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1. LA LEGISLACION MEXICANA SOBRE MARCAS

Puede afirmarse que desde la época colonial las marcas han sido objeto
de proteccion legal en México, pues hay documentos que demuestran que
aparte de satisfacer finalidades de control fiscal, de calidad y de seguridad,
se usaron signos distintivos para los articulos de plata y para los libros¢!’.

A partir de la independencia politica de nuestro pais se encuentran dis-
posiciones sobre marcas en el Cddigo de Comercio de México de 16 de
mavo de 1854, conocido como el “Codigo Lares”.

En el Codigo Civil de 1870, al amparo de sus disposiciones especifica-
mente relacionadas con los derechos ge autor, era posible obtener el dere-
cho exclusivo a la reproduccion de marcas de fabrica, cuando las mismas
tenian un caricter figurativo.

El Codigo Penal de 1871, también conocido como “Cédigo de Martinez
de Castro”, consignaba el delito de falsificacion de marcas industriales y
comerciales.

El libro 1V del Codigo de Comercio de 1884 estd dedicado a la propie-
dad mercantil, de la que forma parte el signo marcario, consignando dispo-
siciones muy variadas que en su conjunto constituyen el documento legis-
lativo mas serio v mds completo para proteger los signos distintivos, a tra-
vés de reglas que a la fecha presente conservan su vigencia en la doctrina,
en la jurisprudencia y en los textos legislativos.

Dicho cddigo sc reformd por la ley de 11 de diciembre de 1885 que
creo ¢l Registro de Comercio. Su articulo 3o0. prevenia la obligacion de
anotar en la hoja de cada comerciante matriculado los titulos de propie-
dad industrial. A proposito de las marcas, el documento por el que la Se-
cretaria de Fomento concedia su propiedad al titular, sélo producia efec-
tos legales desde la fecha de la inscripcion de la marca en el citado regis-
tro. La lectura de los preceptos de esta Ley revela que desde hace una cen-
turia se implantd en México el registro de marcas como medio para acre-
ditar el derecho al uso exclusivo de las mismas.

El Codigo de Comercio que desde el 1o, de encro de 1890 estd vigente
en México, conservo ¢l sistema ya mencionado en esa reforma.

La primera ley auténoma sobre esta materia es la Ley de Marcas de I'd-
brica de 28 de noviembre de 1889, que entro en vigor ¢l lo. de enero de
1890.

La segunda, también de cardcter auténomo, es la Ley de Marcas Indus-
triales y de Comercio de 25 de agosto de 1903. Con algunas disposiciones
complementarias dictadas durante la etapa revolucionaria, y otras relacio-

(1)  David Rangel Medina, Tratado de Derecho Marcario, 1960, pig. 3 y sigs.
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nadas con los problemas creados por la Primera Guerra Europea para el re-
gistro y conservaciéon de los derechos sobre marcas, la Ley de 1903 tuvo
plena vigencia durante 25 anos.

Le siguid la ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26
de junio de 1928, la cual fue complementada con su Reglamento de 11
de diciembre de 1928. Ksta lev fue objeto de adiciones y reformas a tra-
vés de diversos decretos v circulares con normas complementarias.

A la Ley de 1928 siguid la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de di-
ciecmbre de 1942, que desde el punto de vista formal constituye el primer
codigo de propiedad industrial mexicano, por cuanto que en ¢l mismo tex-
to legislativo se agruparon todas las disposiciones relativas no sélo a mar-
cas sino también a las patentes, a los avisos comerciales, a los nombres co-
merciales y a la competencia desleal(??.

Después de mas de tres décadas de vigencia, la Ley de la Propiedad In-
dustrial ha sido abrogada por la Ley de Invenciones v Marcas de 30 de di-
ciembre de 1975, que s¢ encuentra en vigor actualmente en nuestro pars.

2. LEGISLACION INTERNACIONAL: EL CONVENIO DE PARIS

in ¢l ambito internacional, desde el afno de 1903 México se adhirid al
Convenio de Paris del 20 de marzo de 1883, para la proteccion de la pro-
picdad industrial, [l GItimo texto de dicho instrumento internacional, re-
formado o “‘revisado™ en listocolmo en 1967, estd vigente en nuestro pais
desde el ano de 1976¢3).

Como su nombre lo indica, este convenio tienc por objeto las patentes de
invencion, los dibujos v modelos industriales, las marcas de fabrica o co-
mercio, las marcas de servicio, ¢l nombre comercial, las denominaciones
de origen v la represion de la competencia desleal. (inciso 2) del articu-
lo 1).

1.0s preceptos que tienen que ver con las marcas, son los siguientes:

ARTICULO 6, que alude a las condiciones de registro y a la proteccion
de la marca en diferentes paiscs.

ARTICULO 6 BIS, gue trata de las marcas notoriamente conocidas.

2) Para una relacion completa de lus disposiciones legislativas mexicanas, comentarios a las mis-
mus v un estudio de derecho comparado interno, véase también la obra y auror citados, pdg.
21 459,

(3) Véase Dianio Oficial de la Federacion de 27 de julio de 1976.
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ARTICULO 6 TER, que se refiere a la prohibicion de registrar marcas
consistentes en emblemas de los Estados y Organizaciones interguberna-
mentales.

ARTICULO 6 QUATER, que sefala reglas para la cesion de la marca,

ARTICULO 6 QUINQUIES, establece que las marcas registradas en un
pais, deben ser admitidas a registro en los demas paises de la Unidn, tal y
como fueron registradas en el pais de origen.

ARTICULO 6 SEPTIES, prevé la situacién de los registros efectuados
por el agente o el representante del duefio de una marca sin su autoriza-
cion.

ARTICULO 7, conforme al cual la naturaleza del producto al que la
marca ha de aplicarse no puede ser impedimento para el registro de la mar-
ca.

ARTICULO 7 BIS, por medio del cual se reconoce la proteccién de las
marcas colectivas, y

ARTICULO 9, que establece ¢l embargo de los productos importados
que ostenten ilicitamente una marca(*’.

3. OTRAS DISPOSICIONES INTERNACIONALES

Ademis del Convenio de Parfs, existen otros tratados para facilitar la
proteccion en materia de marcas, como los siguientes:

Arreglo de Madrid, del 14 de abril de 1891, relativo al registro interna-
cional de marcas, al que México estuvo adherido desde el 26 de julio de
1909; pero que fue denunciado por nota fechada el 10 de marzo de 1942.
En la actualidad son 25 los Estados que forman parte de este Arreglo.

Tratado Relativo al Registro de Marcas, del 12 de junio de 1973, en el
que se prevé la presentacion de una solicitud internacional en las oficinas
de la OMPI, en Ginebra, y del que México no forma parte. Se conoce con
las siglas TRT, que corresponden al nombre en inglés Trademark Registra-

(4)  Para el estudio de los antecedentes, interpretacion y cometarios de cada uno de estos artjcu-
los, véase G, H. C. Bodenhausen, Guide D’Application de la Convention de Paris Pour la
Protection de la Propiété Industrielle, Genéve, 1969, Pigs. 89 2 137.
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tion Treaty. Al 1o. de marzo de 1982, solo cinco Estados eran parte de es-
te tratado, incluyendo a la Union Soviética.

Arreglo de Niza, del 15 de junio de 1957, relativo a la Clasificacion In-
ternacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

Al primero de marzo de 1982, eran parte en este arreglo 33 Estados, sin
que México se cuente entre los mismos. Las clasificacién consiste en una
lista de 34 clases para los productos y 8 para los servicios, asi como en una
lista alfabética de los productos y servicios que comprende mds de 16,000
conceptos.

Acuerdo de Viena del 12 de junio de 1973, que establece una Clasifica-
cion Internacional de los elementos figurativos de las marcas. A la fecha
actual no ha entrado en vigor este acuerdo ya que sblo tres Estados han
depositado sus instrumentos de ratificacion. La clasificacion estd integrada
por 29 categorias, 300 divisiones y 3,000 secciones en las que se han de
clasificar los elementos figurativos de las marcas.

Convenio que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad Inte-
lectual —OMPI- firmado en Estocolmo en 1967. En 1974 la OMPI adqui-
ri6 el Estatuto de Organismo Especializado de las Naciones Unidas.

Sus objetivos son:

a) fomentar la proteccidon de la propiedad intelectual mediante la coo-

peracidn entre los Estados y

b)asegurar la cooperacién administrativa entre las Uniones de propie-

dad intelectual.

México forma parte de este Convenio, segiin Decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federacion del 8 de julio de 1975.

El ntimero de Estados miembro de la OMPI o que son [))arte en los trata-
dos que ella administra era de 118, para marzo de 1982¢°).

4. LA FALSIFICACION DEMARCAS ENMEXICO

Con motivo de la Segunda Guerra Mundial se suspendid la fabricacion
de numerosas mercancias ajenas a la industria bélica, lo que ocasiond la es-
casez de los productos que antes de la guerra circulaban en los mercados
de todo el mundo al amparo de marcas famosas.

Por lo que a México se refiere, la situacion fue aprovechada por indus-
triales y comerciantes poco escrupulosos que, a gran escala y a nivel nacio-
nal adoptaron dichas marcas para la venta de articulos elaborados en el
pais.

(5) Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. OMPL, Informaciones Generales, Ginebra,
1982.
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A guisa de ejemplo pueden citarse algunos signos distintivos en la indus-
tria de los vinos y licores. No seria exagerado afirmar que pocos fabrican-
tes resistieron el atractivo de incluir en su Iinea de produccion bebidas al-
coholicas bajo las marcas BENEDICTINE, MARTELL, HENNESY, FUN-
DADOR, BALLANTINE, RHUM NEGRITA, OLD TAYLOR, NOILLYT
PRAT, GAUTIER FRERES y otras.

Algunas eran producidas en su totalidad, lo que constituia su falsifica-
cién, Otras fueron objeto de copia no tan servil, sino disfrazada y con ele-
mentos atenuantes de la identidad. Es decir, se trata de imitaciones de
marcas legitimas, entre las que pueden recordarse las de la marca BENE-
DICTINE, por la adopcion de las marcas BENEDICTIS, VERDADERO
BENEDICTINE, LICOR DE CAPUCHINOS o LOS GRANDES FRAILES.
Estas marcas eran colocadas, ademds en los envases muy parecidos a la bo-
tella también registrada como marca, utilizada para la venta del produc-
to auténtico.

Por su parte, la marca COINTREAU fue imitada con las marcas COIN-
DREAU, COUTRIUX, CONTROL, CONDRO, CUANTRO, etc.

Pero durante los ultimos afios se ha acrecentado la adopcion ilegitima
de marcas, sea mediante su registro, bien mediante el registro de marcas
parecidas, o simplemente por virtud del empleo liso y llano de las marcas
famosas sin recurrir a la maniobra de buscar una pretendida licitud me-
diante su registro. Analicemos algunos ¢jemplos.

5. EL CASO DELAMARCA COCA COLA

Independientemente de la influencia que la guerra y la postguerra tu-
vieron para la proliferacién de la pirateria de marcas de propietarios ex-
tranjeros, por la misma época surgieron numerosas infracciones a la mar-
ca COCA COLA. Aqui, quien se ocupe del estudio sociologico de la con-
ducta ilitica de los infractores de marca, podria encontrar nuevamente co-
mo elemento comin la codicia de enriquecimiento a la sombra del presti-
gio de un bien inmaterial ajeno.

En la década de los cuarentas se inicié una nueva cra en la industria de
los refrescos con la introduccion y popularizacién de uno de sabor extra-
fio pero que muy pronto fue de la aceptacion de todo mundo: COCA CO-
LA,

El inesperado éxito comercial de dicha bebida produjo el fenémeno de
que casi todos los fabricantes de aguas gaseosas del pais usurparan de al-
gan modo los derechos conferidos por los registros de la marca COCA CO-
LA y de la tipica figura de la botella que contiene el refresco.

Bajo tres modalidades fue aprovechado el prestigio de las marcas:
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1) Por el uso de la botella vacfa o envase que cra rellenado con un liqui-
do de color similar al del auténtico refresco marca COCA COLA. Lsta
modalidad que fue la que implicd el mayo numero de infracciones tipi-
fico el delito de uso ilegal de marca previsto y sancionado por el articu-
lo 255 de la Ley de la Propiedad Industrial. Hay abundante jurispruden-
cia administrativa y de la Suprema Corte senalando las caracteristicas de
esta infraccion conocida también como “relleno de envases”.

2)Por el uso de botellas de forma muy similar a las originales de COCA
COLA.

3) Por el empleo de marcas nominativas consistentes en palabras que por
su fonética o grafismo tenfan gran parecido con la denominacion CO-
CA COLA, como por ejemplo:

KOKA—KOLA MUNDET

COCO COLI

KIKO COLA

FOSFO COLA

INDO COLA

SODA-COCA

COCO—B—COLI

SODA COLA

ZIMBA COLA

KOLA KISTY

ROYAL COLA

En el inicio de la accion persecutoria contra los usuarios de dichas mar-
cas, la Oficina de Marcas por lo general nego la declaraciéon de imitacién,
pero los tribunales judiciales revocaron tales resoluciones y las considera-
ron como imitaciones. En esta época todavia la Suprema Corte de Justicia
conocia en fltima instancia tanto del juicio revocatorio federal previsto
por la Ley de 1928, como del amparo en revisiéon que desde la Ley de

1942 era €l Gnico medio de impugar las decisiones de la Oficina de Marcas.
Otras decisiones que no llegaron a ser sometidas al poder judicial y que

por lo mismo quedaron firmes, son las que dict6 la Oficina de Marcas de-

cretando la imitacioén de la marca COCA—COLA por el empleo de las si-
guientes marcas para distinguir bebidas refrescantes.

KOKOLA

CHERRY COLA

LEMON COLA

S50DA COLA ESQUER

ZARZA COLA

RUBI COLA

TEHUA COLA
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LERMA COLA

PERI COLA

RICA COLA

SODA KOLA

KOCA VITA

Después de los procedimientos administrativos y judiciales correspon-

dientes, se nulificaron los registros de estas otras marcas, también por con-
siderarse imitaciones de la marca COCA—COLA:

TEHUA COLA

ULTRA COLA

RIVERCOLA

PINO COLA

YAQUI COLA

LIME COLA

COCAREX

MEXICOLA

NICHOL—-KOLA

KIST KOLA

LARIN COLA

SPARKOLA

LARINCOLA(S’

6. EL CASO DE LA MARCA SINGER

Otro signo distintivo que también ha sido objeto de numerosas imitacio-
nes es la marca SINGFER, conocida originalmente para proteger maquinas
de coser y sus accesorios. En la actualidad dicha marca se ha ampliado a
otros productos del hogar,

La infraccidén se cometié por imitacion al adoptarse marcas como SI-
NEX, SINER, SIMEX, las cuales eran colocadas sobre lo que se llamaba la
cabeza de la miquina. Para hacer mis efectivo el engano al pablico se ro-
deaba a dichas denominaciones de figuras y alegorfas que eran copia de los
emblemas también registrados como marcas por la compania Singer.

Ademis, como en el uso ilegal de la marca COCA COLA consistente en
vender refrescos mediante el relleno de los envases legitimos, en las maqui-

(6)  Enrique Correa M., La imitacion de la marca COCA COLA en la Jurisprudencia Mexicana,
en “Estudios de Propiedad Industrial ¥y Derechos de Autor en homenaje a Stephen P, Ladas”
nimero especial 21-22 enero-diciembre 1973, de 1a Revista Mexicana de la Propiedad Indus-
trial y Artistica, pdgs. 103 a 121.
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nas de coser s¢ produjo una maniobra similar que consistié en vender mé-
quinas de muy diferentes marcas o sin ninguna, montadas sobre mucbles o
herrajes auténticos que trajan grabada tanto la palabra SINGER como el
cmblema consistente en la figura de una lanzadera. Los muebles eran pro-
ducidos a gran cscala cn Japon por la Compaifiia Singer de cse Pais y sc ex-
portaban a México, en donde eran vendidos por comerciantes que los utili-
raban como base de las maquinas de coser que no procedian de la compa-
nia Singer.

Del ensamble de la maquina con el mueble resultaba un solo producto
en el que a primera vista destacaba la marca SINGER grabada en el mue-
ble, configurandose asi ¢l delito de uso ilegal de la marca.

7. EL CASO CHANEL

Por sus caracteristicas similares 2 las que se han mencionado, puede ci-
tarse la usurpacion de que fuc objeto la marca CHANLL tanto por el em-
pleo de envases auténticos para ser rellenados, como por el empleo de eti-
quetas con la denominacién CHANEL adheridas a pequefios frascos.

lispecialmente en las ciudades fronterizas con Estados Unidos, como Ti-
Juana, Mexicali y Enscnada se presentd este tipo de infracciones: cada fras-
co llamado “'dram” era vendido al precio de un délar v desde luego su con-
tenido era una falsificacion también, va que se trataba de agua de colonia
corriente a la que se le agregaban unas cuantas gotas del auténtico perfume
marca CHANEL, antes de tapar la botella. Debido a su diferente densidad
quedaba flotando en la parte superior del liquido, de tal forma que cuan-
do el comprador destapaba el frasco para percibir el olor, crefa que era el
del auténtico perfume marca CHANEL.

El mismo procedimiento sc siguid con otras marcas de perfumeria tam-
bién muy conocidas, como WHITE SHOULDERS, SHALIMAR, etc,

8. LA PIRATERIA DE MARCAS EN LA ACTUALIDAD

La campana en contra de imitadores y falsificadores de las marcas que
antcs se han mencionado como meros cjemplos, dio como resultado la de-
puracion del mercado nacional de dichas infracciones.

Sin embargo, ¢l prestigio de otras marcas ha provocado numerosas usur-
paciones durante los Gltimos ahos. A la fecha actual la actividad de los “pi-
ratas’”’ dc marcas famosas no ha tenido limites, especialmente en la venta
de prendas de vestir con las marcas

LACOSTL
JORDACHE



36 Juridica-Anuario

GUERLAIN

CACHAREL

SERGIO VALENTE

ADIDAS

MADAME ROCHAS

CALVIN KLEIN

OSCAR DE LA RENTA

GUCCI
y muchas mas, que no proceden ni de los propietarios de tales marcas ni
de quienes estan legalmente autorizados para su empleo.

Otras marcas, como BALLY para distinguir calzado y como SONY para
distinguir articulos electrénicos, también han sido usurpadas, provocando
el ejercicio de acciones no solo contra el uso ilicito de dichos signos distin-
tivos, sino también acciones de nulidad de registros indebidamente obteni-
dos respecto de esas marcas.

Aqu{ se manifiesta en su plenitud ¢l cardcter internacional de este mate-
rial, al estar en juego el cumplimiento o el desacato de las normas protec-
toras del Convenio de Paris.

Con el 4nimo de cambiar la imagen que se tiene de nuestro pais en el
extranjero con motivo de estas escandalosas falsificaciones, las autoridades
que tienen a su cargo la aplicacién administrativa de la Ley de Invenciones
y Marcas, han iniciado a instancia de parte o ex—oficio, procedimientos de
nulidad de marcas mundialmente famosas ilegalmente registradas en Méxi-
co. También viene aplicando las sanciones administrativas contra los in-
fractores. El Ministerio Pablico Federal, por su parte, igualmente coopera
en forma eficaz en la persecusion de estas infracciones, cuando constitu-
yen delitos.

Algunos de esos procedimientos se apoyan ¢n el articulo 6 bis del Con-
venio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, que en su pri-
mer inciso dispone:

“Los paises de la Unidn se compromenten, bien de oficio, sila
legislacion del pais lo permite, bien a instancia del interesado, a
rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca
de fabrica o de comercio que constituya la reproduccion, imita-
€ién o traduccion, suceptibles de crear confusion, de una marca
que la autoridad competente del pais del registro o del uso esti-
mare ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de
una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y uti-
lizada para productos idénticos o similares. Ocurrird lo mismo
cuando Ja parte esencial de I2 marca constituya la reproduccion
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de tal marca notoriamente conocida o una imitacién suscepti-
ble de crear confusién con ésta™(7).

9. EL CASO GUERLAIN

También se viene aplicando dicha disposicion del tratado internacional
al que México estd adherido, para negar el registro de marcas notorias so-
licitado por quienes no son sus creadores. Un e¢jemplo que ilustra esta
plausible actitud de la Direccién de Inveciones y Marcas, es la decisién por
la que negd el regristro de la marca GUERLAIN, solicitado para distinguir
vestuario por una empresa mexicana, extrafia a la verdadera propietaria de
dicho signo distintivo. En esta resolucién se sostuvo:

“Que no procede el registro como marca de la denominacion
GUERLAIN, en virtud de tratarse de una marca notoriamente
conocida internacionalmente. Ademas nuestro pais como miem-
bro, signatario de la Unién, se ha comprometido a rehusar o in-
validar el registro de una denominacidén que constituya igualdad
con una marca notoriamente conocida, como lo es GUERLAIN.

Al aceptar por parte de esta Direccién el registro como marca de
la citada denominacion, se estaria incurriendo en lo establecido
por el Articulo 91, fraccién XXI de la Ley de la Materia en re-
lacion con el Articulo 60. Bis del Convenio de Paris, en virtud
de que como se dijo: México como pafs signatario miembro de
la Union, deberd respetar los convenios y no crear confusiones
de interés pablico, dentro de su Nacion, por el compromiso con-
traido con los convenios internacionales. Asimismo, por lo que
se refiere a la fraccion XXI del articulo 91 de la Ley de la Ma-
teria, existe un supuesto juridico al caso concreto, ya que dicha
fraccion establece que no seran registrables como marca: “las
denominaciones o signos que conforme a otras disposiciones le-
gales (en este caso, el Convenio de Paris), no sea posible utilizar
para fines comerciales o por razones de interés publico, la Secre-
tarfa, considere inconveniente registrar”. Frase Gltima que da fa-
cultad discrecional para que a criterio de esta Direccidén General,
se registre 0 no una marca que se considere violatorio de disposi-
siciones legales, ya sea de un Convenio, o de las Normas Juridi-
cas adquiridas por nuestro Pafs”(®).

(7)  Legislacién sobre Propiedad Industrigl, Transferencia de Tecnologia e inversiones Extranje-
ras, Ba. Edicidn, Editorial Porria, §. A. México, 1983, pig. 140.

(8) Oficio No. 73843 de 11 de noviernbre de 1981, dictado en el expediente 146321 de marca,
mismo que quedod firme por no haberse combatida por la solicitante del registro negado,
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10. EL CASO GUCCI

Lamentablemente, en reciente fallo judicial se ha dado una interpreta-
cibn errdnea a dicho mandamiento legal. Se trata de la marca GUCCIL
Una empresa mexicana solicitd su registro y la Oficina de Marcas lo ne-
g6 por considerar que tal denominacion es una marca notoria que debe
protegerse como lo ordena el articulo 6 Bis. En el juicio de amparo pro-
movido por la solicitante del registro, que ningin nexo guarda con la
duena original de la marca, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Ad-
ministrativa del Primer Circuito dictd sentencia concediendo €l amparo,
con apoyo en estas consideraciones:
“Nos es aplicable directamente el Convenio de Paris invocado
por la Oficina de Marcas para negar el registro de la marca
GUCCI, porque dicho convenio obliga a las partes firmantes a
ajustar sus disposiciones legales al mismo, pero no es obligatorio
directamente a las autoridades admm15trat1vas, las cuales deben
aplicar la ley nacional, en la que no existe la prohibicion de
registrar marcas notoriamente conocidas en el pais. No basta
alegar dicha notoriedad, porque la ley nacional exige que se tra-
te de marcas registradas y no simplemente conocidas por la na-
turaleza”(®?.

Mds a mi juicio es erréneo y peligroso dicho criterio por las siguientes
razones:

la. Aparte de que pueda tener o no la norma del tratado su equivalente
en preceptos de la ley nacional, es un hecho que de acuerdo con el articu-
lo 133 de nuestra Constitucidén Politica constituyen la Ley Suprema de la
Republica no sélo la propia constitucion y leyes federales que de ella ema-
nen, sino también los tratados internacionales celebrados por México v
que estén vigentes por haberse satisfecho todas las formalidades que la
misma constitucién senala. Si el Convenio de Paris es un tratado vigente
en México es indiscutible que la aplicacién de sus preceptos corresponde
lo mismo a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial en la etapa
administrativa del procedimiento de que se trate, que a la autoridades ju-
diciales.

(%) Sentenciz de 7 de diciembre de 1983 pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito en el R. A. 38/83, Gucci de México, S. A. ACTO
RECLAMADOQ: Resolucién de 24 de febrero de 1982 que negd el registro de la marca GUCI
para distinguir calzado.
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2a. La negativa o concesidon de los registros marcarios, la nulidad de los
mismos, las declaratorias de infraccién de los derechos protegidos, la apli-
caciébn de sanciones administrativas por usurpacion y todo lo que tenga
que ver con el nacimiento, reconocimiento, conservacion y proteccion de
la propiedad Industrial, cabalmente estd a cargo de una autoridad adminis-
trativa: Segln el articulo 2 de la Ley de Invenciones y Marcas, sus disposi-
ciones son de orden publico y de interés social y “‘su aplicacion correspon-
de al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Industria y Co-
mercio’.

3a. La intervencion de la autoridad judicial en la aplicaciéon de esta ley
no es directa, ni original, sino que se produce por via de amparo para re-
visar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos de aquella
autoridad administrativa, precisamente dictados con motivo de la aplica-
cion de las normas legales que rigen la propicdad industrial. De ahi que
desconocerle competencia a la Oficina de Marcas para aplicar las reglas
de propiedad industrial establecidas por el tratado internacional, es tanto
como cchar por la borda al watado, pues, por una parte, nunca tendra
aplicacion directa por los tribunales judiciales y, por otra, como ‘“no es
obligatorio directamente a las autoridades administrativas” segiin la tesis
que se comenta, tampoco seria acatado por csas autoridades administra-
tivas.

4a. La legislacion nacional sobre marcas y la legislacidén internacional
sobre dichos signos distintivos contenida en ¢l Convenio de Paris, consti-
tuyen, conjuntamente, ¢l régimen legal mexicano en esta materia. Y una
sana interpretacion conduce a sostener que a falta de una disposicion ex-
presa en el tratado y en el texto legal doméstico, es también a la Secreta-
ria de Comercio y Fomento Industrial a la que corresponde la aplicacion
de la ley internacional, la cual, segiin el articulo 133 constitucional, junto
con la Constitucion y las leyes del Congreso emanadas de ella, es la Ley
Suprema de la nacion,

5a. Obligatorio en México desde el ano de 1903, hasta la fecha actual,
el Convenio de Paris se ha venido aplicando en numerosas ocasiones, jus-
tamente por la Oficina de Marcas, (inica autoridad administrativa faculta-
da por las leyes de 1903, de 1928, de 1942 y de 1975 para hacer efectiva
la proteccién de la propiedad industrial en nuestro pafs. Y es también muy
abundante la jurisprudencia de la Suprema Corte y de los Tribunales Cole-
giados, en la que se examina la legalidad de la aplicacién del tratado inter-
nacional al caso concreto concediendo o negando ¢l amparo a los quejo-
sos. Pero jamas se habia puesto en duda o se habi{a discutido la obligatorie-
dad de este tratado para las autoridades administrativas. El derecho de
prioridad en las solicitudes de patentes; la caducidad de las mismas por fal-
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ta de explotacion; las licencias obligatorias; el reconocimiento de las mar-
cas de servicio; la proteccidn especial de las marcas notorias; el respeto al
nombre comercial y la persecusion de actos de competencia desleal, pro-
clamados por el Convenio de Paris, han determinado la permanente apli-
caciéon de sus preceptos por la autoridad administrativa, independiente-
mente de que tengan o no sus equivalentes en la doméstica. Ello es asi,
porque tanto la ley nacional como la ley internacional, obligatoria por es-
tar vigente, forman cn su conjunto el sistema legal mexicano de la propie-
dad industrial.

6a. Finalmente, es peligrosa la opinién sustentada en la sentencia del
Tribunal Colegiado, porque a su amparo, podrian alentarse las actividades
de quicnes, con una tenacidad digna de mejor causa, pretenden beneficiar-
se con el prestigio mundial de las marcas famosas, desviando en su prove-
cho y en perjuicio de sus legitimos propietarios y del piblico consumidor,
una clientela formada con inversiones cuantiosas, tecnologia propia, sis-
temas de distribucién originales y, por encima de todo, fruto de la buena
calidad de los productos, destinados a un publico sin malicia y despreveni-
do para elegir entre lo auténtico y lo que lo defrauda.

Muchas gracias.

Ciudad Universitaria, a 9 de marzo de 1984.



