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INTRODUCCION

La karca, el Nombre Comerciel, el Aviso o Anuncio
Comercial y la Denominacidn de Origen, son instituciones de -
la familia de la Propiedad Industrial. Son "signos distinti-—
vos" diferenciadores de mercancias, servicios y establecimien
tos, gue el empresario, productor, agricultor e industrial, -
utilizan con el propdsito de proteger, de afiruar y de exten-

der sus actividedes y sus relaciones con el publico.

Todos y cada uno estdn relscionados con la empre—
sa a la que protegen, pero los derechos derivadés de cada uno
son materia de reserva para cada titular o usuario sobre el -
uso exclusivo. Se protege contra posibles usos indebidos de -
la exclusividad por parte de personas que obren de wala fe, =
mediante diversas acciones: la accidn de competencia desleal-
7 la accida de usurpacidn o invasidn de derechos de propiedad

industrial, llamada falsificacidn, en su acepcida mds amplia.

Bn este trabzjo no dedicamos un capitulo especial
a 1ls primera accidn, porgue el concepto es amplio y su regula
cidn requiere del estudio serio y profundo. Sdlo nos coancreta
mos a despejar diversas dudas y confusiones que han surgido -
en la materia de la propiedad inmaterial, y en especial a una
de sus ramas, la propiedad industrizal.

Esta Ultima ha sido modificada para estudigrla al
través de sus cuatro elementos o componentes, de los cuales,—
los signos distintivos juegan un papel importante en la econg
mia.

Pero tambien existe una doble proteccidn lezal a-

los derechos de la propiedad industrial, exclusiva de 1a le-—



gislacidn internacional, por conducto de Tratados y Convenios
bilaterales; y Organismos nacionales e internacionales, 0fi—-—
ciales o extraoficiales, que junto con el Estado del pafs de-
origen, tutelan, reconocen y sarantizan los dergbhos subjeti-
vos preexistentes, que organizan y velan esa pfateccién le——-
gale.

Ellos no crean ni confieren derechos, es la ley -
la gue los crea y los confiere. =s por eso que las condicio—-
nes substanciales y foruales para adquirir la exclusividad de
los derechos, se ventilan por los instrumentos que aseguran -
el emplec 2e rcada signo, sea por registro de la marca y de —
anuncios o avisos comerciales, sea para la publicacidn de lios
nombres couerciales y la declaracidn general de proteccidn de
las denominaciones de origen,

Por otra parte, la proteccidn legal de los signos
distintivos no es amplia, existen ciertas restricciones para-
ellos que poco a poco se van subsanando 2 través de reformas-—
a le Ley de Ianvenciones y karcas, come la reciente de 29 de -
dicienbre de 1986. iiucnas son las innovaciones que Se han in-
trcducido, pero pocos los aciertos para dirimir las controver
sias que surjan en la invasidn de los derecnos de los dos dl-
timos signos.

Es por eso gue nuestro trabajo inicia con una bdbre
ve explicacidn de los antecedentes histdricos de los signos -
distintivos, en donde su empleo ha tenido una influencia gran
de para su regulacidn jurfdica. Pero su concepto y sus carac-
teristicas esenciales son tan importantes para explicar cada-
una de sus funciones. ’




CAPITULO I

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

1. Origen y evolucidn de la marca, el nombre y el —
aviso comercisl, y la denominacidén de origen.

~ Es muy importante serialar gque durante el transcur
s0 de la historia se gruarda la esencia de un conoéimiento pa-
ra las diversas disciplinas e instituciones, asi como su evo-
lucidn en la huwanidad. Los momentos histdricos son miltiples
en su época y en su tiempo; ya sea en =Zzipto. Lesopotamia, =~
China, Grecia, Roma, Persia, India, o en 105 centros cultura-
les de los nzhuas y los mayas, ea kéxico, o con los incas en-
el Peri; asi tambien pasé con los sirios, fenicios y palesti-
nos. )

Digno es de mencionar que durante la antigdedad,-
es el hombre ndmada el que realiza el ixrueque, pero dejemos -
asentado que no hay actividad comercial en esta época. Para -
que se diera ésto, era necesario que se diera el trdfico mari
timo para gue la amplia gama de productos procedentes de los-
pafses fuese conocida ampliamente. Las plazas econdmicas de -
los romanos en el ;editerra’nep, los venecianos y florentinos-
eran trazadas por la via econdmice mariiima Roma-Génova y Flo
reacia~Venecia.

Debemos observar gue el empleo de los signos dis-
tintivos, como hoy se conocen, no era conocido por nuestros -
ancestros. Ahora bien, es el comercio, 1los oficios y demds ac
tos que al extenderse a la técnica sobre su manejo dan a las-—

mercancias el objeto de distincidn y procedencia entre ellas.
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El origen de esta primera institucidn que nos %o-

A. Marcas.

ca estudiar, se encuentra en la prehistoria al igual que es -
conocida desde la mds alta antigﬁedad(l), nos dice Yves Saint
Gal. lucho se ha escrito sobre ella, pero viene a corroborar-
lo asentado anteriormente el autor citado, en el senvido de -
que era respetada por los chinos, los fenicios, los griegos y
los roneznos. Sonia Mendieta(z) nos senala que tambien se re--—

montan a ella, ya que e3 en las cuevas del surueste suropeo -

L]
en donde evistfon ciesrtas pinturas rupestres en las que se en
contraron marcas de animales pintados y en los fragmertos de-
restos, estas marcas, para la adogada, servian para identifi-
car a su propietario. 3)
3

Geoffrey V. Tookey apunta que en Grecia las ——
marcas sobre la cerdmica “eran suficientes para identiticar -
no sdlo el lugar de fabricacida sino tambien al artesano par-
ticular responsable de la produccidn del articulo". Lés ade-——
lante seiiala el autor que comentamos y citamos que dentro de--
las excavaciones desarrolladas, en 1572, en Inglaterra, se de
senterraron algunas sandalias romanas cuyas coadiciones de ca

lidad ostentan auténticas marcas de comercio que consisten en

1Saint-Gal, Yves. Politica General de una Empresa para la Pro

teccidn y Defensa de sus idarcas_.en el Zxtranjero, en Revista
dexicana de la Propiedad Industrial y Artistica", enero-di--
ciembre 1970, Nos. 15-16, pig. 74.

2Kendieta R. Sonia. Evolucidn Histdrica de las iiarcas, en r.-—
a, de 1a P.I.A., ene.~jun. 1563, No. 1, p. 67.

3Geoffray H. Tookey. Adelantos kModernos en el Derecho y el —-
Uso de las Marcags, en r.m. de la P,I.A., No. especial 1¢73,-
p. 415,




-3 =

una hoja de roble y un.ma.n'ojo de mafz. Del mismo modo la alfa
reria china, egipcia y griega, muestran casos constituyentes—
de verdaderas marcas de fdbrica, nos dice Nava Negrete“”.

B. lombre comercial.

La veolucidn de la marca en la Edad iedia ya como
un signo que representa a los productos y cuyo uso es faculta
tivo tiene un segundo pariente, el nowmbre comercial como me--
dio de identificacidn o de propaganda de productos, tiene su-—
origen en la edad de piedra. No en la acepcidn jurfdica cono-
cida hasta hoy sino que por el uso rudimentario que hacia el-
houbre sobre la escritura en las cuevas de piedra. Roma y Gre
cia son el ejemplo cldsico de 1las civilizaciones en las que -
la marca del producto ya indicaba e identificaba al artesano-
particular responssble de la produccida del artfculo(S).

Ya en esta segunda etapa de la historia se incor-
pora el empleo obligatorio de las marcas en los reglamentos y
en otras disposiciocaes legales; se distingue a los comercian-
tes de los demds por el auge que ya tiene el comercio; asimis
wo se distingue al nombre civil y noobre comercial. Cabe apun
tar que por la existencia de las prdcticas consetudinarias ha
ce que el derecho esté indiferenciado(s).

C. Aviso o Anuncio comercial.
Retomando la idea de que gracias a las activida—-

des comerciales por la via maritima para el paso de las merca
der{as a los mercados, los comerciantes tenfan que utilizar -

4I€ave Negrete, Justo. La harca en kéxico, kéxico, 1986, p. 26

SGeooffrey ‘W. Tookey, ob. cit., p. 415.

6\’}m.ur.é]_ez Bustamante, Daniel. Apuntes al Curso de Derecho ker

cantil I, U.N.A.h., 1984.
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los mismos usos rudimentarios para ofrecer sus productos como
para publicitarlos a 1& clientela. En los primeros .afiocs las =
sediales que se hacfan con el cuerno, los reflejos de la luz y
los tambores, nos hece suponer que ya los productos elabora-—-
dos eran difundidos y dados a conocer por los mercederes ambu
lantes oralmente, es decir pregonaban sus productos por medio
del voceo en las calles y mercados de las viejas ciudades.

Higueras Ricoy(7) llega a la misma conclusidn al-
sedalar que dichos pregoneros solfan acompariarse con musicos,
y al citar a Dorothy Cohen fundamenta su trabajo en ei sSeiti-
do de que Grecia y Roma no tuvieron una demanda grande en pro
duccidn de artf{culos, y obviamente los avisos comerciales mno-
desarrcllaron quizi por no temer valor en ese mercado local.
D. Denominacidn de origen.

Bata nueva modalidad de los signos distintivos, -
como hoy la conocemos, no era conocida por sus caracter{sti--
cas tan peculiares en las primeras épocas de la historia, pe-
ro gracias al uso de marcas usadas en las piedras del pexfodo:
minoico; ¥y en las que unas veces explicaban la sustancisa con-
tenida y la cantidad, otras marcas daban el nombre del produc
tor e indicaciones de origen, siendo palabra comin, nos dice-
la autora, el términe “producto doméaticon(B)

Ya en el Viejo hundo lez actividad comercial tiene
auge sobre productos legendarios como el cedro, quesos, acei-
tes de oliva del llediterrdneo y el vino, producto legendario-
de origen de ciudades de Grecia antigua y Roma. Siguiendo las

7Bigu.ez'aa Ricoy, Jaime. Regman Jurfdico del Aviso o Anuncio-

Comercial. Tesis Profesional, México, 1966, p. 59.

8endieta R. Sonia, ob. cit., p. 68.



S S G

N SRR G T

-5 =

ideas de la autora paﬁémeda sobre el uso de las marcas en las
obras de literatura romana, éstas referencias, menciona que -
Juvenal, nos dice: "La edad y la amugre han borrado los signos
del vedero y de la viida en muchas de vuestras botellas"(g).
Es obvio que para nuestro estudio, las designadas
denominaciones de origen no son sino las llamadas marcad CO—-

lectivas por la doctrina(lo)

seguiremos esta corriente habi-
da cuenta de que los gremios estadlecidos en ciudades texti——
les las adoptaban para competir entre si. Nos dice Sonia ilen-
dieta que dicha marca era la que aceptaba la corporacidn, ga-
rantizando el producto fabricado segin las reslas de la [o1-3 1]

11)

racidn puede ser las de ceiidad del producto elaborado.
kés terde y con adelanto de cada uco de los facto
res senalados inicialmente y con el desarrollo integral del -
comercio, 1los pueblos y sus instituciones juridicas corren ra
ralelamente con estas condicionea. Las bases de los elementos
o componentes de la propiedad industrial, en su acepcidn ju:i
dica llamada “"signos distintivos” fueron trazadas en 1los tiem
pos prehistdricos, y ya con la evolucidn senalada tales sig-—
nos son desarrollados a su maximo en el campo y concepto nue-—
vo de la propiedad industrial.

2., Influencia, esencia y funcidn de cada signo dis——

tintivo.

A. Influencia de la marca.

La influencia de los antecedentes de este signo,-

gHunton. Gerald, "On the origin of Trademarks"”, citado por -
endieta R. Sonia, Ob. cit. p. 132.

loLinares y Urcuyo, Yax R. Las Larcas no Registrables, en r.-

m. de la P.I.A., Ho. 23-24, ene-dic. 1674, p. 228.

1liendieta R. Sonia, ob. cit. p. 70.
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tienen un desarrollo lento en su empleo y su proteccidn, tie-
nen ese desarrollo lento al grado de mantener 10s principics—
generalmente adoptados en las diversas legislaciones de Amér;_
ca lLatina por la influencia europea, es decir, posterior a la
conguista de cada uno de los paises vecinos. Rangel Ledina en
su estudio sobre el estado de las legislaciones nacicvnales —-
nos dice "Con excepcidn de 3rasil, Perd y Colomdbia, Treciente-
mente no se han operado cambios radicales en lz legislacidn -
marcaria de los paises latinocamericanos. 3n algunos como Para
guay y Argentina todavfz ssiin vigentes leyes del siglo pasa-
do; en otros como Nicaragua, Pananmi, Bolivia, Honduras y el -
Salvadcr las leyes wmarcarias tienen medio giglo; y un~buen m_i
mero de ellos como Guatemala, Ecuador, Chile, Cuba, Republica
Dominicana, Uruguay, ikéxico y Costa Rica, conservan leyes digc
tadas hace mds de un cuarto de siglo. De ahi la paradoja de -
, concluir gque con mis de 15 aros de vigencia, las leyes de Hai
t{ y Venezuela resulten ser las mds modernas. Lds tarde recal
ca "Lo anterior no significa que impere un estancamiento abso:
luto en el campo legislativo,_ pues durante la ultima década -
a2lzunos Estados han expedido leyes y decretos gue actualizan-
las normas sSobre marcas aun cuando sea en modesta escala"(lz)

En efecto, 1la ciencia jurfdica se manifiesta en ~
los derechos inmateriales a través de la amplie ectividad le-
gislativa, jurisprudencial y doctrinal; mds tarde se sumarid a
ella el acuerdo internacional, convenios regionales, cQmo Tre—
sultado de la intezracidn econdmica entre los pueblos, y en -
algunos casos tutelados por organismos privados o gubernamen-

tales.

leﬂangel Kedina, David. £1 Derecho llarcario en América Latina
en r, m. de la P.I.A., eae-jua., 1971, No. 17, P. 10.
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B. Influencia del nombre comercial.

Para ejercer el comercio, el hombre se vio en la-—
necesidad de usar su propio nombre para que le diera persona-
lidad dentro del argot coumercial. En un principio importaba -
el nombre del comerciante, peteriormente ya se distingufa de-
otros mercaderes. En esa'evolucién del mercado y su desarro-—
1lo, hubo una caracteristica importante, la clientela, que ca
da dfa mds se hizo exiensa.

Factores importantes para la difusidn del mercado
fueron; las vias de comunicacidn y los medios de transporte y
ya con el perrfeccionamiento de los medios de comunicacidn cir
culia la riqueza y crece el mercado a nivel nacional al igual-
que el internacional. La proteccidn de los nombres couercia--
les en EBuropa no fue total, algunos pafises tenfan-que actuali
zarlas por el cambio descrito anteriormernte; otros carecian -
de leéislacidn; por lo que por primera vVez se pensd en unifi-
car las leyes de la propiedad industrial en 1873(13).

C. Influencia del aviso o z2nuncio coaercial.

Antes de la escritura el hombre nunca izagind has
ta donde les llegaria su invento de escribir sus textos, sen-
cillos y breves en un alfabeto jeroglifico. Zgipto tomd de la
kesopotamia la escritura, pero ésta fue anterior en Lesopota-
mia, en doande durante siglos se habian hecho anotaciones en -
tabletﬁs de arcilla..., mas tarde, nos dice el autor al gue -
nos hemos inclinado para este estudio, es indudable que Gre——
cia tomd inicialmente de Egipto las técnicas, las formas y ——

- las expresiones"(l4).

l3Eichaus,30mero, Wartin. Regimen Juridico del Nombre Comer——
cial en liéxico. Tesis Profesional, Aéxico, 1984, p. 117.

14311500, John A. La Culturs Bgipcia. P.C.E., Kéxico, 1981, -

pp. 66, o7 y 43S.




kids tarde, el mismo hombre para vender mds sus —

productos se sirvid de textos de propazania sobre las mercan—
cias elaboradas; esos mismos pregoneros gue ofrecian sus mer-—
aderias por las calles, orillas de los rios, en las ferias —
regibhales y miltiples mercados. Ahora cuz coa el progreso de
los tfansportes ¥y las técnicas de promocidn y de publicidad,-
cogio meﬂioipara atraer a la clientela se ven més reforzadas —
con'lariﬁplementaciéu de todo lo.creativo de la mercadotec—-——
ﬁie.”"La'pﬁﬁlicidad es el 2ima del comercio contempordneo”; —
'nos‘dice Chavanne(IS), ¥ mediante esa propaganda el publico -
sé:ééésthmbraré a tal o cual producto, servicio o establecimi
“enton . ’

iﬁ. Influencia de la denominzscidn de origen.

Dentro de la historia del viro tradicional que to

mabanvgriegos ¥y romanos nos damos cuenta cue ya existia una -
~calidad del producto elaborado por los miexbros de las regio-
‘nes famosas en 1os pafses descritos. La Degidn Egea fue la ——
‘mds éntigua, la exportacidn de su vino llegaba hasta Egipto ¥
existia trueque de productos entre mercaderes griegos y egip-
.cios. Zsa influencia guedd demostrada en ) empleo de las amar
cas coiectivas que, en el nuevo concepto de propitédad indus—-
_ trisl se han empleado nuevos signos, se:dalzban la pfocedencia
‘de tales productos y ya llevahan condiciones de calidad de la
zona geografica y otras caracteristicas cue desarrollaremog -
=méds adelante, y sdlo diremos éue los productos que tienen gue
ver con esta modalidad son: el vino-mezcal actualmente llama-—
do Tequila y el aguardiente de uva, el codac, entre otros més
=
Ghavanne, il. Marcas de Fdbrica y kercadc Comin, en r.m. de-
la P.I.A., ene.-jun. ISo4, No. 3, p. IG5.
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famosos productos. La fama internacional de tales productos -
elaborados en regiones sujetas a condiciones de temperatura,-
ggua, climas y técnicas de produccidn, han resultado provecho
sas al grado de ser premiados por la calidad y buena presenta
cidn de los productos mAs representativos del mundo. Es muy —
grande el prestigio de las denominaciones de origen gue poco-
a poco, por medio de acuerdos internacionales y gracias al co
mercio naciornal e internacional, se inicia tal proteccidn le~
gal por parte de los pafses a este Wltimo signo.
3. Zsencia de la marca.

Cada uno de los signos a los gue hemos dedicado -~

nuestro estudio, tienen elementos suficientes para ser prote-~
gidos, primero en el derecho de propiedad industrial, luego -
en las leyes nacionales y convenios internacionales. Si la —
marca forma parte de ella, su esencia estriba en la'distin——~
cidn de mercaacias, distingue servicios, identifica al produc
to de su procedencia; pero su esencia principal radica en esa
naturaleza distintiva, es decir la marca debe especializar, -
individualizar y singularizar a los productos ¥y servicios.
A. EZsencia del nombre comercial.

Esa proteccidn originaria de los signos va varian

do de acuerdo 2 las leyes y su tiempo de aplicacidn. Los in——
dustriales, productores y comerciantes, como personas Tisicas
o moraies distinguiridn sus negocios, empresas © establecimien
tos, de otros de su misma especie. Puede diferenciar mercan~—
cfas, pero estz condicidn depende de la legislacidn.
B. 3Zgencia del 2viso o anumnciocomercial.

Siendo la pudblicidad factor importante para la --
propagacién y comercio de productos y prestacidn de servicios

al pidblico, la origineglided es la premisa bdsica para la dis-—
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tinguir el texto de la propag:z:nda de otra de su misme especie
o género. ’
C. Esencia de las denominacicnes de origen.

Encuadrada dentro de las prerrogativas induétfia-,

les qﬁe en el campo de la propiedzd industrial se llaman”sig-

nos distintivos", los productos elaborados en esos sitios geo
grificos reunen las caracteristicas propias de un invento, ta
les como:; novedad, originalidad, practicgbilidad e industria-
lizacidn, Sin embargo, la esencia de este signo radica en el-
medio geogrdfico cuyos factores aaturales y humanos van hacer
deternminantes para coumprobar que taies productos sean origina
rios y -con calidad excelentes a los paladares m&s exigentes;-
es decir, a la clientela dentro del mercado competitivo.

4. FPuncidn de la marca.
T
Por su origen y evolucidn, <diversos autores nan —

tratado de clasificar las funciones gue posteriormente enun--
ciaremos, pero daremOs un esquema especigl en el capitulo ter
cero.
Los autores Rangel mediﬁébg Rangel 0rti£¥7genalan~
en forma sistemdtica un andlisis de dichas funciones, acudien

do al autor suizo kartin Achard.
En el mercado moderno de las marcas encontraremos—

las siguientes funciones:
— Funcidn de distincidn
- Puncidn de proteccidn.

I00ratado de Derecho Karcario, 1¢60, Capitulos X a XII.

I7Rangel Ortiz, Horacio. EL Uso de la iiarca y sus Efectos, Te
sis Profesional, Héxico, 1G9I, p. 73.
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— Puncidn de indicacidn de procedencia

— Funcidn social o de garantia de calidad

- Puncidn de propaganda.

3in embargo, la marca debe reunir una serie dé re
quisitos de forma y fondo pars cumplir sus funciones. Tales —
reguisitos esencizles o de fondo son:

~ Tl cardcter distintivo

— La especialidad

— La novedad

' = La licitud

- La veracidad del sizno, ¥y o S

Los requisitos secundarios o de forma s

- E1 cardcter facultativo

— Lo innecesario de la adanerencia

— Le apariencia

- Z1 caracter individu=l del signo.
A. Puncidn del nombre comercial.

Zn el mundo comercial esta funcidn de diferencia—
cidn de establecizientos, empresas y negociaciones, lleva ime
plicita la funcidn de distincidn y prestigio de las mismes, -
en base a czlidad, procedemcia y distribucidn, y propaganda -
de la firwa.

Un grupo de Consultores de la Organiczacidn wun———
dial de la Propiedad Industrial, 2an apuntado que los nombres
comerciales son generaluente, nombres, términos o designacio-
nes que sirven para identificar y distinguir a una empresa y-—
sus actividades industriales' o comerciales de las otras empre

(13)

sas

I845 tado por Lichaus Romero kartin, ob. cit. pdg. I193.

¢
A

N
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B. Funcidn del aviso o anuncio comercial.
Su funcidn radica en el texto de la propaganda de

los productos o servizios que son dados al piblico por cual-——
quier medic tasive de la empresa que los produce. Igualmente,
en este signo, la funcidn distintivae estriba en la originali-
dad del aviso, su objeto es el de productos y serviéios.

¢. Funcidn de lz denominacidn de origen.
Integrante del derecho de propiedad industrial, -

sus funciones son superiores por la calidad supeditada al me~

dio szeogrdfico, factores naturales y bwhanos. Ea 1os produc—-
tog, leos disvingue de otros por su misma calidad y téenicas -
de elaboracidn.

La vroteccidn de los productores industriales so-
bre el signo gue usen tiene repercucidn con el pdblico consu-
midor para identificarlo. Sin eamberge, la indicacidn de procg
dencia de 108 productos elaborados en la zona geografica estd

sujeta al paladar de los consumidores, y con esta prueba del-

sentido del gusto se deriva la garantfia de calidad.
La misma fuacidn social de este signo se extiende

tanto al producior como 21 consumidor, porque del producto se

desprenderd la finura, pureza y el agradable szbor, condicio-
nes esenciales de la téecaica de elaboracidn y capaciﬁad de —
produceidn. ' :
La funcidn de propaganda se realiza cuando de la-
misma produccidn la actividad comercial crece y es aceztada -
por los pobladores dentro de la competencia wmercantil.

5. Determinzcidn y justificacidn de los signos ~-
distintivos en el Derecho de Propiedad Izdus——

trial.
A. La Propiedad Inmaterial.
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La propiedé.d intelectual o inmaterial ticne un am
bito de proteccidn sobre las creaciones del espiritu, arte a-
plicado a la industria, a las ideas de las creaciones y todo-
lo productivo de la imaginacidn e inventivo por el hombre. Su
campo de accidn se hace extensivo a las producciones artisti-
cas, al campo coumercial e industrial. Los signos distintivos-
aungue no sieopre se han considerado creaciones intelectuales
también caen dentro de ese ambito.

Cuando en un tiempo inmemorial el Supremo Hacedor
cred los sftemas de vide en la tierra para cada especie, dotd
a su ser mids querido de una inteligencia creativa para gue de
sarrollara con sus expresiones y pensamientos su labor creado
ra de divinidad, gque haciéndolo un ente pensante, diera fe y-
testimonio de todo lo existente y le pusiera nombre a las co-
sas. De este modo, diremos que cuando la producéidn intelec—
tual tiene como finalidad lz de satisfacer sentimientos esté—
ticos o art{sticos se considera que estamos frente a un bien-—
inmaterial. Ahora gue cuando la produccidn intelectual estd —
orientada a resolver problemas técnicos en la industria o en-
el comercio, se considera que eSe bien inmaterial caé em el -
izbito de la propiedad industrial®l9),

Autores como Joao da Gama Cerqueira(zo)
llamarle propiedad inméterial; Stolfi(ZI) ios ubica dentro de
los bz;anes jurfdicos inmateriales; Picard(zz) prefiere hablar

opta por-

g
1"Rangel iledina, David. Apuntes al Curso de Patentes, Karcasj;
Derechos de Autor y Pransferencia de Tecnologia. U.N.A.K.,-
1985.

Joao da Gama Cerqueira. Tratado de Propiedad Industrial, —--

Vol. 1, Revista Forease, Rio de Janeiro, 1964, citado por -
213&55&1 Liedina, ob. cit. p. 8G.

:éi_%ola S;olfi. 11 Diritto, citado por Rangel Medina, ob. =~

it. p. . .

22 "
Zdmond Picard. Embiologie Juridique, citado por Horacio Ran

20
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de derechos intelectuales; Kohler(23) toma en cuenta las co-—-

sas materiales y los bienes inmateriales, y estos bienes juri
dicos son el objeto de los derechos inmaterial es; liouchet y -

Radaelli(24) se inclinan por la denominacidn de derechos inte

lectuzles, rechazando el término propiedad intelectual.
Esta terminologia refleja la variedad de denoming
ciones con que se ha pretendido llazarle a la materia de los-

2
bienes de la propiedad imnaterial( 5).

a. Ramas o divisiones de la propiedad inmaterial.

B8 necesario mencionar gue lz ompresa o hacienda-

cvents con dos clases de bienes; los bienes corpdreos como la
materia prima, magquinaria, mercancia e insumos, etc; y los in
materiales. 3stos Ultimos cuentan cor las dos divisiones que-
hemos sedalado y que coastituyen un derechno sobre la produc-—-
cidn de la inteligencia, aplicados o mo a la industria. Zs de

cixr:
—~ Propiedad intelectuzl en sentido estricto o de

rechos de autor o propiedad cientifica, literaria o art{stica.
-~ Propiedad industrial, la cual tiene diversos -

elementos o couponentes que se pueden considerar en cuatro —-—
que por el concepto nuevo de

grupos 0 elementos impuestos, y,
propiedad industrial se ha ampjliado quedarian como siguex

= Creaciones nusvas

éel Ortiz, ob. cit. p. 5

23Breuer Koreno. Tratado de Patentes de Inveacidn, Vol. 1, AL
fredo Perrot, Buenos Aires, 1957, citado por Horacioc Rangel
ortfz, ob. ecit. p. 5.

240ar1os ouchet y Sigfrido A. Radaelli. Los Derechos del Es—
critor y del Artista, cltado por Horacio Rangel Ortiz, ob.-

zscit. pr 5. .
Rangel Ortiz, Horacio. ob. cit. p. 5.
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— Signos distintivos
~ Represidn de la competencia desleal
-~ Tecnologia.
B- La Propiedad Industrial.
Enmarcada en el segundo grupo de las institucio—-

nes, la propiedad industria;_ha sido considerada tradicional-
mente como el conjunto de derechos exclusivos para explotar -
industrial y comercialmente 2lgunos bienes incorpdreos de la-
empresa(ab). Es definida comwo "un noambre colectivo que desig-
na el conjunt> de institutos juridicos o leyes que tienden a~
garantizar la suwma de derecnos deducidos de la actividad in-—
dustrial o comercial de una persona y 2 asegurar la lealtad —
de la concurrencia industrial y comercial(27)".

Sin ewmbargo, el término "propiedad industrial® no
he gustado a muchos por consideraralo falso e inapropiado(asz
es aceptado por otros estudiosos al darse cuenta de su ampliz
cida y su proteccidn legal en otros paises.

C. Determinacidn y justificacidn de los signos distintivos.

Zn propiedad industrial guedan incluidos y deter-
minpdos como sigue:

- kiarca de productos

- @arcas de servicios

~ YNombre comercial

- Aviso comexrcial

2bRangel ¥edina, David. La Reglamentacidn Actual de la Propie
dad Indusirial en América -latina y su Futuro DJesarrollo, en
r.m. de la P.l.a., ene—dic. IS76, los. 27-¢5, p. I3.

Rangel wedina David, Pfratado _de Derechno karcario, anéxico,-
Ic¢60, p. IOI.

Rangel icedina David, ob. cit. p. IOI.

27

28
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- Denominacidn de origen.

Ahora bien, tal justificacion de esa determina———
cidn radicard ea el reconocimiento por verte de las legisla--—
ciones sobre el derecho exclusivo y explotacidn de tales sig-~
nos; unos para diferenciar merca.nc:{as, servicios y estableci-
mientos; ¥y otros para protegerlos por medio de registros de -
la marca y de los avisSos o anuncios, con la publicacidn de —
los nombres comerciales y la declaracidn general de protec—-—-
cidn de las denominaciones de origzen.

o fue del todo fdcil para los pafses legislar 8g
bre todo en propiedad industrial, hubo gue esperar el avaace—
de cads legislacidn conforme crecia la actividad comercial e-
irndustrial. Lds tarde la actividad jurfiica de cada pafs con-
trivufz a conforuar sus instituciones.

Zstas instituciones juridicas, como ya hemos vis-~
to zateriormente, venfan del Viejo Continente Zuropeo, fueron
estudiadas por juristas ya citados; ¥ cuyos principios(zg) da
dos a conocer, hacen que la propiedad industrial sea una dis--
ciplina que se extieade por tres campos a saber: la técnice,-
el derecho y 1la economfa(Bo). (31)

I

deran gue los signos distintivos no deven ocupar un iugar den

Empero, autores como Fouchet Yy Radaelli congi-

tro de la propiedad intelectual o inmaterial, porgue a su Jui

cio nada tienen que ver con las creaciones intelectuales y el

Zgﬂzcé’.tegui Urdaneta, Matiano. Propieiad Industrial y Desarxo

BO]:LQ, en r.m. de la P.Y.A., jul-dic. 1808, o. IZ, p. I50.
Pruit, René. Aspectos Bcondmicos de la Propiedad Industri--

SI-a——l' en r.m. de la r.l.A.,- Jul—dicC. 1500, NO. O3, P. 345.

Rzmgel iiedina, David, Tratado, p. SO.
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Tin que debe cumplir un signo distintivo no es proteger y re-
gular creaciones intelectuzles.

fosotros al menciozar lineas arriba la determina-
cidn de los signos en el derecho de propiedad industrial, se—
fialdbauwos gue 10 tienen el mismo origen en la época moderna,-—
pero su provecho material de cada uno se extisnde a todo el -
mundo, es decir al comerciante, 21 industrial, al productor y
al pdblico consuridor. Iobre esta interrogante al aire Gama -
Cerqueira nos dice gue aungues nd tenzga el miszo origen zni pue
dan considerarse creaciones intelectuales, 1as marcas y O=—--—
tros signos distintivos como €l nombre comercial ¥y
comercial tambien encuentran ciasificacidn adecuada en el cua
dro de la propiedad inmatarisl, puesto que los derechos cue -
legson relativos recaen, iguslaosnte, sobre objetos inmatsria—
les(32). .
Por lo tento, si esa procduccidn intelectual va en
caminada a resolver problemas técnicas a la indjustria o 21 co
mercio, ya ese bien inwaterial carv dentro del campo de la pro
piedad industrial y luego Jdebe ser protegido por la ley, inde
pendientemente que le llame éste propiedad intelectual o pro-—
piedad industrial. FPue el S3eiior el que le did ai hombre unz ~

inteligencia creativa parz que le diera nombre = las cosas.

2 ) : T . R R .
3 Gema Cergueira, citado por Rangel iedina, David, en Tratado
de Derecno Larcario, obra citada, p. ©0.




CA:ITULOCII

NATURALZZA JURIDICA DE LCS SIGI’YOS DISTTIHTIVOS

1. Antecedentes de la legislacidn nacional: sobre sig
nos distintivos. : )

A. marcas.

Z1 autor Rangel Iedinasr)realiza una interesante-
resede histdrica sobre la reglamentacidn de este signo antes-
de la Ley de I83%, y posteriormente sigue un orden cronoldgi-
co para la rfase especifica, a partir de I886-I942. o haremns
transcripciones de todos los textos legislativos, sino gue sg
12 nos referiremos al aspecto importante del signo en cada -—-
ley.

a) Reglamentacidn de las marcas antes de la Ley de I1886.

Igualmehte en nuestro pais hubo y existid aa uso-
de las marcas muy rudimentario, no conocido en su acepcidn Ju
ridica cowo noy la conocemos. Los aztecas no contaron con dig
posiciones jurfdicas. kds tarde, con la llegada de los espato.
les el empleo de la aerca fue evolucionando,_la introduccidn-
de ese eapleo es por parte de los espaﬂoles(‘) para marcar el
Sanado a partir de I525; sin esmbargo la primera es la warca -
transparente de aguas o filigrama hispana y el empleo de la —

marca de hierro(3).

Huestro pueblo mexicano ha contado siempre con —-—

grandes legisladores que, preocupados por legislar sobre la —

éaangel wedina, David, ob. cit. pigs. 3 a 8o.

3Nava Negrete, Justo, ob. cit. p. IZ2. .
Islas Jarcfa, Luis, 51 irfe del Hierro Forjado, Artes de wé—~
xico, No. 8, aro XIII, II epoca, citado por JNava Negrete, ——
ob. cit. pig. I3.
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materia, poco a poco han recomocido y protegidc el derecho so
bre marcas y han reprimido los actos qué pudieran afectar ese
derecho. Bsa forma eficiente de regular la materia no estaba-
en condiciones de ser plasmade en una ley especial, porque no
existian bases suficientes en esa época y todo estaba sujeto-
a la legislacidn mercantil.

EL Cddigo de Comercio de 1854%%) o céaigo Lares -
de 16 de mayo de ese axo s3lo hace referencia aislada de la -
marca como vocablo, pero no las regula. Lo mismo puede decir-
se de los otros cddigoss el Civil de 1870, el Penal de 1871,-
&l de Gomercio de 1884, y el de 1882 que esté en vigor(S). La
trascendencia reflejada es: reconocer la existancia y fun---——
cidn, falsificacidn, inscripcidn y registro, implicitos en ——
sus numerales; no faltaba mucho para gue todsa ésta materia ya
evolucionada se plasmara en una ley especifica y que a partir
de ella fuese superado el control y proteccidn de nuestros ~-—
signos distintivos.

En efecto, del primero de ellos, es hasta 1890 --
cuando entra en vigor en iWéxico el primer cuerpo de disposi--
cicnes especialmente destinadas a regular el derecho sobre --
marcas en sus diferentes aapeetos(

B. karcas, nombre y avisos comerciales.
a) Reglamentacidn de estos signos antes de la ley de 1942.
- La ley de karcas de Fdbrica de 28 de noviembre de

4I)U.'-BI.AI\T, Lanuel y LOZANO, José La. Legislacidn Mexicana, Im—

prenta del Comercio, iéxico, 1878, cltados por Rangel Medina
SDe.vid, ob. ecit. p. 13.

6Bangel ort{z, Horacio, ob. cit. p. 43

Rangel Medina, David, ob. cit. p. 13.
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I889(7)y otras normas complementarias para regular los dere——
chos de las marcas gue fueron dictadas en la vigencia de la -
ley, marca el paso de transicidn entre la reglawzntacidn que-
estos bienes recibian de la legislacidn penal y mercantil y -
las disposiciones agrupadas en un ordenamiento eSpecial(B).

En estos cuerpos legislativos no encontramos regula
cidn del nowbre comercial ni del aviso comercial.

-~ La Ley de liarcas Industriales y de Comercio de 25
de agosto de 19059} los ordenamientos importantes durante su-
vigencia, reglamentan por primera wez ¢l ncmbIle y el aviso co
mercial en forma especial. En el capitulo sexto regula al -
primero y en el séptimo al segundo apuntado.

- La Ley de llarcas y de Avisos y Nombres Comercia—-
les de 2o de Jjunio de 1928(Io)supera una vez més la téenica -
de droteccidn a estos tres primeros signos. Ya el Reglamento-
de la Ley de warcas Industriales y de Comercio éen un articulo
se refiere al nombre pero no menciona nada sobre el aviso, sg’
1o su registro. Estas innovaciones van a reflejarse en la le--
yes posteriores y sus reformas. ‘

- Reglamento de la ley de lkiarcas y de Avisos Comexr
ciales de II de diciembre de 1928(12)37 los ordenamientos que-
se seguian dictando fueron enriqueciendo cada una de las uate
rias expuestas; otras reproducian textualmente lo apuntado de

75::: vigor a partir del Io. de enero de IB890.
gaangel Medina, David, ob. cit. p. 22
Publicada en el Diario Oficial de la Federacidén el 2 de sep—
I iembre de I903.
IIPublicada en el D.O. el 27 de julio de I928.’
IZD'Q‘ 28 de septiembre de IS03 y expedido 4 dias antes.
D.0. de 3I de diciembre de I928.
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sus antecesoras.
C. karcas, Nombres y Avisos Corerciales, y Denomiraciones de—

Origen.

a) Reglamentacidn de estos signos hasta la reforma de 16 de -
enero de I287, a la Ley de Invenciones y Larcas.

- La Ley de Propiedad Industrial de 3I de diciembre
de 1942(13)y su Reglamento de la misma fecha, dan un avance —
final en la propiedad industriel, pues la primera, desde su -
punto de vista formal, se caracteriza por codificar todas las
disposiciones relativas z patentes de invencidn, a marcas, a-
avisos comerciales, a rombres comerciales y a competencia des
1ea1 (T4
vo de II de diciembre de I928, en haber derogado algunas dis—

3 ¥ la segunda, substancialmente difiere de su relati

bosiciones de cardcter substantive, cuyo contenido se translag
ad a2l articulado de la Ley, 1o cual constituye un acierto(Isz

A partir de estas fechas se expiden ordenamientos —
relativos a las marces, acuerdos y decretos, como los relati-

vos a la proteccidn de la propiedad industrial, revisado en -
Lisboa(lb) ¥y el que apruebe el Arreglo de Lisboa para la pro-

(17)

teccidn de las denominaciones de oTrigen No obstante lo -

anterior, por decreto expedido el 29 de diciembre de I24S y —
publicado en el Diario Oficial a los dos dias siguientes de -

la misma fecha, las reformas aparecidas son los gue informan-

el régimen de las marcas de uso obligatorio en méxico(is).

iin.o. de 3T de diciembre de I942 y vigencia el dfa siguiente
Rangel kedina, David, ob. cit. p. 43.

I5

I&Idem. p. 4G.

D.0. 3I de diciembre de I9bZz.

IaRangel riedina, David. Las iiarcas y sus Leyendas Obligato———
rias, Impresos de Lujo, néxico, 1958, p. 59.




Hasta hoy, no hemos tocado para nada las deno-

minzciones de origen, salvo los decretos aludidos znteriormen
te. Lo cierto sobre este dltimo signo, sobre su regulacidn Jju
ridica, estd en la modificacidn llevada & cabo el 30 de dici-
embre de 1972¢19)
bc a las fracciones II y XII del articulo I05 de la pendltima

. Esta legislacidn especifica se lleva a ca-

ley, ¥ mediante una adicidn de varios numerales a diversos ca

pitulos de los titulos tercero, octavo, se seiiala que es el -

Estado Liexicano el titular de las denominaciones de origen.
Ya en esta época de los setentas se dictan varias

resoluciones cowo la que declara obligatoria la norma oficial

I

de c2lidad para Tequila, en 12 cu2l la firmza Teqguila Sauza y-

sus modernos laboratorios y sus expertos técnicos han contri-

(20)

buido a2 ese industria tequilera Sobresale por ultizo la-

Ley sobre el Registro Nacional dé Transferencia de Tecnologia
¥y el Uso y Bxplotacidn de Patentes y Marcas(zr)con otro enfo-
gue.

~ La Ley de Invenciones y liarcas de 30 de diciembre:
de 1975(22)compuesta de I0 titulos, 25 capitulos, con 237 ar-
ticulos vy Iz mis que sor sus transitorios, conserva en lo ge-
neral la misma estructura gue su asntecesora a la cual abroga.
Regula a la familia de los signos distintivos de la éiguiente
forma: en las marcas coaserva sus instituciones gque serdn ana
lizadas en el desarrollo del presente trabajo, tales como el-

concepto, caracteres, reconocimiento del uso, registro, iuen-—

ggD.O. 4 de enero de I973.

Agraz Garcia de Alba, Gabriel. Historia de la Industria Te-
2pquilera, Liéxico, IS63, p. IOe.
22D.0. 30 de diciembre de I972.

D.O. IO de febrero de I976.
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tes del derecho y las causas que determinan la pérdida de los
derechos. Sus innovaciones son: incorporan de forma expresa a
las marcas de servicio, reduce 1los plazos de vigenciz de los—
efectos del registro marcario, elimina la renovacidn por fal-
ta de uso e instituye la demostracidn del uso de la marca pa-—
ra que proceda su renovacidn, nuevo registro por el extitular
de la mzrca, uso de marca Unica, limitzcidn al derecho de —-—-
usar marcas, marcas vinculadas, licencia obligatoria, cancela
cidn, dilucidn de la marca, proteccidn penal y otras modalida
des.

Sobre el nombre comercial, esta ley le dé protec-
‘cién lsgal para cue se tenga posibilidad de cbtener con soli-
citud su publicacidn ¥ los requisitos de ella; examen de nove
dad; efectos y dursascidn de lz publicacidn; las coansecuencias—
de la trasmicidn del establecimiento, asi como las derivadas-
de la faita de usgo; la obligacidn de inscribir los contratos-
¥ convenios ante el Registro de Transferencia de Tecnologia,—
¥y autoricen su uso, y la remisidn a las reglas de las =zarcas;
castiga como infraccidn, el uso de un noumbre comercial seme——
jante a otro usado con anterioridad o usar una marca registra
da cowo elexents de un nombre comercial, tipifica como delito
usar un nombre izgual a otro dentro de una zona geogréiica gue
abarque la clientela efectiva. 3ZIn el capftulo de marcas, se -
establece que el nombre comercial puede ser registrado couo -
tal, siecpre que reuna ciertos requisitos, Derc se prevé que-—
no serd suceptible de registro una marca fidentica o semejante
en grado de confusidn a un nombre comercial aplicado a 108 ~—
mismos o similares servicios.

E1l t{tulo sexto, bajo el rubro de avisos comercia

les, estd formado por un capitulo unico, el cual a su vez lo-
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componen cinco artfculos, mismos que establecen la prﬁteccién
legal a toda persona que use avisos para anunciar al publico-
un comercio, negociacidn o productos, que tengan originalidad
gue los distinga de otros de su mismz especie; ese derecho se
adguiere por un registro; hace remisidn a las reglas de las -
marcas; los efectos del registro son de IO anos,

Por lo gue respecta al dltimo signo, la Ley que -
entrd en vigor el II de febrero de IC76 describe qué produc—-
tos protegerd la denominacidn, incluyendo sus caracteristi-———
cas, componentes o forma, procedimiento de extraccidnm, elabo-
racidn o fabricacidn; asimismo eztablece las AGTm&s a que a —
de sujetarse ese procedimiento, sujeto a la delimitacidn del-
territorio de origen, atendiendo a los caracteres geograficos
y divisiones pol{ticas.

Se establece la pérdida para el usuario de la de-
claracidn de la denominacidn de origen, cuando éste no la uti
liza, por medio de la revocacidn que lleva a cabo la 3Secreta-
ria de Comercio y Fomento Industrial.

~ El Reglamento de la Ley de Invenciones y karcas -
de 4 de febrero de 1981(23)hace operativa 2 la ley gue regla-
menta, por lo que respecta al procedimiento de registro y clz
sifica a los articulos, productos y servicios. Antes-de este-
ordenamiento se expidid el Reglamento de la Le& de Invencio-——
nes y Larcas en Materia de Transferencia de Tecnologia y Vin-
culacidn de Marcas de 8 de octubre de 1976(2+).
23
Publicada en el D.3. el 20 de febrero de I93I, entra en vi-
gor al dia siguiente. lLas-reformas al mismo son del z4 de -
agosto de IS82 y publicadas en el D.O. el I de sep. de 1982

D.0. I4 de octubre de I976, en vigor tres dfas despues a su
publicacidn.

24
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~ Reformas a la Ley de Invenciones y bhlarcas de 2G-
de diciembre de I986(25)z sigmen conservando la estructura -
de la misma ley parsa reglaméntar los signos distintivos; mo-
difica g los numerales que hablan de "Secretaria de Indus—-—-
‘tria y Comercio™ y "Direccidn General de Invenciones y Mar—-
cas", y los substituye por Secretaria de Comercio y Foweanto-
Industrial y DiTeccidn General de Invenciones, ifarcas y Desa
rrollo Tecnolégico(zb). Asimismo el nombre de la Ley Sobre -
el Registro de la Transferencia de Tecnologia y el Uso y BEx~
plotacion de Patentes y uniarcas, por el de Ley Sobre el Con—-—
trol y Regisirc de ia Transfereacia de Tecnologia y el Uso y
explotacidn de Patentes y liarcas. En el capitulo de marcas ~
se menciona cudles son las denomininaciones o signos impro—-
pios gue carecen de 10S8 requisitos de gxistencia para su re-
gistrabilidad ( denominaciones genéricas; noubres propios de
los productos ¢ servicios; nombres técmices y de uso comun;—
los envases del dominio publico y 1os de uso cowdn y los cue
carezcan de originalidad; las figuras, denominaciones y Ira-
ses descriptivas de productos y servicios; adjetivos califi-
cativos y los gentilicios). Proteccion a las marcas notorias
y de reserva.
Conserva el Zmbito de.proteccidn a las marcas no
protegibles por ser signos enganosos y por ser signos i1fci-

tos. A'Los usuarios de buena fe se les concede 2l regisiro -

de la warca, cuando demuestra el uso ¥ anula el registro des
pues de ser publicado, al dia siguiente y dentro del aio.

2
5p.0. 16 de enero de I987.
esﬂeglamento Interior de la 3ecretaria de Comercio y Fomento
Industrial. D.0. I2 de diciembre de I983, y en vigor al -—-
dfa siguiente de esa publicacign.
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Todo parece indicar que las nuevas reformas sdlo-—
nos msncionan correcciones de estilo, cuyos preceptos reformg
dos vienen a completar lagunas legales, pero dejan un vacio -~
en otras figuras relativas al uso de las marcas.

En tratdndose de los noabres comerciales, se con-—
serva la misma reglamentacidn, salvo el plazo de gracia de —-—
seis meses para presentar 1la solicitud de publicacidn, adicio
nal al plazo de cinco auos, o'éggmenovacién, condicionandolo~
a casos excepcionales y previa jdstificacién. )

Las mismas reformas en los avisos comerciéles re~
tirz la palabra comercio e incluye a los estableciwientos o -
nagoqiaqiones couerciales, industrial o de servicios o de pro
ductos. La originalidad del aviso, aunque tambien retira esta
palabra, la lleva implicita en la oracidn o frase que haga la
persona aque anuncia. La innovacidn importante se encuentra en
su articulo segundo, pdrrafo segundo, gue autoriza a la Secre
taria a consultar a sus similares para la interpretacidn de -
la ley. Para este signo s{ es importante que la Secretaria de
Educacidn Fuoblica tenga constante intervencion para asesorar-
cobre el lenguaje y usos del idioma espa:n0l y no se corrompa-
el lenguaje, vocablos extranjeros y anglicisaos y palabras —--
que vayan en contra del'uso de las buenas costumbre§(27). Sin
embargo, por la experiencia que hemos tenido dentro de la ad-
ministracidn piblica no creemos que tenga éxito esta reforma,
porgue si bien es cierto que la Ley de la Administracidn Pi—-—
blica menciona gue "cuando alguna Secretaria o Departamento -~
necesite informes, datos o la cooperacidn técnica de cual————

quier otra dependencia, ésta tendrd la obligacidn de propor—-—

2 . :
7Nava Negrete, Alfonso, Apuntes al Curso de Derecho Adminis-—
trativo II. U.N.A.k., IG85.
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ci;onarlos...(aa)“’ debe existir cierta coordinacién, los titu
lares haciendo gala de su vanidad y superioridad se mofan de~
los verdaderos y huamildes servidores piblicosa.

Finalmente, por lo que corresponde a las denomina
ciones de origen, la reforma no favorece en nada a éstas.

Por Ultimo, es nuestro deseo mencionar los antece
dentes de la legislacidn intermacional, pero habida cuenta de
que e3 muy disimil y en algunvs casos poco eficaz, g6lo men——
cionaremos los ordenzmientos mds importantes que, en cierta -
forma suple, integrz o concilia, a los ordenamientos naciona-
les. Sin embarzo, 1z integracida y couple mentacidn a los pre
ceptos legales se dejan a la jurisprudencia.

2. Antecedentes de la legislacidn internacional so—
bre los signos distintivos.

A. Convenio de Paris para la Proteccidn de la Propig
dad Industrial de 20 de marzo de 1883(%9), ‘

Como ya apuntdbamos, este Convenio de Paris es el
primer texto legislativo que unifica todas las disposiciones-
sobre propiedad industrial. La Unidn Intermacional para la —
Proteccidn de 1a Propiedad Industrial lo administrd y en 1967
lo administra la Organizacidén Kundial de la Propiedad Intelec
tual, por convenio firmado el 14 de junio de 1967, en &zstocol

mo.
Be. Arreglo de la Haya de 6 de noviembre de 1925.
Aporte principios hasta hoy seguidos, proteccidn-
zs.u'tfculo 25,

%pevisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900; en Washing
ton el 2 de junio de 1911l; en la Kaya el 6 de noviemdbre de-
1925; en Londres el 2 de junio de 1934; en ILisboa el 31 de-—
octubre de 1558; y en Estocolmo el 14 de junio de 1967. En-
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que brinda a las marcas notorias y emblemas oficiales, a las-
marcas de serviclio y prohibe el reglstro por un tercero qua -
no tiene el consentimiento de su legitimo titular.
C. Arreglo de ¥adrid de 14 de abril de 1891.

Producto de la Convencidn de Viene de 1873, este-
ordenamiento reglamenta a las fazlsas indicaciones de proceden
cia y el registro de las marcas de fdbrica. En este Léxico se
adhirid en 1909 y en 1943 lo denuncid.

D. 4rreglo de Lisdoa de 31 de octubre de 1958.

Sobresalen los principios de prioridad, regisizxo,
Y se protegen a2 las denominaciones de origen principalmente.

Nuestros comentarios a las caracteristicas princi
pales del Converio van a seiflelarse con posi_:erioridad, pero de_
las ﬁés importantes que ya citamos sobresale ya la protec———
cidn a las marcas de fébrica o de comercio, las marcas de ser
vicios, el nombre comercial y las indicaciones de procedencia
y denominaciones de origen, pero no encontramos reglamenta-—-—
cidn para los avisos comerciales. Esta interrogante nos la ——:
contesta el BIRPI(3°) ¥ en la cual estamos de acuerdo cua=do~-
hai:].xibamos de la esencia e influencia de los signos al muxdo-
de la propiedad industrial, en la medida de que varias lezis—~
laciones han ampliacio el campo cldsico de la propiedad indus—
trial, englobando en sus sistemass las nueves variedades de -
plantas, el registro de los tftulos de establecimientos, de -
inéignias comerciales o profesionales ( junto a los nombres co

el D.O. del 27 de julio de 1967, se publicd el decreto por el
gg.e se promulgd el Convenio.
Problemas Actumles Relativos a la Propiedad Industrial, Tra
bajo presentadc por el BIRPI para el Congreso de BogotZd de-—
Propiedad Industrial para América Latina, del 6 al 11 de Ju
lio de 1964, en r.m. de la P.I.A., jui-dic. 1964, No. 4, p.
381 y 382.




- 29 -

merciales), de les menéiones o signos de publicidad y de re——
compénsas industriales (Brasil); o bien: los medios de publi-
cidad (iéxico), o bien: 1los lemas o slogans (Venezuela); pero
en la mayoria de estos casos, no se trata de categorias real-—
mente nuevas.

Uno de los objetivos priacipales de las asociacio
nes internacionalss es: propagar la idea de la nccesidad de -
proteger internacionalmente la propiedad induatria._l; estudiar
y comparar las legislaciones existentea con el propdsito de -
preparar su porfescicnamients v wificacidn; trabajar por el-
desarrollo de lcs convenios intermacionales sodre la protece——
cién de la propiedad industrial y en particular por extender-
1a Unidn del 20 de marzo de 1883(31). Sin embargo, estos obje
tos de estudio han sidec analizados en la Conferencia de Lis—
boa con sugestiones diteréntas(j':} en el sentido d'e redactar-
un artfculo especffico paera la proteccidn de marcas, 46 NOm—

bres comerciales ( y eventualmente de otros signos notorios)
pax‘a»deaignar actividades y productos diferxentes. Fero esta -
propussia no fructificd por oposicidn de algunas delegaciones
de varioa pafses. Posteriorumente en el Congresoc de Londres de
1s ATPET de 1960,¢33)en e1 de Berifn de 1963(3*} etc., se ni-
cleron nuevas recomendaciones perc ninguna 1legd a un buen i
nal, la dltima de ellas sucumbid ante el interés de los parti
culare-s por estadlecer las condiciones para que nna marca no-
toria pudiera gozar de una proteccidn extensa.

3%V Congreso de 1a ATPPI. Tokio, 1966, en r.m. de la P.I.-
X, jul-aic. 1965, No. 6, p. 37B.

3 Seint-Gal, Ives. Proteccidn del Nombre Comercial en el Ambi

to Irternacionsl, Ponencia publicada en r.m. de la P.I.4A.,~-
ene-jul. 1964, No. 3, P. 67.

Idem. p. 68.
Idem. p. 68.

33
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E. César Sepﬁlveda(35) nos menciona que la unifica——
cidn de las leyes de propiedad industrial en la América Cen-—
tral se inicia en el Tratado de Lanagua de 1960, en donde se-
estzablece una zona de libre comercio. Al mismo tiempo de esta
armonizacidn Almeida y Araidjo sedalan una Ley tipo capaz de -
fijer normas bdsicas para una aplicacidn uniforme de los prin
cipios de proteccidn a la propiedad 1ndustria1(36 3 ¥ POT =

otro lado se a4 éstas
a) Ley-Tipo para los Pafses en Desarrollo sobre mar-
cas, Nombre Comercial y Competencia 'Deslea1(37).

Ya en 13865 las oficinses intermacionales reunidas-—
para la proteccidn de la Propiedad Intelectuzl (BIRPI), publi
caron la Liey tipo sobre invenciones para los paises en Desa—
rrollo(38), pero los criterios de las Naciones Unidas sobre -
esta ley no iba lejos, su smbito pretend{a alcenzar una moder
nizacidn legislativa respecto de los signos distintivos.

Para 1966 el BIRPI prepara un proyecto que se de~—
nomind “El proyecto de una 2a. Ley-Tipo vara los pafses en De-
.sarrollo”, Ley-~Tipo compuesta de 55 articulos divididds en 5-
Partes que regulan a nuestros signos de estudio, exceptuando-~
el aviso o anuncio comercial(:’g).

b) Ley Uniforme Benelux sobre Marcas de 19 de marzo-

355eptﬁ.veda, César. Nuevas Sendas para la Propiedad Indugs———
trial, en r.m. de Ya P.I.A., jul-dic. s H0e 8, Po

360ustodio de Almeida y Helio de Aradjo, Anteproyecto de Ley—-
Uniforme de Propiedad Industrial para las Awericas, ponen-——
£ig.87g3124247 £7 g1 5396588225 AT4ES, °el°¥fé?a g 3usngs-
A., jul-dic. 1965, No. 6, p. 324.

37Publicacio'n a cargo del BIRPI, Ginebra, 1567.
38ygase en r.m. de 1a P.I.A., jul-dic. 1965, No..5,p. 406.
39ys chaus Romero, ob. cit. p. 152.
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de 1962(40),
’ La tendencia de armonizar las legislaciones de va
rios pafises se debe al deseo de lograr la integracidén econdmi
ca del mundo libre y se refleja en Zuropa a través de algunos
Convenios tales como los proyectos del Convenio Europeo sobre
Patentes, el Convenio de kiarcas Benelux y el Convenio de iar-
cas del kercado Comdn, nos dice Zric D. Offner(4l)

Bélgica, Holanda y Luxemburgo, firmaron el trata—
do 3enelux en 3ruselas que entrd en vigor para ellos el lo. —
de enero de 1971. Zsia Ley se compone de 35 articulos dividi-
dos en 4 capitulos, pero ninguno de ellos menciona al nombre-
comercial, aviso coumercial, denominacidn de origen. SSlo tra-
ta de marcas en sus distintas modalidades.

¢) T1 Pacto An:iino(42). )

Para procurar mejorar el nivel de vida de los ha-
bitantes de los paises que integran el 3Bloque Andino, en mayo
de 1665, Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Perd, firmaron -
el Acuerdo de Integracidn Subregional del Grupo Andino, ofi——
cialmente conocido como "Acuerdo de Cartagena™. Entrd en vi—

gor en 1los 5 pafses en el mes de julio de 1671.

40':}ntro’ en vigor en los tres paises el lo. de enerc de 1971.-
Zste blogque econdmico, originalmente fue constituido en ———
1941 mediante tratado firmado en Londres para establecer _—

g.n gn Aduanera y Transformada en 1960 como asociacidn -

“‘D. Offner, Zric. La Convencidn Benelux sobre karcas, T.m.

de lz ?P.I.,A., ene-jun. 1965, MNo. 5, p. 43 y sigs.

4‘31 estudio de los organismos y legislaciones internaciona——
les puede verse con mds detalle en las obras de Correa li. —
Antonio, 31 Provecto de Reziamento para apvlicar las Normas-—
de Propiedad Industrial del 3locue Andino; y en el mismo ng
Rangel Uedina, David, La ueva Legislacion sobre Pro- mero
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Venezuela participa en I966, no firmd el tratado-
en 1969, pero se incorpora hasta 1973. Chile no forasa parte -
de este acuerdo subregional. Sus objetivos son:s

~ Promover el desarrollo equilibrado y arménico -
de los paises miembros.

~ Acelerar su crecinmiento mediante la integracidn
econdmica y facilitar su participacidn en ese procaso de inte
gracidn.

- Establecer condiciones favorables pars la con--—
2)

{A
Vieo s
.

vergidn de ia ALALC en un mercado comin!
Sin embargo, por principios adoptados posterior——
mente a este acuerdo para las marcas, no menciona nada acerca
de los tres signos distintivos de su grupo.
d) Convenio Centroamericano para la Proteccidn de la
Propiedad Industrial(44).
As{ como Buropa cuenta con una serie de convenios
que regulan a sus signos distintivos, América celebrd en su V
Reunidn del Consejo de Directores de la Federacidn de Cdraras
¥ Asoclacionss Industiriales Centroamericanas, celebrada en la
ciudad de Guatemala en octubre de I96I, su convencida gque re-—
gulara la proteccidn de los signos distintivos, su ejercicio-
Pleno y exclusivo de los derechos que su ley nacionsl les con
piledad Industrial en América Latina, en r.m. de la P.I.A., —
ene-jun., X972, pp. II y 8igs. ¥y 97 ¥ sigs. Del mismo autor EL

Derecho Marcario en América Latina, BEvolucidn Reciente y Tea-—
dencias Puturas, en r.m. de la P.I.A., ene-jun. IS70, No. II,
23 9 y sigs.
Rangel Medina, David, ob. cit. p. 24 y sigs.
Documento elaborado por la Secretarfa Permanente del Trata—
do General de Integracidn Econdmica Centroamericana (SIB=—-—
CA), cuyo texto definitivo, se aprobd oficialmente en IS68.
Estudio detallado por Rangel Medina, David, ob. ¢it. p. 9.
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fiera.
' Los Anteproyectos de IS62 que se refieren 8 mar—

ca9 de fibrica y de comercio; el de I964 sobre marcas, NOm——
bres y anuncios comerciales; el de I965 que se refiere a las-
marcas, nombres y avisos comerciasles y & la represidn de la -
competencia desleal, son resultado de un trabajo inagotable -
para proteger los derechos de propiedad industrial, substitu~
yendo a los avisos comerciales, indicaciones de origen y pro-
cedencia geogrdficas por los términos “expresicnes o sedales—
de propaganda” e indicaciones de procedancia-y"denominacicnea
de origen"., Es aquf donde entra la confusidn de los términos
gue las legislaciones y la doctrina no estdn de acuerdo, como
veremos en el capftulo tercero.

El rubro dado al Convenio resulta claro para ——
nuestro trabajo, pero Rangel Medina opina que resulta inapro-
piado, ya que el tftulo dado a éste, hace pensar gque quedan -
comprendidos todos los derechos que tradicionalmente se cono-
cen como "propiedad industrial™, pero no se incluyen las creg
ciones industriales nuevas ni el know-how. Sdlo son objeto de
las disposiciones de este Convenio los signos distintivoa: ~-
marcss, aombrea comerciales, avisos comerciales y denomina——
cidn de origen. Para estas bases, sugliere designarlo como " -
Convenio sobre Marcas, Nombres Comerciales, Expresiones de —
Propag.anda, Indicaciones de Irocedencia, Denominaciones de —
Origen y Competenciz Desleal'...

Sobre estos antecedentes del Convenio que se han-
expuesto en forma somera, la regulacidn jurfdica de los sig--
nos distintivos se basa bajo la sigutente forma.

En efecto para que se diera tal hipotesis, el Io.

de julio de 1968, en la ciudad de Costa Rica, los re_spectivos
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plenipotenciarios de las Republicas de Guatemala, el Salvador
¥y Honduras, Nicaragua y Costa Rica, firmaron el Convenio Cen-
troamericano para la Proteccidn de la Propiedad Industrisl. -
Quedd abierto para la adhesidn de la Repiblica de Panamg de =
acuerdo a lo ordenado en el artfculo 236, iniciando la vigen-—
cia ocho dfas despues de la fecha en que se depdsito el ter-—
cer instrumento de ratificacidn, para los tres primeros depo~-
sitantes, y para 108 siguientes en la fecha de sus respecti--
vos inatrumentos. (Art. 237).

La duracidn del Convenio queda sujeta a la vigen-
cia del Tratado Gemeral dc Inisgracidn Econdmica Centroameri-
cana (art. 236).

Luego, para los efectos de proteccidn, el Conve-—-
nio tendrd el propdsito de unificar las normas jurfdicas que-~
regulan a los signos distintivos, los derechos derivados de -
loa mismos para sus titulares originarios y derivados y para-
con los consumidores.

El citado Convenio cuenta con 9 titulos, de log -
cuales el tftulo que regula a la marca es el segundo, tocando
al tercemo al nombre comercial, 2l tsrcerov de nuestros signos
se trata en el cuarto y sobre las indicaciones de prodedencia
Y denominaciones de origen, se ventilan en el sexto . Cabe ad-
vertir que en su estructura, el contenido del Convenio tiene—
tres categorfass carécter sustantivo, cardcter adjetivo o re-
glas de tipo procedimental y normas de caridcter transitorios.
De esta forma se compone una Ley en su estructuras parte sus-—
tantiva, adjetiva y sancionadora
. Pinalmente, creemos que con este ordenamiento se—
demiestra el afsn de proteger a los signos distintivos inter-

45.‘.‘;erra Rojas, Anarés, Apuntes al Curso de Derecho Administra
tivo I. U.N.A.M., I984.
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nacionalmente. No tratamos a varios porque consideramos son -
los ,érincipales, sin embargo ex®sten otros gue serin estudia-
dos conforme al desarrollo de esta monografia.

3. Determinacidn de la naturaleza juridica de la mar

ca, nombre y avisoc comercial, y denominacidn de -
origen.

A+ Naturaleza Juridica de los Signos Distintivos.

Como hemos visto en la parte final del capitulo -
primero, son diversas las teories que se han desarrollado y -
muchas las explicaciones sostenidas en torno a la propiedad -
industrial. La adopcidn de cada legislacidn para ragular a ——
sus iftituciones va de acuerdo 21 grado de desarrollo econdmi
co, politico y social.

Por eso el problema de la naturaleza Juridica es-
sumameate complejo, porgque se trata de determinar, no sdlo 1la
del bien sobre el cual récae el derecho, 8ino la esencia mis-
ma del derecho. Otros discuten si los signos distintives son-
un derecho de propiedad industrial o de propiedad sui gene——-—
ris.

I.adas(46) sostienes "La naturaleza de los derechos
conprendidos bajo la denominacidn propiedad industrial y su -
clasificacidn en el conjunto de los derechos inmateriales, ——
constituyen grandes problemas juridicos y por lo tanto una so
lucidn unanime, todavia no ha sido encontrada(4° Quizi ha-
" ya tenido justificacidn la tesis del Doctor, en los tiempos -
en que no eran conocidos los cuatro signos. En cambio ha sido

1la propia actividad prdctica del Derecho la que ha enrigueci-

4601tado por Nava Negrete, Justo, ob. c¢cit. p. 139.
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do a la propiedad inmaterial y en las propias leyes se esta-—
blece a ellos como bienes incorporales objetos ‘de propiedad.

Por eso la mnaturaleza juridica de la marca, del -
nombre y del aviso comercial y de la denominacidn de origen,-
estd circunscrita en ese conjunto de bienes incorpdreos, por-—
ser una creacidn de la inteligencia del hombre. Los provechos
materiales correspondiente deben ser protegidos por la ley; -
sus derechos tambien estan garantizados vpero si no hay garan-
tfa tal tutela radica en la labor de inspeccidn y vigilancia-
Dara que las normas Se cumplan. Es a la sntoridad coopeteate-
a la que le toca este papel.

4. Principios de aplicacidn a los signos distinti—-—-—
vos.

Le Ciencia del Derecho estd sustentada por princi
pios generales del Derecho y principios de Derecho Intermacio
nal. El jurista Verdross los diferencia 21 senalar "Los prin-
cipios de derecho de gentes, son reglas aceptadas directamen-
te en la prdctica internacional como siendo del Derecho, mien,
tras que los principios generales del Derecho han sido prime-
ro Teconocldos por los Estados en su Derecho intemo(47)"' En
propiedad industriel se usa una serie de principios juridicos
‘que danvs‘;‘z?Bteccién wds segura al derecho derivado de la acti-
vidad industrial o comercial de las personas. La eficiencia -~
de los principios legales se debe a la importencia reconocida
a la materia por las legislaciones europeas, gue por un inten

to de unificar sus legislaciones han legado a América di-—

4'lt'.':l.'t;‘a.do por Seara Vazquez,. Kodestos, en Derecho Internacio—-
nal Pdblico, Kéxico, 1983, p. 74.
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chos principios para la proteccidn de los signos distintivos~
en el derecho de propiedad industrial.

Pero en Derecho son esenciales los de orden publi
co e interés social, lo digan o no las leyes. En s{, todo cam
po de ls propiedad industrial, es materia de orden publico, -
nos dice Hidegart Bondo’n(48) ¥y los signos distintivos atien—
den a un complejo grupo de intereses: los del creador, del in
dustrial, del comerciante y del prestador de servicios, por -

una parte, y el de los consumidores, por la otra“g).

A. Principios aplicables.

Cuando el Estado acepta los principios derivados-
de glgunas legisiaciones extranjeras 1o hace aceptando y sal-
vaguardando el "bien comin”, entendido, para efectos de nues-
tra exposicidn como "el conjunto de condiciones de la vida 3
cial que hacea posible a los hombres, las familias y los gru-
pos sociales merores o1 logro mds pleno y mds fdcil de la pro
pia perfeccién(so)!'. Aungue se acepten tales principios den~-
tro de los ordenamientos legales, siempre se han estado supe-—
rando, quedando al nivel de 1o justo y lo racional.

Viene a apoyar nuestra tesis el criterio de Marisg
no Soni(sr‘)en 2l sentido de que en Derecho Internaciomal, se-
acepta que el orden piblico puede ser invocado para eliminar-
l1a aplicacidn del derecho extranjero, considerado incompeten-
te par:n regir una situacidn jurfdica determinada, a fin de =-

4BRcmdc?n de Sansd, Rildegart, La Cesidn de la Harce, en T.m.~
4 de la P.I.A., ene-jun. 1965, Ho. >, p. 10I.
9Range1 Nedina, David, Control de la Publicidad para evitar-
engarios &l consumidor y competencia desleal, en r.m. de la-
5OP.I.A., ene~dic. I979, No. 33-34, p. 25.
Aracame Zorraquin, Ernesto, Los Derechos de propiedad indus
trial como_instrumentos para la defensa del consumidor, en-~
r.m. de la P.I.A., {idem. p. 72.

SISoni, Kariano, Inscripcidn de transmisiones de derechos de-—
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evitar le aplicacidn de moraas que se consideran nocivas para
el derecho nacional.

Luego entonces, derivados de los ordenamientos in
ternacionales, podemos mencionar 1los principios que mids adop-
tan les legislaciones internass

a) Reconocimiento de derechos iguasles a nacionales -
de pafses conmvencionistas o trato nacional.
b) Trato prefersncial no recfproco.
- e) Territorialidad.
d) Notoriedad.
e) Iibertad de registro.
f) Prioridad.
g) Novedad y dlsiizsividad. .
h) Especialidad o proteccidn por sector econdmico.
1) Caducidad, etc.

Uis tarde los tribunales judiciales tendrdn la la
bor de integrar y llenar las lagunas legales de dichas leyes-
anticuadas haciendo gala de sus conocinmientos basados en el -
Derecho ¥y con estricto apego a los principios generales del —
derecho. Para MHéxico, es la autoridad administrativa la que -
aplica la ley y debe hacerlo con uyniformidad. La intervencidn
del poder judicial, mediente el juicio de amparv, para revi-—
sar la debida y correcta aplicacidn de la ley, integra y 1lle
na el dmbito de proteccidn legal de los signos distintivos -
en #1 derecho de propiedad industrial.

5. Conceptos y definiciones aplicables a los signos—
distintivos. . :

A. Concepto doctrinario de la marca.
1a propiedad industrial en el Registro Nacional de Tranaferen

cia de Tecmologfa, en r.m. de la P.I.A., ene-=dic. I978, Wo. =
31-32, p. 1I5I. .
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De las definiciones dadas por la doctrina a este-
rubro hen surgido cuatro corrientess

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

- Aquella que considera 2 la marca como agente in
divicdualizador del producto.

- La tercera conjunta los criterios de las dos an
teriores.

) -~ La dltima que adopta 1la tesis mixta ya indicada
¥ enfoca la esencia de l1a marcz en funcidn de la clientela.

Son partidarios del primer grupo los autores como
Armengaud Ainé, Eugene Pouillet, Paul Roubier y Antonio Rose-
llo Gémez. POor el segundo grupo e inclinan A. Laborde, Ste—-
phen P. Ladas, Pedro Breuer koreno y Joao Da Gama Cerqueira.

X1 tercer grupo 1o componen Agustin Ramellz, Cé—
sar Sepidlveda y Joagufn Rodriguez Rodriguez; Tullio Ascarelli
¥ Francisco Ferrara, ilario Ghiron y kario Rotondi, forman el-
cuarto. ‘

a. Conceptos legeles de la marca.

Aunque los textos legales nacionales o internacip
nales no deben consignar necesariamente definiciones de los -
institutos que regulan, comsideramos prudente mencionar sdlo-
las definiciones que nos presenta la Ley-Tipo sobre Larcas, =
Hombres Comerciales y Actos de Competencia Desleal, pera los-
Pafses en Desarrollo(sz), ¥y en especiai a las marcas de las -
que hemos mencionado a lo largo del presente trabajo. EZs de-—
cir a las marcas de productos las defime como "todo signo vi-

sible que sirve para distinguir los productos de una empresa-—
5

zrublicada. en r.m. de la P.I.A., jul-dic. 1967, Ho. 10, p. -
337 y sigs.




de los de otras empresas; & las marcas de servicio, todo sig-
no visible que sirve para distinguir los servicios de una em-
presa de los de otras empresas; y a las marcas colectivas co-
mo todo signo visible designado como tal y que sirve para dis
tinguir el origen o cualquier otra caracter{stica comin de -~=
productos o de servicio de empresas diferentes que utilizan -
la marca bajo el control de su titular.,

Eds tarde el Convenio Centroamericano reconoce la
existencia de estas dltimas, considerando como tales por una-
parte a las que se adoptan por cooperativas, sindicatos y en-
tidades piblicas o privadas similares, aunque carezcan §e es-
tablecimiento, para distinguir las mercancfas y servicios de-
todos los componentes de tales asociaciones, y por otra par—
te, las que adopten las empresas establecidas en una determi-
nada regidén para distinguir mercancfas y servicios peculiares
de la misma (art. 35).

I nuestra legislacidn especifica de proteceidn a
los signos distintivos, los artfculos primero de la ley de ——
1889, conocida couwo Ley de Larcas de Fabrica y la Ley de iar—
cas Industriales y de Comercio de 1903, la definen. Sin embar
go, sus sucesoras de 1923, de 1942 y 1975, sdlo indican la fi
nalidad y las caracteristicas propias de la marca. Ni la re—
forma introducida a ésta dltima definen a la marca.

B . Concepnto doctrinario del nombre comercial.

Pasa lo mismo con este signo para definirlo. Los-
autores no se han puesto de acuerdo, unos lo identifican con-
el nombre del comerciante, otros con la razdn social y con la
denominacidn social, sin tomar en cuenta- al comerciante indi-
vidual. Los autores alemanes hablan de firma, otros lo clasi-
fican en objetivo y subjetivo. Otros lo designan empresa, 0 -
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lo equiparan con el rétulo(SJ).

' Saint-Gal define al nombre comercial de lz sigui-
ente manera: es la denominacidn bajo la cual es ejercida o co
nocida la actividad industrial o comercial y dicha explotaw——
cidén es conocida por el p\i‘blico(s‘”. Para Joao da Gamz el nom
bre comercial es la denominacidn bajo la cual alguiex ejerce—
el género de industria ¥ comercio a que se dedica(ssz.

Los autores mexicanos como Enrique Correa =encio-
nan gue el nombre comercial "es el signo adoptado por indusss
triales; productores y cocmerciantes, sean personas fisicas ==
sean personas morales, para distinguir sus negocios de los dg
més que se dedican a una actividad mercantil del mismo géne—
(560",

Cabe advertii- que del andligis comparativo de los
autores citados el nombre comercial cumple con la desisznacidn
del establecimiento o su denominacidn, dejidndose fueraz todo —
nombre comercial innominado o figurativo.

‘be COncepto legal del nombre cowercial.

De los ordenamientos internacicnales coms e Con—
venio de Paris, Pacto Andino o Acuerdo de Cartagena y la Ley-
Benelux, no regulan ni definen a los signos distintivos. Sdlo
1o hacen la Ley-Tipo de la OHPI al aestablecerlo cono el nou——
“bre o la designacidn que identifica la empresa‘ de unza 3persona
£isica o moral, en su artfculo primero; y el convenic ZCentro-

53michaus Romero, artfn, Ob. cit. p. 174 y 175.

54Saint-Ga1. Yves, Conflictos entre Larca y llonbre Comercizl,
5sen r. s. de la P.I.A., jul-dic. 1Go05, lio. 6, D. 272.

Da Gama Cerqueira, Joeo, Tratado de Proniedad Industsial, -~
citado por Luiz Leonardos en la Proteccidn al Nombre Comer—
cial en el Derecho. Brasileano, en r. m. de la P.l.A., ene—-——
die. 1973, No. especial 21-22, p. 211.

Correa M. Enrique, Lo Proteccidn del Nombre Comercizl en Lié

56
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americano en su artfculo 48 define el nombre comercial de la-
siguiente formas es el signo con el que se identifica una em-
presa 0 establecimiento mercantil. )

Como hemos de ver, ambag definiciones son simila=-
res entre af Yy tal similitud se debe a2 gque los autores del —-—
Convenio recogen los principios adoptados por la lLey-Tipo pa-
ra elaborar el concepto seilalado en ella, y de lo que puede =~
constituir un nombre comerciél, inclusive se extiende & los -
servicios.

Por 1o que respecta & la legislacidn nacional, ai
remos que 1os Codigos de Comercio de I854 y 1884 ro definen -
al nombre comercial. Sdlo los cuatro anteproyectos de Cédigo-
de Comercio, y en especial el de 1929 en su nuemral 3I8 defi-
ne al nombre comercizal como "La denominacidn particular de un
fundo” agregindose "debiéndose redactar en idioma espaiiol, ——
salvo que fuera nombre propio".

Tanto en las leyes espec{ficas gque ya comentamos—
como en la actual en vigor y sus reformas, no definen al nowm-
bre comercial. Don Eduardo Pallares comentando el articulado-
de la ley de iarcas dice gque al no ser definido el nombre mer
cantil) debe entenderse gque el concepto habra de precisarsé -
conformé a 108 usos mercantiles, y que el nombre comercial no
debe confundirse con el civil, segin la definicidn de Tha———
llsr(57). Anteriormente ya habfe seiinlado Don Jacinto Palla——

xdco, en r.m. de la P.I.A., ene-jun. I963, No. I, p. 23.

57
Pallares, Eduardo, El Nombre Eercantil, "Anales de Jurispru
dencia”, tomo V¥, Léxico, 1934, citado por Rangel Medina, Da
vid, La Propiedad Industrial em la Literatura Jurfdica Kexi
cana, en r.m. de la P.I.A., ene-jun. 1966, No. 7, p. 20 y ~
2I.
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res que en dichas leyes fue olvidada la reglamentacidn <del nam
bre comercial(ss).
c. Concepto legal del aviso comercial.

De todos los ordenamientos internacionales 7 na—
cionales que hemos citado, ninguno define a este signo distin-
tivo. No obstante que la Iiey de larcas Indusiriales y de Tomer
cio de 1503 lo resula por primera vez y lo siguen protesuiendo
las demds leyes d= propiedad industrial, otras leyes adminise-

trativas le dan uan concepto Unico, como es el caso del Resla—-—
mento de Anuncios para el Distrito Federal de 19 de novissdbre-
ac 1976(59) al sedaalar que se entiende por anuncio todo madio=-
de informacidm, comuwaiczcidn o publicidad que indique, seizle,
exprese, muestre o difunda al publico cualquier measaje rola-—
cionado con la produccidn y venta de productos y vienes, c2a -
la prestacidn de servicios y con el ejercicio 1icito de aczivi
dades profesionales, cfvicas, polfticas, culturales, industrig
les o mercantiles. Aiadiendo, igualmente se enteaderd por anun
‘eio. a las carteleras o pantallas destinadas a que en ellas se-.
haga publicidad (ert. 6).
c. Concepto doctrinario del aviso comercial.

No hay conceptos para este signo distintivo. Zada
y acepfada'la publicidad como medio para vender y atraer ciien
tes a través de nedios audiovisuales, y por los modernos me——-
dios de divulgacidn a través del radio, :a televisidén o de —-
otras yécnicas similares, que hace posible la ilentificacidn -

58Pallares, Jacinto, Lezislacidn Federal Complementaria del De
recho Civil kexicano, Léxico, 1897, citado por Rangel iLiedi--
na, David, Los Derechos de Autor en la Literatura Jurfdice -
Hexicana, en r.m. de la P.l.A., ene-jun. 1964, No. 3, p. 16.

?9Publicado en la G.0. del D.D.F., el lo. de enero de 1977.
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del productor o surtidor con misica especial ("jingles") 0 —
imdgenes sugestivas "slides”, "lay guy” "montajes”, los auto-
res Almeida y Aradjo no definen al zviso comercial en su Ante
proyecto de Ley Uniforme(GO).

Para el tratadista Rangel ledina, el aviso comer-
cial tiene como objeto, de acuerdo corn la Ley de Propiedad In
dustrial,- anunciar al pldblico un comercio, una negociacidn o-
determinados productos(él). 1ds tarde, iz reforma introduci-—-—
ria los conceptos de "establecimientos o negociacidn comer-——
o industrial o de servicios {srt. 174)".

D. Concepto doctirinario de la denominacijn d=

La profesora Ronddn de Sansd,define la denominaz—

cidn de origen como el signo constituido por un nombre geogri
fico qgue identifica a las cualidades de los productos elaboTz
dos en esa zona(bz). Sisuiendo a Carlos lLiascareunas considerz—
que la denominacidn de origen es un noxzbre geografico gque se—
usa, de manera leal y con:stznte en el comercio para designar-—
producto fabricado, elaborado, cosechedo o extrafdo en el lu-—
gar geografico al cual corresponde el nozbre usado como deno—
minacidn de origen y que reine determinzdas caracteristicas 7
calidad.

Rangel Ledina, entiende por denominacidn de ori-—e

gen, la denominacidn geogrdéfica de un pais, de una regidn o -

:oCustoda.o de Almeida y Helio de Aradjo, ob. cit. p. 335.
Rangel Kedina, Devid, Reflexiones sobre la Ixtincidn y Renc
veecidn del Aviso Comercial em el Derecho hiexicano, en TefM.—

6 de la P.I.A., jul-dic. 196%, MNo. 14, p. 153.

Ronddn de Sansd, Hildegart, las Denominaciones de Crigen_en
el Derecno Venezolanog, en r.n. de la F.IXI. A., ene-jun. 1964,
No. 3, p. 147 y 1438.
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de una localidad que sirva para designar un producto origina-
rio del mismo, cuya calidad o caracteristicas se deban exclu-
sivamente al medio geografico, comprendidos los factores natu
rales y los factores humanos 63

g+ Concepto legal de la denominacidn de origen.

Sobre este dltimo signo de la propiedad industri-
al, diremos que no existe uniformidad de criterios para cada-
concepto aplicado, y muchas veces se confunde con la indica--
cidn de procedencia. Apf, por ejemplo Carlos Pernandez Novoa,
nos indica gus 1a dssignecidn de un nombre geogrifico sobre —
un producto para indicar simplemente el lugar de su fabrica—
cidn, elaboracidn, recoleccidn o extraccidn constituyen la in
dicacidn de procedencia, signo distintivo que en el Convenio-
de Paris se equipara a las denominaciones de origen(64).

Sin embargo, creemos que esa contrariedad se dio-
en el pasado, esas posturas se dieron en la doctrina ¥y en le-
gislaciones pobres. Hoy la doctrina moderna entiende por indi
cacidn de procedencia toda informacidn suministrada directa--
o indirectamente, en relacidn con la procedencia geogrifica -
del producto (indica el domicilio del fabricante o el lugar -
donde se efectia 1a fabricacidn del producto). La denomina———
cidn de origen designa a un nombre geogrifico,al producto mis
mo, cuyas cualidades derivan exclusiva o esencialmente de ese
lugar de origen.
63l‘ixa.ug!.\l ¥edina, David, Apuntes al Curso de Patentes y.uax‘cas

Y _Derechos de Autor, ob. cit.

Perndndez Novoa, Carlos, La Proteccidn Internacional de las
Denominaciones de ongen,'lladrlq, I970, citado por Rangel -
Medina, en Comentarios Bibliograficos, r.m. de la P,I.A., -
ene-dic. 1970, Nos. I5-I6, p. 254.
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La legislaéidn internacional no define a nuestro-
signo. Es Francia la gue ha tenido perseverancia para prote-—
ger sus vinos, su éxittito va hasta el Arreglo de Lisboa, en —=-—
1958. Este Arreglo protege & nuestro signo y lo define como -
sigue: "la denominacidn geogrifica de un pafs, de una regidn—
¢ de una localidad que sirva para designar un producto que es :
originario de ellos y respecto de cuyo producto la calidad o-—
propiedades se deben exzclusiva o esencielmente al medio geo——
srdfico, comprendiendo tanto los factores naturales como los-—
Tactores humnnos(SS)". ‘

Ia Ley-Tipo sobdbre liarces, Nombres Comevrciales y -
sctos de Conpetencia Desleal, para 1los Pafses en Desarrollo, -
definen a la indicacidn de procedencia como la expresidn o el
gigno utilizado parza indicar que un producto o servicio pro—
viene de un pafs o de un grupvo de paises, de una regidn o de-
wma localidad o lugar determinado; a la denominacidn de ori——
gen la define como la denominacidn geogrdfica de un pais, de-
unz regidn o de una locelidad gque sirve para designar un pro-—
ducto originario de ellos y cuya calidad o cuyas caracter{sti._
cas se deban exclusiva o esencialmente al medio geogrifico, -
incluidos los factores natureles y los factores humanos (artg_f_
culo lo.)".

Solamente el Convenio Centroamericano delimita ~=
los can.lpos de accidn de les:indicaciones de procedencia y las
denominaciones de origea, como lo aemos mencionado anterior-
mente. No define el signo distintivo.
és?laisant, René, La Conferenciz de Lisboa, en r.m. de la P.—

I.1A., eae-jun. 1963, No. 1, p. 5l.




CAPITULO III

CARACTERES DE LA RARCA, EL NOiEBRE CUWEZRCIAL.Y EL
.AVISO COKERCIAL, Y LA DEINOLINACION DE ORIGEW

1. El cardcter de signos distintivos en el derecho -
intelectual.

‘Introduceidn

En el campoextenso de la propiedad inma"r.erial los
signos distintivos juegsan un papel muy importante. Siendo de~
rivados de la propiedad industrial el provecho material quée -
la inteligencia del hombre tiene, viene a sumarse al constan-—
te esfuerzo por superarse cada éfa mis. Este reflejo del tra-
bajo intelectual se plasma en el comercio y en la industria.

La proteccidn a los dexechos de propiedad indus—-—
trial y en especial a los signos distintivos debe reflejarse-
en la ley interna, porgue son producto de la inventiva del -—
nowbre y del largo proceso de desarrollo econdmico. De esta —
nanerz el hcombre ha usado estos signos pare protegerse y ex-‘-—'
tender su dmbito de competencia a la empresa que sirvs, con—-—
sexrvar su clientela en base a la calidad de los productos y -
lz solvencia moral de su firma. Esa. es la actividad humana --
del hombre, producto de su inteligencia creatiya. '
A. La wmarca couwo sizno ﬂstlnﬂvo.
' En el mercado moderno la identificacidn de las ——
mercancias 0 la prestacidn de servicios se lleva a cabo por -
marcas, signos puestos sobre los productos o en sus envoltu—-
ras, y pueden consistir en denominaciones y signos visibles,~
suficlientemente distintivo para identificarlos frente a los -
de su misma especie o clase. Ademds, en el Derecho marcario -

se exige que de acuerdo a las funciones que han de desempeiar
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la marca se tome en cuentam cada uno de los caracteres de és—
. ta, para poder explicar las funciones que recordamos en el ca
pftulo Primeros .

a) La funcidn de distincidn ha quedado seiialada en -
este predmbulo, en donde establecimos que la funcidn de dis—
tincidn entre los productos se hace extensiva a los servicios
prestados por los establecimientos. Esta funcidn se aprecia -
en los articulos 87 y 90, fraccidn primera, recientemente re-
formado. .

b) La funcidn de proteccidn para el fitular de la —
marca sirve para protegerla contré los conipetidnrea, al mismo
tiempo la mantiene en el mercado y controla su difusidn. Sin-
embargo, ‘1os intereses del consumidor estdn salvaguardados en
la marca, hace gue 1os consumidores entren en contacto con el
productor, y de esta forma cuanto mds estimada es la mercan—
cfa, mas valor tiene la marca(l).

¢) La funcidn de indicacidn de procedencia nos indi-
ca el destino final del producto o del servicio que ha de —
prestarse para el piblico consumidor, porgue es a éste al que
habra de indicdrsele el origen de tal producto o tal servi——
cio. EBsta funcio'n_ se haya condicionada a que el sligno realice
efectivamente su funcidn individualizadora, pues sin el ca.rég
ter distintivo, la marca puede provocar confusiones entre los
consnm'dores e.cerge.'del origen de la mercancias de lo cual se
- desprende que la funcidn distintiva y la de sefialamiento de -

lyartin Achard, Edmond, La Cessidn libre de la karque, Iidrai
rie de IL' Univertité, Genevé, 1946, citado por Rangel Aedina

David, Tratado de Derecho lLarcario, Kéxico, 1560, p. 172.
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procedencia son las dos funciones mds importantes de la mar—-—
ca( .

El uso mismo de 1a marca aplicada al producto o -
servicio determinado llega a constituir una garantfa y una se
guridad para ella. Es uno de los fines de la marca(s) y de ==
ah{ qué los productos o serviciossean reconocidos en el mundo
comercial.

' ) La Ley de Invenciones y karcas reconoce la fune——
cidn de procedencia de las marcas comerciales y de las marcas
de servicios. . .

4) La funcidn socisl o garantfa de calidad de la mar
éa se cumple para los intereses del consumidor y del explota—
dor; ellas las mantienen dentro del mercado. Fugenio Poui———
1llet, al tratar de las finalidades de la marca, la congidera-
como una garantfa para el consumidor y para el fabricante; Pa
ra el primero, porque estd asegurado de que se le da el pro—
ducto que desea o servicio adquirido, pﬁra el segundo y para-—
distinguirse de sus perseguidores o competidores. y de afirmar.
el valor de sus productos o servicios“”.

Prancisco Perrara y Agustfn Ramella y el Doctor -
Ladas confirman la doble funcidn de garantfa social que bdrin-
da la maréa, porque su papel yue desempeiia en el comercio se-

(5)_

torna. en una verdadera institucidn de orden pidlico

3Ran"’el iedina, David, ob. cit. p. 173.

Rangel liedina, David, las kKarcas y sus Leyendas Obligzatori——
as, ob. cit. p. 15.

Eugene Pouillet, Traité des liiarques de Fabrioue et de la Con
currence Deloyale, 6a. Edicidn, Es, 1912, p. 3, citado ==
por Rangel kedina, en Tratado de Derecho iarcario, ob. cit.-
P. 177.

Prancisco Ferrara, Teoria Jurf{dica de la Hacienda kercantil,
Editorial Revista d¢ Derecho Privado, kadrid, 1950, p. 221.=~
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e) La funciénvde propazganda ea la xmarca ha sido reco
nodida, porgque el fabricante al hacer llegar sus productos o-
el prestador de servicios al través de la propaganda, acostum
bra el publico 2 ellos. El consumidsor se acostumbra a ellos -
vor lo digtintivo del ar‘t—::fcu.'LO o del servicio, pero la publi-
cidad de la marca la hace notoria y contribuye a la Teputa--——
cidn de la firaa.

3i la finalidad de las zea>rcas es la identifica-—
cidn de mwercancies y servicios, dicha identificacidn produce-
la formacidn de la clientela, y por otro lado exige respeto a
quien trate de imitar o reproducir itzies signos distintivos -
sin el dedido permiso del duefio.

Sin menospreciar a la fuzcidn de indicacidn de —-
origen que la Larca desempeifia, debemds aclarar que la propa-—-—
ganda de que Rablamos no se refiere =1 industrieal o comercian
te, sino 21 producto y servicio miszs, que =i son de buena cg
lidad y merecea la aceptacidn de los consumidores, serdn nue—
vamente solicitados por su wmarca, la cusl, de este modo y por
este concepto, se transforma en un valioso factor de difusidn

asira

del articulo zonsecuentemente, de airaccidzn y conservacidn de
< o .
ia cllentela\ ).

£) La fuacidn de distribucidn que Rangel Ortfz nos -

menciona(7) consideramos que se encuentra incluida em la pri—

mera y en la segunda fuacidn, pero se refleja en la ultima, —

Agustin Remella, Tratado de la Propiedad Industrial, traduc—
cidn de la Revista General de legisiacion y Jurisprudencia, -
wadrid, 1913, 20. tomo, Dp. 2. Stepuan P. Ladas, The Interna-——
tional Frotection of Industrial Property, Tarward University—
Pres, Combridge, 1930, p. 19, citados por Rangel Ledina, oOb.-
cit. p. 177 y 178.

®3angel itedina, Tratado, ob. cit. p. 179
7

Rangel Ortiz, Horacio, ob. cit. p. 81 y sigs.
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porque si el fabricante produce y el prestador de servicios -
realizan sus actividades, ambos las identifican y los distin-
gen con el signo distintivo que se llama marca y al oismo —~—-
tiempo protegen al consumidor. Entonces, la misma propaganda—
de los productos hace operar esa Juncidn de distribucidn.

Es muy diffcil localizarla en ellas pero va impl:_L’_
citz en las funciones tradicionales, y cuyo concepto de apli-
cabilidad estd sometido a los conceptos que de la funcidn ha-~
gan los autores en la doctrinea y en la legislacidn. Por eso =
el autor citado menciona su cardcter novedoso, porque la mar—
ca es el elemento esencial de 'ia'.*'é's":rafegia indusitrial 7 co-—
mercial.

B. Z1 nombre comercial como signo distintivo.

La creacidn inventiva del hombre lo ha llevado al
grado de que mediante una frase, una palabra o0 un signo deter
minado, logra identificar a su empresa o establecimiento de -
otros de su misma especie, logrando con ello distirnguirse de-
los deﬁa’.s sujetos que se avocan a una actividad comercial o -
de prestacidn de servicios parecida.

El cardcter distintivo deli nombre comercial hace-
que éste desarrolle una funcidn de distincidn e identifica-—
cidn entre establecimientos que se pudieran dedicar a un mis—
. mo tipo de actividad comercial, evitando con esto que e:d.sta.n
invenciones en cuanto al origen y a la naturaleza de cada em—
presa, teniendo cada quien su clientela, ¥y evitard que.los —-
competidores usen y exploten el prestigio de algunas de ellas
en detrimento tanto de la empresa como del publico consumi-——
dor. El nombre comercial evita la competencia desleal y el ——

desvio de la clientela. Con la nueva reforma se protege al —

nombre comercial notorio y por lo tanto no puede registrarse-
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como marca, pero deja a juicio de 1a SECOPI tal medida.
C. El aviso o anuncio comercial como signo distintivo.

kediante este signo el hombre ha reflejado su la-
bor creativa y junto con las técnicas de los medios de infor-
macidn y de publicidad, el aviso comercial puede syudar al P‘i
blico a distinguir a determinada empresa o 'éstablecimiento, -
por medio de la publicidad o propaganda que hace a sus produc
tos o Servicios. Por esta via del anuncio la eapresa tiene —
una imagen de calidad y solvencia moral frente al pdblico.

Ds Lz dencmizzcidn de orizen como signo distintivo.

Ista modalidad adoptada recientemente por la le—
gislecidn extranjera y reconocida en el Conveaio de Faris, —
por conducto del Convenio de Lisboa el 31 de octudbre de 1958,
es rica en cuanto a los elementos, funciones y caracteres, de
los sigpos distintivos., Zn cuanto a las funciones que le son-
aplicables les hemos sefialedo en el Capitulo Primeroc. 3us de-
mds elementos quedardn demostrados en cuanto toquemos los si-
guientes incisos,

2, Semejaunzas y diferencias entre cada uno de los —
signos distintivos.

A- Semejanzas en la marca

Ya hemos dicho que la marca es un signo distinti-
Vo gue.se use para identificar a las mercancias o a los servi
cios, pero existen las marcas industriales que son empleadas-~
por el productor de las mercancies y las marcas comerciales -
que 1lo0s vendedores pueden aiiadir a la del productor. Empero,-—
en propiedad industrial se prefiere el término "marca indus——
trial" para englobar las dos clases.

Zxisten varios tipos segun la clasificacidn gene-

ra}, pero sdlo vamos a mencionar éstas y la marca colectiva,-

O

g
PR ]
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para demostrar que no puede existir confusidn con la indica—
cidn de procedencia o la denominacidn de origen, la cual, co-
mo ya se dijo, es el sigro destinado a ser.colocado sobre mer
cancfas para indicar especialmente que han sido producidas o-
fabricadas por un grupo de personas o en una localidad, re—-—
gidn o pais determinado .

kds que semejanza o similitud entre las marcas —-
cue quieran adoptarse, existe dificultad para la doctrina o -
para la ley, pero esta a base de reformas lleanz las lagunas =
que ha interpretado la ley a través de ia jurisprudencia de —
los tridunales autorizados. Todo uso indebido por los competi
dores, en el mercado esta vedado por la ley, al adoptar mar-—
cas semejantes.

El destino final de las marcas es proteger a los=—
consumidores, de manera que la imitacidn que hagan los terce-
ros no autorizados por los duefios de ellas, hari que se eX—-
tiends mds su proteccidn. Una forma de ella se obtiene median
te el registro de las marcas en le Direccidn General de Inven:
ciones, Larcas y Desarrollio tecnoldgico, lz otra, es por la -
viz penal, tratdndose de imitacidn y falsificacidn de marcas.

lediante el examen de novedad la Oficina de Kar—
cas confronta el signo que se presenta a registrar, ‘con mar--
cas ya registradas o cuyo registro estd en tramite. Dicha com
paracidn se limita a establecer si la marca de que se trata -
es igual o semejante en grado de posidilidad de confusidn a -
las ya registradas o a las que no lo estdn adn, pero que se -
presentaron a resistrar con anterioridad. Esta indagacidn sd-
1o es para aquellas gue amparen o protejan articulos o servi-

cios gque pertenezcan 2 la misma clase en las que estin comw—m-—

Baangel dedina, David, Tratado, ob. cit. p. 237.
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prendidos los artfculos o servicios a los que se refiere la -
marca cuyo registro se demanda, y no se realiza respecto de -
todes las marcas iguales o muy parecidas registradas con anti
cipacidn (art. 106). Cabe advertir que las reformas conservan
el mismo ordenamiento citado y sdlo cambiaron las fracciones-—
IVIX, ZVIII y XIX del artfculo 91 para qugdar sefieladas y Tre-
petidas en las fracciones X¥XI a XXIII del mismo artfculo.

Para realizar el objetivo de la ley los examinadp
res de la Oficina de ikarcas cuentan con dos elementos: la cla
sificacidn de mercancfas y servicios y los fndices de marcas-—
registradas agrupadas conforme a dicha clasificacidn, previs-—
ta por el articulo 56 del Reglamento. Esta delimitacidn en la
bisqueda de precedentes obedece al principio de la especiali-—
dad de la marca. ‘

Las marcas que quieran adoptarse tienen la venta-
ja de ser reconocidas ampliamente entre el piblico, pero la -
ley especifica que deben ser suficientemente distintivas para
los objetos gque se aplican. Sin embargo el comin de los consu
nidores ignora l1o0s mecanismos en la produccidn, las compleji-
dades de la comercializacidn, los sistemas de evaluacidn de -
costos, las fluctuaciones del mercado y otros tecnicis.os co-
nexos(g) .

El problema de la semejanza es dificil de apre——
ciaxrla, solc la doctrina, la :)uris'prudencia ¥ 1a ley han ela-
. boratio un nfnimo de reglas gque deben ser atendidas(paz)'a for——
10

mar un juicio acerca de la semejanza de las marcas Esta-

S sracama Zorraquin, Zrnesto, ob. ecit. p. F2.
Fara un estudio a fondo referente a las semejanzas puede —
consulitarse la obra de Rangsl iiedina, David, Principios Fun
damentales para Juzrar la Imitacidn de ilarcas, en r.m. de -
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postura la tomarmos porque las reglas establecidas han sido de
la mayoria de juristas que saben derecho y lo =aplican sobre -
cualquier conflicto. Las posturas gue nan tomado los autores-—
al interpretar lz ley han sido dfsimbolas y no son uniforxes.

Finzlzente hemos de decir gue la semejanza de las
marcas puede vrovenir del varecido en su escritura o en sSu ——
pronunciacidn, ¥ es fdcil incurrir en confusidn respecto de =
la procedencia de los artfculos que amperen si éstos guardan-
similitud entre s, aunque pertenezcan a diversas clases, pe-
ro debe salvaguardarse las intexpretacionen idgicas ¥y justas-
acerca de la similitud.

B. Seuejanzas en el nombre comercial.

iluchos han tratado de ubicarlo ez la denominacidn
social o razén social o nombre de la compaifa. La designacidn
sdlo operz en 1z empresa o estadlecimiento que la distingue -
de otras de su mispa especie. La proteccidn z este signo sur-
ge del uso sin necesidad de registro, a través de la pubdblica-
cidn.

De los conceptos emitidos en el Capftuls Segundo-
podemos derivar algunas diferencias en cusnts a su dmbito de-
aplicacidn. A zuisa de ejemplo sdlo diremos gue la razdn so-—
cial es el nombre con que se designan las sociedadeé de perso
nas y ambas son reguladas por distintas leyes.

Igu2imente, existe el examen de novedad para cons
tatar si existe algin nombre comercial f{dea%ico o semejante -
aplicado al mismo giro publicado con anterioridad o una marca
de servicio rezistrada idéntica o semejante gue pudieran con-
mA., jul-dic. 1466, No. 8, p. 243 a 252, De la misma ma
nera, Enrique Correa ii. La imitacidn de la iarca Coca-Cole en

1z Jurisprudercia liexicena, en r.m. de la P.I.A., 1973, ilo. -
especial 21-2z, p. 103 a 1l21.
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fundirse con la denominacidon o el gixro de la empresa o esta—
dlecimiento a que se aplique el nombre comercial (art. I82).-
La reforma protege al nombre comercial notorio y lo prohibe -
en cago de que quiera registrarse por un tercero como marca.

Toda usurpacidn que pueda darse al nombre estd -——
sancionada en el capftulo correspondiente s infracciones y de
1itos. Si el nombre comercial cuenta con los caracteres dis-—
tintivos puede ser suceptible de pudblicacidn, no pueden ser -
sujetos a la publicacidn los que contravengan las disposicio-
nes seiialadas en las nuevas velntitrds fracciones del articu-
1o 9T 4= 1= LIM, .
c; Semejanzas en el aviso o anuncio comercial.

Del nuevo texto del articulo I74 se desprende la-

oracidn o frases que se usen en el texto del aviso para dis—-
tinguirlos de otroas de su misma especie. Esto trae consigo la
originalidad empleada por el primer uso al texto, e impide -
que terceras personas hagan uso del aviso original registrado
¥y sdlo podrsn usarlo despues de que haya caido al dominio pu-
blico.

Ro mencione gu< tipos ds anuncios o que tipo de -
nedios de publicidad han de emplearse; sin embargo, éstos pue
den sers nominativos, figurativos, fondticos y mixtos, para -
a.nunci_ar al piblico un establecimiento o negociacidn comer——
cial, industrial o de servicios o determinados productos. Es-
to se subsana con la régla establecida en el tambien reforma—
do artfculo I77, es decir, loa tipos de anuncios y los medios
de publicidad que habri de emplearse, serin especificados en-
la golicitud de registro.

La misma regla serd para el tipo o forma del avi-

so sea lema de l2a empresa, su anuncio o el slogans d_e las em—
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presas publicitarias, carteles o posters o anuncios acompafia—

dos con misica. Regstrirge z su registro, productos o servie——
cios que pertenezcan a dos o ads clases, sezua la clasifica-—
cidn que establece el reglcaento. Esto debe tomarlo en cuenta
el examinador en turno de la Oficina de larcas, una vez gue —
sea modificado el Reglamento de & de febrero de 1531.

. Una grave falla tiene la reforma en sus numerales
transitorios: no se menciona en ellos cudndo aparecerd la mig
va clasificacidn de artfculos o servicios; tampoco se hace ——
alusidén a la clase especial complementarie. Zsta, en estos mo
nentos puede hacerse en parte 2or laz eutoridad tocoandsc &0 ———
cuenta sus facultades discrecionales. Hadbrd que esperar y se-—
rd una resolucidn feliz si la ley o los Lanuales de Organiza-
cidn de la SZCOFI le fijan competencia, inclusive su Reglamen
to Interior.

Para terminar auesirz exposicidn para este signo-
incorpéreo de la hacieada mercantil, diremos cue los exdmenes
de novedad deben apegarse a las reglas establecidas con rela-
cidn a las marcas, mismas que nan quedado explicadas en el —
primer inciso de este capftulo.

D. Semejanzas en la denominacidn de origen.
' Despues de a=nalizar los conceptos de marca colec—

tiva, indicacidn de procedencia o nombres geograficos, consi-
deramos que no existe confusidn. Hos hemos permitido serialer-
"en cada uno de los capfitulos que anteceden a este, gue.la dog
trina daba esa confusidr; y en la Ley de Propiedad Industrizl
de 1942 existia esa confusidn y no se habia reflexionado, la-
regulacidn se 1levdé a cabo por la exigencia del Convenio de -
Lisboa de 1958.

En la indicacidn de procedencia o proveniencia —-
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se nos indica el domicilic del fabricante donde efectia la fa
bricacidn del producto, concurriendo estos factoress

- La utilizacidn de un nombre geografico.

- La existencia de un nombre geografico en la rea
lidad y no ficticio, porque es el nombre geografico del lugar
donde provienen los productos.

-~ E1 empleo de ese noxzbre puede ser constitutivo-
de una parte de marca, pero por sf mismo, no constituye un --
signo distintivo.

~ En el consumidor no se produce una inseparable-
asociacidn de ideas entre el lugar de procedencia del produc-
to y el producto mismo(II)‘

De loa conceptos y definiciones gue dejamos apun=-
tados en la parte final del anterior capitulo, asdlo nos resta
decir que tanto los tratadistas como Robert Plaisant y Rangel
iledina, acuden mds a la definicidn dada por el artfculo dos -
del Arreglo de Lisboa ya citada. Sin embargo los elementos de
este signo los vamos a sedalar en el tercer inciso.

Pinalmente, diremos que dajo el rubro de indica--
cidn geografica quedan comprendidos las indicaciones de proce
dencia y las denominaciones de origen. Pero estas, juanto con-
las marcas desempefian una funcidn diferenciadora, pero desig-
nan un productec que proviene de una zona googrtifica determina
da y s;ara.ntizan no solamente el interés de los productos con-
tra la competencisa desieal, sino tambien el de loa consumido-
resa, evitando que ostos sean victimas del error =a que puede —

inducirlos una denominacidn indebidamente usadauz).

IéRondén de Sansd, Hildegart, ob. cit. p. I49.

Rangel Ledina, David, La Proteccidn Internacional de la De-
nominaciones de Origen, Publicacidn de la OMPI, documento -
TA0/5/5, citado por Rangel Ortiz, Horacio, ob. cit. p. 29 5
30.
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3, Diferencias de las marcas.
A, La marca individual y la colectivas
a) El titular de la marca indivilual es una persona-

fi{sica o moral o varias personas en résimen de copropiedad.
Zl titular ds la marca coiectiva es una comunie—-
dad.

b) ElL uso de la marca individual se hace por el due-
fio o tituler o por el licenciatario auorizado por él, pero el
uso. d& la zarca cclectiva 1o lleva a cabo esa comunidad a tra
vés de sus miembros.

c) Bl titular de la marca individual es un industri-
al o comerciante, mientras que el titular de 1a marca colecti
va no lo es. Soh los wiembros, pero no la colectividad.

d) Las marcas individuales son objetos de cesidn, -~
las colectivas no pueden serlo por 10s intereses que estdn re
presentados ean la colectividad.

e) La marca individual debe ser distintiva y serd ——
constituida como marca, la marca coleciiwa no es registrable-.
como marca ea léxico, ya que no es distintiva (excepto los —
nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean espe-—
ciales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del pro-~
pietario)art, 9I, fraccidn ZIV.

B. La marca y el nombre comercial.

a) La merca distingue los artf{culos, productos o ser
vicios que la ostenten, independientemente de los establecimi
entos o lugares donde se expenden los productos o se presten—
los servicios. El fin principal del nombre comercial es dis-—-—
tinguir un establecimiento determinado de otros de su misma
egpecie.

b) Le proteccidn legaul de la marca ss adquieres por —
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el registro, concediendo al titular el derecho exclusivo al —
uso. El nombre comercial no requiere de esa formalidad, su -
adopeidn y uso debe publicarse para presumir la buena fe, en~
la Gaceta de Invenciones y larcas.

c) E1 dmbito de proteccidn del registro de la marca—
es federal, es decir en todo el territorio nacional, mientras
que el uso del nombre comercisl, como los efectos de la publi
cacidn, sdlo comprenden la zona geogrdfica en donde resida la
clientela efectiva.

d) E1 pombre comercial debe consistir en una designa
cidn o denominzcidn social y Tazdn social. La marca puede ser
“segin sea el contenido de sus caracteres accidentales noxina
tiva, figurativa, mixta o pldstica, o bien comprender el nom—
bre civil(13)“. Z1 nombre comercial con las caracteristicas -
sedaladas puede registrarse como marca, siempre y cuando no -
queden comprendidos en las proniviciones previstas en el nue—
vo articule S1 reformado.

e) El Tregistro de una marca ésta’ sujeto a un procedi
miento de nulidad cuando se daa los supuestos; comd el nombre
comercial carece de la formalidad del registro, no opera la -
nulidad pero estd sujeto a un proceso de cesacidén de efectos-
de la publicacidrn, cuando ésta se llevd a cabo indebidamente.
Cabe advertir cue la reforme introduce un plazo de gracia pa-
ra solicitar lz renovacidn. Seziin el articulo 184 para caszos—
excepcionales y justificados, la SECOFI autorizarsd una prérrg_
ga de seis meses. Entonces ya no ﬁperarfa la cesacidn de los-
efectos de la publicacidn que se 1llevé a cabo.

£) hmbos son signos distintivos de la empresa y de -
la propiedad industriel.

132angel iedina, Devid, Tratado, ob. cit. p. 215.
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C. La marca y el aviso o ardunéio comercial.

a) E1 registro de la marca es suceptible de renova~-

cién, el aviso comercial, su rezistro, no es renovadle. '

: 2) Zn la marca se indica la procedeacia 42 l0s DpYo--

'd'.;’cj'.os, n carmbio el aviso no, sdlo seaala las cuziidades y -
'vsnfa.jas del producto o del servicio.

E ¢} La fuucidn de propaganda de la marce nc se refie~

al industrial o comerciante, sino a2l sroducto, ez el aviso
porgue es su razdn de ser. El aviso parte de la base de -

ilamar .1—3 atencidn de la clientela, utilizando cuaizuier meas

Ca

original.
= d) Anbos son signos de la empresa y de la propiedad-—

industrial.,
D. La marca y la denominacidn de origen.

a) La marca es esencialmente una indicacidz que indi
vidualiza 21 producto de un fabricante o aguel puesio en ven-—
ta por un comerciante. La denominacion de origen indica el ——
origen del producto geograficamente y los métodos de la pro-w’
duceidn son diferentes en cada una, en la marca se puede va-—-—
riar por laz voluntad del titular.

b) La marca es individual, pero puede ser de una, -~
dos o tres personas, que comnstituyen una sociedad, p'ero puede
ser cilectiva. La denominacidz de origen es prépiedad del Es~
tado y puede autorizar a terceros a ese uso de la denczing-—-—--
cidn, para coanstituirse en un derecho colectivo.

¢) La marca es suceptible de cesidn a terceros, la -~
denominacidn de origen tambien, sero se diferencia porgue las
condiciones especiales de pi'oduccién son mds rigurosas.

' E. Bl pombre comercial y el aviso comercial.

a) El nombre comercial identifica a la empresz o a -
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los establecinientos, el aviso llama la atencidn del pliblico~
hacia éstos.

b) Lz proteccidn legal al derecho de uso exclusivo -
de los avisos comerciales se obtiene mediante registro, para-
el nombré comercial su proteccidn deriva del simple uso.’

c) Los efectos del resistro ﬁel aviso coumercial son-—
por diez ardos ¥y a2l expirar este plazo cae al dominio puiblico.
Los efectos de la publicacidn del nombre comercial duran cine
co alios, pero son renovadbles.

d) o existe relacidn entre los productos 0 servi——-—
cios.y el nombre comercial, pero en el zviso si existe esa re

lacidén porgue 2os anuncia.

F. 21 _2viso o anuncio comercizl y la densminacidn de

origen. i ’

a) E1 aviso comercial anuncia 21 comercio, a la nego
ciaqién de Jeterminados productos o de servicios. La denomina
cidn de origen, de acuerdo a la publicidai que hagan sus titu
lares indican el luger geogrd’ico de la explotacidn coa todas
las condiciones ¥ caracteristicas de técnica de produccidn y—
elaboracidn.

b) E1 primero tiene la virztud de atraer a la clientg
la pero no gozz de proteccidn legal especifica, pues la legis
lacidn de la mazteria la remite a las reglas de las marcas. La
denominacidn de origen goza de una proteccidn especial para ~
evadir la cozzetencia desleal,

‘ ¢) Bl aviso comercizl es un derecho ligado & la per-
sona fisica o =moral, las denominaciones de origen son un dere
cho colectivo.

4. Lz denominacidn de origen y el nombre comercial.




a) Por el valor superior de las denominaciones de ——
origen, se protegen las condiciones naturales del lugar geo--
griafico, la extraccidn y venta de los productos y sus deriva-
dos. Al nombre comercial le toca proteger una empresa o esta-
blecimiento de otros de su misma especie, sobre los productos
y servicios ofrecidos al publico. Pero =z las denominaciones -
de origen no le interesa la clientela, sSino su lugar por las-—
condiciones naturales para explotar su producto con la ayuda-
de otro factor importante, sus habitantes; éstos, le ayudardn
a creér clientela por la buena calidad en la elaboracida del-
producto.

b) Lz denouwinacidn de origen es intransmisible, pero
el derecho a usarla podra ser trasmitido en los términos de -~
la legislacidn cowidn, debe de registrarse y comprobarse gque -
el nuevo usuario cumple con las condiciones y requisitos espe

ciales. El nombre comercial puede cederse o trasmitirse juato

con el establecimiento, la denominacidn debe conservar su nom

bre de origen.

¢) La denominacidn de origen certenece al Estado a -
que corresponde _el lugar geografico, sea local, regional o na
cional, sezin las condiciones naturales de calidad. El nombre
comercial, en cambio, es propiedad de una persona fisica o mg
ral. ’

H. Diferencias entre denominacidn geogrifica, indica
s - = n
cidn de procedencia y denominacidn de origen.

a) La denominacidn gecgrifica forma parte de la cong
titucidén de una marca de productos y servicios, pero las res-
tricciones para adoptar esa marca se Se:zsialan en la ley, para-—
evitar que se le indusca al publico a error respecto de esa —

procedencia. Para las falsas indicaciones de procedencia és
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td reglamentada su regulacidn en la Ley sobre Propiedad Indus
trial de los paises que adoptan tales signos, e internacional
mente, los articulos 9 y 10 del Convenio de Paris y las dispo
siciones del Arreglo de iLadrid, referentes a2 la represidn de-
las iandicaciones falsas o engaudsas, sobre las mercancias, Te
visado en Lisboa en 1658.

b) La indicacidn de procedencia es una indicacidm di
recta o indirecta del lugar, ya sea pais, regidn o localidad,
de dcnde proviene un producto o unaz mercancia. EZn cambio, la-
denominacidn de ofigen constituye una categoria particular de
indicacidén de procadenciz, comsistente en el nombre geogrdfi-
co del lugar donde ese producto es cultivado, fadbricado u ob-
tenido, en tanto que adquiere sus calidades del sol, del cli-
ma, de los usos o de las técnicas del lugar consiierado(l4).

De loé rubros apuntados existen diferencias como-
las siguientes:

-~ iediante las bases de las indicaciones de proee
dencia se encueantra la proteccidn del publico de los consuni--
dores frente 21 riesgo de error, en tanto gue ea la dbase de -~
la denozinecidn de origen se encuentra la defensa de los inte
reses de las empresas radicadas en la regidn o localidad geo-
gréfica(ls). ’

- La indicacidn de procedencia no 23 signo distin

. tivo de productos, y por lo tanto la denominacidn de origen -
8i 1o es. Zs decir, no se hace uso de la indicacidn de .proce-
dencia como denominacidn del producto, mientras que si se ka-

ce de la denominacidn de origen.

14Pointet, Pierre-Jean, La Proteccidn de las Indicaciones de-

Procedencia, en r.m. de la P.I.A., Mo. 20, 1¢72, p. 2&3.

15

Ferndndez llovoa, Carlos, La Froteccidn Internacional de lac
Denominaciones Geozrificas de los Producios, Ladrid, 1S730,
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- La indicacidn de procedencia se aplica a todos-
los productos del lugar geografico, no importando la naturale
za de los mismos, la denominacidn de origen se aplica solamen
te a un tipo de productos, de calidad y caracterfsticas detexr
minadas.

~ En el empleo de la indicacidn de prpcedsnci- no
importa que el lugar geografico sea conocido a causa de sus -
productos ti{picos, como lo es cuando se trata de denominacio-
nes de origen.

- La indicacidn de procedencia no es signo distin
tivo de la propiedad industrial ni de los productos, sdlo la~
denominacidn de origen lo o186,

4. Caracter{sticas esenciales en 1los signos distinti
vos.

A. Introduccidn.

En el derecho de propiedad industrial de los sig-
nos distintivos, la prerrogativa se traduce en la exclusivi——
dad, derecho exclusivo de usar el signo para distinguir las -
mercanc{as de otras de su misma especie y para sedialar su pro
cedencia. Ya veremos _cdmo ¥ en qué medida se adquiere esta ex
clusividad; sin embargo para que la pmtccéién iegal a DUued-—-—
tros signos sea plena, se Tequiere que éstos tengan una serie
de requisitos esenciales para su existencia que, aunados a --
los principios a que hemos hecho referencia y las funciones -
q:ie desemperian, nos ayudardn a comprender los derechos de pro
piedad.

p. 18, citado por Ramdn Robles Vargas, El Régimen Jurfdico In

ternacional de las Denominaciones de Origen, Tesis Profesio--—
nal, kéxico, I985, p. I0.
is

4 la misma conclusidn llega Ronddn de Sansd, cuyas notas di
ferenciadoras corresponden al jurista Mascareiias. Para una-
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B. Caracteres esenciales y secundarios de la marca.

a) ElL cardcter distintivo de la marca.

Hemos vistu que de los conceptos dados a la marca
¥y de sus proplas definiciones se desprende el objeto de dis——
tincidn. El destino de 1la marca es identificar, adquirir y —-
cuonservar el derecho exclusivo a la marca o para disfrutar el
contenido de tal derecho. La caracterfstica distintiva de la-
marca determina los planteamientos y soluciones que han surgi
do en las relaciones industriales y nercantile;. en torno a -
la interpretacidn y aplicacidn de ia iey. Esas materias se —
sustenten oz gl cardeler distintivo de ia marca(17).

b) La marca debe ser sspecial.

Para gozar de la proieccidn legal, indica Rangel-
Medina, la marca debe cumplir su funcidn diferenciadora, la -
cual, a su vez, 8dlo podrd realizarse si la marca es lo sufi-
cientemente original para llamar la atencidn del comprador. A
eata condicidn esencial signo se le designa como especialidaad
de 1a.marca, y es de tal magnitud la importancia de este re—
quisito, que sdlo cuando la n.réa es especial cumple su mie——
sidn de determinar productos y mercancfas (sarvicios) para —
que no se confundan, individualizandolos, particularizdndolos
y atestiguando su origen y procedencia. As{ pues, sér espe-—
cial la marca, denota fundamentalmente que la misma es ideati
ficable(la)

mayor fuente de estudios puede consultarse las obras de Car—

los Kascarefias E, Las Denominaciones de Origen, Tomo II, del-
Tratado de Derecho Comerclal Comparado, de Pelipe Sold Caniza
res, Barcelona, I969, obras cit. por Hildegart, Rondon de San
sd, ob. cit. p. I47, I48 y I49.

I7pangel Medina, David, ob. cit. p. I86.

IBIdem. pe. ISI.
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4§ vocablo' eapecialidad denots diversas acepcio--
nés en el mundo de la propiedad industrisl. En este sentido -
la marca es especial cuando sdlo se aplica a la categoria de-
los productos para los que ha sido creada(rg). La marca, dice
Breuer Horeno(zo), no puede registirarse para proteger indeter
minadamente, cualquier mercaderfa. La marca sélo protege a ——
loa artfculos ( y servicios) para los cuales ha aido protegi-
da mediante registro.

La Ley de Invenciones y Karcas mexicana en su nu-
meral 94, mantiene dicho principio, dispone que las marcas se
registrardn con relacidn a productos, clases de productes c -
servicios determinados, en la clesificectidn gue ccotodlozcz &l
reglamento. Esa clasificacidn queda eatablecida en la rela-——
cidn de artfculos y servicioa, del artfculo 56 del Reglamento
de la Ley.

c) Lla novedad de la marca.
Un signo sdlo puede ser distintivo en tanto gque -

no ha sido empleado o registrado aun, ya que para efectos de-
su proteccidn se requiere de su novedad, pues de lo contra——
rio, no cumplird su funcidn esencial y antes bien su usc pro-
vocar{a. confusiones. La novedad, como la especialidad; es un-—
atributo sin el cual no hay marca(zr).

Al referirse a la novedad como requisito para la-

IgBreuer Xoreno, Pedro C. Tratado de Marcas de Pdabrica y de -

Comercio, 2a. Ed. Buenos Aires, 1946, p. 56, citado por Ran
gel Medina, David, Tratado, ob. cit. p. I9I. .
Poullet, ob. cit. p. 27, citado por Rangel Medina, ob. cit.
p. ISQI.

Rangel Medina, David, ob. cit. p. I93.

20

21



RS R

- 68 -

solicitud de 1la marca, Ferrara escribe que la marca debe ser-
distinta de los otros signos utilizados en la plaza, ya que -
de otro modo, no podria cumplir su funcidn natural, por cuan-
to en vez de ser un elemento diferenciador daria lugar a con-
fusidn. No puede adoptarse como marca el nombre comercial aje
no, ni el aviso'comercial de un tercero, porgue sSu UsSO pPoOr —-—
parte de otro como contrasefia de mercancfa provoca inevitable
mente confusidn, ya que, aparentemente, las mercancias proce-
derdn del titular de aquellos signos, 1o gque no obedece a la-
a(22) .
d) La _ilicitud de 12 marcad
En el dmbito de derecho puede hacerse todo 1o que

rezlida

no esté pronibido por la ley, es decir no puede registrarse -
como marca todo signo o denominacidn que no reuna 1los requisi
tos distintivos de identificacidn de los productos o sexrvici-
os a que se aplicuen o traten de aplicarse, frente a2 los de -
su nisma especie o clase. Asimismo todo lo que sea contrario-
a la moral, a las buenas costumbres, al orden piblico y lo =~
que tienda a ridiculizar ideas o personas. Lo mismo se recong
ce este requisito de licitud en la prohibicidn de registrar -
marcas consistentes en armas y escudos nacionales ¥ extranje=~
ros; nombres, firmas y retratos sin autorizacidn de los inte-~
'resados; el emblema de la Cruz Roja, etc(aB).

Tampoco se deben registrar marcas engafosas y con
fusas y las que sean parecidas o iguales a otras anteriormen-—

te registradas. Ramella dice que ld licitud de la marca atien

2
Z‘Francisco Ferrara, ob. cit. p. 245, citado por Rangel hLledi-
na, David, ob. cit. p. 193.

233angel Kedina, ob. cit. p. 1S6.
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de al principio generai de gue el derecho‘al uso ha de ser --
coupatible con el derecho de los demds, asi como a la imposi-
ble coexistencia de los derecios sobre el mismo objeto en vir
tud de titulos que se excluyen mutua:ente(24). :

e) La veracidad de laz marca.

Todo signo elegido serd marca si no contiene indi
égciones*contrarias a la verdad, gue puedan inducir al publi-
cé en’ error sobre el origen y calidad de las mercancias o que
da\cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en en-
g#ﬂo‘en la seleccidn de los productos o servicios(ZE).

f) Z1_cardcter facultativo de la marca.

Esta formalidad nos indica gque quien se vale de -
ella como signo distintivo puede adoptarla o no, ya que no --
existe, en principio, el deber para los industriales, comer--—
ciantes y agricul tores, de adoptar marcas(zb). Ahora bien, es
te uso potestativo sSe encuentira reglamentado en el articulo -
89 de la ley, pero el numeral 125 rompe con el principio fa--
cultativo en el uso de la wmarca al disponer y facultar a la -
SECOFI para declarar de oficio o a peticidn de los organismos
representativos, el registro y uso obligatorio de marcas en -
cualquier producto o servicio. La nueva reforma enusier~ las -
tres causas por las que se hard dicha declaratoria.

g) Lo innecegario de la adherencia.

. 1l concepto de marca ne+ esta.subovdinado. a Ex'.exi
gencia de que sea adinerente al producto que awpara. Los siste

mas de las ventas y el poderoso desarrollo alcanzado por los—

2 - .
4aamella, Agustin, ob. cit. p. 33, citado por Rangel kiedina,

David, ob. ecit. p. 197.
‘SRangel ¥edina, ob. cit. p. 157.
‘QRap iledina, David, Las Karcas y sus Leyendas Obligatose-
2b. cit. p. 55.
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medios de publicided han determinado un gradual czmbio en la-
concepcion de la marca, gue va desde sostener qus la marca pa
ra desempeidar sus funciores debe estar adheride zaterialmente
al producto que distingue, hasta considerar como zarea al sig

. 2
no que no esta puesto sobre mercancias( 7).

h) La mpariencia de la zarca.

Si la adherencia no es una cualidai zTopia de la-
marca, no puede decirse 1o mismo acerca de la zperiencia del-
signo marcario, cualidad que debe considerarse cszprendida en
la funcidn misma de la marca. Si los compradores no pueden no
tar a primers vista la marca, mal puede decirse zue ésta en -~
realidad cumple sus fines. lLa ley nada dice =l -sspecto, pero
el silencio legal acerca de su exigencia especifica del uso -
aparente de la marca, se suple con la interpretzctidn extensi-
va de sus disposiciones concernientes al uso de 123 leyendas-—
obligatorias en las marcas. Las leyendas "marces registradas"
y Hecho en uéxico", que deben aparecer en los prrductos, se -
extienden a las etiquetas y en los empaques 0 exvases en que-
se contengan al expenderse al piblico, o s6lo 2= estos Glti——
mos cuando por la naturaleza de los productos & pudieran in-
sertarse en ellos (arts. 119 y 122); Tales indiczciones deben
ser en forma clara y ostensible, en contraposicidn de las maxr
cas ocultas(za).

i) Z1 cardcter individual de la marcs.

Ya habfamos sedalado en las diferemcias de la mar
ca con otros signos, que ésta debe ser usada p T una persona,

¥ las excepciones que tiene. César Sepilveda, iice que debe ~

27pangel ¥edina, David, Tratado, ob. cit. p. 231.

Idem. p. 207 y 208.



ser individual, y no pﬁede amparar a la vez los productos o -

servicios de diversas personas, porque fracasaria en la fina-—
lidad de determinar la procedencia de los artf{culos o servi--—
cios(zg). Las excepciones a las que se refiere el autor cita-
do son: las marcas colectivas, ya comentadas; las licencias -
de uso concedidas por su titular y las licencias obligatorias

que condena el Zstado para el uso de marcas registradas o no.

C. Caracteres del nombre comercial.

Aunado a cada unz de las diferencias del nombre -
comercial junto con otros signos distintivos, las caracteris-
ticas del nombre comercial salen de ellas, de las fuacicaes ¥
caracteres de la marca. La proteccidn legal del nombre comer-
cial y su derecho exclusivo, es a base de una publicacidn, y-
el propietario puede impedir que un tercero, sin su consenti-
miento, haga uso del miszo nombre cowmercial o de uno semejan—
te de su misma especie.

a) Le adopcién de un nombre comercial debe ir segui-
da dellelemento de distintividad, antes de su uso y su exclu-
sividad. .

b) La originalidad y la novedad son esenciales.

¢) El nombre comercial debe ser licito, no debe ir -

en coatra de la moral y las buenas costumbres.

D. Ceracteres del aviso o snuncio comercial.

’ Al no existir proteccidn precisa para este signo-
distintivo en su desarrollo, la ley vigente remite a las re—-
glas establecidas para las marcas. Pero la proteccidn legal a
este signo se deriva y asi lo indica la ley, por medio de un-
registro, que concede a su titular el derecho exclusivo de --

usar los avisos con oraciones y frases; que los distinga fd--

ngepdlveda, César. Sistema ilexicano de Propiedad Industriasl,
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cilmente de los de su especie, para impedir que otras perso—-
nas hagan uso de avisos iguales o semejantes, al grado que se

confundan en su conjunto.

a) Aungue se retird el vocablo "originalidad", ésta-
va implicita en las "oraciones o frases" gque se hagan en los-
avisos. Esa caracteristica de la originalidad y la distincidn
son los requisitos previos para considerar registrados los —-
anuncios o avisos comerciales.

b) Igueslmente, nuestro signo distintivo tiene las --
condicicones esenciales de todo signo de la propiedad indus——-—
trial: especializar, individuallzar y singularizar 105 auufi~—

¢) Los avisos couerciales deben ser distintivos obje
tivamente para ser consideradas originales las oraciones y --
frases que se serialan en la reforma de 29 de diciembre de —--
1936. ‘

E. Caracteres de la denominacidn de origen.

Por los conceptos‘dados y definiciones aplicables
de textos legales y de los reconocidos juristas citados, apun

tauwos que las caracteristicas mds importantes son:

a) Zxistencia de una denominacidn geogrifica.

b) Un producto tipo originario del me&io geogrifico.

c) Exis“tencia de la vinchlacidn del nombre del lugar
geogrdfico y el producto; y el uso de la denominacidn geogrd-
fica como denominacidn del producto.

d) Z1 uso previo de la denominacidn es necesario pa-—

Ta que exista la denominacion de origen.

Kéxico, 1955, p. 65.
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e) Existencia de doble proteccidn, lz nacionsl y la-
proteccidn intermacional.

Se. Ioportancia que representan los signos en la in—-
dustria y en el comercio.

A. Importancia de la rarca en la industria y en el comercio.

Tomando en cuenta que la propiedad industrial per
sigue finalidades comerciales e industx‘iales, las institucio-
nes juridicas determinan a la economiz en iz edad moderna, y~-
el Estado inicia su tarea para regular esas actividades indug
triales y comerciales. Fero &l Zstcde tiene ya esa facultad -
de imponer modalidades a la propiedad, desde el momento que -
se lo demanda el interds social o lo reguiera su economiz.

El fabricante o industrial =21 poner en Venta sus—
productos dentro de la competencia, observa que las condicio-
nes en la dewanda no son las mismas y traten de. protegerse -——
con un signo distintivo llamado marca, pues al miswo tiempo -
que los ampara distingue sus productos con otros de lz misna-
especie. Las tarde, Dusolier apuﬁta, se manifestd la necesi--
dad de extender ia nocidn de la marca para permitirle distin-
guir no sdlo un producio de otros productos, sino también una
actividad de otras actividades(:so).

Lz misma proteccidn dada a las prestaciones de ac
tividajes brindadas por las exmpresas o establecimientos, se ~
ha realizado por las leyes nacionales e intarnacionales, poco
a poco, por la3 relaciones econdumicas. Ssos bienes inmateria—

les se traducen en el suministro de servicios, tales como -——=

30

Dusolier, Raymond. La Lkarca de Jervicio, en r.m de la P.I.-
A., Jjul-dic. 1¢65, Ho. &6, p. 283. : i
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transportacidn de personas y cosas, alquiler de taxis, opera-—
ciones bancarias, operaciones de aeguros, contabilidad, infor
macidn, hospedaje, restaurant, lavanderfa y tintorerfa, emi-—
siones radiofdnicas y de televisidn, espectdculos y diversio-
nes, publicidad, colocacidn de personal, reparacidn mecdnica,
estacionamientos, enseranza, tratamiento de materiales y de-
més objetos inmateriales. Esa necesidad de establecer un vin-
culo entre los servicios y la empresa que los realiza, a fin-
de que la clientela que los recida pueda conocer la proceden-
cia de los mismos y, por ende, distinguirlos de los servicios
similares proporcionados por otra empresa, determind, parale-—
lamente a estas nuevas actividades, la creacidn de la marca -
de servicio, nos dice Rangel Medina('u).

Todo sistema jurfdico ha reconocido la gran tras—
cendencia de la reglamentacidn de la marca de servicio, ya cg
nocida en los Estados Unidos de América del Norte, en donde —
surge, y ahora se encuentra 1ncorpora.'da en el derecho interna
cional a través del texto del Convenio de Paris, en su actual.
redaccidn revisada por el acta de ILisboa de 1958 (artfculo se
xies), adquiriendo un interés legftimo em sl coacsptc univer—
sal de la protececidn marcaria( 32).

Sin embargo, Rangel Medina
conocimiento de las marcas de servicio se tratd por vez prime

(3v3)aeda.la que dicho re

ra por la Asociacidn Internacional para la Proteccidn de la -

Propiedad Industrial (AIPPI) en el Congreso de Bruselas de ——
3IRan.ge1 kedina, David. Marcas de Servicio, en r.x., de la P.—
321.1.. jul-dic. 1971, No. 18, p. 1I70. :

Almeida y Aradjo, ob. cit. p. 33I.
Idem. p. I74.
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Hemos visto hasta aqufi que las instituciones de —
la propiedad industrial llamadas "signos distintivos"™, nan:si
do objeto de proteccidn por los ordenamientos citados, pero .-
se suman cada d4fa las propuestas de los drganos internaciona-

les tanto privados como gubernameantales, para proteger a‘ﬁod—

do ese grupo de prerrogatlvas. De ani gue la importancia d
las marcas ya no sea solo en el plazno industrial y comerc 2l

sino tambien en el social.

Smpero, de la inagotable 1abor de 1os aurz t

cargados de elaborar los anteproyectos y pro;ectos 1eglslat -

vos a nivel nacional e 1nternac1onal, nacen gue-sus obras;—A-,
sean aprobadas y posterloruente ya hechas: 1Ly, seran 1nterprg
tadas, priamero, por la zutoridad adm;n1strat1va, ¥ luego por—
los tribunales judiciales. Surge otre fuente importaante de to
do aspecto legislativo, doccrina:io;y judicial, la importan——
cia es tambxen Jurzdica.

A1 mencionar la influencia de 1cs signos distinti
vos en el capitulo primero y los antecedentes de la legisla-——
sobre ellos, apuntdbamos sobre la unificacidn gue solicitaban
la mayoria de los paises pioneros en la materia, para prote——
ger el nacimiento del derecho a la marca, las formalidades za
ravcbténer su registro y demds modalidades, pero de todas for
mas varfan. Por eso habra que esperar las modificaciones a =-
las leyes internas y las propuestas de los organismos interna
cionales, Intergubernamentales y no gubernamentales, y Asociz
ciones e Institutos nacionales, para ese primer grupo de orde

ranmientoss internacionales ya citados.

Con mucho lujo y hoy todavia nos responsabiliza—-—



mos a seiialar 1o que Rangel uedina apuntaba hace 28 a.os, en-

el sentido de que "Antiguamente los tratados de coumercio con-—
tenf{an algunas disposiciones relativas a la proteccidn inter-
nacional de las marcas. Eran en general, muy superficiales, -
reducidos a menudo a un solo articulo, y ademds, carecian de-
uniformidad. Tambien eran celebrados convenios bilaterales so
bre la materia(34).

Los tratados que antecedieron a2 los modernos orde

namientos :sons

. a) Declaracidn de 7 de junib de 1895 entre Bélgica y
séxico para la protsccidn reciproca de marcas de fdbrica y de
comercio(35)

b) Tratado de 16 de agosto de 1893 entre los Estados
Unidos hexicanos { g% Imperio Aleman para la proteccidn de -—
3

¢) Convencidn de 10 de abril de 1899 entre los Esta-

marcas de fdbrica

Go§ Unidos ilexicanos y la Repuiblica Francesa, sobre propiedad
industrie1(377. '
) ios ordenamientos relativos posteriores a la Con-
vencidn de Paris de 1883, ya fueron tratados en el segundo ca
pitulo. Las Coanvenciones Panamericanas relativas a la marca -
son: X

d) Tratado ;obre patentes de invencidn, dibujos y ©no
deloé industriales y marcas de comercio y de fdbrica, de 27 -
de enero de 1902(38).

34Rangel tiedina, David, Tratado, ob. cit. p. 62.

35cratados Y Convenciones vigentes. S.R.E., kéxico, 1909, to-—
mo I, p. 109 y 110, citada por Rangel iiedina, ob. cit. p. =

62. .

Qbra y autor citadas p. 62.

Idem. p. 63.

Relacidn de los Tratados y Convenciones Panamericanas. Revi

36
38
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e) Convencidn sobre Patentes de Invencidn, Dibujos y
liodelos Industriales, iMarcas de Fdbrica: y de Comercio, y pro
piedad Literaria y Artfstica, de 23 de agosto de 1906(39).

f) Convencidn sobre Marcas de Fdbrica y Comercio, de
agosto de 1910(40). ’

g) Convencidn General Interamericana de proteccidén -
marcaria y comercial.

No mencionamos el Arreglo de Niza de 15 de junio-
de 1957, que se refiere a la clasificacidn internacional de -
productos y servicios para el registro de las marcas de fébri
ca o de comercio. Esa importancia de los signos distintivos -
en el comercio llevd a Liéxico a reformar su legislacidn en ——
1943, en ese entonces Ley de Propiedad Industrial, para regu-
lar la marca de servicios. ’

B. Importancia del nombre comercial en la industria y en el -

comercio.

Dentro del comercio los industriales, productores
y comerciantes, distinguen sus negocios de los demds, usando-
este signo, para elevarlo internacionalmente como instrumento
de explotacidn en los mercados. Con dicho mecanismo, identifi
ca y distingue a los establecimientos famosos; al mismo tiem-
po conserva a la clientela.

Ya hemos mencionado la gran influencia que deri=-
. van los ordenanientos internscionales para su proteccidn; y -
con dicha unificacidn de las normas juridicas que regulan a -
sada el lo. de septiembre de 1955 por 1la Divisidn de Derecho-
y Tratados de la Unidn Panamericana. Pan American Unidn, Was-

hington, p. 2, 3, 4 y 12, citados por Rangel Medina, ob. cit.

3. 66.

]
’OIdem. p. 66.

Idem. p. 67.
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los signos distintivos, se asegurarid una leal y bonesta compe
tencia entre los derechos que derivan de la propiedad induc—-

trial y a los consumidores.

C. Importancia del aviso o anuncio comercial en el comercio y

en la industria.

Este signo es ncvedoso y caracteristico en este -
tiempo, ya que la publicidad dada a las mercancias y servi——-
cios hace que las ventas se eleven dentro del mercado competi
tivo. Todos los modernos métodos dz propaganda son vdlidos, -
vero el uso intensivo de la publicidad de la marca y del nom-
bre comércial debe ser moderado y considerado, para que el pg
blico consumidor se incline por cierto y determinado estable-
ciniento en donde obtendri tambien ciertos o determinados Pro
ductos o servicios.

En el derecho comparado se conocen bajo los voca-
blos “"expresiones o sefiales de propaganda", pero en otros pai
ses se conocen como avisos comerciales. .

Sobre este signo existen una serie de leyes admi-
nistrativas que vienen a reglamentar en forma auxiliar a la -
publicidad de productos y servicios. Los avisos o anuncios co
merciales sufren cada dia cambios sorprendentes para el consu
midor, con motivo de los adelantos técnicos en.la publ;cidad—
¥ en la mercadotecnia. Tales ordenamientos juridicos adminis-—
trativos sons

a) La Ley General de Salud(4l) aprobada por el Con--—
greso de la Unidn el 26 de diciembre de 1983, se refiere a la
publicidad para los alimentos y substancias tdxicas, parz cu-

4
lPublicada en el D.O., el 7 de febrero de 1984, y en vigor -

el 1 de julio de ese mismo ario.
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yo uso se requiere autérizacién de la Secretaria de Salud; di
cha medida se debe al control sanitario de la publicidad tan-
to de las actividades como de los productos y servicios, pres
tados por los establecimientos, por parte de tal dependencia.
Entre los objetivos de dicha ley, se tienen l0s relacionados-—
2 que la publicidad debe promover conductas, prdcticas y hdbi
tos que fomenten la salud fisica y mental del individuo.

Para los efectos antes mencionados, el tftulo dé-
cimo tercero que se refiere a la publicidad, se encuentra di-
vidido por doce artfculos que conforman un sdlo capitulo, en-
tre los cuales sobresalen las leyendas que debe tener todo ——
anuncio de productos médicos, cigarros y bebidas alcohdlicas,
¥Ya sea en su venta © COnRSumO.

Articulo 312. Dichas leyendas son:

"El abuso en el consumo de este producto es noci-~
vo para la salud"; "Su venta requiere receta médica", paraimé:f
dicinas; y "Iste producto puede ser nocivo para la salud"éﬁégif

~ los anuncios de cigarros, puros y tabaco.

b) Reglamento de la Ley General de Salud en ﬁatefia—
de Control Sanitario de lz Pubiicidad(*?), abroga ol Reglamen
td dg Publicidad para Alimentos, Bebidas y iledicamentos de 16
de diciembre de 1974, y en materia de salud general regula el
contirol sanitario de la publicidad, las actividades, produc—
tos y servicios vinculados. tienciona cue lz publicidad de la-
" prestacidn ‘de servicios de selud, debe informar al piblico sg
bre el tipo de caracteristicgs y finalidades de 10S servie—e—
cios de que Se trate y las modalidades generales de zcceso a-

los mismos (art. 21).

42 s
Publicado el 26 de septiembre de 1986.
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Trata de la autorizacidn que la Secretaria debe -~
emitir sobre los anuncios comerciales gue trasmitan 10s me—
dios de difusidn masiva; y los horzrios en que deben trasmi—
tirse dichos anuncios los deja a los establecidos por la lLey-
Federal de Radio y Televisidn y su reglamento y a la Ley de =
la Industria Cinematogrdfica y su reglamento (arts. 21 y 35).

Su articulo 120 se refiere al Consejo Consultivo-
de la Publicidad, cuyo objetivo principal serd el control sa-
nitario de las actividades relacionadas con los productos y =.
servicios. ‘

El numeral 42 menciona qué se entiende por publi-
cidad dirigida y publicidad masiva; la primera es para 10S —-
profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas para-
la salud, y la segunda, tiene como destinatario al publico en
general. '

¢) Ley Federal de Radio y Televisidn de 8 de enero —
de 1960(43) ¥ sus cuatro re:formas, regulan en parte lo que de
be contener un aviso comercial respecto a la srogramacidn, en’
cuyo aspecto técnico compete & la Sria. de Comunicaciones y -
Transportes. La competencia fundamental laz tiene la Secreta——
ria de Gobernacidn, y en algunos casos la Secretaria de Educa
cidn publieca, Salud, Defensa Nacional, y ‘Recursos Hidrdulicos
en casos especificos y especiales de la programacidn. '
En dicha ley se establecen tres tipos de programa
cidn:. ia libre, la condicionada y la prohibida. ‘
Prohibe que de los anuncios comercisles sobre los
productos o servicios se engaiie al pdblico consumidor sobre -

los usos o propiedades de tales productos. Cabe sernalar que —

43
D.0., de 19 de enero de 1960, las cuatro reformas de 1¢70,-
];574, 1980 y 1982, no contienen algo relativo a la publici-
ad.
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el reglamento de esta iey, menciona la clasificacidn de los -
programass: moral, cultural, econdmico, politico, artistico, -
noticieros, deportes, etc.

El artfeulo 39 se refiere a la propaganda de bebi
das alcohdlicas acomparadas sélo con alimentos. Prohibe las -
trasmisiones que corrompan al lenguaje o contrarias a la mo—-—
ral o buenes costumbres; las que usen expresiones maliciosas-
o imdgenes procaces; 1o que sSea denigrante u ofensivo a los -
actos civicos o & los hero’esvnaCionales; los sonidos ofensi——
vos y recursos de baja publicidad y comicidad (arts. 63, 64 y
68).

shora bien, en el campo cultural se intentd inte-
grar una conisidr para la defensa del idioma esparnol, para —-—
combatir los anglicismos incursionados en toda la mayoria de-
anuncios fijados enm la oiudad de México. Ssa idea de 1982 lle
v3 tambien a creer un consejo para la defensa de la lengua in
digena, pero la influenciz del mercado ha superado y violado—
preceptos legislativos.

d) La Ley Federazl de Derechos de Autor de 4 de novi-—
embre de 1963(44), exceptia al nombre comerciasl de la reserva
de derecho al uso exclusivo, pero sus elementos como los tex—
tos i:ublicitarios, jingles, dibujos y colores, son y forman -
el provecho material del autor, y por lo tanto debe ser pro'tg
gido por el derecho de autor.

e) La Ley Federal de Educacidn de 29 de noviembre de

1273 se refiere en un sdlo articulo al anuncio de la publici-
(45)

dad sobre instituciones educativas

:‘;D.’o., de 21 de diciembre de 1963.

Higueras Ricoy, ob. cit. p. 128.
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f) El1 Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilus
.tradas, contiene en diversas fracciones la prohibicidn ‘de pu-
blicar en las revistas o en los anuncios comerciales todo ——-
aquello que sea.inmoral y contrario a la educacidn y a la cul
tura y al idioma espa.z'xol(46).

g) La Ley sobre el Escudo y el Himno Nacional nada -
menciona sobre la utilizacidén de los simbolos patrios sobre -
anuncios comerciales, sdlo serala las cacacterf{sticas que de-
ben de mostrar los diserdos y la proporcionalidad en caso de -

explotacién por terceros en el comercio"47).

h) En la Ley Federal de Proteccidn al Consumidor de-—
18 de diciembre de 1975(48)

evitarle a los consumidores todo engaiio sobre la publicidad -

, Se establece la inquietud para -~

que provenga de los proveedores de bienes y servicios. Todo -~
anuncio debe ser veraz en cuanto a la indicacidn de calidad -
en los envases, empaques, envolturas, etiquetas o propaganda,
expresiones y leyendas engaliosas sobre los productos y servi-
cios (arts. 6, 10, 86 y 389). '

i) E1 Rezlamento de Anuncios para el Distrito Fede——
ral de 19 de noviembre de 1976, que abrogé a su relativo de -
1944, se refiere mds que nada a la instalacidn y conservacidn
de los anuncios(49). Prohibe que se engade a2l piblico con mmw
anuncios contrarios a la moral o aAlas- buenas costumbres, o -

cuyos anuncios sean engafiogsos sobre los bienes y servicios pa

2,6,1).0., de 12 de junio de 1951.

48D‘°" de 8 de febrero de 1984, y en vigor el 24 de febrero.
4913.0., de 22 de diciexbre de 1975.
Publicado en la G.O., el lo. de enero de 1S$77, p. 9 y sigs.
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ra el publico (arts. 1, 5, 10, 86 y 89).

Sus numerales 26 a 29 nos remiten a otras leyes,—
¥ las sanclones a 1o infringido se realizan por las auuorida—
des administrativas que expidieron la licencia o el permiso -
de fijacidn de tal anuncio. ' ’

J) La Ley de Imprenta de 1917(50) en diversos articu
los se refiere a 1o que debe contener todo impresb, ya sea ——
desde el hombre de la imprenta hasta el nombre del autor o ——
respousable de dicho impreso. Todo ataque a la moral o a los-
terceros, o toda perturbacidn 21 orden publico son considera-

dos delitos.

k) La Ley de Invenciones y ilarcas de 1875, sigue cbg
siderando como infraccidén administrativa la realizacidn de ac
tos relacionados con la materia de los signos distintivos, -~
contrarios a los buenos usos y costumbres en la industriz, co
mercio y servicios gque implequen competencia desleal o inten-~
tar o Iograr el propdsito de desacreditar los productos, los-—
(51)

servicios o el establecimiento de otro

D. Importancia de las denominaciones de origen, en el comer-—

cio y en la industria.

Sobre esta nueva modalidad especial de los signos
distintivos, hemosvde decir gque su proteccidn legal se debid—
a la gran influencia que ha tenido el Convenio de Lisboz de -
1958; otro de esos factores ha sido la paciencia que ha teni-
do el Gobierno de Francia para protezer las denominaciones de

0
5 Lo vigencia de esta Ley corrid a partir del 15 de abr1l d=—.

1917.

51Art. 210, fracciones V y IX.
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origen par gxedio de insti tuciones oficiales que tienen a su -
cargo la funcidn de vigilar la aplicacion y cumplimiento de -
las disposiciones que las regulan.

Los pafses que han legislado sobre la materia han
si;io: Alemania, Argentina, iustralia, Bélgica, BEspada, Esta——
‘dos Unidos, Europa Oriental, Gran Bretaia, Israel, Italia, --
Paises Bajos, Portugal, Suecia y 3uiza. Poco a poco sé ha su-~
perado esa proteccidn, Plaisant dice que las denominaciones -
de origen han constituido el pariente pobre de la propiedad —
industrial, que sdlo importa a un sector de la regidn en la -

ad

Zica ¥y que sdlo un pequero nimero de paises aceptan
(52)

vida eco
darle una proteccidn eficaz

Con el tiempo habfa que esperar a que el comercio

‘intemacional diversificara la produccidn en todas las nacio-
nes. Esos- productos dignos de calidad garantizada y reconoci-
da, han repercutido en su venta y su difusidn. De nueva cuen-
ta entra la funcidn de propaganda que cumple todo signo dis—
tintj.vo, se extiende en el mercado local e internacional, pe-.
ro ese valor ecoadmico lo tienen. que representar las indus——-
trias en su coczercizlizacidn.

Tanto la calidad como el prestigio de la indus——-
tria, hacen elevar la demanda de los productos al eJ&terioi-, -
pero la ﬁroteccio’n sSobre las- denominaciones de origen.contra-—
el empleo de falsas denominaciones de origen, deben ser en —
forma adecuada. Ese empleo de falsas denominaciones e indica-
ciones de procedencia va en menoscabo de los usos leales en —

- materia industrial y comercial.

szrlaisa.ut, Robert, La Proteccidn Internmacional de la Denomi-—

naciones de Origen, en r.m. de la P.I.A., ene-dic. 1873, ——
No. especial 21-22, p. 291.
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4 guisa de ejemplo citamos el caso Tequila Szuza—
Tequila liorosoff de origen japonés, en el que por via de pro-
testa, la firma mexicana Tequila Sauza, 5.A., denuncid la fal
sificacidn dél vino mezcal gue hacia una de las empresas nipgo
nas. Para dicho pseudo teqguila, el selior Sauza declard “Solo-
es tequila el que se elabora en el estado de Jalisco, de don-
de es originaria la planta llamada mezecal..."”, z2gregando, "y-
no se puede haéer tequila donde no exista la planta que le dd
origen.. ."(53).

La extensidn de proteccidn del derecho a una de -
las persoaas de la regidn geogrdfica se hace extensiva a la -
colectividad de esa zona; y se protege a la vez a los consumi
dores para defenderlos contra posibles fraudes y errores gue-—
pudieran sufrixr al consumir el producto., Zstas protecciones -
se observan por las normas establecidas en las empresas reco-
nocidas, al serialar certificedos de calidad; pero el Estado -
tambien_ emplea su dmbito de proteccidn contra el empleo de —-—
prdcticas desleales.

Para los efectos anteriores, ya dijimos que la ——
proteccidn legal de las denominaciones de origen y de otros -
signos se encuentra en la legislacidn internacional, tratados
internacionales y acuerdos bilaterales, cuya proteccidn se ha
extendido hacia las legislaciones nacionales.

a) En el plano internacional el Arreglo de iadrid —
sobre falsas indicaciones de procedencia de las mercancias; -
el Arreglo Ze Lisboa acercae de las denominaciones de origen y
su registro internescional; los tratados bilaterales Pranco——

Alemdn, Franco~Italiano y Germano-3uizo, relativos a las deno

53.&graz Garceia de Alba, Gabriel, ob. cit. p. 117.
A
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minaciones de origen y a las indicaciones de procedencia; la-
reglamentacidn vitivinfcola de la Comuniszd Econdmica EUro--~-
pea, reflejan 1la importancia de la proteccidn del signo dis—-
tintivo producto del uso coxmercial e indusitrial por parte de-
las entidades colectivas que se dedican z la explotacidn de -
los recursos naturales con ayudz del fac3Ior humano-

Francia es pionera en la materia para su proteces
cidn, esa perseverancia que le apuntamos :fneas arriba, la ha
llevado a contar con leyes especializades sobre la materia y-
ha suscribir convenios con diversos paises como es el caso el
suscrito con los Zstados Unidos sobre 1e trotececidn, por una-
parte, del “Cognac", Armagnac" y "Calvadss™, y por la otra de
"Bourbon" y Bourbon ‘.Vhiskey"(54). Aunque este acuerdo es re--—
ciente, pues data desde 1971, Francia ha suscrito diversos =--

acuerdos bilaterales, como veremos.

b) Por lo que respecta a nuestrs pais, Francia ya se
habia adelantado desde el 29 de noviembrs de L951, ha cele——-
brar un acuerdo comerciai para regular lzs marcas geogra’.ticas'
de origen. La importancia de su articulo sctavo llevaba a la-
proteccidn sobre la garantfa de calidad de los productos natu
rales o fabricados originarios, y a garentizar la competencia
desleal. .

En la nota 298 de 3 de abril de 1958, la Embajada
de la Repdblica Francesa en Liéxico notificd al Gobierno lexi-
cano la lista de las denominaciones, nombres o marcas geogri-
ficas de origen, que gozan de proteccidn en Francia.

Quizd por bajos conccimientos %odavia sobre la ma-

teria se expidid el Reglamento de Vinos 7y iguardis=ntes de Uva

54Plaisa.nt, Robert, ob. cit. p. 201.
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de 23 de junio de 1954, porque las autoridades involucradas -
tenfan y gomabf.:z en cuenta el grado de calidad de los produc-
tos iderivados: pero Rangel iiedina nos senala que la falta de
coordinacidn == las actividades legislativas que de hecho se-
realizan por l=s dependencias del Zjecutivo, motivaron esa ex
pedicidn. No s>stante lo anterior, indica el autor, el pro»pd-
sito era de reszlamentar reglas de cardcter sustantivo, pero -
olvidaron gque Tiolaban lo establecido por el acuerdo comer———

cial(ss)

A\l

di jimos tambien que pSr 1a influencia del Arre
glo de Madri& zuestro pafs se vid precisado a lesgislar sobre-—
la materia; siz embargo para los sutores Plaisant y Larie Au-
by ese decrelc de 30 de septiembre de 1532 que refored 1os --
Preceptos ya citados de la Ley de Propiedad Industrial, asi -
como la Ley Vizivinicola de 29 de diciembre de 1542, muestran
que dicha rezizzentacidn da un tratamiento que se aproxima al
de las marcas, el cual es diferente a3l que las denominaciones
de origen reciden en la mayoria de los pa{ses(is).

I= la era del nruevo derscho econdmico el Estado -
ha tratado de salvaguardar el prestigzio de la industria por -
los efectos econdmicos, merced a los conocimientos técnicos -

para una mej-> produccidn y una buena prestacidn de servicios

por los estz>Izcimientos. Se garantiza la inversidn indus
trial y comercial, factores indispensables para el desarrollo

e integracidz de las economias de los pafses.

dio detallado del articulo 8 de dicho acuerdo -
suitarse la obra y autor citados, p. 67, 68 y 69 -
_éde su Przzzdo Marcario.
Plaisant, Z3bert y Xarie Audy, Jean, Le droit des Apellati-
ons D'Orizize. L'apellation cograc. Paris, 1974, No. 23-24,
ene—-dic, . 248 y Z24C.
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La importancia que representan los signos disfivn—
tivos en el comercio y en la industria se debe a su categoria
de derecho de la propiedad industrial; el objetivo principal-
_dg ese derecho ya 1o marcanos l:fxieas arriba, pero poco a poco
se ha superado la proteccidn de la propiedad industrial coce-
dida en forma de monopolios temporales de explotacidn., kids —-—
adelante se he protegido el mercado concurrente contra pra’ctj._
cas desleales.

La proteccidn legal sobre los signos distintivos-—
se hace extensiva a los intereses de los consumidores, comer-
ciantes e indusiriales y prestadores de servicios. Todos -——-
ellos tratan de superarse tanto en calidad como en cantidad;-
el Estado los protege y legisla sobre sus actividades para --
salvaguardar los in‘tereses generales, yz2 por medio de acuer--—
dos y decretos sobre regulacidn a los signos o dictando nor—-
nas de calidad obligatorias para un sinnimero de productos.

La industrie y el comercio fueron los que hicie--—
ron adelantar el progreso de los pueblos; la legislacidn pio-
nera sobre 103 signos distintivos nos viene de la vLeja Euro-
pa, de donde muchos paises se inspiraron para la elaboracidn-
de sus leyes. Es en la misma Europa donde se trata de unifi--

car todas las leyes sobre los signos.
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CION JURIDIC.’{ DE LOS, SIGHNOS' DISTINTIVOS
: =N L"‘!.ICO : ;

1 Fue“tes del derecko a los sig‘nos dist:.nt:.vo‘s.

Fuentes'del derecho exclusivo a la marca.

Las J.uentes que cdzn origen al. aerer:he. a la marce -

en ada pa:.s ¥ segin el tiempo de examinacidn. La teo-~

rfa t*‘ad:.c:.onal menciona estos tres medios parz zdquirir ese- '
na.c;.x..:.entog el regisiro de la marca como fuente del derechd;-
1llamado sistema atributivo; el uso, llamado sistema declarati

VO; y por ambos corbinadamente, sistema mixto.

a) Z1 registro cowo Ffuente del derecho.

Los paises proteccionistas mencionan gque media.n#e
este sistema se constituye ur derecho. Ferrara ha sostenido R
que el registro es efectivamezte el elemento coastitutive del
derecho a la marca. Por su parte Ramella afirma gue el i'egis* c
tro no crea el derecho 2 la marca sino que lo declara(l ;

Luego entonces, este sistema es atnbutlvu-decla"-‘

rativo.

b) Z1 uso como fuente del derecho de lz marca.

. Para esta exclusiwidad se tiene al gue primero lo

usa .y-lo adopta al ponerlo en srictica. En Léxice, por el pri

1 Ferrara, Francizco, ob. cit. p. 204. Agustin kamella, ob. -
eit. p. 80, citados por Rangsl Ortiz, Alfredo. kodos de Cor
cluir el Derecno 2 la karca, Tesis Profesional, meéxico, ——
1¢80, p. 7.
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mer uso de la marca, existen diversas consecuencias legales,
eaté 0 no estd la marca registrada.

Por otra parte se tiene el derecho de oponer ese-—
derecho a un tercero que 1o adquirid por el registro. A este~
respeéto, la reforma al articulo 93 de la LYM, menciona que =
ese uso se permitird cuando sea de buena fe por parte del texr
cero. El derecho al uso de una marca por éste se garantiza —--—
por la buena fe, con el uso anterior de un afio al registro -=-—
inicial o por el primer uso.

c) Sistema combinado o mixto.

A partir ae 1la 1éy de 1928 hasta la reforma a la-—
LIX, §e toma en cuenta esta mixtura, para tutelar debidamente
el interés general de los consumidores y 108 intereses parti-

culares de los empresarios,
Sin embargo, se toma en cuenta mis al registro de
. la marca como instrumento bdsico para su proteccidn, no obs--—
tante que ese depdsito presume gque el industrial o comercian-
te sea el titular de la marca, pero los derechos adquiridos -
pueden ser destruidos por un uso anterior a base de pruebas.

E reéiatro debe satisfacer las formalidades y «-
los requisitos que establecen la ley y su reglamento, su efec
to de 5 afios Tenovables. ’

B. Fuentes del derecho exclusivoc al nombre comercial.

La fuente principal) de nacimiento de este signo -
radica en su uso sin necesidad del registro, pero existe ———-
la institucidn de la publicacidn, para establecer la buena fe
en la adopcidn y uso del mismo. De hecho, en la prédctica, la-
publicacién de un nombre comercial equivale a un registro.

El dmbito de proteccidn del nombre comercial se -

establece para presumir que el nombre que se adopta es 1fcito
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¥ no se induzca a error a los consumidores, por un tercero —
que pretenda usar ese nombre.

En efecto, dentro de la zona efective la cliente-
la determinard su confianza para adquirir los productos o ser
vicios en determinado establecimiento. Tambien la clientela -
efectiva es competitiva en las empresas o establecimientos ip

dustriales o comerciales paras adouirir sus satisfactores o —-
servicas.

El sfecto de la publicacidn es de 5 ados prorroga
bles indefinidamente por periodos de la misma duracidn. Ya =--
mercionabamos gque la reforma introducida a2l nuemral 184 esta-
blece gue para casos excepcionales y cuando se justifique, la
SECOFI podri conceder un plazo de gracia: de 6 meses, adiciom
nales a1l plazo 2 que se refiere su primer pérrafo. Por nues-—-—
tra parte, el estudio de la parte final cel segundo pdrrafo -
de la LIk, antes de su reforma, lo veremos en el tercer inci-
so de este capitulo.

C. Fuentes del derecho exclusivo al anuncic o aviso comer——--
cial.

La proteccidn del primer uso del aviso que tenga-
una 6riginalidad en la oracidn o frase, se extiende a ese tex
to de la propaganda que, en ocaciones, va acompaiado de una-—
melodia o "jingle". Cabe advertir que si usamos el vocablo ~-
"originalidad" fue con el sentido de emplearlo para la ora-—-—
cidn o frase que se hage en el texto, porque esa palabra se -
retiro en la reforma al articulo 174 de la LIM.

La fuente del nacimiento 2l derecho exclusivo al-

aviso estd en el registro. Los efectos del registro del anun~
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cio tienen duracidn de diez atios no prorrogables., Después de—
ese periodo pasa al dominio publico, y no podri ser registra-

do por terceros como aviso (art. 175).

D. Fuentes del derecho exclusivo a la denominacidn de origen.

£l instrumento para asegurar la exclusividad de -

las denominaciones de origen es una declaracidn general de =——
proteccidn, emitida por la hoy Secretaria de Comercio y Fomen
to Industrial a peticidn de parte legitima o de oficio. El dr
gano encargado para realizar los trémites de 1la declaratoria-
es la Direccidn General de Imvencicmes y Merces y Desarrollo-
Tecnoldgj_co(z).
Ese derecho exclusivo de uso debe ser registrado-
cuando la coneesidn se da y ya se cubrieron todos los requisi
tos y pago de derechos anteriores a la declaratoria. =ntonces
el registro del derecho de uso se otorga por un periodo de —
cinco afios contados a partir de la fecha de depdsito de la so
licitud, y serd renovable por periodos iguales, siempre y ——
cuando el interesado compruebe que cumple con las condiciones
¥ requisiios que motivarorn el otorgamiento del registro.

Una variante que prpsenta -nuestro signe, consiste
en que no es el titular de la denominacidn de origen el parti
cular sino el 'Estado Mexicano, aquél adlo adquiere el derechao
a usarlas.

2. Derechos y obligaciones del titular de los, signos
distintivos.

A. Derechos del titular de la marca.

2
Art. 20 del Reglamento Interior de la SZCOFI, cuya v:.genc:.a— )
es a partir del 13 de diciembre de 1983.
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Una vez que se obtiene el titulo que acredita que
una marca esta registrada, el titular tiene una serie de dere
chos para protegerse contra posibles usos indebidos por parte
de terceros. Tales derechos sons

— Derecho al uso exclusivo de la marca por el pro
pio titular del registro (irt. 88 de la LIN).

- Derecho de impedir que una tercera persona uti-
lice 1a marca sin consentimiento de su propietario.

. - Derecho de solicitar la aplicacidn de sanciones

= Pacultad de exigir el pago de dados y perjul~=-
cios en contra de los infractores (Art. 230).

— Derecho de trasmitir totalmente o ceder parcial
mente el registro de la marca (Art. I4I).

- Derecho de otorgar licencias o autorizaciones -
de uso de la marca (Art. I34).

- Derecho de demandar ls nulidad de un registro -

de marca otorgadc para proteger una marca {dentica o semejan-:

te (Arts. IAT y ISI).

- Derecho de solicitar la ampliacidn o prdérroga -
del plazo original de 5 ados del registro (Art. I3g).

—~ Derecho de percibir regalfas por el ari‘endamieg
to o licencia concedida a los terceros. ’

- Derecho de obtencidn de regalias por licencia -
obligatoria (Nuevo artfculo I32 reformado).
- a. Obligaciones del ititular de la marca.

-~ Obligacidn de usar la marca tal y como fue re-—
gistrada (Art. I15). )

- Obligacidn de usar la marca en calidad de mar——
ca (Art. I49)
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- Obligacidn de comprobar el uso de la marca & --—
los tres afios posteriores a su registro Y de su fecha legal -
de expedicidn del registro (art. 117).

Una observacidn al precepto citado es de que —-
por primera vez y mediante reforma, se establece qué se en-——
tiende por el uss efectivo de la marcas "la fabricacidn, pues
ta en venta o cocercializacidn del producto o servicio que —-
proteja, en volimenes y condic‘ones que correspondan 2 una —-
efectiva explotacidn comercial en el territorio nacional. La-—
SECOFI podrd reguerir al interesado la inforuwacidn o documen-
tacidn que considere necesarios para cerciorarse de la efescti
va explotacién“(S).

4hora bien, para comprobar el uso se debe de ane-
xar una informacidn econdmica de 1los ados en que se ha vendi-
do el producto o prestado el servicio; los tipos de material—
en la explotacidn, su peso, cantidad y calidad, etc. Zstos da
tos sen‘de-cbnsulta y por lo tanto deben ser fidedignos. Esta
odrdteidn es precisa para que la Secretaria dé por comproba—-
dos los datos, empero se puede reservar ese derecho de esta——
blecer la autenticidad del uso efectivo en &l territorio na--—
cional. Podemos establecer gue dicha discrecionalidad la otor
ga la ley, conjuntamente con las atribuciones de la Direccidn
General de Invenciones, Larcas y Desarrollo Tecnoldgico.

~ Obligacidz de incluir en los productos las le-—
yendas "liarca Hegistrada® o su abreviatura "mars reg." o las-—
siglas "l.R.".

- Qvbligacidn de vincular marcas. En relacidn al -~
desaparecido artfculo 127 ¥y 128 a la vez, podemos decir que -

dicha obligacidn fue . letra muerta, pues no tuvo aplicacidn ——

3:\:“(,. 118 ﬁe la LIM.
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prictica., Dicha inclusidn provocd una serie de protestas tan-
to por industriales, dueros de marcas y  abogados que 10s pa-~
trocinaron; para esta medida se le did solucidn con aplazar -
la vigencia de tal obligacidn legal cuya razdn de ser estriba
en pretender que no circulan en Léxico "marcas extranjeras",-
entendiéndose por tales aquellas cuyo titular es un extranje-
ro 0 bien que tienen un registro extranjero en 2lgin 0tro —-—
pafs. Se dijo que sdlo las marcas con registrc internacional-
son las que se inscriben en Berna, Suiza.

’ Dicha obligacidn de vinculacidn de marcas o mar——
cas cuatas, estriva en que, junto con la uwarca de origen ex—-—
tranjero se acompaiia la marca mexicana para gque, en ésta, al-
transcurrir cierto tiempo adquiera prestigio en el publico --
una vez que la marca extranjera acostumbre al publico con la-
denominacidn respectiva.

Entonces ya no tenemos una obligacidn mds: es una
opsidén el vincular la marca extranjera con una marca origina-
riamenfe registrada en Léxico (luevo art. 127 reformado).

— Obligacidn de solicitar la renovacidn del regis
tro, de 1o contraric caducard de pleno derecho {art. 13%).

- Obligacidn de sedalar en los productos la leyen

- .da "Hecho en Liéxico" (art. 121). .

- Obligacidn de serialar en los productos la leyen
da antérior ¥y utilizar la silueta del dguila (arts. 121 y —w-=
122) en los productos de exportacidn. o '

- Obligacidn de seaalar la ubicacidn de la fdbri-
ca o lugar de produccidn o su leyenda (art. 120).

- Obligacidn de senalar las leyendas citadas y la

indicacidn antes mencionada debe aparecer en los productos, -

en las etiguetas y ean los empaques o envases en que sSe conten
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gan al expenderse al puiblico, o sdlo en los envases cuando —-
por la naturaleza de 1los productos no pudiera insertarse en -
ellos (art. 122 reformado),

- Obligacidn de inscribir actos en Tecnologia. Al
otorgarse el permiso para explotar la marca, por licencia o —
cesidn, debe inscribirse ante el Registro Nacional de Transfe
rencia de Tecnologia y en la Direccidn General de Invencio———
nes, liarcas y Desarrollo Tecnoldgico (arts. 141 y 142).

- Obligacidn de comprobar en forma fehacleate, su
uso efectivo y continuo en caso dé solicitar la renovacidn ——
fart. 140 reforuadc).

- Obligacidn para los efectos de comprobacién de-
uso y reanovacidn, de dar aviso a la Direccidn General de In—
venciones, karcas y Desarrollo Tecnoldzgico, todo titular de =

marcas vinculadas o marcas ligadas.
B. Derechos del titular del nombre comercial.

- Derecho al uso exclusivo del rombre comercial -
de su establecimiento & derecho ‘de impedir gue un terceio —
adopte dicho nombre o uno semejante Aart. 17S).

- Derecho de aplicar su nombre propioc a los pro--
ductos gue elabore, distribuya ¢ comercialice, 0 los' servi---
cios que preste, a través de los documentos probatorios de ex
plotacidn del comercio, siempre y cuando esté publicado en —-
los términos de la ley (art. 133).

— Derecho a registrarlo y usarlo como marcé, sienm
ore y cuando no sea descriptivo de los productos'y servicios-
a 108 que Se aplique y trate -de aplicarse. =n el nuevo articg
lo 91 de la LILU se enumeran en 23 fracciones lo gue no puede-
registrarse como marca, pero la fraccidn II del numeral 90 in

cluye como constitucidn de una marca al nombre comercial, la-
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razén social y la denominecidn social. La fraccidn V de las -

pronibiciones aclara lo relativo a la distintividad.

— Derecho a lizitar el giro de su establecimien-=a
to, sin necesidad de presentar una nueva solicitud; pero si -
10 llega & incrementar, debe, debe solicitar otra publicacidn
(arts. 95 y 187). ' '

- Derecho de solictzar la cancelacidn de_la publki
cacidn; dicho escrito puede ser ratificado si asf lo estima -
la SECOFI, o ésta, mediante oficio lo cancela si el titular -

n3e5ido en los precios o caiidad de -

s

especula S hace Ul usc
los productos o servicios gue vende o presta en su estableci-
miento. Esta medida es plausible si se atiende a las reglas -

de las marcas segun la remisidn gue hace el articulo 187 y de

acuerdo a lo establecide ez el numeral 150 de la LIL.

- Derecho 2 ceder total o parcizlmente su nombre co
mercial. Por regla genersl dicha trasmisidn se hace junto con

el establecimiento (art. 185).

Aungque el articulo citado establece la reserva de
usar el nombre coxzercial, £ste puede ser cedido en el mismo -
acto 0 no, pero CoOmo se establece gque pue&e sujetarse la ope-—
racidn como quieran las partes, se salva el llamado “"pacto de
concurrencia”™, que establece César Sepﬁlveda(4), precisamente
por la remisidn que hace la ley especial al derecho comin, en

el que prevalece la voluntitz=3i de las partes.

— Derechoc a otorgar licencias o autorizaciones a-

un tercero gque lo utilice comzo nombre comercial o como marca,

4 " <
Sepulveda, César, ob. ecit. p. 13z,
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previo pago de regalias que <ijen las partes contratantes.

- Derecho de oponerse a la existencia de otro aom
bre comercial y solicitar las sanciones a quienes infrinjan -

el derecho exclusivo.

Es muy importante aclarar que er las reformas in-
troducidas a la LIk, todavia se ﬁantiene como requisite de -~
procedibilidad para el ejercicio de la aceidn penal, la pre-—-
via declaracidn de la SECOFI, en relacidn con la existencia -
de los hechos gque pudieren resultar coanstitutivos del delito-
de nue se trete. Dicha declaracidnm seé formulard desde un pun—
to de vista técnico, no prjuzgari sobre las acciones civiles-~
0 penales que procedan y se hara delvconocimiento de la Procu
raduria General de la Repiblica (art. 213).

El capitulo de las infracciones en su articulo --
210, fraccidn IV, considera como infraccidn administrativa --
usar dentro de una zona geogrdfica en que resida la clientela
efectiva, un nombre comercial semajante en grado de confusidn‘
a otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar-
un estabiecimiento industrial, comercial o de servicio, del -

mismo o similar giro.

Por su parte, el articulo 211 tipifica cowo deli-
to, en la fraccidn VII, usar dentro de una zona geografica —
que abarque la clientela efectiva un nombre comercial igual a

otro aplicado al mismo giro mercantil.

La pena por incurrir en alguno de los delitos --—-

enunciados en el numeral anterior, es alternativa y, consiste
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en prisidn de 2 a 6 afios y multa de mil a cien mil pesos o sé
lo una de estas a juicio del juzgador.

Cabe mencionar que el nuevo artfculo reformado es
tablece que la investigacidn previa relacionada con los deli-
tos a que se refiere el numeral 2II la iniciard el Ministerio
Piblico tan pronto como se tenga conocimiento de los hechos -
que puedan tipificarlos, y dentro de ella podrd dictar las me
didas cautelares que establezca la legislacidu de la materia,
incluyéndose las dispuestas por el Cddigo Federal de Procedi-
mienfos Pederales. Sin embargo, es de observarse gque la nueva
medida de conocimiento pars 2l representante social es mds am
plia en relacidn a su coupetencia, pero no para su tiempo.

En efecto, el Ministerio Pdblico del orden comin-
se abstendrd por falta de tiempo de conocer de los hechos que
puedan constituir el delito, precisamente, por la tardanza de
la declaracidn técnica por parte de la SECOFI. Empero, sélo -
puede iniciar la averiguacidn y turnarla a la Procuraduria Ge
neral de la Republica para el procedimiento que se sefiala en-—
el artfculo reformado, %0da Vvez que actia como investigador -
de conocimiento.

- Derecho de oponerse a la publicacidn de otro ——
nombre comercial.

: Esta accidn creemos que puede ser intentada por -
el,titﬁlar cuando de los casos excepcionales y justificados -
por el tercexro, la SECOFI concede el plazo para solicitar la-
renovacidn de los efectos de la publicacidn. Aunque la refor-
ma al artficulo I84 retird su segundo parrafo y adiciond uno -
nuevo; éste dltimo es confuso porque no establece a qué plazo
de gracia se refieres s{ al plazo para presentar la solicitud

de la publicacidn o al plazo para renovarss.
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Este derecho es de peticidn y ya la ley retira la
figura de cesacidn de los efectos, de manera que si no prospe
ra se intenta la accidn mencionada en el anterior inciso.

- Derecho de solicita;r la aplicacidn de sanciones
contra los infractores y reclamarles los dafios y perjuicios,-
independientemente de la sancidn administrativa y del ejerci-
cio de la accidn penal, con motivo de la infraccidn o del de-
lito (Art. 2I4).

b. Obtligaciones del titular del nombre comercial.

Todo propietario que desea proteger legalmente su
nomdbre comercial y conservarlo, tiene tambien la obligacidn -
de usarlo tal y como fue publicado en la Gaceta de"Invencio—-
nes y Marcas", anteriormente llamada "Gaceta de Propiedad In-
dustrial®™. De manera que ese uso exclusivo debe ser continuo-
¥y no inducir a error o confusidn, ni desviar a la clientela -
de los competidores en el mercado.

- Obligacidn de usar el nombre comercial tal y co
mo fue publicado (Art. I79)

- Obligacidn de renmovar los efectos de la publica
cidn (Art. I184).

- Obligacidn de iyscribir ante el Registro Nacio-
nal de Transferencia de Tecnologia, la licencia del nombre co
mercial ¥y su cesidn (Arts. 188 de la LIM y 2 de la Ley Sobre-
el Contro y Registro de la Transferencia de Tecnologfa y el -
Uso y Bxplotacidn de Patentes y Harcas(s)).

- Obligacidn de demostrar la utilizacidn efectiva
del nombre comercial aplicado a un giro determinado.

Podemos decir que el mismo comentario que hicimos

5Publi.r:ada en el D.O. el dfa II de enero de 1982, y en vigor-

a los 30 dfas de esa publicacidn. -
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a 1la obligacidn de comprobar el uso de la marca, es aplicable
a este apartado. Solamente agregaremos que no hay confusidn -
en..el término usoc efectivo y utilizacidn efectiva, en razdén -
de que la primera sdlo se refiere a las marcas y la ley lo es
tablece en su articulo 118; pero para la segunda, nosotros en
tendemos la sdla existencia del establecimiento, irdependien-
temente de la produccidn de articulos, y el texto donde apare
ce su nombre comercial.

Inclusive, puede darse el caso de la publicidad -
gue ée haga del noubre en todo medio de difusidn o por sus ca
racteristicas notorias. De la misma forma, podemos hacer uso-
de las reslas establecidas en relacidn a la marca, y en donde
el nuevo numeral 118, parte in fine, nos indica "una efectiva
explotacidn comercial en territorio naciornal. La SECOFI podrs
requerir al interesado le informacidn o documentos gque consi
dere necesarios para cerciorarse de la efectiva explotacidn”,

Luego entonces, si podemos asimilar estos concep-—
tos en el plano de aplicacidn a la comprobacidn del uso de la
marca y cualquier otro medio de prueba dentro de las operacio
nes comerciales gue lleva a efecto el nombre comercial. La ——
ley no necesariamente debe de definir sus conceptos.

C. Derechos del titular del aviso o anuncio comercial.

- Derecho al uso exclusivo del aviso para anun-—
ciar al piblico un establecimiento o negocio comercial, indus
trial, de servicios o determinados productos (art. 174 refor-
mado).

- DBerecno de usar el aviso e impedir que un ter—-—
cero lo adopte sez igual o semejante al grado de que se.con——
fundan . en su conjunto

S - Derecho de proteger ese us0 exclusivo por j me-—
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diante registro (174).

~ Derecho de solicitar la aplicacidn de las san—-
ciones contra los infractores y exigir el pago de dafios y pexr
Juicios en contra de los infractores (arts. 210; b, fracéﬁén—
VII v X5 y 215).

c. Obligaciones del titular del aviso o anuncio comercial.

- Obligacidn de usar el aviso o anuncis tal y co-
mo lo registrd. ) )

- Obligacidn de no volver a registrar su anuncio-.
'una vez gue hajya cafdosen el dominio pidbliro. : '

- Obligzcidn dc espesificar en la solicitud: de }g
gistro qué productos o servicios van a publicarse. ) -

~ Obligacidn de usar oraciones o freses que los -
aistinga fdcilmente de los de su misma especie.
D. Derechos del usuario registrado_en lz denominacidn de ori-—
gen.

Ya hemos dicho que el instrumento para asegurar -
la exclusividad de uso de elementos diferenciadores de mercan
cias llamados denominaciones de origen es la declaracidn geng
ral de proiteccidn. 3d1o el Estado Mexicano es propietario y -
la SECOFPI su representante.

La concesidn del derecho a usar una denominacidn-~
de origen se otorga a todo solicitante, sea persona fisica o=~
moral, quien puede adquirir ese derecho de uso mediante un re

gistro. Una vez declarada la proteccidn, esos derechos. son:

-~ Derecho a usar la denominacidn de origen en los
productos gue se exploten y sean publicitados.
- Derecho de trasmitir ese derecho de uso.

-~ Derecho de otorgar licencia de uso.
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Pero para que 'la trasmisidn surta efecto debe ser
inscrita en la SECOFI, la que sdlo dfectuard el registro del-
traspaso si se le comprueba que el nuevo usuario cumple con -
l1os requisitos eatablecidos en la LIK para obtener el derecho
a usar la denominacidn de origen.

Sobre el convenio de licencia de uso, 3dlo surti-
rd ‘efecto a partir de su aprvobacidn y registro por la misma -
Secretaria, y cuyos regquisitos exigidos deben ser complementa
dos en el coavenio. Ademds, el liceaciatario sdlo podrd utili
zar ia denominacidn de origen acompanada de una marca regis—
trada que sea propiedad del licenciante y que kaya sido expldo
tada en forma efectiva por €1, deniro del territoric nacio——
nal (Arts. I69 vy IT70).

d. Obligacionea del usuario registrado en la denominacidn de-
origen.

= Obligacidn a utilizar la denominacidn de origen
como aparece protegida en la declaracidn general. Se excep———
tﬁanv las modificaciones gue no alteren o afecten su identidad
¥, de no utilizarse en la forma establecilda, procede su revo-—
cacidn (Art. I68).

- Obligacidn de comprobar las condiciones vy requi
sitos que fueron determinantes para otorgarxle el registro de-
usuario, en el caso de la renovacidn de los efectos del regis
tro (Art. I67).

- Obligacidn de regisirar la trasmisidn del uso,-
y someter a 1la aprobacidn y registro el convenio de licencia,
ante la SECOFI (Arts. I69 y I70).

3. Kodos de concluir el derecho sobre los signos dis
tintivos.

Los modos como llega a su fin el derecho exclusi-
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vo de uso de los elementos diferenciadores de productos, ser—

vicios y establecimientos, son:

A. Por nulidad del registro marcario.

El tratadista César Sepilveda, hace una distins—-—
cidn muy precisa sobre la nulidad del registro y 1a nulidad -
de la marca. Dicho autor, senala que la nulidad del registro-
supone el incumplimiento de requisitos formales que al reali-
zarse los supuestos, la nulidad obliga al titular a efectuar-
un nuevo registro en forma debida, ya que en caso de no hacer
io, sélo se tendrdé una marca en uso.' Por el contrario, la nu-
lidad de la marca es consecuencia de su desaparicidn total; -~
una vez‘ que queda firme la resolucidn de anulacidn, no existe
bning\in derecho para usarla, resultando su empleo hasta delic—
tuoso ern algunos casos. Sin embargo, la Ley de Invenciones y—
Karcas, Unicamente se refiere a2 la nulidad del registro abar-

(6)

En efecto, dichas nulidades se observan a. la luz-—

cando las dos nulidades

‘del articulo 147 de la 1Ik, en sus siete fracciones:

2a) 1 registro de una morca es nulo.

“Cuando se haya otorgado en contravencidn a las —
disposiciones de la ley (art. 147-I).

Esta fraccidn se refiere a las prohibiciones que-
estaﬁlece el numeral 91 para constituir una marca y que no —
llenen los requisitos esenciales para su registro, como lo es
tablece el articulo 20 de la LIk. -

- Por falsedad del solicitante cuando solicite el
registro y se haya otorgado-sin aprobarse debidamente los ex_a:
menes administrativos y el de novedad; o no se cubrieron los-—
derechos (arts. 105, 105 y 58 del Reglamento de la ley).

°Sepﬁlveda, César, ob. cit. p. 216.
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- Cuando la marca sea idéntica o semejante, en —-
grado de confusidén, a otra que naya sidq usada en el pais, —
con anterioridad & 1la fechs legal de la marca registrada, ——-
aplicade a los mismos o similares productos o servicios, siem
preAque guien haga valer el mejor derecho por uso anterior -
compruebe haber usado su marca ininterrunpidamente en el ———

pais, antes de la fecha de uso desclarado por el que la regis-—
tré (art. 147-IT reformado},

N Zara este caso, la nulidad no opera de pleno derg
cho, sino que reguiere de us procedimiento de declaracidn.

~ Cuzndo una uzarca fue usads cos anterioridad ecn-
wéxico o en el extranjero (art. 147-IIX).

Para que exista el procedimiento declarativo, es~

necesario acreditar mediante copia certificada, gue existe el
registro en el extranjero.

-~ Cuando la etiqueta, en que aparezca 1a marca —
contenga indicaciones falsas respectc de la procedencia de —
los productos 0 servicios, ubicacidn del establecimiento 0 —~-

con respeéto a medalla, diplomas, premios o recompensas
(art, 147-1V).

Zsta causa de nulidad viene a proteger al ‘i iimo-
grupo de interés, a2l consumidor, cuyos derechos estédn salva-~—

guardados en la Ley Pederal de Proteccidn 21 Consumidor, con-
tra usx:\ryadorea e imitadores de marces.

- Cuando el registro se hubiera otorgado con base
en declaraciones falsas o inexacias (art. 147-¥).

-~ Cuando por error, inadvertencia o diferencia de
apreciacilin, se haya otorgado el registiro existiendo en vigor
otro gue se considere invadido, por tratarse de una marca que

sea igual o semejante en grado de confusidn y que se refie~
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fiera a servicios o productos iguales o similares (Art. I47--
vI).

La confusidn de las marcas debe ser declarada pa-
ra que opere 1la nulidad.

- Cuando el representante del duesdo de la marca -
obtenga el registro en el extranjero, sin su consentimiento -
expreso (Art. I47-VEII).

En cuanto a2 la demanda para solicitaxr la nulidad,
ante la Oficina de Karcas, pusde inteniorse por €l duedo por—
‘conducto de su apoderado legal, una vez que exista el regis-—
tro general de poderes que al efecto establezca la secorr(7),

En la misma ley se estadblecen los cuatro plazos -
para demandarlas en cualquier tiempo, en los casos de las —w—
fracciones I, V y VII; en un plazo de tres ados, para las pre
vistas en las fracciones IV y Vi; y en un ado, para la seiala
da en la fraccidn II; pero en un plazo de seis meses, parz la
fundada en la fracecidn III.

Dchos plazoas se computarih a partir ds 1z pudli-
cacidn del registro en la Gaceta de Invenciones y Karcas ( —
Art. I47 parte in fine).

b. Caducidad.
La caducidad en el derecho marcario equivale a la

pérdida del derecho.

En el artfculo I3S de la LIU restrinje la institu
cidn de la caducidad, consiatente en gue al transcurrir el —
plazo original de cinco alos de vigencia del registro debe de
renbvarse dicho registro, pero amplia con un plazo de gracia-
para presentarse la solicitud de renovacidn que de no hacerse

7Art. 189 reforwmado.
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caducard de pleno derecho.

La caducidad de acuerdo a lo citado anteriormente
opera a falta de la renovacié}x del mismo registro, y deja 1la
puerta abierta para que los terceros puedan solicitar su re—
gistro, transcurrido un afio a partir de la fecha de la caduci
dad (Arts. 99, II2, I39, 140 y I48 de la LIL).

Por 1o que respecta al artfculo I3 del Reglamento
de la LIV, cabe mencionar que el lapsoc de promdciones no pre-—
sentadas en el término mayor de un afio, produce 1la caducidad-
de la: instancia. Los términcs para computar dicha caducidald,-
se establecen en el mismo artfculo tercero traﬁsitox‘io,

. ¢, Extincidn.
Son tres las causas por las que puede terminar el

registro de la marcas Por disolucidn de la marca;  por usar ia
marca er forma distinta a como fue registrada y por falta de

usc de la marca.

Extincidn por disolucidn.

' Disolucidn viene de diluir. Cuando el propietario
ha tolerado el uso de la marca como si fuese el nombre del —
producto que distingue la marca de su propiedad.

Al respecto, el titular de una marca tiene la =——
obligacidn de no usarla de manera tal que pueda producir el -
efecto de acostumbrar al pdblico a usar: dicha marca como el -
nombre del producto, asi como la obligacidn positive de usar—
un término genérico apropiado junto con la marca y, en todo -
caso, la de realizar todos los esfuerzos pertinentes para evi
tar que o1 pdblico en general use la marca como un término ge

nérico

BI.adgs, Stephen P. Transformacidn de una Marca en un Término-—
Genérico, en r.m. de la P.l.A., jul-dic. 1964, No. 4, p. 254

y sigs.
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. Estos conceptos nos indican la extincidn por to-
lerar el uso de la marca como nombre genérico o su .dilucidn.
Rangel Neaina'9)

ante todo para distinguir un producto de otro producto del -

nos indica que la marca sirve -

mismo género, ya sea que este ultimo lleve otra marca o no -
lleve ninguna, es la marca la que da & la mercancia su indi-
vidualidad, permite reconocerla entre millones de otras and-
logas o semajantes.

Para el tratadista citado, la naturaleza de la -

marca estriba en su esencia distintiva, lo cual desprende =-
que la marca debe especializar, individuelizar y singularie-
zar el producto a manera de evitar toda confusidn con otros-
productos similsres(xo).
) Esa funcidn diferenciadora como ya la explicamos
anteriormente, la conserva la ley en su artfculo 89, pero el
titular de un registro marcario debe conservar el derecho —
privativo sobre el mismo, haciendo que sus productos se dis-
tingan de los otros iguales o si.fnilares, por medio de su mar -
ca, y tratando darle una publicidad adecuada. Es decir, pu-—
blicitar su marca con un uso que indique su cardcter distinti
Vo ¥y no el de un término genérico o descriptivo del produc—-
to. ’

Le "LI¥, en su numeral 149, nos indica que para -
que proceda la extincidn del registro marcario por dilucidn,
es necesario que el titular del registro citado provoque o =
tolere su cambio en denominacidn genérica de los productos o

servicios, de tal suerte que pierdan éstos su funcidn distin

gﬁangel Kedina, David, Tratado, ob. cit. p. I72.

IoIdem. p. 184 y 185.



- I09 -

tiva, por los medios comerciales y en el uso generalizado por-
el piblico. .

Parz declarar la extincidn se recuiere de todo un
procedimiento, satisfecho el mismo, & marca afectada pasa al
dominio p\iblico a partir de la fecha en que se publique la de
claratoria en el Diario Oficial (Art. I49).

El extitular puede solicitar nuevo registro de la
narca que le fue declarada extingida; asimismo el titular de-
la marca caducada, en los términos del articulo 99 reformado.
Luegc; entonces no hay dominio ptiblico porgue la ley le fija -
una garantfa, ¥ los terceros no podrdn registrar una msrca ni
caducada ni extinguida.

A menudo vemos que es tante la popularidad de la
marca en los medios de publicidad que el publico inmediatamen
te identificz el nombre de la xﬁarca con el nombre del pro-
ducto. Esto conduce a la inclusidn de la marca en dicciona——-
rios, enciclopedias, libros de texto, libros técnicos ¥y publi
caciones periddicas.

No 2ebe admitirse por el dueno de la marca que ég
ta aparezca en 108 diccionarios, libros de texto o publica——
cidn especializad=z, sin ninguna anotacidn o advertencia que —
identifique al significado de la marca, si aparece debe indi-
carse que es marca registrada. Por otro lado, lLadas, opina —
que de.be admitirse gue el duerlo de la marca tiene el deber de
ser diligente e= la salvaguarda de sus deréchos(zI).
Extincidn por uzar la marca en forma distinta a como fue Tre——

gistrada.
I1I

Ladas, Stephez P., ob. c¢cit. p. 277.
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La zarca debe usarse tal y como fue registrada. -
Toda modificacidn serd motivo de una nueva solicitud, pero pa
ra conservar el registro marcario, se condiciona al cumpli---—
miento de diversos requisitos que la ley se.ala. Estos incum-
plimientos, de alzuno de ellos, trae como consecuencia la pé£
dida o extincidn del registro.

Las condiciones que establece el articulo 115 son
las diwxensiones de la marca y sus variantes en la materia en-
1a cual estd impresa, grabada o reproducida.

Entornces, el reristro original se extinguird pre-
via declaracidn, no es de pleno derecho, si no se llena el re
quisito de modificacidn, salvo que s0lo se infiera al tamario-
o 2l material en gue estd reproducida la marca.

Extincidn por falta de uso de la marca.

Para cue el registro de la marca conserve sSu Vi-—-
gencia y su proteccidn, el titular debe demostrar el uso efec
tivo dentro de los tres anos siguientes a su registro. De no-
demostrarlo, se considera extinguido de pleno derecho el re=—-—-
gistro (art. 117),

Ya vimos en qué consiste ese uso efectivo, en el-
inciso anterior, cuando habldbamos de las oblizaciones del ti
tular. ’

La fecha para computar el plazo de tres atos es -~
la misma fecha en zue el funcionario (servidor publico) firma
la expedicidn del registro. .

Para renovar el registro tambien es necesario coz
probar ese uso (art. 140).

d. Cancelacidn del registro.
Uno de los modos tambien de terminar el derecho —

al uso exclusivo de la marca es la cancelacidn, la cual tiene
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¥y presenta dos variantes: la cancelacidn por renuncia. y por -
mandamiento legal. el R

Cancelacidn por renuncia voluntaria..
Esta, el concepto tradicional de cancelacidn, es-

él acto por el cual el propietario renuncia alxresistro de la
marca mediante escrito dirigido a la SECCFI; porque es €1 ——-—
quién tiene esa facultad de renunciar a los derechos gque deri
van del registro de su signo marcario.

Tste derecho se encuentra en el articulo 150 de -
la Lfn, ¥y la Oficina de Larcas declararid 32icha cancelacidn y-
resolveri sobre la veracidad del libelo. Zungue no es usual -
esta medida, se pide la ratificacidn del escrito.

Tiene el miswmo derecho de solicitar el registro,-
nuevamente, el titular gque pidid la cancelzacidn voluntariamen
te, en cualquier época, pero tendrd que estar sujeto a 1los --
exdmenes administrativo.y de novedad que baga la Oficina de -
Liarcas, dependiente de la Direccidn Generazl de Invenciones, =
Lkarcas y Desarrollo Tecnoldgico (art. ©¢ de la LIk reformada,

recientemente).

Cancelacidn por mandato legal.

' =sta modalidad se establece en 1=z segunda parte -
del numeral cue citamos inicialmente en estz cuartilla, al de
cir que la SECOFI puede cancelar el registrs de una marca, =—-
cuando'su-titular especule o haga uso indebiZio en el precio o
calidad de un producto o servicio amparado zor la marca en de
trimento del publico o de la economia del pzis.

tluevamente, observamos que la medfida.tomada por -
el legislador fue la de proteger al piblico consumidor; sero-
la solucidn a esa especulacidn se establece en la propia ley,

al establecer el registro y uso obligatsric de marcas en cual
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quier producto o servicio (aArt. 125).

No obstante que de las tres fracciones introduci-
das a este articulo no se menciona la especulacidn o uso inde
bido de precios o calidad de las mercancfas o servicios, O==-
tras leyes se encargai: de sancionar la especulacidn, como es—
el caso de la ya comentada Ley Federal de Proteccidn al Consu
=i dor ¥ el Cédigo Penal para el Diatrito Federal, se ocupan —
de ella. la primera sanciorna las infracciones y la segunda, —
tipifica como delitos contra el comsumo y la riqueza nacional
esas figuras.

Precisamente por ia demosiracidn que habrd que ha
cerse al duefio o fabricante de la marca de que es &l el que —
especula, la disposicidn no funciona; y en supuesto que fuese
asf, 1a medida adoptada a nuemtro criterio es la indicada an-
teriormente.

e. Expropiacidn.

Para las patentes si opera la expropiacidn, de —
acuerdo a lo establecido em el artfculo 63 de la L1M, perc es.
aplicable la expropiacidn a las marcas, aunque no lo diga la-
ley.

Ya mencionamos que constitucionalmente el Estado-
mexicano estd facultado para imponer las modalidades a la pPro
piedad privada;, empero, en materias de marcas no sSe establece
los reguisitos para los decretos de expropiacidn. Esa facul--
tad la establece el articulo 27 Constitucional, en sus, segun-
do y tercer psarrafos.

Hacemos estas anotaciones, porque la marca si es-
factible de expropiarse, pero no debe decirse en la ley, para
no asustar a los inversionistas extranjeros, por la amenaza.-

de una posidble privacidn de su marca,
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f. Prohibicidn_de usar marcas en determinados productos.
liediante la reforma al artfculo I25 de la LIK, se
mantiene le misma prohibicidn de uso de marcas registradas o-

no en determinade producto o servicio, de cualquier rama o ag
tivided, de oficio o a peticidn de los organismos representa—
tivos,

No es necesario, creemos, transcribir las fraccig
nes, pero si consideramos neces=rio mencionar que no dice la-
ley si la prohibicidn es definitiva o temporal. Esta prohibi-
cidn tiene un matiz de expropiacidn pero no se asimila, por——
que el bien sujeto y objeto de mxpropiacidn pasa 21 dominio -
piblico, pero en el caso de gue nos ocupa, la marca no pasa a
formar parte del patrimonio nacional. .

Se supone gque el ¥tuloc subsiste, la marca conti-
nda registrada sdlo que no procede su uso » pero al renovarse-
el plazo de vigencia de cinco sfos, el titular demostrard que
por causas ajenas le estand impidiendo hacer uso de la marca.

Precisamente por el conflicto de las disposicio--
nes de 1la LIKM, se rompe el principio establecido en la Consti
tucidn, ya que se daria preferexcia a unos en perjuicio de —-
otros. Una observacidn precisa para esta medida de prohibi———
¢idn; radica en la derogacidz Zel articulo, comservando la vi
gencia de las marcas y dictar zedidas para que se ajusten los
faforicéntes y prestadores de servicios sobre el control de cz
lidad y eficiencia de proporciszarlos, en este conflictivo ——
sistema econdmico.

g- Restriccidr del uso de las =arcas,

Zste modo de termizar el derecho exclusivo de la-—
marca, se establece en el artfculec 116 de la LIk, en el sentl

do de gue la Secretaria podrs establecer, mediante declarato-
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ria y una vez que haya oido al presunto afecizdo y a los orga
nismos representativos de los sectores interesados, gue los -
productos elaborados o los servicios prestados por un mismo -
titular gue en uno u oIro caso sSean substancialmente iguales,
esto.es, que sdlo difieran en caracteristicas éceidentales, &
se amparen por una sdla marca.

César Sepilveda al comentar esta disposicidn dice
gue restringe el derecho sobre la wmarca, porgue protege los -
intereses del consumidor; agregando que dicho objetivo radica
en la sxzistencia de precios artificiales entres los productos-
de calidad siawilar, precios y armonia del due:do, autoridades,
organismos representativos, y las cdmaras industriales y de -
conercio o las asociaciones de productores, rara una declara-
toria feliz, de lo contrario puede instarse ante los  tridbuna-
les judiciales(lz)

Finalmente, hemos de decir gue este nuxeral obedg
ce a un objetivo de tipo econdmico, ya que la Secrstarfa obli
ga a que los productos lleven sdla una marca por la especula-
cidn de los precios. Zsiz precepto, 21 izu=zl gue el aniterior-
comentade mo funcionan en la priactica, pero son innovacioneé—
& la ley de Invenciones y Liarcas.

B. Los modos des conclusidn del noambre comercial.

Al iniciar nuestro estudio de los modos de conclu
sidn, y en gspecial al de las marecas, deciamos gue el =odo de
concluir el derecho exclusivo de uso de los elementos diferen
ciadores de establecimientos, era mediante la publicacidn no-
mediante registro. Come no hay registro de nombre comercial -~
tadpoco hay caducidad ni nulidad aplicables a la marca. Las -
formas de poner fin al derecho exclusivo sdn, pror consiguien-
te:

l‘Sepﬁlveda, César, ob. cit. p. 145.
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a. La cesacidn de 1os efectos de la publicacidn.
Esta figura quedd sin efectos por la reforma de =—

22 de diciembre de I987, precisamente por la reforma al art{-
culoc I84 en su segundo pdrrafo. Sin embargo, antes de dicho ~
cambio a la ley, no se sefialaba en forma expresa el procedimi
ento declarativo, pensamos que operaba de -pleno derecho.

No decfa nada acerca de la caducidad por no efec-
tusr la renovacidn al derecho exclusivo de solicitar los efec
tos d:e la publicacidn, sélo indicaba que de no solicitarse ce

sardn los efectos de la publicacidn.

b. Extincicn del derecho por no usar el nombre.

Por su parte el articulo I86 nos dice gque cuando-

deje de usarse dentro de un afio consecutivo o un a’ho despues-

de que la empresa o establecimiento que distingue haya desapa
recido, terminard el derecho de uso exclusivo.
c. Terminacidn por tlausura del establecimiento por mas de un

afio, cuando no se use el nombre comercial por la sancidn ad-—
ministrativa.

d. Expropiacidn_del nombre comercial.

Iguslmente podemos elevar nuestros comentarios pa
ra establecer que los nombres comerciales sf son objeto de ex
propiacidn, precisamente por su naturaleza de propiedad priva
da, quedando sujeta a las modalidades y restricciones de la
propie;iad privada que se fijan en el artfculo 27 Constitucio-
nal, para ejercer un control mis estricto de los derechos al-
nombre comercial.
ce ElL modo de concluir el avigo o anuncio comercial.

Por la importancia que juega la pubdblicidad en los
medios de informacidn en esta época moderna, no creemos gue —

el titular de un aviso solicite la nulidad de un aviso que ~
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sea iguasl o semejantes, en tal caso pedird la aplicacidn de -
las sanciones o el pago de dafios y perjuicios. La mayorfa de-
los casos terminan en amigables composiciones.

Todo productor o fabricante o prestador de servi-
vicios cada dfa busca la forma de expender sus productos con
una publicidad cada dfa mds avanzada, y precisamente para a--—
traer clientela. Por esto los efectos del registro se reducen
a dies afios no prorrogabdles. Todo anuncio que lleve cierta —-
originalided er suz tsxics, Lmportanie o no dentro del comer-
cio, termina al cumplir dicho plazo 'y caerd al dominio publi-
co.

Aungue es aplicable la expropiacidn a este signo,
no vemos la forma en que el Estado adopte tal medida, ya que-
en el supuesto de que el aviso cbmercial.ca:f,ga:en-,el_domiml.o-
publico, nadie puede hacer uso del mismo ni podra registrarlo
como aviso., Entonces, pensamos que puede operar el dominio pg
blico pagante.

D. lodos_de concluixr el derecho de unso esxclusivo derivado de—

12 concesidn de la denominacidn de origen.

Bn este tltimo inciso mencionaremos gque la dura—-

cidn' de vigencia de la proteccidn de la denominacidn de ori—-
gen es indefinida, pues esta condicionada a la subsistencia -
de las condiciones naturales que la motivaron. Por eso el pla
zo de vigencia de proteccidn se hace extensible a dichas con-
diciones. La declaracidn de proteccidn dejard de surtir efec-
tos por otra declaracidn que dicte la SECOFI.

Luego la concesidn otorgada mediante registro pa-—
ra el usuario terminas
a. Por nulidad.

Cuando ei registro se otorgd en contravencidn a ~
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las disposiciones establecidas en la Ley de Invenciones y kar
cas; y cuando se otorgue'en base a las falsas declaraciones -
(Art. I7I-I).

b. Por caduacidad.

Cuando el registro no se renueve al terminar la -
duracign del registro, cuya vigencia es de cinco anos (Art. -
I7TI-IX).

c. Extincidn,

Son dos las causas de extincidns cuando el usua—
rio fegistrado no utilice la denominacidn de origen dentro ——
del plazo de un aio, contado a partir de la fecha en que se -~
concedid la autorizacidn, y no haya acreditad; el uso de la -
denominacidn de origen al ado, acompaiidndola con documentos,-—
que demuestren dicho uso ante la Secretaria (Arts. I7I-III, -
7 65 del Reglamento de la LIL).

La segunda causa de extincidn estriba ea el caso-
de gue se suspenda dicha utilizacidn por mds de un afic conse-
cutivo (Art. I7I-III).

Para proceder en el tréamite del procedimiento de-
terninacidn, el articulo I72 de la LIM, menciona que dichas -
declaraciones administrativas de nulidad, caducidad y de ex—
tincidn, " autorizacidn para usar una denominacidn de origen, -
la declaratoria general de proteccidn o de registro de usua-——
rio de 1a misma, se hard por la SECOFI de oficio, a peticidn-
de parte o del Winisterio PUblico Federal.

Por ser el dueiio de la denominacidn de origem el-—
BEstado liexicano, es &ste el que debe velar por el uso no auto
rizado, quedando a cargo . de las partes a que se refiere el -
articulo I53 de la LIX, denunciar todos los casos de el uso —

ilegal a que ze refiere cada denunciante, ya sea ante la Se—
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cretarfa o ante el Linisterio Piblico cuando se usurpen 1los -
derechos del usuario.

De la misma forma la representante del Estudo, po
drd guerellarse por tales delitos, pero cabe senalar que no -
se estabdlece ni en la ley ni en su reciente reforma, um proce
dimiento especial tanto de tipo administrativo para sancionar
el uso ilegal como la usurpacidn de derechos de usuario de la
denominacidn de origen. S610 nos atenderemos a la declaracidn
técnica que haga la SECOFI para intentar ias acciones civiles
¥ penales. (Art. 212 de la LIE, recientemente reformado).

4. Procedimiento administrativo declarativo del derg
cho exclusivo de los signos distintivos.

A, Procedimiento o trimite administrativo para obtener el re—

gistro de la marca.

Hediante 1a nueva reforma introducida a la LIK y-
con las disposiciones reglamentarias se establecen los sigul-
entess

2) Reguisitos de la solicitud y sus anexos, deberdn ser diri-

gidos a la Direccidn General de Invenciones, liarcas y Desarrg
1lo técnoldgico de la Secretarfa de Comercio y Fomento Indus-
tril.

- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitan-
te, sea duefio o apoderado legal.

~ Ubicacidn de la fibrica o establecimiento comer
cial, o del principal si tiene varios.

«~ PFPecha del primer uso de la marca.

- Artfculos, productos o servicios que protegeri.

- Denominacidn de la marca o su condicidn de inno
minada o de mixta. Si no tiene se pone sin denominacidn.

- Descripcidn y reserva de 1la marca.
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~ I2 ejemplares de los marbeteas o stiguetas de la
marca.

~ Cuando la marca, en su deéqripcién, mencione cg
lores, tipo o tamafio especial de letfas; ¥y se reserven éstos,
se exhibiran ademés los marbetes o etiguetas de la marca, en-—
1s forma en que éstea vays a usarse. Deberdn coincidir la des-
cripcidn de la marca, las reservas y las etiquetas o marbetes
pregentados.

~ El1 poder otorgado al apoderado y su conetanclia,
o carta poder suscritz ;sr'el mandante ante dos testigos, ano
tando nombre y domicilio de éstos; si es persona moral, la es

cri tura constituida por notario piblico. .
~ Si ge desearegistrar ls marca invocando la pripg

ridad de la solicitud depositada anteriormente en uno de los-~
pa{aes de la Unidn de Pais, puede anexarse.

Cabe senalar que existe en este tramite un nimero
de la solicitud para la expedicidn del registro y otro para -
la marca hesta que sea expedido el registro.

b) Examen administrativo.

Lo lleva & cabo el Departamento de exsimenes admi-
nistrativos, verificando los requisitos satiafechos en la so-
licitud y en sus anexos; pudiendo presentarse dos hipotesis:-
gque se considere que dicha documentacidn e informacidn es de-
ficiente 0 que se estime que todo'estf en regla(Is).

' Si estd en el supuesto primerc se hard saber al -
solicitante para que subzane los errores en un plazo de dos -
meses, de no hacerlo se tiene por abandonada la solicitud ( -~

Art. I04).

IBR&ngel Ortiz, Alfredo. Hodos de Concluir el Derecho a la ——
karca, Tesis Profesional, Kéxico, I980, p. I9




¢) Examen de novedad.

Liediante informes sobre la marca en el.libro o {n

dices por clase, productos o servicios, el examinador del De-—

partamento citado coanfronta si hay o no hay anterioridad de -
una marca ya registrada o en trimite. Sszta indagaciég consisg-
te en lo sefialado en el nuevo articulo 106 de la LIM, para es
tablecer si la marca a regigtrar es igual o semejante en gra-
do tal gue pudieran confundirse. Si existe una marca igual o-
ctra en tramite y aplicada a los --~

semejante ya registrada n
en los supuestos -

cignos o similares productos, o servieios,
de las fraccicnes XXI a XJAIII del articulo 91, se suspende el

trdmite y se notifica sl solicitante de la confusidn, para —-

gque diga lo que a su derecho proceda. Si en el plazo de 15 a-

45 dfas no se contesta, se considera abandonada su solicitud-
y pierde la fecha legal.

d) Concesidn del registro.
Rangel Ortiz, Alfredo, nos dice gque una vez supe-

rads la etapa final del trdmite la nisza oficina wmanda llamax

a los interesados, mediante oficio conocido en el arget profe

sional como "cita de pago", o sea, es el oficioc por el gue se

acepta el registro la marca propuesta y gue debe pasar a Cu--
brir los derechos respectivos para que pueda serle ézﬁedido -
el tfturotd) '

Con este titulo o certificado de registro de la -~
marca que Se expide por la Direccidn General citada, se acre-
dita la existencia del derecho al uso exclusivo. Zs declarati
vo porgue se hace constar en él: numero de la marca; la fecha

lezal del registro o fecha de presentacidn de la solicitud;-

14rvfden. p. 15.
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le fecha de expedicidr del mismo titulo declarativo; el nom—-—
bre del titular y la ubicacidn del estaplecimiento principnal,
Se anexa y forma parte del titulo propiamente dicho un ejem-——
plar de la descripcidn y reserva, asf{ como la reproduccidn de
la marca objeto de registro (arts. 106, 110 y 111). Para los-—
efectos hacia terceros, el registro debe darse a conocer me—-
diante su publicacidn en la Gaceta de Invenciones y larcasg —-
(art. 202 de la LIL). .
Procedimiento administrativo de declaracidn de nulidad.

Ya en uno de los modos de poner fin al derecno ex
clusivo del registro, 4di jimos que la nulidad no opera de fple-—
no derecho, ésta requiere de una previa declaratoria de la Di
reccidn General de liarcas.

La solicitud debe llevar los datos generales del-
interesudo, si se promueve por conduéto del apoderado. Lz per
sonalidad podra acre.itarse con carta poder suscrita por el -
mandante ante dos testigos, sin que se requiera de legalizae-
cidn, ain cuando el documento se haya ot.rgado en el extranje
ro. Si el representante es persona moral debe anexarse el do-
cumento que le confiere dichas facultades. Una innovacidn que
sé presenta para estos poderes, es gue deben estar certifica-
dos e inscritos en el registro geaneral de poderes de la SECO-
FI (art. 189). ‘ ] . .

. ’ Precisamente, el docurento de nuestra promocidn -
redne las formalidades de una deuanda judicial porque la ley-
lo estd pidiendo; de an{ gue nuestro libelo contenga un capi-
tulo de hechos, de derecaos, de pruebas y todo d>cumento que-
se estimen convenientes para apoyar nuestra promocidn, y pun-
tos petitorios (arts. 190 y 153).

Las causas 4e nulidad deben invocarse, pero se —-
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precisard cudl o cudles de las sesdcladas en las siete fraccig
nes del artfculo 147 de la LIX, es la gue apoya la dewmanda.

Como no existe una fase de prusbas, en el libelo-
que se formule se cfrecen y se acompafian, 5S COMUN qUE Se =—-
ofrezca el expediente de una marca que obra en dicha oficina-
0".10os datos del registro o el testimonic notarial dedidamente
certificado, en donde conste que en determinado lugar se ven-
den los productos.

En otros casos se ofrecen las constancias judicia
les o 2ccumentos que obran ea los archivos de otras autorida-
des. Zn cualquier negativa por la autoridad competente cabe -
ixpugnarla por la parte actora, para dejar constancia de la -
inconfor=idad.

' Admitida nuestra promocidn se corre traslado a la
contraparte o presunto infractor o al titular del registre im
purnado para que formule objeciones. Si no comparece en el ——
término de no menor de gquince. ni mayor de treinta- dfas. hdbi--
les, la =zutoridad resuelve con los datos que tenga a la vise—.
1a, pudiendo negar la peticidn de nulidad (art. 194).

Como la nulidad se endeza en contra de dicha zutg
ridad, por haber expedido ilegalmente el registro, se molesta
¥y por lo normal, se resiste a reconocer su error y tarda en -

resolver nuestras promociones.

Procedimiento administrativo o contecioso de declaracidn -

de usurpacidn de derechos.

Este tipo de procedimiento al igual que el ante—-
rior, e= muy sutil, y es negesario agotarlo para el ejercicio
de las acciones relacionadas con los registros de marcas.

Igualmente siguen el procedimients que el ante——-
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rior en cuanto a la opinidn técnica de 1z SECOFI, y no prejuz
ga de las acciones civiles o penales que procedan.

Contra la resolucidn de usurpac*ou de derechos de
rivados del registro, o coantra la que declara la no falsifica
cidn o imitacidn de marcas, procede el awparo, pero en tanto—
se trdmita éste los términos siguen corriéndo y prescriﬁiré -
el derecho para ejercitar las acciones civiles y'penaieé;'-——

pues llegado el momento resulta imposible demdstrar 12 conti-—

nuidad del hecho delictivo.

Estas observacicnes ya lzs habfazos tcmiztzdo an-

teriormente, y sélo nos res:a decir cue llegue & prosperar el

nuevo sistema implantado en el articulo 213, reformado recien
temente. De todas maneras el sistema mexicano hace augatorio, '

priacticamente, los derechos de la propiedad industr:a..

B. Procedimiénto o tramite aiministrativo para obzezar 1a.pu—

blicacidn del nombre comercisl.

Ya hemos indiczio gue el instrumenfo de proteé—#-i
cidn al derecho exclusive de este signo es mediante la publi-—
‘cacidn. E1 articulo 17¢ de la LIk, sstablece gue: =i nombre =
comercial y el derecho a su uso exclusivo estard proiegido —-
sin necesidad de depdsito o registro, cdentro de una zona geo-
gréfioa gue abarque la clientela efectiva de la empresa o es-—
tablecimiento industrial o coiercial a que se apligue y toman
do en cuenta la difusidn del nombre y la posibilidad de que -
Su uso por un tercero induzca a error a los consunideres

Ahora bien, quien esté usando un nombre comercial
podréd solicitar a la SECOFI la publicacidn del mismo en la Gz
ceta-de Invenciones y karcas, para cue surta efecics de la —

buena fe en la adopcidn de uso por um tercero {art. 1&0).
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a) Reguisitos de la solici tud.
- Nombre comercial y fecha de su primer uso.

- Los datos que acreditex la personalidad del so-
licitante, es decir, nombre, denominacidn social o razén so-——
cial, nacionalidad y domicilio del propietario.

~ Ubicacidn y giro de la empresa o establecimien-
to industrial o comercial a que sSe aplique.

~ Se anexard a la solicitud los documentos proda-
torios sobre la utilizacidn efectiva del nombre comercial ——
aplicado al giro que se determine.

b) Examen de novedad.

Aunque la ley nos remite a las reglas generales a
las marcas, consideramos que el examen administrativo opéra -
para este signo, ya que el Departamento antes de efectuar el-
examen indicado arriba, verifica que los requisitos estén sa-
tisfechos, y posteriormente determizard si existe algin nom——
bre comercial {dentico o semejante aplicado gl mismo giro pu-
blicado con anterioridad o gque carezcan de elementos distinti-
vos a la empresa o establecimientos de otro gémero o due con-
travengan lo dispuesto por el artfculo 9I (Arts. I82, I83 y -
187).
¢) Concesidn de la pudblicacidn.

Igualmente se debe de pasar el derecho para que -
se realice la publicacidn en la Gaceta de Invenciones y kNar-—~
cas, y con dicha publicidad se sedalad los datos del acuerdo-
tomados Nimero de orden, el nombre comercial, propietario, u-
bicacidn de la empresa o el establecimiento, la fecha de la =
solicitud y el giro.

Procedimiento administrativo o contencioso de declaracidn-—

d¥ nulidad y de usurpacidn de dereckos em el nombre comercial.
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Sigue las reglas para los procedimientos sedala—-
dos para las marcas (Art. I87). Ya en las obligaciones del ti
tular del nombre comercial, sedalabamos gue éste debe oponer~
8e a la existencia de otro nombre comercial o a la publica-—
cidn de otro que fue autorizado.

La ley seriala el procedimiento para nulidad de la
marca a petlicidn de parte o de oficio, pero en ésta no hay de
mande de tal nulided ni copias para trasladarlas a la contra-

parte. Esta observacidn puede ser asimilada para el caso de -
comercial autorizado por-

e
¥

acordar la publicacidn de un zom
la Secretaria, y mediante oficic notificard al tercero sobre-

la nulidad de la publicacidn. No obstante 1o anterior, la ti-

]

pificacidn del delito a que se refiere a2l artfcul-o‘ 2II, en su
fraceidn ViI, debe pasar, para que opere la accidn penal, por
el reguisito de procedibilidad de la emisidn.técnica declara-
tiva de la Secretaria. ‘

Solamente para este caso debe operar la nulidad -
del nombre que autorizd un servidor de mala fe, y que se vid-—
rei’lejé.do en la pudblicacidn acordada.
C. Procedimiento o trfmite administrativo para obtener el re-
Sistro de un aviso o anuncio comercial.
a) Reqﬁsltos de la solicitud de registro y sSus anexos.

- E1 aviso gque se pretende registrar.,

-~ Fecha del primer uso.
Establecimiento o negocio comercial, industrial

o de servicios o determinados productos que se anuncian (Arti
culos 174 Qe la LIL y 66 de su Reglamento).

~ Nombre, denominacidn social ¢ razdén social, na-
cionalidad y domicilio &21 propietario.

~ Ubicacidn de la fabries, establecimien'_to e ins-
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~ Descripcidn de aviso ‘comercial

titueidn.

- 12 impresiones del éviso y de la vgrsiéh defini
tiva (art. 67 del Reglamento), '
b) Exdmenes y concegidn del rezistro. . : N

El nuevo erticulo 174 de la LIk hace una remisidn
directa a las reglas del registro aplicables a la marca. De =
ahi{ que el derecho al uso exclusivo Ze toda persona gue anun—
cie o guiera usar oraciones o frases que los distinga féecil--
mente de los de sus especies, puede ‘impedir gue otras hagan -
uso de avisos iguales o semejantes, al grado de que se confun
dan en su conjunto.

La solicitud pasa por el primer examen adcinistra
tivo, que 2l estar en regla, inmediatamente sigue su curso al
de novedad; en éste se observard tanto los productos o seivi-
cios cue aparecen en la clasificacidn del reg-amento y las ——
oraciones y frases contenidas en ellas.

Nuevamente el registro es declarativo porgue se -~
hace constar el numero del registro del azviso comercial; la -
derominzcidn del mismo; los productos o servicios que anuncia
¥ el plazo de vigencia; los nombres de sus propietariocs, la -
ubicaeidn de la empresa, establecimiento o institucidn.

Auhigue la ley no menciona a partir de qué.fecha -
debe contarse los diez anos, debemos entender el computo de -
ese periodo no corre a partir de la fecha de expedicidn del -
mismo sino a partir de la fecha legal o de presentacidn de la
solicitud del registro (Art. 174, parte final).

Procedimiento_administrativo o contencioso de declaracidn-—

de nulidad y usurpacidn de derechnos del aviso o anuncio comer

eial.
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Posiblemente el legislador previd que no era nece
sario proteger al titular de los medios de defensa para perse
guir a los que indebidamente utilizardn sin su consentimien—-
to, imitardn o0 usurparin su aviso comercial, por la constante
técnica para mejorar um aviso y atraer mds a la clientela se-
gin las leyes de la oferta y la demanda.

Pero la proteccidn s{ estd parcialmente reglamen-—
tada si observamos lo referente a2 lo gque nos indica el aparta
do b, del numeral 2I0 de la LIE, que se refiere a las infrac-
ciones z23xzinistrativas; eapero no se establece precepto algu-
no en contra de 1os ialractores.

Por 10 que se refiere a el procedimiento que anun
ciamos, seguird la misma linea de las marcas en su substanta-
cidn, para anular el aviso comercial que infrinja el derecho—
exciusivo de su titular, atento a lo establecido en la parte-
in fine del nuevo numeral reformado y citado al comienzo de -
este apartado c.

D. Procedimiento o tramite administrativo para obtener la De-.

claratoria de Proteccidn a las_denominaciones de Origen.

Esta institucidrn final de los signos distintivos—

2 gue nos hemos referido, se encuentra protegida mediante un-—
instrumento que concede el derecho exclusivo a usarias. cono-—
cido como Declaratoria de Proteccidn de las denominaciones de
origen.
a) Requisitos ﬁara solicitarla ante la SECOFI. '

~ Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitan-

te. 31 es persona moral debera sedalar su naturaleza y las ac
tividades a que se dedica (Art. I54-I).
’ - Interés jurfdico del solicitante (Art. I54-II).

- Nombre de la denominacidn de origen y productos
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gue se pretenden proteger (Art. 154-IXI).

: - Descripcidn detallada de los productos que pro-
tegerd la denominacidn, incluyendo sus caracteristicas, compgo
nentes o forma, procedimiento de extraccion, eleboracidn o fa
bricacidn, y las normas técnicas de calidad para este procedi
miento industrial (Art. 154-IV). i

-~ Iugar o lugares cée extraccién,rpréd

boracidn del producto que se trates de proteger ¢o

gen, atendiendo a los caracteres geogrdficosfy”
nes politicas (Art. 154-V) . S
~ Sesalamiento detellado de los vinculos entr
nominaéidn; producto y territorio, segin el caso (Afi.fli4;;—
VI). ol e
i ‘ - Los demds gque considere necesarios el solicitan
te (ATt. 154-VII). '
b) Examen administrativo.

Aungue no 1o dice expresamente la ley, considera-
mos que asi lo hace, porgue urna vez gque se enteran los pagos-
de los derechos, la Secretaria examina gque todos los reguisi-
tos estén conforme lo dice la ley, y de aprobarios, hard uz -
extracto de la solicitud y la publicard en el Diario Oficizl-
de la Federacidn (Art. 155 y 150). V

De existir oposicidn ante la publicidad, cual————
quier persona que justifique su interds juridico podrd opomer
se a la declaracidn de proteccidn solicitada dentro del plazo
legal de 45 dfas. Podrd objetar y ofrecexr pruebas, con ezcep—
cidn de la confesional y la testimonial. La pericial corres—
‘ponde sdlo a la Secretarfa, le que podrd realizar en cualguier
tiempo, artes de la declaracidn definitiva, junto con las in-

vestigaciones y elementos que considere necesario (Arts. 150-
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-157). .

Transcurrido el plazo de 45 dfas, efectuados los-
estudios y desahogadas las pruebas, la Secretaria resolverd -
si niege o concede la proteccidn solicitada, contra esta Teso
lucidn no procede recurso administrativo alguno. Tanto la de—
claracidn de la resolucidn, la declaratoria y el registro se—
rdn motivo de publicidad en el Diario Oficial como en 1la Gace
ta de Invenciones y Larcas (Arts. I58, I59 y 202).

Cuendo a juicic 2c 1z Secreteris los documentos -
que le son presentados no satisfacen los reguisitos legales o
resul ten insuficientes parz el andlisis de l10s elementos de -
la solicitud, se hace saber al promovente para que naga las =—
aclaraciones o adiciones necesarias, otorgindole un plazo im-
prorrogable que no excederda de tres meses. Si no se cumple la
condicidn, la solicitud se considera abandonada (Art. I55).

La declaracidn general de proteccidn a las denomi
naciones de origen puede ser dictada tambien de oficio. Pero-
tambien 2 peticidn de parte que demuestre el interés jurfdi—
co. Tionen interés legftimo para solicitarlas

’ - Las personas fisicas o morales que se dediquen-

directamente a la extraccidn, produccidn o elaboracidn del o-
de los productos que se pretendan amparar con la denominacidz
de origen (Art. I53-I). .

- Las cdmaras o asociaciones de fabricantes o PTo
ductores (Art. I53-II).

- Las entidades o dependencias del gobiermo fede-
ral (Art. I53-III).

’ - Los gobiernos de los estados (Xrt. IY3-TIII).
La proteccida d21 Zstado a las denominaciones de-

origen las salvaguarda su representante, la Secretaria inicia
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dicha declaracidn de proteccidn con la publicacidn en el Dia-
rio Oficial (Arts. IS5, I56 y IS5T).

Tambien la parte oficiosa de la Secretaria hace -
modificar su declaratoria en cualquier tiempo, mediante el --
procedimiento ya anotado y a 108 gue se refieren los artfcu—
los I55 al I58 (art. I16l).

E1 tratadista Rangel medinaus)

apunta los sigui-
entes efectos de la declaracidns ’

-~ ueda determinado el nombre del producto que se
pretendé amparar con la misma denominacidén de origea.

— El noambre del productv y la denominacidn de ori
gen. - Las caracteristicas de dicho producto en cuanto
a sus componentes, formas, normas y procedimiento de extrac—
cidn, elaboracidn o fabricacidn.

- La delimitacidn del territorio de origen.

- Los vfneulos entre denominacidn, producto y te~
rritorio.

. Procedimiento o trdmite administrativo de registro a usar-

una ‘denomnacién de origen.
a) Requisitos de la soliecitud sdlo a las personas fisicas o —
morales ques
' <~ Directamente se dediquen a la extraccidn, pro--
duccidn o elabdracidn del o de los productos protegidos por -
1la denominacidn de origen (aArt. I64-I).

- Realicen tal actividad dentro del territorio de
terminado en la declaracidn general (Art. I64-II).

- Cuxplan con las normas oficiales establecidas ~

I . .
5Rangel Kedina, David. El _Nuevo Rézimen de las Deroxzinacio~—

nes de Origen en Kéxico, Revista de la Propledad Intelec——

tual, Ginebra, I973, p. 68 y 69, citado por Hamdn Roblea ~—-
Vargas, ob. cit. p. I8g,
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por la SECOPI conforme a las leyes aplicables, respecto a los
productos de que se trate y aquellas otras que en forma expre
sz se serialen en la declaracidn general (Art. I64~III).

- Los demds que se sedislen en la declaracidn gene
ral (Art. IS4-IV). '

Ya habfamos apuntado que el derecho al usoc de la-
denominacidn de origen se adquiere una vez que ha sido emiti-
da la Declaracidn General de Proteccidn, y meciante concesidn
de un registro, pero para satisfacer otro requisito =dc, la -~
ley fequiere adendss -

- Que en la solicitud se exprese el nombre, nacig
nalidad y domicilio del solicitante. Si es persona moral debe
r4d serfialar, su naturaleza y las actividades a que se dedica -
(Art. I65-I).

- Lugar en que‘el solictante realiza la extrac——-
cidn, produccidn o elaboracidn del producto.iNo podrd usarse-
el nombre de tequila cuando Se eavase poTr personas gue Carez-
can de la materia prima en razdn de la cual se autorizd tal -
denominacidn de origen, salvo gue se demuestre que el produc-
to a envasar se elabord con dicha materia prima (Art. I65-II)

- Forma en gue el solicitante cumple con los re--
quisitos y condiciones establecidos para poder ser usuario —--
del derecho de uso de 1la denominacidn de origen, en los térmi
nos de la declaracidn general (art. I65-III). ‘

- Todo aquello que se sefinle en la declaracidn ge
neral (Art. I65-IV).

Por su parte, el articulo I66 sigue las reglas pa
ra continuar el tramite para obtener el uso de la denozina——-
cidn de origen, es decir, lleva a cabo el examen administrati

vo, se pagan los derechos por dicho estudio, se dd vista al -
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solicitante para que haga aclaraciones o ediciones que se le-
requieran. Una vez satisfechos los requisitos legales, la SE-
COPI, resolverd de la procedencia del registro (Art. 166).

_Procedimiento para solicitar la declaracidn de usurpacidn-—

de derechos de une_denominacidn de origen.

En el Ti{tulo Quinto, dedicado a las denominacio—-
nes de origen, no se advierte la presencia de facultades dis-
crecionales de la Secretaria. Lo cual probablemente obedece a
gue lz redaceidn de su texto no fue tocada bor los autores de
la nueva LIL, quienes se limitaron & reproducir en la misma -
el texto del Capftulo X incrustado en la ley anterior de —w——-
1976. Dicho Capitulo X se componfa de los articulos 208-A al-
208-2(16),

El empleo de la denominacidn de origen registrada
o el de una denominacidn semejante en grado de confusidn, =——-
éplicada a productos iguales o semejantes, y sin autorizacidn
tanto del titular como del usuario registrado, es sancionado-
como uso ilegal de la denominzcidn de origen (Art. 152).

La proteccidn concedida a la denominacidn de ori-
gen, extiende su dmbito a prohibir a toda persona gue no tie-
ne defecho a su uso porgue ro se registrd; y prohibe que du--—
rante su empleo se aconpalien indicaciones que ecreen cornfusidn
21 piblico consumidor o establezca competencia desleal, tales
cowo %género", "tipo", "manera", "imitacidn"” u otras simila--
res (Art. 152, segunda parte). .

Para que procedan los efectos anteriores es neces
sario que la Declaratoria y el rezistro, sean publicados en -
lﬁRangel ﬁedina, David, Bl Poder Discrecionazl del Estado Lexi

ca2no en la Ley de Invenciones y izrcas, en r.m. de la P.I.-
A., ene-dics 1973, MNo. 31-32, p. 13. Véase Decreto de 30 de

diciemdre de 1972, publicado en el D.0O,, el 4 de enero de -
1973.
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en Diario Oficial de la Federacidn y en la Gaceta de Invencio
nes y biarcas; pero ademds la Secretaria de Relaciones Exterio
res tramitard el registro de las dezozinaciones de origen —
gue hayan sido materia de la declarzcion general, para su pro
tececidn inverrcacional (Arts. I56, I&63 y 202).

Ya habiamos apuntado =zl cerrar nuestro inciso an-
terior que el usuario en uso de las sarantizs gue le conceden
en el articulo I5% reformado, poird sslicitar lac sanciozes =~
ante la 3Secretaria o ante el iinisterio Fiblico, cuznds deri-
ven de la usurpacidr de sus derechos zdquiridos por la conce-
sidn-registro exclusivo de uso de la Senominacidn de origea.

Ahora bien, es cierto gue en el artfculado del T{
tulo Quinto no se nos hace la remisidn a las reglas relativas
de zplicacidn a las marcas, de acuerio a 1o establecido en el
articulo I8¢ y 210, apartado b), pero la demznda o denuncia -
establecicda ante la SZCOFI o ante el rinisterio Piblico, debe
ir seguida, forzosamente, por'la declaracidn técnica que se -
fo:mule por la dependencia federal, rpara intentar la accidn —
civil o penal que procedan, de acuerdo a lo establecido por -
el numeral 2I3 de la LIk

La SECCFI, para iniciar el estudio o investiga——
cidn de la supuesta usurpacidn de los derechos de 1la denoxzina
¢idn, debe hacer uso de las facultades de inspeccidn y vigi——
lancia; para comprobar las disposiciones de la ley.

Considieramos que puede ser aplicado ese delito de
uso ilegal de marca a las denoxzinaciones de origen, peros para
que prospere en forma feliz, lo debe de cdecir la ley en refor
ma posterior. De nueva cuenta debe de mencionar un procedimi-—

ento para soliecitar la declaracidn de usurpacidn de los dere-

chos derivados de una dencminacidn de origen.
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5. Pago de derechos para los trdmites de obtencidn ~
al derecho exclusivo de uso de los elementos dife
renciadores de mercancfas, servicios y estableci-
mientos.

Para cada procedimiento de obtencidn al instrumen
to gue asegura esa exclusividad, existe una serie que habrd -
que cubrir el duerio, titular o spoderado, y usuario, para ca-
da signo. En cada paso hay que cubrir dichas cuotas.

En la Ley Federal de Derechos de 30 de diciembre-
de ISSI(IT), se encuentran rezuladas las tarifas de log dere-
chos, en el T{tulo Frimero, Capftulo Quinto, Seccidén Tercera,
la cual consta de ocho artfculos, para el Zjercicio Piscal de
I982.

Bse T{tulo Primero que contiene las tarifas del -
pago de los derechos a cubrir, por la prestacida de servicios
para el estudio de una solicitud de registro, expedicidn y vi
gencia de una marca; sus exdmenes; derechos de prioridad; com
probacidén de uso efectivo; traszisiones de derechos; y funcig
nes de inspeccidn y vigilancia, solicitados por los fnteresa-—.
dos a la Sacretarfa, sufre ario con aifdo miltiples reformas y -
adiciones.(Art. 66).

En el artfculo 69 original se contenfa la tarifa-
de los derechos a cubrir por cada pasc para obtener la publi-
cidad del noabre comercial, incluyendo la cuota por la trasmi
sidén y registro de los contratos. )

Cabe advertir que la reforma introducida al mismo
artfculo, para el Ejercicio Fiscal de 1984(15), ya no nadbla -

I7Publicada en el D.0. el 3I de diciemdbre de I9S8I.
IaPublicada en el D.O. el 30 de diciembre de I983.
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de "registro” sino de publicacidn, ya no habla de "se pagaran
derechos conforme a las siguientes cuotas™ sino de "se pagari
el derecho sobre invenciones y marcas, conforme a las siguien
tes cuotas".

Igusizente, por la soclicitud, registro y tremita-
cidn de avisos cozerciamles, expedicidn ¥ vigencia, se cubren-
las cuotas fijadzs en el numeral ©68.

Por 1= solicitud, rezistro, tramsmisidn y renova-
cidn de derominacicnes de origen, comprodacidn de uso, regis—
tro de usuario, sz renovacién, registro d= fusidn y de licen-
cia ¥y revisicon de cada reposicidn de docuzmentacidn complezen-~
tariz faltante, se paga el derecho sobre invenciones y marcas
{(4rt. 67). '

Este ley fija los pagos por c¢ada uno de los proce
dimientos que hemd>s comentzdo anteriormente, sin embargo, ia-—
ley especial gue codifica a todos los coamponentes de la pro—
pieded industrial no fija ese procedimieno de proteccidén pz-—
ra los avisos cozerciales, ya que debe atesnderse a las reglas
de las marcas. De la misma manera, no hay un seXalamiento es-—
pecial pars el procedimiento de solicitar la declaracidn de -
usurpacidn de derechos de una denominacidz de origen(zg)-

Pinalzente, diremos que la nueva Ley Federal de —
Derechos viene a sustituir el sistema de captacidn de ingre—
sos no'tri.buterios, Derechos y Productos derivados de la Ex—
Plotacidn de Bienes del Dominio Piblico, los cuales se reali-
zaban por un sinndzerc de decretos y disposiciones de distin—
tas fechas y en atencidn a los miltiples servicios gue las Se

pendencias prestatan a los particulares gue lo solicitaban o-—

IgRobles Vargas, ob, cit. p. 200.



realizaban la explotacidn de bienes publicos.
Al referirse a la ley que comentamos, Rangel ———-

Ortis, Alfredo, apunta que hasta 21 31 de diciembre de 1981 -
el pago de derechos por la expedicidn del titulo que acredi ta
el registro de la marca, asi como el derecho por otros concegp
tos (publicacidn del nombre comercial, registro de un aviso -
comercial, registro de usuario en la denominacidn de origen,-
¥ trdmites para su obtencidn) relecionados con el triamite de—
registro, estuvo reglamentado por tarifas especificas expedi-
das precisamente para =1 pago de los servicios que en esta ma
teria presta la adrministracidn publica. A partir del lo. de -
enero de 1982, la itzrifa na dejado de ser autdénoma o especial
ya que forma varte de la Ley Federal de Derechos..., gque en -
el T{tulo I, Capitulo IV sefiala las cifras y 1osS conceptos —-—
que generan el pago de -los derechos por 1los servicios de la -
Secretariz de Comercio y Fomento Industrial, en 1o gque respeg
al trémite, concesion, conservacidn y respecto del registro -
de las marcas. En la zctualidad las cuotas ya se incrementa—-.
ron y su monto lo fijz la misma Ley Federal de Derechos refor
mada (D.0. de 30 de d’ciembre de 1983)(20)-

En efectc, pasa 10 mismo con los demds signos dis

tintivos. Cada aio se emite una Ley que establece, reforma, -
R : . P < 21
adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales ), en cu-—

yos artficulos puede o no derggar, reformar o adicionar, a la-
misma ley, empero sus articulos transitorios determinan los -

incrementos a las cuotas de los derechos, mediante la aplica-
. _ 22
cidn de los factores gue se senalen( ),

20
2 Rangel Ortiz, Alfredc, ob. cit. p. 21 y 22.

22D.0«,.de 31 de diciembre de 1986.
Cfr. Arts. 66 de la Ley citada y 13 transitoriox
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CONCLUSIONTES

PRIEE#A.— Zn la antigﬁedad el uso rudimentario de ——
los cuatro signos distintivos existid, pero ese empleo mo:era

como hoy se conoce.

3GUNDA.~ La importancia de los signos distintivos -
tuvo auge a partir del crecimiento de la industria y el .comer
cio, pero influyd bastante el trifico comercial, las vias de-
comunicacidén ¥y los medios de transporte. B

TERCI2RL.- La esencia de 1os elementos de distincidn-
en cada signo hace gue se tenga en cuenta una doble brqtec———
cidn legal: una nacional, la otra a nivel internacional. Di—-
cha proteccidn de las legislaciones, es tutelada por el Zsta-

do y demds organis=zos que se interesen por esa proteccidn.

CUARTA.- For las caracteristicas y las funciones que
desempenan cada uno de 10s signos, las legislaciones varian -
su regulacidn juridica, por la época ¥ los factores econdzi-—-—
cos, politicos y sociales.

QUINTA.~ =n el derecho de propiedad industrial cue——
dan incluidos y determinados 103 siguientes signoss la marca-—
de productos y de servicios, el nombre comercial, el aviso co

mercial y la dsnomiracidn de origen.
SEXTA.~ Zstos son los signos a que se refiere la Ley
de Invenciones y Zarcas, cuyo reconocimiento para la exclusi-

vidad varia en cada instrumento de proteccidn.

.A.— La marca, el nombre comercial, el aviso o-

ial y la denominacidn de origen, por cumplir ——
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sus funciones y sus caracteres, producen un provecho mater——-
rial. Sus derechos por ese provecho, hacen gue su é.nbj.to Xr2=—
caiga en el cuadro de la propiedad imnatei'ial, hebida cuenta-
gque tales derechos son objetos inmaterieles.

OCTAVA.- Sin embargo, 1z proteccidn legal de los sig
nos distintivos todavia se restringe, debido =2 la inclusidn,-
nuevamente, del requisito previo para perseguir a los infrac-
tores, consiste en la dzaclaracidn administrativa que haga la-
Secretaria para gue los titulares ejerciten las acciones civi
les o penales gue opten. ’

HOVENA.~ Precisamente por estas trabas, el sistema -
mexicano hace nugatorios los derechos de propiedad industrial
Para ese grupo de intereses: los del industrial, los del co-
merciante y prestador de servicios.

DECIKA.~ Ademds de esa restriccidn y la falta de un-
procedimiento para perseguir a los usurpadores de 10s avisos-—
comerciales o para solicitar la usurpacidn de derechos de una.
denoninacidn de origen, la ley especial no los fija, pero la-
ley fiscal si exige y fija i.os altos derechos para proceder -
en contra de las terceras personas. Tarifas que son elevadas—
en la actualidad, y que son; incrementadas por los factores en
sus articulos transitorios. ’ )
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