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Los procedimientos administrativos de referencia, asi como los que se siguen
para la imposicién de sanciones, se apoyan tanto en la propia ley como en la Ley
Federal de Procedimientos Administrativos.

Tales sanciones consisten en la imposicion de multas: por modificar la deno-
minacidén de la variedad vegetal protegida, sin autorizacién de la Secretaria; por
ostentarse como titular de una variedad vegetal protegida, sin serlo; por divulgar o
comercializar una variedad vegetal como de procedencia extranjera cuando no lo
sea, o como de procedencia nacional cuando tampoco lo sea; por oponerse a las
visitas de verificacidn; por explotar comercialmente las caracteristicas de la varie-
dad vegetal producida atribuyéndolas a otra variedad que no lo esté, y por aprove-
char o explotar una variedad vegetal protegida, o su materia de propagacion, para
su produccién, distribucién o venta sin la autorizacién del titular.”'

SIGNOS DISTINTIVOS

Marcas

Concepto de marca

Se considera como marca el signo de que se valen los industriales, comerciantes y
prestadores de servicios para diferenciar sus mercancias o servicios de los de sus
competidores.”

Diferentes categorias de marcas

Existen muy variados criterios para establecer la clasificacién de las marcas,” las
mis importantes son las que surgen desde estas perspectivas:

a) Desde el punto de vista de! objeto a distinguir, las marcas pueden ser marcas
de productos y marcas de servicios

Por tradicién las legislaciones cobre marcas aludieron a marcas que tienen

por objeto diferenciar un producto de otro, una mercancia de otra, asi como

sus sinénimos: mercaderias, efectos, bienes, articulos, etcétera. Pero a partir

de 1946, en la ley norteamericana de marcas (Lanham Act) se incluyen como

5) para 1a exposicién y comentarios de 1a nueva ley mexicana sobre la materia, véase Manuel
Becerra Ramirez, “La Ley Federal de Variedades Vegetales”, en Lex, Suplemento-Ecologia, México,
julio 1997, pp. XV a XVIIL

52 vease David Rangel Medina, Tratado de derecho marcario, Editorial Libros de México,
Meéxico, 1960, pp. 153-169, para un amplic estudio sobre el concepto doctrinario y legal de la marca.

%3 bid., pp. 215-256.
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objetos distinguibles o que se identifican por medio de las marcas los servicios.
La ley mexicana de 1975 adopt6 el sistema cada vez mds generalizado de
reconocer y reglamentar al lado de las mercancias, los servicios. Igual acontece
con la vigente ley de 1991 reformada en 19943
Desde el punto de vista del sujeto titular de la marca, estos signos distintivos
pueden ser marcas industriales, marcas de comercio y marcas de agricultura.
En su evolucién histérica, |a proteccién a las marcas se destinaba dnica-
mente para quien las utilizara sobre los productos de su fabricacién, razén por
la cual las antiguas leyes se denominaban leyes de marcas de fdbrica o leyes
de marcas industriales. En las tltimas décadas del siglo x1x se admitié la
posibilidad de proteger los signos empleados por los comerciantes, como
intermediarios entre el fabricante de las mercancias y los consumidores, para
identificar el lugar de venta de las mercancias, con independencia o al lado de
la marca industrial de quien las produjo. Las marcas de agricultura, son las
de mads reciente uso, es ya frecuente ver productos agricolas naturales como
frutas y legumbres que directamente ostentan marcas, as{ como los que se
presentan semitransformados en envases, latas, bolsas de plastico, etcétera.
Consideradas desde su composicidn, integracién o formacion, las marcas
pueden ser nominativas o denominativas, si consisten en un vocablo, en una
palabra o frase. También pueden ser figurativas, innominadas o grificas,
cuando el signo es un emblema, un dibujo o una combinacién y distribucién
de colores mostrados en una superficie. Pero si dicha forma es tridimensional,
tienen volumen, entonces se trata de una marca pldstica, comno ocurre en las
que consisten en formas de envases, frascos, etcétera.
Por dltimo, se conocen como mixtas aquellas marcas que resuitan de una
combinacidn o varias combinaciones de las tres modalidades ya citadas.

Adquisicién del derecho

Laley mexicana considera como fuentes del derecho sobre la marca tanto al primer
uso de la misma cuanto a su registro. Pero el derecho de exclusividad sobre el signo
marcario slo se obtiene mediante su registro (arts. 87 y 92, LPI).

El uso como fuente del derecho a la marca®

Al primer uso se le atribuyen efectos juridicos en los siguientes casos:

a)

Como una excepcidn que puede ser opuesta en caso de litigio por quien es
sefialado como infractor de una marca registrada, ya que el derecho al uso de

5% Sobre los antecedentes, jurisprudencia de los tribunales y pricticas administrativas de la Oficina

de Marcas, véase David Rangel Medina, “Las marcas de servicio”, en Revista Mexicana de la Propiedad
Industrial y Artfstica, afio IX, nim. 18, México, julio-diciembre de 1971, pp. 169-190.

3% yéase Horacio Rangel Ortiz, El uso de la marca y sus efectos juridicos, tesis profesional,

Universidad Iberoamericana, México, 1980, 142 pp.
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una marca, obtenide mediante su registro, no producird efectos contra un
tercero que de buena fe ya explotaba dicha marca u otra semejante en grado
de confusion, paralos mismos o similares productos o servicios, a condicién de
que ese tercero hubiere empezado 2 usar la marca, de manera ininterrumpida
y con anterioridad a la fecha de presentacién de la solicitud de registro o del
primer uso declarado en ésta (art. 92, frac. I, LPI).

b} En el caso que se menciona, el primer adoptante de la marca mediante su uso
tendrd ademds del citado derecho de excepcidn, el derecho de solicitar el
registro de la marca dentro de los tres afios siguientes al dia en que fue
publicado el registro, en cuyo supuesto, previamente debera resolverse sobre
la nulidad del registro ya efectuado (art. 92, frac. I, parte final, LPI1).

¢) Por otra parte, el registro de una marca es nuio cuando la marca sea idéntica o
semejante en grado de confusién a otra que haya sido usada en el pais o en el
extranjero con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a
los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer ¢l
mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado su marca ininterrum-
pidamente en el pafs o en el extranjero antes de la fecha de presentacién o de
la fecha de primer uso declarada por el que la registré (art. 151, frac. II, LPI).

El registro de la marca

Ya se ha dicho que segiin el sistema mexicano de la proteccién marcaria, el derecho
de uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro, razén por la cual el
industrial, ¢l comerciante o el prestador de servicios que quiera gozar del derecho
exclusivo de uso de su signo distintivo, deberd contar con el correspondiente
registro.

Marcas registrables

Siguiendo los principios universalmente pregonados por la doctrina y por la
mayoria de las leyes extranjeras, la ley mexicana presenta en primer término laregla
general que permite saber qué signos pueden constituir marcas. Se trata de los que
dan satisfaccidn a las condiciones o funciones, caracteres esenciales y secundarios
de la marca.” En efecto, pueden constituir una marca:

a) lasdenominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles
de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse,
frente a los de su misma especie o clase;

b} las formas tridimensionales;

¢} los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, y

% Para un amplio y detallado estudio de la: condiciones de registrabilidad de la marca, véase
David Rangel Medina, op. cit., Tratado de derecho marcario, capitulos X, X1, X1 y X111, pp. 171-258.
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¢l nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una
marca registrada o un nombre comercial publicado (art. 89, Lp1).*’

La condicion de que el signo sea visible excluye del sistema mexicano la

registrabilidad de las marcas de sonido, asf como las odoriferas, que se reconocen
en otros pafses.

Marcas no registrables

En segundo lugar, la ley establece un catdlogo formado por denominaciones,
figuras, formas, letras, objetos, titulos, etcétera, que expresamente se consideran
como no registrables en calidad de marcas, como los siguientes que sefiala el
articulo 90 de 1a LPI en sus diferentes apartados:

a)

b)

€)

d)

e)

f

8)

h)

las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes
{frac. ID;

los nombres propios, técnicos o de uso comun de los objetos que pretendan
ampararse, 1o mismo que las palabras que se hayan convertido en la designa-
cidn genérica de los productos o servicios (frac. II);

las formas tridimensionales que sean del dominio piiblico o que se hayan hecho
de uso comin y las que carezcan de originalidad, asi como la forma usual de
los productos o la impuesta por su naturaleza o funcidn (frac. III);

las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que sean descriptivas
de los productos o servicios, asi como las palabras descriptivas o indicativas de
la especie, calidad, cantidad, composicién, destino, valor, lugar de origen
de los productos o la época de su produccién (frac. IV);

las letras, los nimeros digitos y los colores aislados (frac. V};

la traduccidn a otros idiomas de las palabras no registrables, o mismo que el
cambio caprichoso de su ortograffa o la formacidn artificial de palabras no
registrables (frac. VI);

las que sean reproduccién o imitacién de escudos, banderas o emblemas de
paises, estados, municipios o divisiones politicas, as{ como las denominacio-
nes, siglas, simbolos 0 emblemas de organizaciones internacionales, guberna-
mentales o no o de cualquier organizacién reconocida oficialmente, incluyén-
dose su designacion verbal (frac. VII);

los signos oficiales de control y garantfa o sus imitaciones, asi como la
reproduccién o imitacién de monedas, billetes de banco, menedas conmemo-
rativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero (frac. VIII};
la reproduccién o imitacién de condecoraciones, medallas u otros premios
reconecidos oficialmente (frac. IX);

57 ibid., pp. 259-292.
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7 las denominaciones geogréficas y los gentilicios que indiquen la procedencia
de los productos o servicios, asi como nombres y adjetivos que puedan originar
confusién sobre |a procedencia de los productos o servicios (frac. X);

k) las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la
fabricacion de productos, para amparar éstos (frac. XI);

) los nombres, pseud6nimos, firmas v retratos de personas, sin el consentimiento
de las mismas o de sus parientes proximos (frac. XII);

m) los titulos de obras intelectuales protegidos por la legislacién autoral (frac.
XI1ID);

r) las denominaciones, figuras o formas tridimensionales engafiosas acerca de la
naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios (frac. XIVY;

i1} las marcas que sean iguales 0 semejantes a una marca que se estime notoria-
mente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio
(frac. XV);

o) la marca que sea idéntica o semejante a otra ya regisirada y vigente, o cuyo
registro esté en trimite, para distinguir iguales o similares productos o servicios
(frac. XVTI);

p) la marca que sea idéntica o semejante a un nombre comercial de una negocia-
cién cuyo giro sea similar a los productos o servicios que se pretendan amparar
con la marca (frac. XVII).®

La solicitud del registro. Informacién que debe contener

La Ley de la Propiedad Industrial sefiala reglas expresas acerca de las condiciones
de la solicitud del registro de la marca, sca para determinar quién puede solicitar el
registro, bien para saber c6mo se solicita, lo mismo que los datos que han de
aportarse en la solicitud, la documentacién que debe acompafiarse a la misma vy,
desde luego, la indicacién de Ia autoridad ante quien debe formuiarse la solicitud.

Asimismo, el trdmite o curso de la solicitud con sus etapas correspondientes,
estd previsto por dicha ley. Los elementos y requisitos que en detalle deben
concurrir en la solicitud y en su trdmite, también son el objeto de las normas
contenidas en el RLPL

Fue tradicional que la solicitud del registro de la marca se formulara mediante
un escrito cuyo contenido, forma, dimensiones, se dejaban al buen criterio de quien
la redactaba; pero a partir de 1989 dicha practica se ha cambiado para utilizar un
formato elaborado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (art. So.,
frac. II, RLPI), cuyo texto puede ser reproducido libremente con tal de que no se
altere,

%% El estudio analitico de cada una de estas causas de no registrabilidad de las marcas puede
consultarse en David Rangel Medina, op. cit,, Tratade de derecho marcario, capitulos XV, XV1y XV,
pp. 295-431.
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La informacidn que ha de aportarse, cubriendo los espacios que para tat efecto

aparecen en dicha forma impresa, es, en el orden que all{ se demanda, la siguienie,
dirigida al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:

a)

b)

€)

f

g

f)

Los datos del titular o duefio de la marca: nombre, nacionalidad, domicilio con
todos los datos pertinentes: calle, nimero, colonia, cédigo postal, poblacidn,
estado y pais.

Como la practica més comiin es que intervenga un mandatario para solicitar el
registro de la marca, en el formato también deben aportarse los datos del
apoderado, consistentes en su nombre, domicilio en el territorio nacional: calle,
niimero, colonia, cddige postal, teléfono, poblacién y estado: nimero de la
inscripcién en el Regisiro General de Poderes.

Tipo de marca; nominativa, innominada, mixta o tridimensional.

Debe indicarse si la marca no se ha usado; pero si ya ha sido usada, debera
proporcionarse Ia fecha con la indicacién del dia, mes y afio en que se inicid
el uso.

Productos o servicios que protege la marca: debiéndose indicar la clase a que
corresponden, asi como si se trata de un producto, o de dos a diez productos o
si la marca abarca toda 1a clase.

Segiin se trate de una marca de fibrica, o de comercio o de servicios, debe
sefialarse en la solicitud si se irata de un establecimiento industrial o comercial
o de servicios, proporcionando el domicilio completo del establecimiento:
calle, mimero, colonia, cédigo postal, poblacidn, estado y pais.

En los casos en que se reclame prioridad,” debe mencionarse el pais de la
solicitud original, 1a fecha de presentacidn y el nimero de serie de la solicitud
extranjera.

Nombre y firma del solicitante o su apederado; lugar y fecha (arts. 113, LP1, y
56 a 60, RLPI).

Los anexos de la solicitud

Debe agregarse esta documentacién a la solicitud:

a)
b)

c)

Comprobante de pago de la tarifa de derechos por concepto de estudio de la
solicitud.

Siete etiquetas en blanco y negro con las medidas reglamentarias, cuya
exhibicién no se requiere si se trata de marcas nominativas.

Siete etiquetas a color con las medidas reglamentarias.

# Asi como en materia de patentes la reclamacién del derecho de prioridad debe hacerse si se

presenta la solicitud en México dentro del afio siguiente a la fecha legal de la solicitud presentada en ¢l
extranjero, en cuanto a la marca también puede ser invocada la prioridad, pero ésta debe alegarse dentro
de los seis meses de haber sido presentada la solicitud del registro en el pafs de origen, segdn lo previenen
los articulos 117 y 118, LP1y 60, RLPL,
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d) Siete impresiones fotograficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de
la marca tridimensional en los tres planos.

e) Documento que acredita la personalidad del apoderado.

f} En caso de marca en copropiedad, reglas de uso y licencia de la marca y su
transmisién de derechos.

£) Copiasimple de la constancia de inscripcion en el Registro General de Poderes
del IMPI (art. 114, LF1).

k) Lasolicitud se presentard en tres ejemplares en cada uno de los cuales debera
aparecer la firma autdgrafa del solicitante.

Tramite de la solicitud

La solicitud de registro de la marca se presentard ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, con la informacién v anexos que han quedado sefialados (arts.
113y 114 LPiy 56 ¥ 57, RLPD).

El expediente que se forme con tales documentos queda sujeto a un trémite
dividido en estas etapas:

a) El examen administrativo o de forma, que tiene por objeto verificar si los
requisitos formales y la documentacidn exhibida que ya se han descrito,
quedaron satisfechos (art. 199, Lp1).

b) El examen de novedad y de fondo, que consiste en comparar el signo que se
presenta a registro con las marcas ya registradas, o en tramite de registro, a
efecto de determinar si tiene o no novedad la marca elegida, asf como en
determinar si existe algin otro impedimento para el registro de la marca (arts.
122,122 bis, 123 y 124, LPI).

¢} El acuerdo de concesidn del registro o el que lo niega (art. 125, LP1). En caso
de concesidn el Instituto expedird el titulo correspondiente (art. 126, LP1).

d) Ya sea que se conceda o se niegue el registro, la resolucién serd publicada en
la Gaceta de la Propiedad Industrial (art. 127, LPI).

e) Contralanegativa no estd previsto ningiin recurso administrativo ante la propia
autoridad, o sea el IMPIL, por lo que el medio de impugnacién del acuerdo
denegatorio de registro debe consistir en un amparo indirecto ante un juez de
distrito en materia administrativa.

Principio de la especialidad de la marca. Principio de la territorialidad

Con el cardcter distintivo, lanovedad, la licitud y la veracidad del signo, se requiere
el de la especialidad de la marca como una de las condiciones esenctales de la
misma.

L.a marca es especial en el sentido de que sdlo se aplica a la categoria de
productos o servicios para los que ha side creada. De aqui surge la regla general,
segun la cual la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, de
mode indiscriminado, cualquier mercancia o servicio, ya que el alcance de la
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propiedad de una marca se limita a la proteccidn de los productos o servicios para
los que fue registrada. Ello quiere decir, en principio, que esa misma marca puede
ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos o servicios de
otra clase.®

También rige en materia de marcas el principio llamado de territorialidad,
segun el cual el 4mbito de validez de su registro corresponde y coincide con ¢l
territorio nacional: sus efectos no se limitan a una zona o regién del pais,” pero
tampoco rebasan sus fronteras.”

Por consiguiente, la validez del registro de la marca en lo que respecta a su
duracidn, derechos que confiere, obligaciones, etcétera, tiene las dos limitaciones
que se mencionan: la que impone ¢ principio de la especialidad por lo que toca a
las mercancias y servicios que protege el registro y la que deriva del principio de
territorialidad, por lo que ve al alcance espacial o geogrifico de sus efectos.

Adopcién del principio de la especialidad en ¢l sistema mexicano

La ley mexicana de la propiedad industrial se refierc a la especialidad como
condicién propia de un signo para que sea tomado como marca, cuando establece
en su articulo 89 que pueden constituir una marca las denominaciones y figuras
visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los producros y
servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, freate a los de su misma especie
o clase (frac. D).

En su significado de que la accién del signo se limita al campo de las
mercancias iguales o similares, o pertenecientes a un mismo género 0 a una misma
especie, ¢l caricter especial de la marca también lo adopta fa ley mexicana cuando
exige que los registros de marcas se efectiien bajo ¢l cumplimiento de las reglas
concernientes a la clasificacion tradicional de productos. Dichas reglas son, en
resumen:

@) que las marcas se registrardn en relacién con productos o servicios determina-
dos (art. 93, LpD);*

0 David Rangel Medina, “La especialidad de 1a marca en la jurisprudencia mexicana”, en Revisti
Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, afio X, nim. 20, julio-diciembre de 1972, pp.183-190.

61 Bn otros sistemas, como el estadounidense, puede darse la situacién del registro nacional de la
marca, pere también el de registros locales o estatales.

> A menos que se trate de una marca registrada en Ginebra por fa oMl conforme al Arreglo de
Madrid de 14 de abrij de 1891, relativo al Registro [nternacional de Marcas.

3 La clasificacion de mercancias que se distinguen con marcas s¢ adoptd en el sistema mexicano
en el articulo 90. del Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 31 de
diciembre de 1928, conforme al cual, en ta descripcién de 1a marca deberfan expresarse las mercancias
a ser amparadas, ro debiendo comprenderse en una misma solicitud de registro, articulos pertenecien-
tes a varias clases de fas que el propio precepto presentaba en cincuenta grupos. El Reglamento de la
Ley de ta Propiedad Industrial de 1942 conscrvé el mismo catdlogo de 50 clases. El articulo 59 del
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industnial vigente (DOF de 23 de noviembre de 1994) adopta la
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b)

c)

e)

f

g)

)

)

)

que una vez efectuado el registro de la marca, no podrd aumentarse el niimero
de productos o servicios que proteja, y que para proleger posteriormente un
producto o servicio diverso con una marca ya registrada, serd necesario obtener
un nuevo registro (art. 94, Lpt);

la que ordena que la solicitud de registro de la marca debe presentarse con la
indicacién de los productos o servicios a los que se aplicard ia marca (art. 113,
frac. IV, LPI);

la que dispone que para reconocer el derecho de prioridad para quien previa-
mente solicité en otro pais el registro de la misma marca, debe solicitarla en
México para los mismos productos ¢ servicios mencionados en la solicitud
presentada en el extranjero (art. 118, frac. II, LP1);

que no es registrable una marca que sea idéntica o semejante en grado de
confusién a otra en trdmite de registro presentada con anterioridad o a una ya
registrada y vigente, aplicada a los inismos o similares productos o servicios
{art. 90, frac. XVI, LpI);

la que impide el registro de 1a marca que sea idéntica o semejante en grado de
confusién, a un nombre comercial aplicado a una negociacién cuyo giro
preponderante sea la elaboracién o venta de los productos o la prestacidén de
los servicios que se pretendan amparar con la marca (art. 90, frac. XVIE, LpD);
la que prohibe que una marca registrada o una marca semejante en grado de
confusién a otra marca registrada se use o forme parte del nombre comercial
correspondiente a un establecimiento cuya actividad sea la produccion, impor-
tacién o comercializacién de bienes o servicios iguales o similares a los que se
aplica la marca registrada (art. 91, LPI):

la que considera como infraccion administrativa el uso de una marca semejante
en grado de confusi6n a otra marca registrada para amparar los mismos o
similares productos o servicios que los protegidos por la marca registrada (art.
213, frac. IV, LP1);

la que define como infraccién administrativa el uso, sin consentimiento de su
propietario, de una marca registrada o semejante en grado de posibilidad de
confusidn, como elemento de un nombre comercial cuando éste corresponda
a un establecimiento que opere con los productos o servicios protegidos por la
marca (art. 213, frac. V, LPI);

la que también califica de infraccién administrativa el uso de una marca
previamente registrada, como nombre comercial de una negociacion cuya
actividad sea producir, importar o comercializar bienes o servicios iguales o
similares a los que se aplica la marca registrada, si tal uso se efectia sin el
consentimiento del titular del registro (art. 213, frac. VIII, LPi);

clasificacién establecida por ¢l Arreglo de Niza sobre la clasificacidn internacional de los productos y
de los servicios para el registro de marcas de 1957, que estd compuesta de 42 clases: 34 para productos
y 8 para servicios. El Pt estd facultado para establecer los criterios de interpretacién y aplicacién de
esta clasificacidn.
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k} laque sanciona como infraccién administrativa el uso de una marca registrada,
sin el consentimiento de su titular en productos o servicios iguales o similares
a los que ampara la marca registrada (art. 213, frac. XVIII, LP1);

) la que también castiga como infraccién administrativa la venta o puesta en
circulacién de productos iguales o similares a los que se aplica una marca
registrada, cuando se tiene conocimiento de que el uso de tal marca se efectiia
sin consentimiento del titular de su registro (art. 213, frac. XIX, LPI):

m) la que establece la caducidad del registro de la marca cuando ésta no es usada
durante tres afios consecutivos en los productos o servicios para los que fue
registrada (art. 130, LPI); y

n) la que permite el empleo de la leyenda que indique que la marca que ostenta
un producto o un servicio estd registrada, sélo para el caso de que los productos
o servicios correspondan precisamente a los que se refiere el registro (art. 131
en relacién con el art. 213 frac. XXIII, LpD).

La situacion de las marcas notorias

Pero ¢l principio de la especialidad en la acepcidn que se menciona no es absoluto.
Las marcas notorias o de gran renombre gozan de un trato privilegiado que les
permite romper la rigidez establecida por la clasificacion de mercancias, de mane-
ra que aun tratdndose de articulos o servicios agrupados en categorias distintas a
las que pertenecen los productos amparados por la marca registrada, la proteccién
de la marca notoria se extiende a las mercancias y servicios que formalmente
correspondan a otros grupos de la clasificacién oficial.*

Inconvenientes del sistema tradicional

Debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se aprovechard de una marca
extranjera que todavia no ha sido registrada en su propio pafs, para registrar esa
marca a su nombre y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo. Y por virtud
de la especialidad, un comerciante podra registrar una marca que ya haya conquis-
tado éxito frente a la clientela, bastando para ello con que sclicite el registro en
relacién con productos de naturaleza distinta, con lo cual aprovechard el éxito de
la marca ajena, sin haber incurrido en gastos publicitarios y sin haber tenido ante la
clientela tftule alguno para merecer su confianza.

64 véase David Rangel Medina, “La proteccién de las marcas notorias en la jurisprudencia
mexicana”, en Actas de derecho industrial, ano 1984-1985, t. 10, pp. 31-60, y Horacic Rangel Ortiz,
“La proteccién de la marca notoria en las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas™. en EI Foro,
Organo de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados, octava época, ndm. 2, México, 1988.
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Razones para el trato privilegiado a las marcas notorias

La institucién de la marca notoria funciona sobre la base de una excepcidn a los
citados principios o reglas de la territorialidad y de la especialidad. La proteccién
excepcional de estas marcas estd justificada por las siguientes razones:

a) porque el registro o el uso de una marca igual o similar que se prestara a
confusidn, equivaldria a un acto de competencia desleal;

b) porgue se puede considerar perjudicial ese registro para los intereses de los que
pueden ser inducidos a error;

¢) por la necesidad de proteger el trabujo honesto;

d) por el deber de evitar que alguien pudiera apropiarse indebidamente de los
signos que son propiedad de otro, y

€) porque el empleo de una marca no debe usurpar indebidamente los derechos
de un tercero, ya que ante la seguridad que conceden los registros debe
prevalecer el respeto a los derechos que otro haya adquirido por su trabajo.

Interés protegido

Por dichas razones se afirma que la proteccion de las marcas notoriamente conoci-
das obedece a un triple interés. Interesa a los duefios de esa clase de marcas que el
prestigio y el activo intangible que simbolizan estén protegidos contra el uso
indebido y el deterioro que provoca su utilizacién no autorizada. Tambi€n interesa
a los consumidores estar protegidos contra el engafio y la confusién en cuanto a la
procedencia y calidad de los productos y servicios vendidos por quienes no estin
autorizados a utilizar marcas notoriamente conocidas.

Pero ademds de beneficiar tanto a los titulares de estas marcas notorias como
a los consumidores, con la proteccidn privilegiada que se brinda a dichos signos
distintivos se promueven practicas comerciales equitativas y honestas.

El articulo 6 bis del Convenio de Paris

La version original del Convenio de Parfs para la Proteccion de la Propiedad
Industrial de 1883 no contenia disposiciones sobre la proteccion de las marcas de
gran renombre. La figura se adopté en las modificaciones hechas al Convenio en
las revisiones de La Haya, de Londres, de Lisboa y de Estocolmo.*® Es el articulo

% El texto vigente det articulo 6 bis del Convenio de Paris hasta la revisién de Estocolmo de 1967
es como sigue: *1) Los paises de la Unién se comprometen, bien de oficio, si la legislacion del pais lo
permite, bien a instancia del interesado, a rehusar ¢ invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca
de fibrica o de comercio que constituya la reproduccion, imitacidén o traduccidn, susceptibles de crear
confusién, de una marca que la autoridad competente del pafs del registro o de uso estimare ser alli
notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente
convento y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrird lo mismo cuando [a parte esencial
de la marca constituya la reproduccién de tal marca notoriamente conocida o una imitacién susceptible
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6 bis del Convenio de Paris el que incorpora a dicho tratado las disposiciones sobre
la marca notoria. Segtin el texto del citado precepto, los pafses miembros de la
Unidn adquieren estos compromisos:

a} negar el registro de la marca que sea igual 0 semejante a otra notoriamente
conocida;

h) nulificar el registro que indebidamente haya sido concedido respecto de una
marca notoria;

¢) prohibir el uso indebido de una marca notoria.

La jurisprudencia mexicana

Antes de ser proclamada en la legislacién mexicana la proteccién de las marcas
notorias, con las caracteristicas que presenta el articulo 90 de la vigente Ley de la
Propiedad Industrial, la jurisprudencia mexicana produjo decisiones notables en
esa materia. Los tribunales aplicaron sistemiticamente el articulo 6 bis en una serie
de juicios que se inicia con el caso Bulova en el que se adopta la regla de la
notoriedad como fuente de derechos.”® Las nociones del caso Bulova fueron
posteriormente aplicadas en otros juicios que involucraban marcas notoriamente
conocidas como G. E., Cadillac, Sears, Singer, Sprite, Guerlain, Chanel, Gueci,
Cartier, Budweiser, TDK, etcétera.”

La marca notoria y la ley mexicana sobre
propiedad industrial

Tanto en la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 como en el primitivo texto de la
Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad Industrial de 1991, se aludia a las
marcas notoriamente conocidas, pero no es sino hasta las reformas de 1994 a esta
Gltima ley cuando se incorpora de una manera expresa la proteccidn de las marcas
notoriamente conocidas con las caracteristicas de privilegio sentadas por la juris-
prudencia mexicana. Puede afirmarse que en este aspecto la ley nacional excede a
las normas del articulo 6 bis del Convenio de Paris, por cuanto que de un modo
expreso rompe la barrera tradicional del principio de la especialidad.

En efecto, segin el articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1991,
reformada en 1994, no serdn registrables como marca: “XV. Las denominaciones,
figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto

de crear confusién con ésta, 2) Deberd concederse un plaze minimo de cince afios a partir de la fecha de
registro para reclamar la anulacién de dicha marca. Lus paises de la Unidn tienen la facultad de prever
un plazo en el cual deberd ser reclamadz la prohibicién del uso. 3) No se fijara plazo para reclamar la
anulacién o la prohibicion de use de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.”

8 Gaceta de la Propiedud Industrial, México, noviembre de 1950, p. 1489.

87 Véase David Rangel Medina, op. cit., “La proteccion de las marcas notorias..., pp. 35-60;
Horacie Rangel Ortiz, “Notorious mark and prior use —recent mexican jurisprodence”, en Trademark
World, Intellectual Property Publishing Ltd., London, june, 1990, pp. 34-37.
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estime notoriamente conocida en México, para ser aplicada a cualquier producto
o servicio.”

El mismo precepto, para evitar que ¢l concepto de notoriedad quede sujeto al
criterio de la autoridad o de los particulares, desvanece esa facultad discrecional
para calificar de notoria la marca de que se trate, al aclarar en el propio articulo,
cuya fraccién XV ha sido transcrita en su primer pérrafo, que:

Se entenderd que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector
determinado del piblico o de los circulos comerciales del pafs, conoce la marca como
consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero
por una persona que emplea esa maica en relacién con sus preductos o servicios, asi
como el conocimiento que se tenga de la marca en ¢l territorio, como consecuencia de
la promocién ¢ publicidad de l1a misma.

Duracidn del derecho proveniente del registro

Los efectos del registro de la marca tienen una vigencia de diez afios contados a
partir de la fecha legal, que es el dia de la presentacidn de la solicitud (art. 95, LPI).
Este plazo es renovable de modo indefinido por pericdos de diez afios a condicion
de que la solicitud de renovacién se prescnte por cl titular del registro dentro de los
seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia {arts. 95 y 133, LP1).

Segiin a Ley de Invenciones y Marcas, abrogada por la actual ley de 1991, la
renovacién sélo procedia cumpliendo también la condicidén de comprobar el uso
fehaciente, efectivo y continuo, ininterrumpido de la marca por su aplicacién a los
productos o servicios {(arts. 139 y 140, LiM).

Conforme a la ley vigente sélo se exige que el uso de la marca no se haya
interrumpido por un plazo de tres afios sonsecutivos, y en lugar de comprobar el
uso, para conceder larenovacion del registro basta hacer la declaracién bajo protesta
de decir verdad, de que la marca se ha usado por lo menos en uno de los productos
o servicios y que no ha sido interrumpido el use durante tres o mds afics. Requisito
que puede ser condonado cuando se alegue causa justificada (art. 134, LPD).

En abierta contradiccion a una de las reglas de la especialidad de la marca,
cuando la misma marca se encuentre registrada varias veces para proteger otras
tantas categorfas de productos o servicios, bastard larenovacién en alguno de dichos
registros para que se beneficien de la renovacién los restantes registros (art. 135,
LPI).

Derechos del titular de la marca registrada

Por virtud del registro de la marca su propietario goza de las siguientes prerrogati-
vas:

a) derecho al uso exclusivo de la marca (arts. 87 y 126, LPi);
b derecho de persecucion a los infractores, mediante la solicitud de declaraci6n
administrativa de infraccién (arts. 187, 188, 189, 215 y 217, LP1);
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derecho de ofrecer y rendir pruebas en el procedimiento de declaracién
administrativa de infraccién (arts. 190, 191, 192, 192 bis, y 192 bis I, LPI);
derecho de que el 1MPI dicte la resolucién administrativa de infraccién previo
el desarrollo del procedimiento consistente en emplazamiento al presunto
infractor y la contestacion y pruebas que éste aporte (arts. 193, 194, 197 y 198,
LPI),

derecho de solicitar se impida la circulacién de mercancias con la marca
infractora (art. 199 bis, frac. 11, LPY);

derecho de solicitar se prohiba la comercializacién de productos ilegalmente
marcados {art. 199 bis, frac. III, LPI);

derecho de solicitar el aseguramiento de los productos ilegalmente marcados
(art. 199 bis, frac, IV y arts. 211, 212 bis y 212 bis 1, LPI);

derecho de sefialar el destino de los bienes asegurados (art. 212 bis, III, LPI};
derecho de solicitar la prictica de visitas de inspeccidn para comprobar os
hechos que puedan ser constitutivos de la infraccién al derecho de exclusividad
del propietario de la marca registrada (arts. 203 a 202 y 217, LPI);

derecho de solicitar la aplicacién de tas sanciones administrativas establecidas
por la ley contra los infractores {art. 214, LP1);

derecho de exigir la indemnizacién que corresponda al titular de la marca por
dafios y perjuicios que le sean causados per la infraccién (art. 221, LPI);
derecho a la reparacion del dafio material o la indemnizacién de dafios y
perjuicios por la violacién de sus derechos, en la inteligencia de que dicha
reparacion en ningin caso serd inferior al cuarenta por ciento del precio de
venta al piblico de cada producto o la prestacién de servicios que impliquen
una violacién al derecho de exclusividad de uso de la marca (art. 221 bis,
LPI),

el derecho de solicitar del MPI la investigacién de las infracciones administra-
tivas (art. 215, LPI);

derecho de conceder licencias de uso de la marca ya sea con cardcter oneroso
o a titulo gratuito (arts. 136, 137, 138 y 139, Lp1);®

derecho de conceder franquicias mediante el convenio respectivo {art. 142,
LPI);

derecho de transmitir los derechos que confiere la marca registrada (arts. 143,
146y 147, LPI);

 David Range! Medina, “Transferencia y licencia de marcas y de solicitudes de marcas”, en

Curso sobre marcas para los paises del istmo centroamericano, San José, Gobiemo de la Repitblica de
Costa Ricay omp1, 1983, 44 pp.; “La licencia de explotacién de marcas en el derecho mexicano”, Revista
Mexicara de la Propiedad Industrial y Artistica, afio TI, ndm. 4, julio-diciembre 1964, pp. 279-286;
Horacio Rangel Ortiz, “'La licencia de uso de marca como sustitucion del propietario de la marca™, en
Revista de Investigaciones Juridicas, afio 10, ndm. 10, Escuela Libre de Derecho, Méxice, 1986, y
Revista Mexicana de Justicia, mim. 4, vol. 1V, México, octubre-diciembre 1986.
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p)
)
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derecho de renovar el registro por periodos subsiguientes de diez afios {arts.
95, 133, 134 y 135, Lp1);®

derecho de renunciar al registro mediante la solicitud de su cancelacidn (arts.
154, Lp1 y 63, RLPI);

derecho de promover la declaracion de nulidad de registros marcarios con-
cedidos invadiendo los derechos del registro previamente otorgado (art. 155,
LP1);

derecho de defender el registro de la marca cuando éste sea objeto de deman-
das de nulidad, caducidad o cancelacién (arts. 192 bis, 193, 194, 196, 197, 198,
199, 199 bis, 199 bis 1, y 199 bis 3, LPI), ¥

derecho de solicitar del MPI el dictamen técnico que como requisito de
procedibilidad se exige para el ejercicio de la accién penal en los delitos
de reincidencia en la infraccién de imitacién de marca y de falsificacién de
marca en forma dolosa y a escala comercial {art. 225 en relacidén con el art. 223
fracs. L'y I1, LPI).

Obligaciones del titular

Los deberes que estdn a cargo del duefio de la marca registrada, que consisten en
obligaciones de hacer y en obligaciones de no hacer, son los siguientes:

a)

b}

)

usar la marca en territorio nacional, por lo menos en uno de los productos o
servicios consignados en el registro, de manera continua y sin interrupciones
de tres o mds afios consecutivos. El incumplimiento de esta obligacidn trae
consigo la caducidad del registro, a menos que existan impedimentos para el
uso de la marca, independientes de la voluntad de su propietario que justifiquen
la falta de uso de la marca (art. 130, LPI);

usar la marca tal como fue registrada. Sin embargo, puede quedar satisfecha
esta obligacién cuando la marca se use con modificaciones que no alteren su
cardcter distintivo (art. 128, LPI);

usar la marca precisamente como signo distintivo de los productos o servicios
para los que se registré y no como denominacidn genérica de los mismos. Si
el propietario de la marca provoca o tolera que ésta haya perdido su funcion
diferenciadora ¢ identificadora de los productos o servicios procederd la
cancelacidn del registro (art. 153, LPI);

dejar de usar la marca registrada cuando asi lo declare el IMPI. Esta prohibicion
de usar la marca se decretard cuando su uso sea un elemento asociado a
pricticas monopélicas o de competencia desleal; cuando el uso de la marca
impida la distribucién, produccidén o comercializacidn de los bienes y servicios
que distinga; y cuando dicho usc entorpezca o encarezca la produccion, la
prestacién o la distribucidn de bienes o servicios basicos en casos de emergen-

% David Rangel Medina, “La caducidad de marcas por desuso”, en Revista Mexicana de la

Propiedad Industrial y Artistica, afio V, nim, 10, México, julio-diciembre 1967, pp. 223-242.
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cianacional (art. 129, Lp1). El desacato aesta prohibictén serd sancionado como
infraccién administrativa (art. 213, frac. XIII, Lp1);™

usar la leyenda “Marca Registrada” o las siglas “M.R.” o la letra “R” dnica-
mente en los productos o servicios amparados por el registro (art. 131, LP1). El
incumplimiento de esta disposicién serd sancionado como una infraccién
administrativa (art. 213, frac. XXIII, Lp1);

aplicar a los productos, envases o embalajes de productos amparados por la
marca las leyendas “Marca Registrada”, “M.R.” 0 “R”, o por algin otro medio
hacer del conocimiento del piblico que los productos o servicios se encuentran
protegidos por la marca registrada. El incumplimiento de esta obligacidn
origina una pérdida de las acciones civiles y penales derivadas de la violacién
del derecho exclusivo sobre la marca, asi como el derecho de solicitar la
prictica de medidas precautorias en el procedimiento de declaracién adminis-
trativa de infraccién de derechos por parte del IMPI (art. 229 en relacién con
los arts. 199 bis y 199 bis 1, LPI);"*

en los casos en que se solicite que el IMPI adopte las citadas medidas precau-
torias: “I. comprobar ante dicha autoridad: la violacién a su derecho; que tal
violacidn es inminente; [a posibilidad de sufrir un dafio irreparable y el temor
fundado de que las pruebas desaparezcan o alteren. II. otorgar fianza, y 111
proporcionar la informacién necesaria para la identificacién de los bienes,
servicios o establecimientos relacionados con la violacién del derecho de
exclusividad” (art. 199 bis 1, fracs. I, T y 11, LPID);

mscribir en el IMPI el documento en el que conste la transmisidn de los derechos
que confiere la marca registrada. La consecuencia de no efectuar dicha inscrip-
cidn impide que la cesién produzca efectos en perjuicio de terceros (art. 143,
LPI);

inscribir en el IMPI el documento en que conste un gravamen de los derechos
de la marca registrada. El incumplimiento de este requisito registral ocasiona
que el gravamen no produzca efectos en perjuicio de terceros (art. 143, LP1);
inscribir en el IMPI la licencia de uso de la marca registrada. El incumplimiento
de este requisito registral impide que la licencia produzca efectos en perjui-
cio de terceros {art. 136, LPI);

antes de la celebracidn del convenio de franquicia, proporcionar a quien se la
pretenda conceder, la informacidn sobre el estade que guarda su empresa, asi
como la informacién técnica, econdmica y financiera de la misma, y las

™ El texto de este articulo 129 de la Lpl es una reproduccidn de lo que disponia el articulo 12§,

fraccién U1 de la Ley de [nvenciones y Marcas de 1975. Un juicio critico muy severc y comentarios
muy certeros sobre éstas y otras innovaciones introducidas al sisterna de marcas mexicano como las
contenidas en los articulos 116, 132 y 150 de 1a Lim, aparece en el estudio de Carlos Ferndndez Novoa,
“La Ley Mexicana de 1975 socava profundamente el derecho de marcas”, en Actas de derecho
industrial, afo 1976, t. III, pp. 695-702.

7! Sobre la razon de ser de estas exigencias, su andlisis, antecedentes, jurisprudencia, etcétera,

véase David Rangel Medina, Las marcas y sus leyendas obligatorias, Ediciones de Lujo, México, 1958.
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1)

m)

obligaciones y derechos de! franquiciatario que deriven de la celebracién del
contrato {(art, 65, RLPI),

inscribir la franquicia en el IMPL. La omisién de este requisito determina que
la franquicia no produzca efectos en perjuicio de terceros (art. 142, parte final,
LPI};

renovar €l registro de la marca. La falta de renovaciones causa la caducidad
del registro (arts. 133 y 152, frac. L. Lp1).

Modes de concluir el registro de la marca

Las causas provocadoras de la pérdida del derecho exclusivo que confiere el registro
marcario son las siguientes:™

a)

b)

€)

€)

1

caducidad del registro por uso de la marca en forma distinta a como fue
registrada, si las modificaciones alteran su cardcter distintivo;

caducidad del registro porque la marca dej6 de usarse durante los tres afios
consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaracién de caducidad,
a menos que exista causa justificada para la suspensidn del uso durante dicho
periodo (arts. 130 y 152 frac. II, LPi);

caducidad del registro porque no se efectda su renovacién (art, 152, frac. I,
LPI);

cancelacién del registro por propia voluntad de su titular, cuando renuncia al
derecho de exclusividad de la marca (art. 154, LPI);

cancelacion por dilucién de la marca motivada porque su titular provocd o
tolerd que se transforme en una denominacién genérica de los productos o
servicios para los cuales se registré (art. 153, LPI);

nulidad del registro por alguno de los motivos previstos por la ley (art. 151,
LPI).

Nulidad del registro marcario

Los motivos determinantes de la nulidad del registro de la marca son los siguientes:

a)

b)

porque se otorgd el registro en contravencion de la Ley de la Propiedad
Industrial de 1991 reformada en 1994 o de la vigente cuando el registro fue
concedido (art. 151, frac. I LPI);

cuando existe un conflicto de uso contra registro, el cual se produce cuando la
marca registrada sea idéntica o semejante en grado de posibilidad de confusién,
a otra que haya sido usada con anterioridad a la fecha legal de la marca
registrada. Las marcas en conflictc deben aplicarse a los mismos o similares
productos o servicios. Ademds, quien alegue el derecho preferente por uso

72 Alfredo Rangel Ortiz, “Mados de concluir el derecho a la marca™, tesis profesional, Universidad

Iberoamericana, México, 1984, 120 pp.
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anterior, deberd comprobar ¢l uso ininterrumpido de la marca antes de la fecha
de presentacién de la registrada.

El uso que se invoque puede haberse efectuado en el pais o en el extranjero
(art. 151, frac. IL, LPD);

¢) cuando en la solicitud del registro fueron apertados datos falsos (art. 151, frac.
I, Lpi);

d) cuando existe conflicto de un registro contra otro registro, el cual surge cuando
un registro se otorga no obstante la existencia de otro que estd vigente para una
marca igual o semejante en grado de posibilidad de confusién que, ademds,
distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios similares
(art. 151, frac. IV, LPI);

e) cuando el representante del duefio de una marca registrada en el extranjero
solicita y obtiene en México el registro a su nombre, sin el expreso consenti-
miento del titular del registro extranjero (art. 151, frac. V, LPI).

Autoridad competente para decidir la nulidad

A diferencia de lo que acontece en los sistemas de otros paises, en donde es una
autoridad judicial la que tiene competencia para decretar 1a nulidad de los registros
marcarios, en México dicha competencia es de la misma autoridad administrativa
que concedié el registro. Es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el que
conoce de la accién de nulidad y el que decide acerca de la misma.

El procedimiento puede ser iniciado a instancia de parte interesada, lo mismo
que a peticion del Ministerio Pdblico, También puede instaurarse de oficio por el
propio Instituto.

La oportunidad para promover este juicio administrativo de nulidad varia
seglin la causa de nulidad que se alegue.

Contra la determinacién que se dicte, ya sea decretando la nulidad o negédndola,
no existe un recurso ordinario en la ley de la materia, razén por la cual la
inconformidad contra ¢l fallo administrativo debers hacerse valer ante un juez de
distrito, mediante el juicio de amparo.

Limitaciones al derecho de marca

Sin que afecten la validez del registro, cuya terminacién queda sujeta a la proce-
dencia de algunc de los motivos antes expuestos, existen otras restricciones o
timitaciones al derecho de uso exclusivo de las marcas, en las que el registro no
produce efectos contra quienes usen el signo protegido por el registro en los
siguientes casos:

a) una primera hipétesis consiste en el uso de la marca o de una muy parecida a
la registrada, hecho de buena fe por un tercero antes de ser presentada la
solicitud de registro, para distinguir los mismos o similares productos o
servicios {art. 92 frac. [, LPI);
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b) el segundo supuesto se refiere a la persona que comercialice, distribuya,

c)

adquiera o use el producto al que se uplica la marca registrada si dicho producto
fue introducido licitamente en el comercio, bien sea por el titular del registro
o por un licenciatario (art. 92, frac. II, primer pérrafo, LPI);

tampoco produce efectos el registro de la marca contra la importacién de
productos legitimos a los que se aplica la marca, ya sea para usarlos, distribuir-
los o comercializarlos en México (art. 92, frac. II, parrafo segundo, LPI).

En relacidn con esta ineficacia del registro marcario a que aluden los dos
pérrafos de la fraccién segunda del articulo 92 de la LpI, el reglamento establece
la presuncién de que los productos que se importen son legitimos, cuando
concurren estas condiciones:

{) que la introduccién de los productos al comercio del pafs del que se
importe, se efectie por la persona que en ese pafs sea titular o licenciatario

de la marca registrada, y
i} que los titulares de la marca registrada en México y en el pais extranjero

sean, en la fecha en que ocurra la importacién de los productos, la misma

perscna o miembros de un mismo grupo econdmico de interés comiin o

sean sus licenciatarios o sublicenciatarios (art. 34, fracs. I y II, RLPI).

El mismo reglamento establece normas que permitirdn considerar quiénes
son integrantes de un mismo grupo ccondmico de interés comin (art. 55, RLPI);
una situacién mas de ineficacia del registro de la marca ocurre en relacién con
quien apligue su nombre propio o su razén sociatl a los productos que elabore
o distribuya, a los servicios que preste o a su establecimiento, o que lo use
como parte de su nombre comercial, a condicién de que lo aplique en la forma
en que esté acostumbrado a usarlo y con caracteres que lo distingan de un
homénimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial (art.
92, frac. III, LPID).

La consecuencia de que el uso de fa marca se lleve a cabo en las condiciones

sefialadas en los apartados anteriores. serd que dicha actividad comercial no
implicard la comisién de las infracciones administrativas o delitos previstos en
materia de marcas (parte final del art. 92, LPI).

Las importaciones paralelas en materia de marcas

Concepto

Se dice que hay importaciones paralelas cuando un producto marcado con las
caracteristicas de un producto auténtico es importado a un pafs por un tercero
distinto al duefio de la marca registrada en el pais de la importacién y sin el
consentimiento expreso de dicho titular, que también es duefio de la marca en el pais
del que proviene el producto importadc.
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Se complementa e ilustra dicho concepto si se tiene por un lado a un titular de
una marca registrada en ¢l pais A, En el pais B, el mismo titular o un licenciatario
usa la misma marca para identificar productos idénticos, Un tercero compra los
productos en cuestion en el pais B y por el motivo que sea (generalmente diferencia
de precios) los importa al pafs A sin el consentimiento del titular.™

Las importaciones paralelas en el sistema mexicano

En la ley mexicana el tema de las importaciones paralelas en materia de marcas es
tratado en la disposicidn que se refiere a las restricciones impuestas a los duefios
de marcas registradas. Dichas limitaciones se entienden facilmente en los distintos
casos que ya sc mencionaron al tratar las limitaciones establecidas por el articulo
92 de la Lp1, salvo la situacion prevista por la fraccién II, conforme a la cual el
registro de una marca no producird efecto alguno contra;

Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se
aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido licita-
mente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le
haya concedido licencia.

Queda comprendida en este supuesto la importacién de los productos legitimos a
los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribucion o
comercializacién en México, en los términos y condiciones que sefiale el reglamento
de esta ley.

Como el segundo parrafo de la fraccién segunda del articulo 92 de la Lp1 alude
expresamente al hecho de que el duefio de la marca registrada no podra oponerse a
“la importacion de los productos legitimos a los que se aplica la marca que realice
cualquier persona”, habra que concluir que las importaciones paralelas se encuen-
tran expresamente permitidas en el ordenamiento marcario mexicano, ya que la
importacién paralela se produce exclusivamente cuando la casa duefia de la mar-
ca registrada en el pafs de origen de la mercancia marcada es también duefia de
la marca registrada en el pais de importacién. Se trata de un paralelismo entre fa
mercancia que ahi circula por voluntad expresa del duefio de la marca registrada y
la mercancia importada por un tercero sin el consentimiento expreso del duefio de la
marca registrada, cuya circulacién la permite el legislador por haber sido introdu-
cida en el comercio del pais de origen con el consentimiento exprese del duefio de
la marca registrada en ambos paises.

Si no existe esa identidad de titulares de marcas en ambos pafses, no puede
hablarse de importaciones paralelas y serdn situaciones de infraccién por no quedar
en la excepcidn decretada por el apartado del articulo 92 que es objeto de este
comentario,

™ Vgase Robert Freitag, “Integracion en el derecho de marcas”, en Revista Mexicana de la
Propiedad Industrial y Artistica, enero-diciembre de 1979, p. 51.
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Agotamiento internacional y agotamiento ordinario
del derecho de marcas

Del estudio de conjunto de la fraccién Il del articulo 92 de la LP{ y del articulo 54
de su reglamento, acerca de la presuncion de legitimidad de los productos impor-
tados, se desprende que lo previsto en el segundo parrafo de la fraccién 11 del
articulo 92 es una situacién de agotamiento internacional del derecho de marca.

En cambio, debe interpretarse que lo previsto en el primer pérrafo de la misma
fraccidn 11 del articulo 92, es una situacion de agotamiento ordinario o local, porque
en esta parte del articulo 92 no se habla de importacidn, sino simplemente de
distribucién, comercializacién y uso. En contraste con un agotamiento internacio-
nal, como es el previsto en el segundo parrafo de la fraccién 11 del propio articulo,
en donde se impide al duefio de la marca registrada perseguir actos de importacion,
después de que el preducto ha sido introducido en el comercio de un pafs extran-
jero.™

Nombres comerciales

Concepto de nombre comercial

El nombre comercial corresponde al signo distintivo que se utiliza para identificar
la empresa de una persona fisica o juridica, de las demds que tienen la misma o
similar actividad industrial o mercantil.

El rétulo del establecimiento es la denominacién que algunos autores y
legislaciones emplean para designar al signo exterior de los locales de 1a negocia-
cién, como una variante del nombre comercial.”

La muestra de establecimiento es la expresién que también suele utilizarse
como otra modalidad del nombre comercial, para la designacién material y exterior
del establecimiento mercantil. En el derecho mexicano estuvo reglamentada por el
Cédigo de Comercio de 1884.7

™ Horacio Rangel Ortiz, “Parallel importation of trademarked products in Mexico”, en Trademark
World, Issue 61, Intellectual Property Publishing Ltd., London, october 1993, pp. 16-19.

75 Joaquin Garrigues, Curso de derecho mercanil, Porrda, México, 1981, p. 255, indica que el
rétulo nominativo es el que s¢ compone del nombre del comerciante o de la sociedad, que el rétulo
emblematico es ¢l que se forma con denominaciunes de fantasia. Por su parte, Rodrige Uria, Derecho
mercantil, undécima edicién, Madrid 1976, p. 63, dice que el rdtulo es el nombre bajo el cual se da a
conocer al piblico un establecimiento; que el registro de los rétulos presenta a las demés modalidades
de la propiedad industrial, la especial caracteristica de que ¢l registro del mismo tiene efectos limitados
al municiptoe donde estd ubicado el establecimiento.

76 Efectivamente, dentro del libro cuarto “De la propiedad mercantil”, varias disposiciones se
destinan a la muestra, considerada como la designacién material y exterior del establecimienio
mercantil, por medio de un signo cualquiera, a etecto de distinguirlo de otros de la misma especie (art.
1434).
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En la ley mexicana vigente ni la muestra ni el rétulo, que en realidad son
sinénimos, se consideran como instituciones independientes del nombre comer-
a1 77
cial.

Sus diferencias con la marca

Si la marca tiene por objeto distinguir productos y servicios, el nombre comercial
tiene como finalidad diferenciar establecimientos, negociaciones y empresas.

En tanto que, en términos generales, la proteccidn que la ley brinda a la marca
presupone el registro de la misma, el nombre comercial se protege sin que sea
preciso su registro, bastando para que goce de la proteccién legal el hecho de su
uso.

Adaquisicion del derecho

La fuente originadora del derecho exclusivo al nombre comercial es el uso del signo
(art. 105, LP1), siguiendo en esto la ley mexicana el principio establecido por el
articulo 8 del Convenio de Paris, que dispone que el nombre comercial serd
protegido en todos los paises de la Unidn sin obligacién de depésito o de registro.™

Sin embargo, podra publicarse el nombre comercial en la Gaceta de la
Propiedad Industrial a fin de establecer una presuncién de buena fe por quien
adopta el signo (art. 100, LPI).

Elementos basicos para la proteccion

Si bien es cierto que no es necesaric registrar el nombre comercial para que éste
goce de la proteccion legal, no es suficiente la simple adopcién de un nombre dis-
tintivo de una negociacién para que el derecho al uso exclusivo de dicho nombre
surja en favor de su propietario. La exclusividad del derecho sélo se reconoce si
concurren estas circunstancias:

a) que el nombre de que se trate, efectivamente se esté usando para distinguir una
negociacidn mercantil;

b} que dicha denominacién sea conocida dentro de una zona geografica que puede
ser delimitada por la extension de la clientela efectiva o, en su caso, en toda la
Repuiblica;

™ No obstante, algunos autores si consideran distintos y con caracteristicas propias ¢ inde-
pendientes a estos signos, como Roberto Mantilla Molina, Derecho mercantil, 19a. ed., Porria, México,
1979, p. 111, v Jorge Barrera Graf, en su Tratado de derecho mercantil, volumen primero, Porria,
Méxtco, 1957,

7 Algunas legislaciones establecen el registro del nombre comercial, como medic de su protec-
cidn, Asi, el articulo 78, pdrrafo 1, de laley 32/1988 de 10 de noviembre, de marcas, en vigor en Espafia
desde ¢l 12 de mayo de 1989, dispone que el registro del nombre comercial en el Registro de la Propiedad
Industrial, es potestativo y confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el trifico econémico.
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¢) que el nombre adoptado, usado y conocido, ya sea en una zona geografica
determinada o en todo el territorio nacional, tenga caracteristicas propias,
originales, de manera que de ser usado por un tercero pudiera provocar
confusiones o errores entre el piblico consumidor (art. 109, LPI), ¥

d) que el nombre que se desea publicar no tenga, en lo que le sea aplicable,
ninguno de los impedimentos legales que existen para que una marca sea
registrada {art. 109, LPI).

Publicacion del nombre comercial. Sus efectos

Aun cuando el articulo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que el
derecho al uso exclusivo del nombre comercial se adquiere sin necesidad de su
registro, la propia ley prevé la posibilidad de que el nombre comercial sea publica-
do, con lo cual se produciri el efecto de establecer la presuncidn de la buena fe en
la adopcién y uso del nombre comercial.

Lo anterior significa, por tanto, que en el sistema mexicano no se exige el
registro del nombre comercial para que a su propietario se le reconozca el derecho
a su uso exclusivo; pero admite la posibilidad de que el nombre comercial sea
publicado, atribuyendo a dicha publicacidn la consecuencia de establecer la pre-
suncién de que ha imperado la buena fe en la adopcidn y uso del nombre comercial.

Requisitos de la solicitud de publicacién

Para el tridmite y publicacién del nombre comercial son aplicables, en términos
generales, las mismas disposiciones que corresponden al registro de 1a marca, salvo
la exigencia de acompafiar a la solicitud de publicacién del nombre comercial las
pruebas que acrediten el uso efectivo de la denominacién aplicada a un giro
industrial o comercial (art. 107, Lp1). Es decir, en tanto que para solicitar y obtener
el registro de una marca no existe la obligacién de comprobar con la solicitud de
registro que la marca ya estd en uso para tos productos o servicios de que se trate,
para solicitar y obtener la orden de que se publique el nombre comercial es preciso
acreditar que el nombre en cuestién ya se encuentra en uso.

Tramite de la solicitud

La solicitud de publicacién del nombre comercial también tiene varios puntos de
semejanza, en cuanto a su tramitacién, con el trdmite para el registro de la marca.
En virtud de que para ser publicado debe tener elementos peculiares que permitan
distinguir al establecimiento de que se trate, de otros de su mismo género, un paso
importante en el trdmite de la solicitud de publicacidn es el examen de fondo, el
cual se practica a fin de determinar si existe algin nombre comercial idéntico o
semejante en grado de confusién, aplicado al mismo giro mercantil, cuya publica-
cién se encuentre en trdmite o un nombre comercial ya publicado con anterioridad.
Este examen de novedad tendra por objeto investigar, asimismo, si existe una marca



DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 85

registrada o en vias de registro que ampare productos o servicios ignales o similares
alos que se relacionan con el principal giro de la empresa que solicita la publicacin.
Igualmente servird para dejar en claro si el nombre comercial analizado esti al
margen de los impedimentos que para el registro de la marca se consignan por la
ley (arts. 108 y 109, LP1).

Duracién de los efectos de la publicacion

Asi como el registro de la marca tiene una duracién de diez afios, el efecto de la
publicacién del nombre comercial también tiene limitada su vigencia al mismo
periodo de diez afios. Y del mismo modo que el registro de la marca puede ser
renovado, la publicacién del nombre comercial también podrd serlo indefinidamen-
te por periodos de diez (art. 110, LPL.)

La oportunidad para solicitar 1a renovacién de la publicacién del nombre
comercial es el dltimo semestre de cada pericdo de diez afios, como ocurre en las
solicitudes de renovacion de registros marcarios. Pero en tanto que de éstos la ley
concede un periodo de gracia para que la solicitud de renovacién del registro se
presente dentro de los seis meses de vencido el término de los diez afios, en el caso
del nombre comercial la ley es omisa al respecto, por lo que se concluye que dicho
plazo de gracia no opera para quienes, por morosidad o por inadvertencia, no
solicitan la renovacion de la publicacién del nombre comercial durante los dltimos
seis meses que preceden al transcurso del plazo de diez afios.

La parte final del articulo 110 de la LPI, de un modo expreso sanciona la falta
de renovacion del nombre comercial con la cesacién de los efectos de la publica-
cion.

Derechos del titular

Por lo que respecta a los derechos del titular del nombre comercial, la ley no sefala
ninguno de modo expreso y especifico, salvo el de cardcter genérico relativo a su
uso exclusivo por el titular, No obstante, el articulo 112 de la LPI establece que el
nombre comercial se regird en lo que sea aplicable v no haya disposicién especial,
por las reglas que se refieren a las marcas.

En consecuencia, el titular de un nombre comercial protegido legalmente, tiene
las siguientes prerrogativas:

a) la facultad de trasmitirlo con el establecimiento identificado con dicho signo
distintivo, a menos que se estipule lo contrario (art. 111, LPI);

b) el derecho de impedir que, sin su consentimiento, un tercero use el mismo
nombre comercial o uno semejante en grado de posibilidad de confusicn, para
amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o
similar giro (art. 213, frac. XVII, LP1). La usurpacion que se realizaba por la
adopcién del mismo nombre comercial era castigada como delito en la ley
abrogada, en tanto que el uso indebido de un nombre comercial imitador del
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protegido, se sancionaba como infraccién administrativa. Conforme a la ley
actual ambas formas de usurpacién son sancionadas como infracciones admi-
nistrativas de acuerdo con el mencionado articulo 213, fraccion XVII, en
relacion con lo dispuesto por el articulo 214 de la LPI;

¢) el titular del nombre comercial protegido, también puede solicitar que se
declare nulo el registro de una marca que sea idéntica o semejante en grado de
confusién. Esta nulidad se apoya en los articulos 151 fraccién Iy 155, en
relacién con el articulo 90 fraccién XVII, de la Lp,

d) eltitular del nombre comercial también puede conceder licencias y franquicias
de su signo distintivo.

Obligaciones del dueiio del nombre comercial

Las obligaciones del duefio del nombre comercial, son, en lo que sean aplicables,
las establecidas en relacién con las marcas (art. 112, LPI).

Denominaciones de origen

Concepto

La denominacién de origen es el signc distintivo consistente en el nombre de un
lugar geogrifico con el que se identifican las mercancias que tienen similares
propiedades derivadas de los elementos naturales propios de dicha regién geogra-
fica, como clima, tierra y agua, asi como de la técnica, destreza, habilidad y
tradicién artesanal de quienes habitan la propia regidn, para producirlas.”

Fuente del derecho

El nacimiento de la denominacién de origen ocurre con la declaracién de proteccidn
que debe ser hecha por el IMPI, de oficio o a peticién de quien demuestre tener
interés juridico (arts. 158, 159, 160, 161, 162, 163 y 164, Lp1).

Para que este signo obtenga la preteccién internacional conforme al Arreglo
de Lisboa relativo a la proteccidn de las denominaciones de origen y su registro

" En relacion con este tema, véase David Rangel Medina, “El nuevo régimen de las denomina-
ciones de origen en México™, La Propiedad Inteleciual, revista trimestral de la Organizacién Mungial
de la Propiedad Intelectual, afio VI, nim. 2, Ginebra, 1973, pp. 60-75. También se public6 en El Foro,
Organo de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados, quinta época, México, nim. 30, abril-junio de
1973, pp. 67-85. Para un estudio de la funcién econémica y social, antecedentes legislativos, fuentes
doctrinanias de las denominaciones de origen; sus diferencias con las denominaciones geograficas y
conflictos con las marcas, véase, también de Rangel Medina: “La proteccién internacional de las
denominaciones de origen”, en Estudios sobre cuestiones relativas a la revision del Arreglo de Lishoa,
o ala conclusion de un nuevo Tratado sobre indicaciones geogrdficas, Oficina Internacional de la ompr.
Documento TAQ/S/S original: espafiol, enero de 1979,
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internacional, dicho instituto, por conducto de 1a Secretaria de Relaciones Exterio-
res tramitard el registro correspondiente (art. 168, LPI).

Duracidn de la proteccién

La vigencia de la declaracién de proteccién de la denominacién de origen estard
determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sélo dejard
de surtir efectos por otra declaracién del Instituto que larevoque (art. 165, Lp1). Sin
embargo, los términos de la declaracién de proteccién podran ser modificados en
cualquier tiempo, de oficio o a peticién de parte interesada, a condicion de que sean
sefialadas con detalle {as modificaciones que se piden y las causas que las motivan
(art. 166, LPI).

Titular de la denominacion de origen

El titutar de la denominacién de origen protegida conforme a la declaracion
correspondiente hecha por el IMPL, es el Estado mexicano (art. 167, LPI}.

Usuario autorizado de una denominacion de origen

Para poder usar licitamente una denominacién de origen protegida es menester
contar con una autorizacion, la cual es susceptible de ser otorgada por el Instituto
tanto a una persona fisica como a una persona moral que satisfaga los requisitos
sefialados por la ley de la materia (arts, 169, 170 y 171, LPI). La normatividad de
quien tiene el cardcter de usuario autorizado o usuario registrado de la denomina-
cidn de origen es bdsicamente la siguiente:

a) los efectos de la autorizacion para usar la denominacién de origen duran diez
afios, contados a partir de la fecha de la solicitud en el 1MPL Este plazo es
renovable por periodos también de diez afios;

b} el usuario autorizado estd facultado para transmitir la antorizacion de uso de
que es titular, siempre que el nuevo usuario cumpla los mismos requisitos que
a €l le fueron exigidos para la obtencién del derecho {art. 174, Lpt);

¢) el usuario autorizado también estd facultado a permitir el uso de la denomina-
ci6én de origen mediante convenio, que, para surtir efectos, debera ser autori-
zado por el IMPI (art. 175, LPD);

d) encuanto a sus obligaciones, el usuario autorizado debe usar la denominacién
de origen tal y como aparezca protegida en la declaracién (art. 173, LP1);
también tiene la obligacién de inscribir en el instituto el documento donde
conste la trasmisién de su derecho de usuario (art. 174, LP1), asi como el
Convenio celebrado con el subusuario autorizado (art. 175, LPI);

&) el modo de concluir la autorizacion de usuario de la denominacion de origen
se produce por nulidad, cuando la autorizacidén fue otorgada en contravencion
a la LPi, cuando se otorgd con base en informacién y documentacién falsas;
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por cancelacién porque la denominicién de origen se usa en forma diferente a
la cstablecida en la declaracidn de proteccidn, y por la terminacién del plazo
de vigencia de la autorizacién. Dichas formas de perder los efectos de la
denominacidén de origen serdn declaradas por el Instituto, ya sea de oficio, a
peticién de parte o del Ministerio Piblico Federal (art. 176, LPI).

Denominaciones de origen mexicanas protegidas internacionalmente

La denominaciin de origen Tequila

Come consecuencia de una solicitud de la Direccién General de Normas de la
Secretaria de Industria y Comercio y de otras solicitudes formuladas por Tequila
Herradura, S. A. y la Cdmara Regional de la Industria Tequilera de la ciudad de
Guadalajara, dicha Secretaria pronuncié la Declaracién general de proteccién para
la denominacién de origen del nombre Tequila (Resolucién de 22 de noviembre de
1974).%

Segtin esta resolucidn, la palabra requila sélo podrd aplicarse al aguardiente
regional del mismo nombre, a que se refiere la norma oficial de calidad establecida
por la Direccién General de Normas, debiendo ser las caracteristicas y componentes
del preducto y el procedimiento para su elaboracidn, los que se fijen en dicha norma
de calidad.

Se establece como territorio de origen el comprendido en cuarenta v tres
municipios pertenecientes a los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacdn y
Nayarit.

Con posterioridad, y ante la solicitud de 20 de septiembre de 1976, formulada
por Tequilera La Gonzalefia, . A. para que fuese ampliado el territorio de origen
al estado de Tamaulipas, y considerandc asimismo:

a) que los industriales del estado de Jalisco promovieron el cultivo del agave en
el estado de Tamaulipas;

b) quelos agaves cultivados en la zona de dicho estado cumplen con los requisitos
de calidad establecidos por la norma respectiva,

€) que es necesario contar con un mayocr volumen de materia prima para producir
tequila a fin de satisfacer la demanda del producto en el extranjero, y

d) evitar el uso de azicares distintos al del agave en su elaboracién, se dicté una
segunda Declaracién general de proteccién a la denominacién de origen
tequila, que dej6 sin efecto la anterior.”!

8 pubticado en el DoOF de 9 de diciembre de 1974,
81 La nueva resolucion se publicé en el DOF de 13 de octubre de 1977.
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Conforme a esta segunda declaracién, que es la vigente, el territorio de origen
es el comprendido en los cuarenta y tres municipios sefialados en la primera
declaracion, ampliado a once municipios mds del estado de Tamaulipas.

La denominacién de origen Mezcal

El 13 de julio de 1994 la Camara Nacional de la Industria del Mezcal, A. C., solicitd
la declaracién de proteccién de la denominacién de origen mezcal, para ser aplicada
a la bebida alcohdélica del mismo nombre que tenga las caracteristicas, componen-
tes, procedimiento para su elaboracién y comercializacién que se ajusten a lo
establecido en la norma mexicana correspondiente.

La declaracién de proteccién de la bebida mezcal se establece para la region
geogrifica comprendida por los estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis
Potosi y Zacatecas, particularmente en ¢l estado de Oaxaca, la zona denominada
Regién del Mezcal, que incluye los municipios de Sold de Vega, Miahuatlan,
Yautepec, Santiago Matatldn, Tlacolula, Ocotlén, Ejutla y Zimatlin.

La denominacion de origen Olinald

La Unidn de Artesanos Olinca, A. C., mediante escrito de 20 de mayo de 1993,
solicité la declaracion de proteccion de la denominacién de origen olinald para ser
aplicada a la artesania de madera.

Por resolucién de 11 de noviembre de 1994, el IMPI otorgé la proteccién a la
denominacién de origen olinald para la regién geogrifica que comprende el
Municipio de Olinald que se localiza al noroeste de Chilpancingo, estado de
Guerrero, celindando al norte con el estado de Puebla, al sur con Cualac, al ceste
con Ahuacotzingo y Copalillo y al este con Humuxtitldn, todos municipies com-
prendidos en el estado de Guerrero.

La denominacion de origen Talavera de Puebla

La empresa Talavera de Puebla, S. A. de C. V., solicité la declaracion de proteccidn
deladenominacién de origen Talavera de Puebla, para ser aplicada a la arlesania de
la Talavera que se elabora con materias primas de los distritos judiciales de Atlixco,
Cholula, Puebla y Tecali, elaborados con la técnica y receta de la loza blanca y
azulejo de Talavera de Puebla.

Por resolucién de 9 de marzo de 1995 el director general del IMPI otorgd la
proteccién legal a Talavera de Puebla como denominacién de origen, estableciendo
como regidn geogréfica a la zona denominada zona de Talavera, que comprende
los distritos judiciales ya mencionados.
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La denominacidn de origen Talavera

Sin embargo, el gobierno del estado de Puebla solicité la modificacién de la
denominacién de origen Talavera de Puebla por el de Talavera, en virtud de haber
sido modificada la regién geogréfica protegida por la anterior denominacién, por
el de zona de Talavera.

Por lo anterior, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por resolucién
de 1 de septiembre de 1997 ha pronunciado la declaratoria general de proteccién de
la denominacién de origen Talavera (DOF del jueves 11 de septiembre de 1997).

Paises obligados a proteger las denominaciones de origen mexicanas

De acuerdo con lo que dispone el articulo 1 del Arreglo de Lisboa relativo a la
proteccién de las denominaciones de origen, del que México es parte, los demds
paises alos que se aplica dicho instrumento internacional estdn obligados a proteger
estas cuatro denominaciones de origen. por estar reconocidas y protegidas en el
pais de origen, que es México, y registradas en la Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual.

La proteccién asegurada por el Arreglo contra toda usurpacioén o imitacién
incluye la prohibicion de usar las denominaciones acompafiadas de expresiones
como “género”, “tipo”, “manera”, “imitacién” o similares (art. 3 del Arreglo).

Los estados comprometidos a brindar la citada proteccidn, son: Argelia,
Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Cuba, Eslovaquia, Francia, Gabén, Haiti, Hungrfa,
Israel, Italia, Portugal, Republica Checa. Togo y Tinez. ™

Anuncios o avisos comerciales

Concepto

El aviso comercial es el texto del anuncio publicitario, el slogan comercial con el
que se dan a conocer al piiblico, para efectos de su propaganda, los tres signos
identificadores de mercancias, servicios y establecimientos comerciales ya estu-
diados.

Con la marca se distinguen mercancias y servicios; con el nombre comercial,
rétulo o muestra, se identifican establecimientos industriales y comerciales; con [a
denominacién de origen se identifican productos procedentes de cierto y determi-
nado lugar geografico, sin perjuicio de que cada productor los distinga entre si con
su propia marca. Pues bien, con el aviso comercial se particularizan las originales

82 Véase “Situacion de los Tratados al lo. de enero de 1995”, en Propiedad Industrial y Derecho
de Autor, Revista bimestral de la omel, afio I, No. 1, Ginebra, enero-febrero de 1995, p. 19.
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frases publicitarias que forman la literatura de que se valen los medios de comuni-
cacién para difundir las marcas, los nombres comerciales y las denominaciones de
origen.

Del aviso comercial, también conocido como anuncio comercial, debe decirse
que no estd incluido entre los objetos de la proteccién de la propiedad industrial
por el Convenio de Paris.

Se puede formular un concepto mas amplio del aviso comercial, si se acude al
Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal de 29 de noviembre de 1976%
que en su articulo 6o. define al anuncio como todo medio de informacién, comu-
nicacién o publicidad que indique, sefiale, exprese, muestre o difunda al publico
cualquier mensaje relacionado con la produccién y venta de bienes, con la presta-
¢i6n de servicios y con el gjercicio licito de actividades profesionales, culturales,
industriales o mercantiles.

Clasificacion de los anuncios

El mismo reglamento contiene una clasificacién de los anuncios atendiendo al lugar
en que se coloquen: fachadas, escaparates, marquesinas, etcétera (art. 19); atendien-
do a suduracidn: los que tienen un cardcter transitorio comoe la propaganda impresa,
y los que se consideran permanentes: los pintados en predios, muros, bardas (art.
20). Por sus fines, los anuncios se clasifican en; denominativos, los que sélo
coniengan el nombre, razén social o actividad a que se dedique la persona fisica o
moral de que se trate, 0 que sirvan para identificar una negociacién o un producto,
como los logotipos (art. 21, frac. [); de propaganda, los que se refieren a marcas,
productos, servicios o actividades andlogas para promover su venia, uso O CONSUMo
(art. 21, frac. IT); mixtos, los que contengan como elementos del mensaje publici-
tario los elementos comprendidos en anuncios denominativos y de propaganda (art.
21, frac. III).

Antecedentes legislativos

Leyde 1928. Como signo distintivo, el aviso comercial fue incorporado por primera
vez en México dentro de las normas protectoras de la propiedad industrial, en la
Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 26 de junio de 1928,
Segun dicho ordenamiento, quien para anunciar al publico un comercio,
negociacién o efectos, hiciere uso de avisos con originalidad que facilmente los
distinguiese de los de sus especies, podfa adquirir el derecho exclusivo de seguirlos

#3 Publicado en el DOF de 30 de noviembre de 1976. Este fue abrogado por el Reglamento de
Anuncios para el Distritc Federal de 19 de agosto de 1988 (DOF de 2 de septiernbre de 1988), pero la
definicidn del anuncio dada en el articulo 10 citado, se conserva por el articulo 20. fraccion 1X del nuevo
reglamento, También subsiste en los asticulos 17, 18 y 19 fracciones I, 11y Il del reglamento hoy vigente,
la clasificacidn de los anuncios prevista en los articulos 19, 20 y 21 fracciones I, IT y HI del reglamento
antiguo, citados mds adelante, en la seccién “Clasificacién de los anuncios”.
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usando, asi como el derecho de impedir el uso por terceros, de avisos iguales o
semejantes, al grado de que al primer golpe de vista se confundieran en su conjunto
(art. 57).

La proteccidn del aviso se alcanzaba mediante su registro, el cual producia
efectos durante quince afios, al vencimiento de cuyo plazo el aviso comercial caia
bajo el dominio piblico (art. 58).

Ley de 1942. La Ley de la Propiedad Industrial del 30 de diciembre de 1942
reprodujo en su articulo 209 la disposicién de la ley de 1928, relativa al reconoci-
miento del derecho exclusivo de uso de avisos comerciales que fuesen registrados.

La variante de esta nueva ley consisti6 finicamente en reducir los efectos del
registro a un plazo de diez afios.

Ley de 1975. La Ley de Invenciones y Marcas del 30 de diciembre de 1975
mantuvo la misma proteccién al aviso comercial en sus articulos 174 a 178,
preceptos equivalentes de los articulos 209 a 213 de la antigua ley de 1942.

La deficiente reglamentacidn de esta clase de signos distintivos de la empresa
pudo haberse remediado al prepararse el proyecto de esta nueva ley, pero no ocurrid
asf. En el anteproyecto enviado al Congreso ni siquiera aparecia el titulo destinado
alos avisos comerciales. Habiéndose hecho notar esta omisién, de prisa y sin ningin
estudio se recurri6 al facil expediente de copiar las disposiciones alusivas de la ley
anterior, intercalando entre las denominaciones de origen y los nombres comercia-
les el titulo sexto, con un capitulo tnico, para el anuncio comercial.

El régimen del aviso comercial conforme a la ley vigente

La Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial de 1991 conservé
sustancialmente en el capitulo III del titulo cuarto la reglamentacidn de este signo
distintivo establecida en la ley anterior. Y en las reformas de 1994 sélo se introdujo
como novedad la inclusién expresa de infracciones administrativas al aviso comer-
cial protegido.

Concepto legal

Con mejor técnica que las que le precedieron, la vigente ey proporciona de modo
expreso el concepto de este signo distintivo diciendo que se considera aviso
comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al pablico
establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, preduc-
tos o servicios, para distinguirlos de los de su especie (art. 100, LPi).

Como se adquiere el derecho sobre este signo distintivo

El derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtendra mediante su registro
en el IMPI (art. 99, LPI).
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Duracion de la exclusividad

Igual que la ley anterior a la vigente, ésta sefala un plazo de diez afios para la
vigencia del registro del aviso comercial, pero a diferencia de aquélla, la cual no
admitia prérroga, la ley actual dispone que el registro podré renovarse por periodos
de diez afios también (art. 103, LPI).

Derechos del titular del registro

La prerrogativa que confiere el registro del aviso comercial, salvo la del derecho a
su uso exclusivo por su titular, no se menciona expresamente por la ley, la cual
indica que estos signos distintivos se regirdn, a falta de disposicién especial, por lo
establecido en materia de marcas. De este modo se debe concluir que el registro es
transmisible a terceros y que también su titular podrd conceder licencias de uso.
Esta dltima prerrogativa se confirma al definirse como infraccién administrativa el
uso de un aviso comercial registrado o semejante en grado de confusidn, sin
el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva (arts. 104 y 213, frac.
XVI, LPD).

Pérdida del registro

Yase hadicho que el plazo original de diez afios de vigencia es renovable, de donde
resulta que la primera razén para que desaparezcan los efectos juridicos del registro
€s que €l mismo no sea renovado, o sea, por el vencimiento del plazo. En relacidn
con su nulidad, podra ejercitarse tal accién si en el otorgamiento imperd alguna de
las prohibiciones relativas al registro de las marcas.

Restriccidn en la eleccidn de los anuncios

Las limitaciones para elegir un aviso comercial provienen de las disposiciones sobre
propiedad industrial y de las que pertenecen a otros ordenamientos legales. Por
tanto, antes de adoptar el texto de un anuncio comercial, sea para registrarlo como
aviso o bien para su simple uso, es conveniente que se atienda a lo que disponen
dichas leyes.

Ley de la Propiedad Industrial

Ya se dijo que el registro de los avisos comerciales se regird en lo que sea aplicable
y no haya disposicién especial, por las reglas establecidas en relacién con las
marcas. Lo cual significa que la libertad para elegir un aviso ¢ anuncio comercial
tendrd, entre otras, la limitacidn que el articulo 90 de la LPI sefala para la
registrabilidad de los signos marcarios. Asi, no deberd registrarse un aviso comer-
cial consistente en denominaciones susceptibles de engaifiar al piblico o inducir a
error, por constituir falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cuali-
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dades de los productos, servicios o establecimientos que pretendan anunciarse (frac.
XIV del citado articulo).

Tampoco deberd admitirse el registro, como aviso comercial, cuando su
contenido sea contrario al orden piblico, a la moral y a las buenas costumbres (art.
40., LPI}.

Reglamento de anuncios

Con base en el articulo 4o0. de la LPI que también prohibe el registro de avisos
comerciales que contravengan cualquier disposicién legal, en la eleccién de estos
signos distintivos también conviene tener presentes algunas disposiciones del
Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal, como la referente a que el
contenido y mensaje de los anuncios deberd ser veraz, por lo que se evitard toda
publicidad engafiosa sobre bienes y servicios que pueda atraer erréneamente al
piblico (art. 50. del reglamento). O la que reitera que queda prohibida toda
publicidad cuyo contenido sea contraric a la moral o a las buenas costumbres (art.
7o. del reglamento). Y la que ordena que ¢l texto de los anuncios deberd redactarse
en idioma castellano, salvo que se trate de nombres propios de productos, marcas
o nombres comerciales en lengua extranjera, que ya estén registrados en el IMPI o,
antes de 1994, en la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.

Ley de Proteccién al Consumidor

De acuerdo con lo preceptuado en la parte final del propio articulo 4o. de la Lp1,
también es importante que quien usa un aviso comercial y pretende registrarlo,
tenga en cuenta las reglas de otro ordenamiento legal cuyos objetivos tienen algo
en comun con la reglamentacién de la propiedad industrial y de la publicidad, ya
sca para evitar la competencia desleal, o bien para impedir que los consumidores
sean victimas de un engafio provocado por los mensajes publicitarios. Se trata de
la Ley Federal de Proteccién al Consumidor de 1992,* que entre sus objetivos
persigue la proteccién contra la publicidad engafiosa y abusiva (art. lo., frac. VII)
y que en el articulo 32 decreta que la informacién o publicidad relativa a bienes o
servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberdn ser veraces,
comprobables y exentos de textos, didlogos, sonidos, imadgenes y otras descripcio-
nes que induzcan o puedan inducir a error o confusién, por su inexactitud. Ademds,
ordena que la publicidad de productos tanto de manufactura nacional como de
procedencia extranjera, se expresard en idioma espafiol y su precio en moneda
nacional en términos comprensibles y conforme al sistema general de unidades de
medida, sin perjuicio de que simultineamente se expresen en otro idioma u otro
sistema métrico (art. 34). El incumplimiento de las citadas disposiciones dard lugar
a la imposici6én de sanciones administrativas (art. 127). Sin perjuicio de lo cual, la

8 Diario Oficial de la Federacion de 24 de diciembre de 1992
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Procuraduria Federal del Consumidor podrd ordenar al proveedor que suspenda ta
publicidad que viole las disposiciones de la ley y que se realice la publicidad
correctiva en la forma en que se estime suficiente {art. 35, fracs. I y II).

Ley General de Salud

También en acatamiento a lo dispuesto por el articulo 40. de la LPI, es aplicable la
Ley General de Salud (publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 7 de
febrero de 1984, modificada por ultima vez el 14 de junio de 1991}, que con el fin
de proteger la salud piblica faculta a la Secretaria de Salud para que autorice la
publicidad que se refiere a los productos y servicios reglamentados por dicha ley
(art. 300). De este modo sefiala diversas normas sobre la publicidad, entre las cuales
destaca la que establece que la informacion contenida en el mensaje publicitario
sobre calidad, origen, propiedades nutritivas y beneficios de empleo, deberd ser
comprobable (art. 306).

REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL

Propiedad industrial y competencia desleal

Segiin la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, los actos de compe-
tencia desleal son aquellos contrarios a las précticas honradas. Comprenden las
indicaciones o aseveraciones que en el curso del comercio pueden engafar al
piblico en cuanto a la naturaleza y las caracteristicas de los productos de que se
trate; los actos que puedan crear confusién con los productos o las actividades de
un competidor, asi como las falsas aseveraciones que en el curso del comercio
pueden desacreditar tales productos o actividades.*®

A partir de tal criterio, la accion contra la competencia desleal estd destinada
a reprimir los actos que perjudiquen a terceros en materia de propiedad industrial
¥ que no estdn suficientemente previstos por las disposiciones que la regulan.

83 Sobre el terna, véase Carlos Femdndez Novoa, “Marca y slogan publicitario”, Actas de derecho
industrial 1974,1. |, Madrid, 1975, pp. 319-337; David Rangel Medina, "‘Reflexiones sobre la extincion
y renovacién del aviso comercial en el derecho mexicano™, en Revisia Mexicana de la Propiedad
Industrial y Antistica, afo V11, niim. 14, México, julio-diciembre de 1969, pp. 153-156; David Rangel
Medina, “La publicidad comparativa y engafiosa en el derecho mexicano”, Revista de Derecho
Industrial, afio 2, num. 5, Depalma, Buenos Aires, mayo-agosto de 1980, pp. 383-391; de Higuera
Ricoy, Jaime, “Régimen juridico del aviso o anuncio comercial”, tesis profesional, unam, México, 1986,

141 pp.

gf’ Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, Guia sobre los intereses y las actividades
de las empresas de paises en desarrollo en materia de propiedad industrial, Documento WG/PAG/1 1/2,
1 de abril de 1982, preparado por la Oficina Internacional, p. 17.
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Para entender el concepto de competencia desleal hay que considerar que la
libertad de comercio es un principio tradicional de liberalismo econdmicoe y del
sistema capitalista, consagrado entre nosotros por el articulo 5o. constitucional,
conforme al cual a ninguna persona podréd impedirse que se dedique a la profesién,
industria, comercio o trabajo que le acomode, con tal de que sean licitos, lo cual
significa que la actividad del sujeto no ha de ser prohibida por las leyes ni por las
buenas costumbres.

Entre las disposiciones normativas de esa indole estdn las que se contienen en
una diversidad de leyes como el Cédigo Penal, la Ley Federal de Proteccidn al
Consumidor, las que reglamentan la publicidad mediante el Reglamento de Anun-
cios del Distrito Federal, las de la Ley Federal de Radio y Televisi6n, etcétera.”’

El objeto de la accién contra la competencia desleal es garantizar a cada
productor o comerciante contra el empleo de medios desleales por paric de sus
competidores.

A los competidores les estd permitido disputarse la clientela, pero a condicién
de hacerlo con procedimientos honestos. El caso del comerciante que con manio-
bras turbias trate de establecer una confusién con otra casa conocida y estimada del
puiblico, para desviar la clientela, o el caso del industrial que pretende denigrar los
productos de su competidor o desacreditar sus mercancias o su fabricacién por
medio de declaraciones mendaces que dardn como resultado sorprender a la
clientela de aquél, son ejemplos tipicos de la competencia desleal que se reprime
por la accién que lleva el mismo nombre, en la que no aparece una nocién de
verdaderos derechos exclusivos o privativos,®

87 En este sentido, | orge Barrera Graf, “Libre concurrencia, competencia desleal y monopolios”,
en Estudios en homenaje al doctor Héctor Fix-Zumudio en sus treinta afios como investigador de las
ciencias juridicas, Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM, México, t. I, p. 51, quien cita otras leyes
que también establecen prohibiciones de concurrencia como la Ley de Vias Generales de Comunicacién,
la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de Monopolios Reglamentaria del Articulo 28
Constitucional y la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnologfa y el Uso y Explotacioén de
Patentes y Marcas, pp. 52 y 53.

8% paul Roubier, Le droit de la propriété industrielle, 1.1, Librairie du Recueil Sirey, Paris 1952,
p- 12. Entre los autores extranjeros que también separan la accién de competencia desleal de la que
corresponde por violacién de un derecho exclusivo o privativo, pueden citarse: Franceschelli, Plaisant
y Lassier, Droit européen de la concurrence, Editions J. Delmas ¢t. Cie., Paris, 1966; Leonardos,
Thomas, A concurréncia desleal no Codigo Penal Brazileiro, jornal do Commercio, Rio de Janciro,
1941; Luigi Mosco, La concorrenza sleale, Casa Editrice Dott. Eugenio Sovene, Napoles, 1956;
Pinner’s World Unfair Competition Law and Fncyclopedia, edited by Heinz Dowid. Sijthoff &
Noordhoff, 1978, Alphen aan de Rijn, The Netherlands, Second edition, 4 vols. {el texto de los puntos
del temario sobre México estuvo a cargo de David Rangel Medina); Robert, Plaisant, “La accién de
competencia desleal en el derecho francés”, en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Ariistica,
afio X VI, niims. 31-32, México, enero-diciembre de 1978, nims. 31-32, pp. 91-96; Roberto Scheggi,
Concorrenza trust-crisi-Diritto industriale e d'autore, Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, Népoles,
1954; Gerhard Schricker, La répression de la concurrence déloyale dans les états membres de ia CEE,
tome 1171, Belgique, Luxemburge, Dalloz, Parfs, 1974, Luigi, Sordelli, La concorrenza steale, Dott, A.
Giuffra-Editore, Milano, 1955.
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Hay reglas que el derecho positivo tiene establecidas de modo expreso para el
reconocimiento, adquisicién, conservacién y extincién de la propiedad industrial,
las cuales obedecen, primordialmente, a un empefio de brindar al piblico consumi-
dor medios que le permitan conocer, escoger, seleccionar y adquirir los satisfactores
de sus necesidades.

Pero cuando a falta de disposiciones concretas gue los prevean y sancionen, se
cometen actos que de algiin modo afectan fraudulentamente al piblico o a los
intereses de los industriales y comerciantes en asuntos emparentados con la propie-
dad industrial, entonces podra acudirse a las reglas generales de la competencia
desleal.”

Antecedentes en la legislacion nacional

Las primeras disposiciones legales mexicanas especificas para combatir la compe-
tencia desleal en el campo de la propiedad industrial, se encuentran en el articulo
263 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, abrogada por la Ley de
Invenciones y Marcas.

Diche precepto sefialaba una pena alternativa para quien “con falsas preten-
siones en el ejercicio del comercio tienda a desacreditar los productos de un
competidor; o que por cualquier medio trate de producir confusién con el estable-
cimiento, los productos o los servicios de un competidor™,

Es indiscutible que tal disposicién habia tenido como modelo el texto del
articulo 10 bis de la Convencidn de Unidn de Paris del 20 de marzo de 1883, para
la proteccion de la propiedad industrial, revisada en La Haya el 6 de noviembre de
1923, conforme al cual:

Los paises contratantes estdn obligados a asegurar a los jurisdiccionados de la Unién,
una proteccitén efectiva contra la competencia desleal. Constituye un acto de compe-
tencia desleal todo acto o competencia contrario a los usos honrados en materia
industrial o comercial. Se deberdn prohibir especialmente: 1. Toda clase de hechos que
propendan a producir una confusién, por no importa que medio, con los productos de
un competidor. 2. Las falsas pretensiones en el ejercicie del comercio, que tiendan a
desacreditar productos de un competidor.

# En la doctrina mexicana, en términos generales también se da a La propiedad industrial el marco
donde tiene especial aplicacidn la competencia desleal. Como ejemplos: Araujo Llanes, Elia, Teoria y
prdctica de la competencia desleal en nuestro sistema juridico, México, 1984, Diaz Bravo, Arturo,
“Aspectos pricticos de la competencia desleal”, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial 'y
Artistica, México, afio IV, enero-junio 1966, ndm. 7, pp. 25-34 y niim. 8, pp. 279-286; Frisch Phiiipp,
Walter, y Gerardo Mancebo Muriel, La competencia desleal, México, Trillas, 1975; Soni Ferndndez,
Mariano, “Competencia desleal”, en asipr, X Congreso, trabajos presentados, tome [, 1988, pp. 233-241;
Lépez, Jorge Vignette, “La competencia ilicita”, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial v
Artistica, afio XIH, México, enero-diciembre 1975, nims. 25-26, pp. 243-256.
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Al amparo de ambas disposiciones, durante la vigencia de esta ley que precedid
ala de 1975, las autoridades administrativas y judiciales, incluyendo a la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacidn, dejaron establecide que esta
nocidén para reprimir la competencia desleal, es distinta e independiente de las
acciones especificas para combatir el delito de invasién de patentes y los delitos de
usurpacién de marcas en sus modalidades de falsificacién, imitacién y uso ilegal.*

Sistema de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975

Esta ley no aport6 una definicién clara sobre los requisitos necesarios para calificar
la competencia, sino que la incluyé como una de las formas constitutivas de
infracciones a la ley. Sin embargo, en el texto del articulo 210 (b) quedaron
precisadas las notas caracteristicas de la actividad empresarial que constituye
competencia desleal: actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria,
comercio y servicios. Dado que el citado articulo 210 (b) se encontraba contenido
en el cédigo que regulaba la propiedad industrial en México, tales actos se
consideraron de competencia desleal en tanto estaban relacionados con las materias
reguladas por la Ley de Invenciones y Marcas.”

Sistema de la vigente Ley de 1991

Al adoptar en lo esencial los principios sobre competencia desleal consignados en
el articulo 10 bis del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial,
la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial de 1991, reformada en
1994, y actualmente en vigor en México dispone en su articulo lo. que la misma
tiene por objeto: “[...] VL. prevenir los actos que atenten contra la propiedad
industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y
establecer las sanciones y penas respecto de ellos” y, en efecto, en el articulo 213
de esta ley se establece que son infracciones administrativas:

I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y
scrvicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que
estaley regulaf...]

" Para el origen, evolucidn e interpretacién del articulo 10 bis, véase Bodenhausen, G. H. C.,
“Gufa para la aplicacién del Convenio de Parfs pura la Proteccién de la Propiedad Industrial revisado
en Estocolmoen 1967, Oficinas Internacionales Reunidas para la Proteccién de la Propiedad Intelectual
(eIrPI), Ginebra, 1969, pp. 156-160.

1 Horacio Rangel Ortiz, “Conceptos fundamentales de la competencia desleal en materia de
propiedad industrial”, en Revista Mexicana de Justicia, nim. 4, vol. II, México, octubre-diciembre 1984
y Revista de Investiguciones Juridicas, afio 9, nim. 9, Escuela Libre de Derecho, México, 1985,
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IX. Efectuar en el gjercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que
causen o induzcan al piblico a confusién, error o engafio, por hacer creer o suponer
infundadamente:

a) la existencia de una relacion o asociacion entre un establecimiento y el de un
lercero;

b) Que se fabrican productos bajo especificaciones, licencias o autorizacién de un
tercero;

¢) Que se prestan servicios o s¢ venden productos bajo autorizacion, licencias o
especificaciones de un tercero;

d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, region o localidad
distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al piiblice a error en cuanto
al origen geografico del producto.

X. Intentar o lograr el propdsito de desprestigiar los productos, los servicios, la
actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estard comprendida
en esta disposicién, la comparacién de productos o servicios que ampare la marca con
el propdsito de informar al publico, siempre que dicha comparacién no sea tendenciosa,
falsa o exagerada en los términos de la ey Federal de Proteccién al Consumidor.

Del texto de la ley nacional y del convenio internacional, también vigente en
México, se infiere que la competencia desleal en el campo de la propiedad industrial
estd constituida por toda actividad que tienda a desviar la clientela por medio de
maniobras que estdn en pugna con los usos y pricticas que imperan en materia
industrial y comercial, dentro de un marco de licitud y honradez.

Otras leyes que reprimen la competencia desleal

En el sistema mexicano la represién de la competencia desleal no se limita al campo
de la propiedad industrial. Existen otros ordenamientos que también incluyen
normas orientadas a evitar enganos al consumidar, al consumidor en potencia y al
publico en general, con motivo de avisos comerciales o anuncios o propaganda.
Normas que asimismo tienden a impedir que los competidores sufran en su buena
fama, en su buen crédito y en los resultados de su actividad econdmica el impacto,
las consecuencias directas e indirectas de una publicidad que sea susceptible de
posibles engafios al publico o el desprestigio del competidor o su descrédito o el
decrecimiento de sus ingresos. Tales leyes son las mismas que ya fueron analizadas
a propésito de larestriccion en la eleccidn de los anuncios (de propiedad industrial,
de anuncios, de proteccién al consumidor, de publicidad en materia sanitaria y de
la salud piblica).

Jurisprudencia mexicana sobre competencia desleal

Tanto las autoridades administrativas como los tribunales judiciales mexicanos han
resuelto conflictos de competencia desleal mediante la interpretacién y aplicacién
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del Convenio de Paris y de sus reglas incorporadas a la legislacién doméstica de
1942, 1975 y 1991-1994,

Por estimar que versan sobre los tpicos mds representativos de las actividades
de la competencia desleal en el campo de la propiedad industrial, se dan a conocer
algunas decisiones.

Caso Singer. La propietaria de la marca Singer demandé la declaracion de
competencia desleal por hechos consistentes en el anuncio verbal de maquinas
de coser como “tipo Singer” y en la distribucién de un catdloge que muestra
grabados de diversas piczas de maquinas de coser con la indicacién de que se trata
de maquinas de coser del “nuevo tipo Singer”. La declaracion fue negada por la
Oficina de Marcas porque al no apareccr la palabra Singer sobre las maquinas
vendidas por el demandado, ninguna confusién puede producirse, ya que las
maquinas llevan un nombre distinto de la marca del reclamante. Contra dicha
resolucion fue promovido juicio de amparo, el cual fue resuelto concediendo la
proteccidn de la justicia al quejoso con base en esta tesis:

Singer es una marca muy conocida, por lo que el uso de la designacidn tipo Singer sin
autorizacion de la propietaria de esa marca, es indebido. Aunque las mercancias que se
anuncian tengan marcas distintas, necesariamente el empleo de la citada expresion
ocasiona entre ¢l piblico consumidor la confusién que reprimen los articulos 10 bis y
10 ter del Convenio de la Unién de Paris, y el articulo 263 de la ley mexicana de 1942.%

Caso Mercedes Benz. La Oficina de Marcas negd la declaracién de competen-
cia desleal solicitada contra un establecimiento de servicios automovilisticos, por
el empleo en forma ostensible y con grandes caracteres de las denominaciones
Benz, Mercedes, Mercedes Benz y el emblema de la estrella dentro de un circulo,
sin autorizacion de la propietaria de dichos signos distintivos. Contradicha negativa
la duefia de las marcas promovié juicio de amparo y el juez resolvié en su favor
que:

El empleo repetido de una marca en el interior y en el exterior de un taller de servicios
y reparacién de automdviles, asi como en las puertas que dan acceso a dicho estable-
cimiento, y a través de carteles, rétulos, leyendas, tarjetas, sellos fechadores y demads
objetos y lugares que se aprovechan cominmente para identificar a un establecimiento,
asus productos 0 a sus servicios, puede ser reclamado por el duefio de la marca mediante
la accién de competencia desleal [...] El empleo de tales signos puede crear entre los
consumidores de los productos, entre los consumidores de sus refacciones o entre
los usuarios de los servicios que en dicho establecimiento se prestan ¢n l1a industria
de los automéviles, la confusi6n consistente en creer que existe un nexo industrial o
comercial entre el duefio de 1a marca y ¢l establecimiento o los servicios y productos
del taller del demandado.”

2 Sentencia de 28 de agosto de 1963, juez primero de Distrito en materia administrativa en ¢l
Distrito Federal, amparo 8347/63, The Singer Manufacturing Co., firme por ejecutoria pronunciada por
la Suprema Corte de Justicia de la Nacién el 11 de octubre de 1968 en el Toca 8293/63.

#3 Sentencia del 12 de marzo de 1965, juez segundo de distrite del Distrito Federal en materia
administrativa, amparo 1638/64.
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Caso Dunlop. La Oficina de Marcas negd la declaracién de competencia
desleal solicitada contra ¢! fabricante de calzado marca Menlop por considerar que
esta marca estd registrada. Inconforme Dunlop Ltd. solicité amparo, mismo que fue
concedido tanto por el juez de distrito como por el Tribunal Colegiado. En
cumplimiento de dichas decisiones judiciales la Oficina de Marcas dictd una nueva
resolucién apoyada en estos argumentos:

[...} Claramente se aprecia que la demandada, en las cajas de cartén en que empaca los
zapatos que fabrica con la marca Menlop, en toda la superficie de la mencionada caja
se encuenira la palabra Menlop en letras de color blanco y dispuestas en forma diagonal,
tomando las mismas una forma caprichosa que semejan una suela de zapato; lo misma
sucede en los zapatos, los cuales llevan en su plantilla, en letras de color azul la
denominacién Menlop, semejando la misma suela de zapato. Consecuentemente y sin
tomar en consideracidn las denominaciones de las marcas Dunlop y Menlop, ni el hecho
de que éstas se encuentren registradas, como ordena la ejecutoria que se cumplimenta,
0 sca, que las marcas deben tomarse en la forma en que se estdn usando, se llega al
criterio de que Calzado Saeta, 8. A. al no usar la marcaen la forma en que se le concedid,
ya que le da a su denominacién la forma de una suela de zapato, que es como la vende
al publico consumidor, ocasiona con ello la confusién que establecia el articulo 263 de
la Ley de la Propiedad Industrial que estuvo vigente hasta el 10 de febrero de 1976.%

Caso Chanel. Société Anoyme Chanel solicité la declaracion de competencia
desleal a que se referia el articulo 263 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente
hasta el 10 de febrero de 1976, por considerar que se preduce confusidn entre los
productos marca Chanel y los servicios que presta la negociacién Madame Chanel,
S. A. La declaracidn fue negada y contra la misma se promovio amparo. Para dar
cumplimiento a la sentencia dictada por el juez, la propia Oficina de Marcas
pronuncid una nueva resolucién con estos fundamentos:

[...] por el estudio llevado a cabo ¢n las pruebas analizadas, claramenie sc aprecia que
la demandada utiliza en su establecimiento como nombre comercial la denominacidn
Madame Chanel, 8. A., y que se anuncia en periédicos como Madame Chanel [...] su
objeto es la fabricacion, maquila, confeccidn, compra-venta, importacién, exportacion
y representacion de articulos textiles y toda clase de ropa [...] o que da lugar a que
el piblico consumidor se confunda y considere que los articulos que se expenden en cl
establecimiento de Madame Chanel, 8. A, asi como los que ampara 1a marca Chanel
tienen una misma procedencia, lo que ocasiona un perjuicio para el titular de la marca.
Por tanto, el caso se adecua a lo que establecfa el articulo 263 [...] y procede declarar
la confusién de productos solicitada,

Caso 1BM. La propietaria de las marcas IBM demandd la declaracién de
competencia desleal contra una escuela que imparte cursos tedrico-pricticos, por
emplear en propaganda, en la fachada de su establecimiento, asi como en el

** Resolucion RC-182/78 de 29 de noviembre de 1978 pronunciada en cumplimiento de la
sentencia del Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia administrativa. Toca RA-
212/78, relativa al juicio de ampare 726/77.

3 Resolucién RX-48/78 de 9 de mayo de 1978, expedicnte de ta marca No. 107918,
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directorio telefénico, en forma predominante, las siglas 18BM. La Oficina de Marcas
declard la infraccién de referencia porque:

[...} 1a demandada tiene en el edificio que ocupa, anuncios que dicen: “‘Perforacién
Equipos 1BM. Programacién” y [...] en la papeleria que usa se encuentra impresa la sigla
IBM, actos que inducen al piiblico a confusi6n, por hacer creer infundadamente que alli
se prestan los servicics amparados por la marca registrada IBM. Es por ello que la
conducta seguida por la demandada se adecua a !a hipétesis que establece la fraccién
X inciso ¢} del articulo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas, por io que procede
declarar administrativamente la infraccion solicitada.*

Caso Coca Cola. Con motivo de los mensajes publicitarios trasmitidos al
piblico consumidor a través de la prensa, radio, television, carteles, calcomanias y
murales en la via piiblica, de la campafia denominada “El reto Pepsi” sobre la
preferencia que se tenga por los refrescos marca Coca Cola y marca Pepsi Cola de
acuerdo con su sabor, la propietaria de la primera de dichas marcas denunci6 tal
publicidad como acto de competencia desleal por parte de Pepsi-Cola Mexicana,
S. A. de C. V. y Pepsico de México, S. A. El Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial declard:

la infraccién administrativa prevista en el articulo 213 fraccién X de la Ley de Fomento
¥ Proteccién de la Propiedad Industrial, en que incurren [...] dichas empresas en relacidén
con ta marca Coca Cola; se les impone una multa, se les ordena se abstengan de seguir
empleando en la publicidad que realizan, frases que por su falsedad confundan al
piiblico consumidor y perjudiguen a la empresa actora.”

TRASPASO DE TECNOLOGIA

Vinculos entre la tecnologia y el derecho de autor

El avance tecnol6gico que a diario se presenta en la evolucién de todos los
medios de comunicacién origina nuevos problemas juridicos, en grado tal que
los aspectos legales van quedando a la zaga, y es necesario actualizarlos en
consonancia con los modernos instrumentos y elementos que la tecnologfa ha
puesto en marcha para los novisimos sistemas de reproduccién de las creaciones
artisticas y cientificas.

El caso mas reciente de estos cambios en el derecho tradicional lo vemos en el
campo de los programas de procesamiento de la informacién, para cuya protec-
cién se han dividido los tratadistas, los investigadores y los legisladores, ya que
unos adoptan la via de la legislacién autoral; otros consideran que se trata de

% Resolucién RC-27/82 de 9 de marzo de 1982 dictada en cf expedicnte de la marca 191508,
#7 Resolucién del 5 de abril de 1995 pronenciada en ¢l expediente de la marca 22947 Coca Cola,
que a la fecha estd siendo combatida en los tribunales.
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invenciones patentables y no faltan quienes sostienen que las creaciones relaciona-
das con la electrénica y la computacién se deben regir por normas propias,
especiales, independientes de las convencionales del derecho de autor y de la
propiedad industrial.

En cuanto a la situacién de México, debe recordarse que, por expresa disposi-
cién de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, la presentacién de informacidn y
programas de computacidn no se consideran invenciones (art. 9, frac. I11, LiM). Por
su parte, la Ley Federal de Derechos de Autor ni en su versién original de 1956 ni
con las reformas de 1963 incluia esta clase de creaciones intelectuales en el catdlogo
de obras protegibles, razdn por la cual la Direccidn General del Derecho de Autor
estuvo negando la inscripcion de estas obras en el Registro Piblico de Derecho de
Autor hasta 1984. Afio en que cambia la situacion, porque considerando que los
programas de computacién constituyen obras producidas por autores en los térmi-
nos de la Ley Autoral, el secretario de Educacién Piiblica expidié el Acuerdo No.
114 por el que se dispuso que los programas de computacién podian inscribirse en
aquel Registro.” Posteriormente los programas de computaci6n aparecieron inclui-
dos entre las obras protegidas conforme a la lista del articulo 70. de la Ley Federal
de Derechos de Autor de 1956, con motivo de las reformas de que fue objeto para
adaptar su texto a la normatividad del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte.”

En la actualidad, como més adelante se verd, los programas de computacidn y
las bases de datos son objeto de una expresa y amplia reglamentacién por la
novisima ley autoral mexicana de 1996 (articulos 101 al 114 de la Ley Federal del
Derecho de Autor de 18 de diciembre de 1996,"%

Otra muestra de cdmo ¢l progreso tecnolégico influye en el campo de los
derechos intelectuales, es el caso de las comunicaciones por el sistema de satélites.
Las reglas cldsicas del derecho de autor y del derecho del inventor se quedan cortas
ante los problemas que originan dichas transmisiones en torno a los conceptos de
territorialidad, nacionalidad, objetos protegidos y sujetos del derecho. Las leyes
también presentan lagunas para resolver los problemas que p'antean las innovacio-
nes tecnoldgicas como la utilizacién de fonogramas y de videocasetes por los
organismos de teledifusidn; el préstamo piiblico de las obras; la adquisicién de
fonogramas y videogramas y su alquiler; la adquisicién de los ejemplares en que
las obras estdn reproducidas no para el uso privado del comprador, sino por
empresarios que los utilizan para su actividad profesional.""'

“% Publicado en el bOF del § de octubre de 1984,

* Diario Oficial de la Federacidn del 17 de julio de 1991. Véase de David Rangel Medina, "La
Propiedad Intelectual y el Tratado de Libre Comercio”, en Punarama Juridico del tee, Universidad
Iberoamericana, Departamento de Derecho, México, 1992, pp. 87-97.

"% BoF del 24 de diciembre de 1996,

1% Para un estudio de ta actividad legislativa crientada a cubrir esas lagunas en Alemania, Bélgica,
Francia, Gran Bretaiia y Holanda, véasc David Rangel Medina, op. cit., “Los derechos intelectuales y
la tecnologia”, pp. 582-583.
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Entrelazamiento de la tecnologia con la propiedad industrial

Dicho entrelazamiento es todavia mds claro que en el derecho de autor. Para
demostrarlo, baste recordar que uno de los objetos de la Ley de la Propiedad
Industrial es promover y fomentar la actividad inventiva de aplicacién industrial,
las mejoras técnicas y la difusién de conocimientos tecnoldgicos dentro de los
sectores productivos (art. 20., frac. IL, LPI). Y que la propia ley faculta al Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial: a coordinarse con la Secretaria de Comercio
y Fomento Industrial y con otras instituciones piblicas y privadas, nacionales,
extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y proteccién de los
derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnologia, el estudio y
promocion del desarrollo tecnolégico, la innovacién, la diferenciacién de produc-
tos, asi como proporcionar la informacién y la cooperacién técnica que le sea
requerida; a propiciar la participacién del sector industrial en el desarrollo y
aplicacién de tecnologias que incrementen su calidad, asf como a realizar investi-
gaciones sobre el avance v aplicacién de la tecnologfa industrial nacional e inter-
nacional; a promover también la creacién de invenciones y a impulsar la transfe-
rencia de tecnologfa; a participar en los programas de proteccién de la proptedad
industrial tendentes a la generacidn y aplicacién de tecnologia mexicana, asi como
a efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos secteres de
la indusiria y la tecnologia (art. 60. fracs. I, II, XII, XIIl y XV, LPI).

Pero también se acredita de mode mds inmediato y grafico ese vinculo
tecnologia-propiedad industrial con las siguientes situaciones que ofrecen las
patentes, los signos distintivos y la competencia desleal.

Con las patentes

Asi, se basan en la tecnologia los requisitos que deben reunir los inventos para su
patentamiento, como el relativo al mérito inventivo o altura inventiva.

En materia de derechos de autor hay més flexibilidad: el principio bdsico para
la proteccién es la originalidad, sin importar el mérito de la obra. La Direccién de
Derechos de Autor no se detiene a escudrifiar la calidad o mérito de las obras:
Gnicamente indaga lo original de las mismas. En materia de propiedad industrial
no es asi. Para la patente se requiere la actividad inventiva como uno de los
requisitos de patentabilidad, sin cuya concurrencia quedan excluidos de la paten-
tabilidad los inventos que no denoten un particular grado de esfuerzo o mérito
creativo, frente al estado conocido de la rama de la tecnologia en la cual se inserta
el invento.

En las licencias obligatorias, quien la solicite debera tener capacidad técnica
para realizar una explotacién eficiente de la invencion patentada (art. 71, LPI).
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Con las marcas

Otro elemento de la propiedad industrial son las marcas, que entre sus funciones
estd la de indicar la calidad y la procedencia de los preductos, y que exista una
identidad del producto con la marca derivada de factores tecnol6gicos como la
investigacion para superar la calidad, la economia de costos, la economia de
tiempos, la lucha competitiva contra el empleo de nuevos equipos, las instalaciones
y moderna maquinaria.

En relacidon con las licencias de uso de marcas, se debe recordar que en las
cléusulas bésicas para lograr la uniformidad de la calidad, presentacién y eficacia
de los productos que lleven la marca objeto de la licencia, la tecnologia determina
las relaciones entre el duefio de la marca y el licenciatario, y el cambio de tecnologia
o una tecnologia deficiente son determinantes de la cancelacidn de los contratos,
tanto a solicitud del licenciante —porque no se utiliza la tecnologia adecuada y
pactada— como a peticidn del receptor, porque no le es suministrada !a informa-
cién, materia prima, equipos y asistencia técnica que se vinculan con la eficaz
obtencién de los productos marcados.

En la franquicia, que es una licencia de uso de una marca o de un nombre
comercial, se trasmiten al franquiciatario conocimientos técnicos y se le proporcio-
na asistencia técnica, precisamente para que la persona a quien se le concede pueda
producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos
establecidos por el duefio de la marca, a fin de mantener la calidad, prestigio e
imagen de los productos o servicios que distingue {art. 142, LPI).

Con la competencia desleal

Por lo que toca a la competencia desleal, cabe sefialar que la tecnologia empleada
para la fabricacién de productos o servicios originales es fruto de investigacién, de
imversiones y de capacitacién y entrenamiento que se trasmite con las licencias.
Aparte del desvio de clientela, del enriquecimiento ilicito y dei descrédito del titular
de los derechos de propiedad industrial por el no uso de la verdadera tecnologia
asociada a esta propiedad, la competencia desleal origina engafio y fraude al
consumidor, al ser sustituida esta tecnologia por las practicas del usurpador.

La propiedad industrial en la cooperacién industrial internacional

Para evaluar la importancia de las normas reguladoras de la proteccion de la
propiedad industrial en la cooperacion industrial internacional, conviene tener en
cuenta el trascendental papel que dicha propiedad ha desempefiado en el proceso
cultural, cientifico y econémico de la hurmanidad. Pero al mismo tiempo, no deben
subestimarse los fendmenos econdémicos y sociales de los pueblos. Por lo contrario,
se deben encarar esos problemas para plantear soluciones adecuadas. Asimismo,
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hay que tener presente que es irreversible la transformacién que se estd produciendo
en los paises de incipiente desarrollo industrial. También es menester reconocer la
necesidad de buscar un equilibrio en las relaciones de los Estados de avanzada
tecnologia con los que carecen de ella.

Propiedad industrial y traspaso de tecnologia

Las normas sobre la propiedad industrial, en sentido estricto, tienen como objeto
proteger los derechos de los propietarios de marcas, de patentes y de los otros
componentes de la propiedad intelectual. En cambio, las disposiciones que regulan
el traspaso de tecnologia estdn inspiradas en el propdsito de proteger al usuario de
esos derechos en sus relaciones con el dueiio de patentes o de marcas o de tecnologia
en general y en el de impedir desequilibrios en la economia del pais receptor con
motivo del pago de regalfas al extranjero. También pretenden evitar que por lacarga
econdmica que implica dicho pago, se aumente el costo de los productos y servicios.

Politica legislativa latinoamericana

La politica legislativa sobre propiedad industrial de los paises en vias de desarrollo
se ha orientado a darse reglas que interfieren con la libertad econdmica, como lo
demuestran las normas reguladoras de la propiedad industrial y del traspaso de
tecnologia que fueron dictadas para los pueblos que forman el Grupo Andino.
También confirman esa tendencia las leyes que sobre las mismas materias se
expidieron en otros paises como Argentina y Brasil,

A la sombra de la politica nacionalista en que se apoyé la nueva legislacion
latinoamericana, sus reglas vinieron a transformar la tradicional reglamentacién de
la propiedad industrial, y a romper con el principio de la libre competencia al
reconocer que dicho principio debe someterse a limitaciones que son impuestas en
los contratos sobre explotacién de los elementos de la propiedad industrial.'”

La regulacion del traspaso de tecnologia en México

Con algunos problemas similares y comunes a diversos paises como los ya
mencionados, México no escapd a dicha politica legislativa. Asi, fue promulgada
la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacidn

102 fote y fos pdrrafos precedentes estdn tomados de David Rangel Medina, “El traspaso de
tecnologia y la reglamentacién intermacional scbre propiedad industrial”, trabajo para la Novena
Conferencia de The World Peace Through Law Center, celebrada en Madrid, del 16 al 20 de septiembre
de 1979.
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de Patentes y Marcas del 28 de diciembre de 1972,'® la cual, tras diez afios de
aplicacién, fue abrogada por la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia
de Tecnologia y el Uso y Explotacién de Patentes y Marcas, de 19 de diciembre de
1981."" Aspectos relevantes de esta ley fueron las normas sobre el Registro
Nacional de Transferencia de Tecnologia y los actos relacionados con la propiedad
industrial que deberian ser inscritos; causas para negar la inscripeidn; quién tenia
obligacion de solicitar la inscripcidn; plazos para presentar la solicitud respectiva
y para resolver acerca de la procedencia o improcedencia de dicha inscripcidn;
consecuencias por no inscribir los actos en el Registro, asi como recurso de
reconsideracién contra las determinaciones del Registro de Tecnologia ante la
Direccién General de Desarrollo TecnolGgico.

la ley de traspaso tecnolégico

Dicha ley sefiald polfticas conforme a las cuales debe admitirse o no la tecnologfa
fordnea y establecié los mecanismos necesarios para una correcta evaluacién de los
contratos.

A los casos de inscripcién obligatoria previstos en la primera ley agrego los
coniratos sobre estas materias: servicios de asesoria, consultoria y supervisién;
concesidn de derechos de autor y los programas de computacidn.

Esta nueva ley extendid su dmbito de competencia no sélo a la revision de los
contratos, sino que, ademas, hizo factible que la autoridad aplicadora de la ley
pudiera fijar politicas de regulacién para la transferencia de tecnologia y para
promover el desarrollo tecnolégico nacional .

Fara dejar como indiscutible el estrecho vinculo que existe entre la tecnologia
y los actos que tienen que ver con su transmisién, y la propiedad industrial, debe
destacarse que la propuesta contenida en el proyecto de ley de propiedad industrial
acerca de la desaparicién de la ley sobre el traspaso tecnoldgico, fue aceptada, ya
que segun la fraccidn I del articulo segundo transitorio de la Ley de Fomento y
Prateccién de la Propiedad Industrial, se abrogé la Ley sobre el Control y Registro
de 1a Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacidn de Patentes y Marcas, lo
mismo gue su Reglamento publicado el 9 de enero de 1990.'%

1% para conocer sus fuentes, antecedentes legislativos nacionales y extranjeros, su justificacion y
objetivos, asi como un andlisis de su normatividad, véase David Rangel Medina, “El traspaso de
tecnologia en derecho mexicano”, en Estudios de propiedad industrial y dereche de autor en homenaje
a Stephen P. Ladas, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, 1973, pp. 315-338.

4 por, 11 de enero de 1982,

193 Guillermo Funes Rodriguez. “El marco juridico administrativo de la transferencia de tecnolo-
gia", en Cuadernos del Instituto de Investigaciones Juridicas, afio 3, ndm. 9, septiembre-diciembre de
1988, pp. 609-612,

1% Para un estudio sobre los objetivos de este Reglamento y el resultado de su aplicacién, véase
Jaime Alvarez Soberanis, “El nuevo reglamento en materia de traspaso tecnoldgico: aciertos y deficien-
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El nuevo marco legal de los contratos de transferencia de tecnologia

Derogadas las normas especificas, particulares, que fuercen dictadas y aplicadas
durante cerca de dos décadas, conviene indagar cuédles son las disposiciones
vigentes del derecho pesitivo mexicano reguladoras de los contratos de traspaso de
tecnologia.

a)

b)

c)

En primer lugar, debe tenerse presente el articulo 73 de 1a Constitucion Federal,

en cuya fraccidn XXIX se faculta al Congreso para expedir las leyes relativas

a la promocion de la inversién mexicana, la regulacién de la inversion extran-

jera, la transferencia de tecnologia, y la creacién, difusién y aplicacién del

conocimiento cientifico y tecnoldgico requerido para el desarrollo del pais.

Las disposiciones del Cédigo Civil del Distrito Federal, de aplicacién federal,

también deberdn observarse en la preparacién de los contratos para que los

mismos tengan validez conforme a las leyes mexicanas.

La Ley de la Propiedad Industrial de 1991 y sus reformas de 1994, que de

manera expresa establecen la normatividad para los contratos que versen sobre

cesién y concesidn de derechos de creaciones industriales nuevas y de signos
distintivos. Asf respecto de:

— patentes: son aplicables a tales contratos los articulos 62 a 69 reglamentarios
de las licencias y de la transmisidn de derechos;

— modelos de utilidad: articulos 22,25 y 29; relacionados con su explotacion;

— disefio industrial; articulos 36 y 69 respecto de las licencias para explotarlos;

— secretos industriales: articulos 82 a 86 bis I, en cuanto a su reglamentacién
especifica;

— registro de marca: articulos 136 a 150, referentes a las licencias y a la
transmisién de derechos;

— franquicia: articulos 136 a 150, en especial el 142, que alude a la inscripcion
del contrato de franquicia;

—-~denominacién de origen: articulos 174, 175 y 178, concernientes a los
contratos de transmision del derecho de usuario autorizado y de sublicencia
de usuario autorizado;

— nombre comercial: articulo 112, en relacién con las franquicias y los
contratos de licencia en general sobre este signo distintivo, ¥

—- aviso comercial: articulo 104, en cuanto al otorgamiento de licencias.

cias de la actual politica”, en Juridica, nim. 20, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad
Iberoamericana, 1990-1991, pp. 183-187. Y también para un andlisis de las causas determinantes para
la abrogacién tanto de la ley como de su reglamento, véase Juan Antonio Toledo, “Justificaciones de
politicas industrial y comercial para la abrogacion de la Ley sobre el Control y Registro de la
Transferencia de Tecnologfa y el Uso y Explotacién de Patentes y Marcas”, en Estudios de Propiedad
Industrial, ndm. 2, Asociacién Mexicana para la Proteccién de la Propiedad Industrial, México, pp-
20-25.
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dy Asimismo, en la celebracién de contratos sobre el traspaso tecnolégico es
conveniente tomar en cuenta las disposiciones de la Ley Federal de Compe-
tencia Econémica,'" algunos de cuyos principios, como la prohibicién de las
cldusulas restrictivas son coincidentes con las reglas va derogadas de la Ley
de Tecnologia.

107 poF, 24 de diciembre de 1992,



