada uno de ellos, -
pues al infractor sélo se le castigard por la comisidén de -
una infraccidn administrativa y al delincuente por la comi-

s5i6n de un delito.

Reincidencia.- Por reincidencia debe entenderse la repeti-
cibn de la misma infraccidn dentro del lapso de dos afios si
guientes a la fecha del acta en la que se hizo constar la -
primera infraccién, siempre y cuando é€ésta no hubiese sido -

desvirtuada {Art. 227 L.I.M.).

Al respecto consideramos inadecuado el hecho de tomar como

fecha para inicio de cOmputo de la primera infraccidn admi-
nistrativa la fecha del acta de inspeccidn, pues en dado -
caso, deberfia de tenerse como tal l1la fecha en que se impone
la sancidén, para tomar en consideracién de que se estia en -

el caso de una reincidencia.
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La sancidén impuesta en caso de persistir la infracecién, con-
sistird en la imposicidédn de multas pevr cada dfa que transcu-—
rra sin que se obedezca el mandatc respectivo, siempre que -

no exceda del mAximo correspondiente.

Clausura y Arresto.- El articuleo 228 de la Ley de Invencio-
nes y Marcas, establece gque las clausuras y el arresto podréan

imponerse, adem&s de la multa o sin gue €sta se haya impuesto.

Nuevamente contemplamos una defectuosa redaccidédn en lo gue -
se refiere a lo dispuesto por el articulo 225 de la Ley de -
la Materia, pues en el mismo establece la mulilta, clausura -
temporal, clausura definitiva y arresto administrativo, pero
en ningdn caso nos sefiala que las sanciones a las infraccio-

nes administrativas podrén ser concomitantes.

Asimismo, el articulo 228 del mismo ordenamiento legal esta-—
blece que seri porcedente la clausura definitiva, cuando el
establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos -~
veces y dentro del lapso de dos afios, s8i dentro del mismo se

reincide en la infraccidén.

Finalmente, las sanciones impuestas y no recurridas en revi-—
sibén dentro del término de quince dfias hé&biles siguientes a
la fecha de notificacién dela resolucibén respectiva, tendrén
administrativamente el carfcter de definitivas, tal y como -
lo estipulan los articulos 231 y 236 de la Ley de Invenciones

y Marcas.

Accidén de Dafios y Perjuicios y Reparacién del Dafio.- Indepen
dientemente de la sancién administrativa y del ejercicio Qe
la accién penal, el perjudicado por cualquiera de las infragc
ciones y delitos a que la Ley de Invenciones y Marcas se re—
fiere, podraA demandar del o de los autores de los mismos, la
reparaciédn y el pago de los dafios y perjuicios sufridos con

motivo de la infraccién o del delito cometido.



CONCLUSTIONES

La compefencia desleal se persigue para salvaguardar
un minimo de moralidad en las transacciones mercanti
les y un minimo de igualdad en la competencia de los
comerciantes, asifi como un minimo de seguridad en el

piblico consumidor.

Hace falta una legislacidn adecuada scobre la compe -
tencia desleal, ya que ni el régimen internacional -
ni el ré€gimen legal interno proporcionan buenas bases
para su represién, porque las normas actuales estén -—
débilmente trazadas y las sanciones no parecen ser -—

efectivas.

La probanza en la competencia desleal por excelencia
es, desde luego, la documental, consistente en la -
marca imitada, o en un ejemplar de la que se usa ile
galmente. Esta demostracién puede obtenerse por cer
tificacidén de persona que tiene fe pilblica, que esta
blezca, dé&nde, cbbmo y cuadndo se adquirié la marca -
imitada o falsificada o de la que se hace uso ilegal,
lo cual se prueba por inspeccién ocular por personal
de la Direccién General de Invenciones, Marcas y De—
sarrollo Tecnoldgico, que determine esos mismos he--—
chos, ya que los productos amparados por las marcas

deben encontrarse en el mercado.

Para iniciar cualquier tramitacidén destinada a obte-—
ner la proteccién de los derechos de propiedad indus
trial, es necesario que exista un interés Jjuridico -—
del promovente. Aunqge l1a Ley no lo determina en -
concreto, ello se desprende de la practica general -
asf como de la jurisprudencia que existe sobre la ma

teria.




Las acciones de proteccién a los derechos de propiedad
industrial, son, en nuestro pafs, auténticas acciones
en el pleno sentido de la palabra, puesto que se tradu
cen a la larga en sentencias condenatorias o absoluto-

rias y en declarativas.

Serfa prudente, integrar un Tribunal Nacional de 1lo -
Contencioso—-Administrativo, para ocuparse de todas las
controversias que surgen entre los particulares y entre

éstos y la autoridad.

El eriterio que se debe seguir para imponer sanciones

administrativas podrfa ser el siguiente:

a) el monto del perjuicio sufrido con l1a infraccidn,

b) la mala fe del causante de la misma,

c) si se trata de una infraccidén aislada, o de una -
infraccién insistentemente repetida por dicho -
causante, ¥y

d) la capacidad econdmica del infractor.

El criterio subjetivo de las autoridades admiistrativas
respecto a la semejanza de marcas, aunque tal semejanza
constituya un problema técnico y no juridico, debe des-
cansar en razonamientos 1l&6gicos para considerarse cons-—
titucionalmente motivado y fundado, para lo cual es ne-
cesario que la autoridad administrativa especialice gen

te que sea experta en la materia.

Es necesario gque la Direcciédn General de Invenciones, -
Marcas y Desarrollo Tecnol6gico, dé una mayor proteccién
a los titulares de registros marcarios en el campo de =
ila competencia desleal, mediante la imposicidén de san-—-—
ciones econémicas méAs elevadas y tomando en cuenta la -
gravedad de la falta, la situacién econdémico del infrag
tor y la proteccidn del piliblico consumidor de los pro—-

ductos gque se trate.
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