PROTECCION LEGAL DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS
DE LA EMPRESA

David Rangel Medina.”

INTRODUCCION

1. Elementos incorporales de la negociacion,

Los elementos que constituyen la negociacion mercantil suelen dividirse en incor-
porales y corporales. Se mencionan entre los primeros: la clientela; el derecho al
arrendamiento, la propiedad industrial y los derechos de autor. Los corporales son:
los muebles y enseres, el dinero, las mercancias y las materias primast?.

2. La propiedad industrial.

Un primer grupo de componentes de la propiedad industrial lo constituyen las
creaciones industriales nuevas, que se protegen por instrumentos que varian de un
pais a otro en formalidades y en sus respectivas denominaciones, pero que por lo co-
mun son:

— las patentes de invencion;

— los certificados de autor de invencion;

— los registros de modelos industriales;

— los registros de dibujos industriales;

— la proteccion de las variedades vegetales;

— el traspaso de los conocimientos técnicos.

* Profesor de Derechos de Autor, Marcas y Patentes, de la Universidad Iberoamericana,

L. Roberto MANTILLA MOLINA, Derecho Mercantil, décimonovena edicion, Editorial Porraa, S.A., Mexico,
1975, pag. 101; Agustin VICENTE Y GELLA, Introduceién al Derecho Mercantii Comparado, segunda edicion,
reimpresion. Editora Nacicnal, México, 1970, pag. 191.
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Un segundo grupo de instituciones que componen la propiedad industrial es el de
los signos distintivos, que con variantes no radicales de un pais a otro®, se conocen
como:

— marcas;

— nombres comeciales;

— rotulos del establecimiento;

— muestra del establecimiento,

— denominaciones de origen y

— avisos comerciales,

En tercer término, se incluye como vinculada con la propiedad industrial la
represion de la competencia desleal.

3. Concepto de los signos distintivos.

Por marca se entiende el signo empleado para distinguir los productos o servicios
de un industrial o comerciante de los productos y servicios de los demas competido-
Ies.

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

Ei rotulo de establecimiento es la denominacion que algunos autores y legisla-
ciones emplean para designar al signo exterior de los locales de la negociacion, como
una variante del nombre comercialt¥,

La muestra de establecimiento es el término que también suele utilizarse como
otra modalidad del nombre comercial, para la designacion material y exterior del es-
tablecimiento mercantii. En el Derecho mexicano estuvo reglamentada por el Codi-

2. Tal discrepancia se advierte tanto en la doctrina como en la legislacion. Asi, para algunos autores, estos signos
son ¢l nombre comercial, los rétulos, los emblemas y las marcas (Joaquin GARRIGUES, Curso de Derecho Mer-
cantif, Editorial Porrta, 5.A., México, 1981, pag. 248); o estan constiluidos por el nombre comercial, 1a muestra
y las marcas (MANTILLA MOLINA, ob. cit., pag. 106). La Ley espaiola de marcas de 10 de noviembre de
1988, puesta en vigor ¢l presente afio, regula como signos distintivos de la empresa la marca, el nombre comercial
y el rétulo del establecimiento.

3. Veéanse: GARRIGUES, ob. cit., pag. 255, quien indica que el rotulo nominativo es el que se compone del nombre
del comerciante o de la sociedad, ¥ que el ristulo emblemético es el que se forma con denominaciones de fantasia.
Pas su parte, Rodrigo URLA, (Derecho Mercantil, undécima edicidn, Madrid, 1976, pag. 633 dice que el ré1ulo es
el nombre bajo el cual se da a conocer al publico un establecimiento; que el registro de los rotulos se rige por las
disposiciones establecidas para el nombre comercial y que el rdtulo presenta frente a las demas modalidades de la
propiedad industrial, la especial caracteristica de que el registro del mismo tiene efectos limitados al municipio
donde esta ubicado el establecimiento. El mismo criterio sigue ¢l articulo 82, parrafo 1 de la ley espafiola ya cila-
da.
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go de Comercio de 18844, En la ley mexicana vigente en la actualidad, ni la muestra
ni el rétulo, que en realidad son sindnimos, se consideran como instituciones inde-
pendientes del nombre comercial®},

La denominacion de origen es el signo distintivo consistente en el nombre de un
lugar geografico con el que se identifican las mercancias que tienen similares pro-
piedades, derivadas de los elementos naturales propios de dicha region geografica,
como clima, tierra y agua, asi como de la técnica, destreza, habilidad y tradicion ar-
tesanal de quienes habitan la propia regidn, para producirlas,

El aviso comercial, por su parte, es el texto del anuncio publicitario, del slogan
comercial con el que se dan a conocer al pablico para efectos de su propaganda, los
tres medios comerciales identificadores ya mencionados.

En resumen: con la marca se distinguen mercancias y servicios; con el nombre
comercial, rotule o muestra, se identifican establecimientos industriales y comer-
ciales; con la denominacion de origen se identifican productos procedentes de cierto
y determinado lugar geografico, sin perjuicio de que cada productor los distinga
entre si con su propia marca; con el aviso comercial finalmente, se particularizan ias
originales frases publicitarias que forman la literatura de que se valen los medios de
comunicacion, para DIFUNDIR LAS MARCAS, LOS NOMBRES COMER-
CIALES Y LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN.,

4. Funcion y eficacia de los signos de la empresa.

Es indispensable que cada EMPRESA APAREZCA claramente individualizada
en el mercado, gracias a unos signos que la distingan a ella, a sus establecimientos y
a sus productos, de las restantes empresas competidoras, va que la clientela solo
puede vincularse a una empresa determinada, si es posible distinguir a ésta, de todas
las restantes empresas, por medio de sus signos distintivos.

Por eso el Derecho no so6lo califica de desleal la actuacion competitiva que con-
siste en procurar confundir al publico sobre la identidad de una empresa o de sus
productos, para aprovechar asi el prestigio conseguido por otros, sino que otorga al
empresario un derecho exclusivo para el uso de los signos distintivos de la
empresa®,

4, Efectivamente, dentro del "*Libre Cuarto, De la Propiedad Mercantil'”, varias disposiciones se destinan a la
muestra, considerada come la designacion material y exlerior del establecimienio mercantil, por medio de un sig-
no cualguiera, a efecto de distinguirlo de otros de la misma especie (art, 1434),

5. No obstante, algunos actores si consideran distintos y con caracieristicas propias e independientes a estos signos,
coma MANTILLA MOLINA, ob. cir,, pag. 111, v Jorge BARRERA GRAF, en su Traredo de Derecho Mercan-
tif, Volumen Primero, Editorial Porria, 5.A., México, 1957,

6. GARRIGUES, ob. cit,, pag. 248.
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De lo cual se concluye que los signos distintivos constituyen instrumentos efica-
ces y necesarios en la politica empresarial y suponen, asimismeo, un importante me-
canismo para la proteccion de los consumidores, importancia que a todos los signos
se debe reconocer desde el punto de vista juridico y econdmicot?),

SISTEMA MEXICANO
5. Signos reconocidos y ordenamientos que los regulan.

En nuestro sistema juridico, los componentes de la propiedad industrial expresa-
mente reconocidos como signos identificadores son: la marca, el nombre comercial,
la denominacion de origen y el aviso ¢ anuncio comercial, cuya proteccidn esti regu-
lada tanto por disposiciones legales nacionales como por instrumentos de caracter
internacional.

A. Ordenamientos nacionales vigentes:

a). Ley de invenciones y marcas del 30 de diciembre de 1975®, reformada en
19871,

b). Reglamento de la Ley de invenciones y marcas de 24 de agosto de 1988110),

¢). Ley sobre el control y registro de la transferencia de tecnologia y el uso y
explotacion de patentes y marcas, de 5 de enero de 1982(t1,

d). Reglamento de la Ley sobre ¢l control y registro de la transferencia de
tecnologia y el uso y explotacion de patentes y marcas(!2),

¢). Decreto de 22 de septiembre de 1952, por el que se declara obligatoric ¢l uso
de marcas en los articulos de viaje y otros que se fabriquen con piel en la Reptblica o
se pongan a la venta en el territorio nacionaltl¥,

7. Vease la exposicion de motivos de la ley espafiola de marcas.

8. Publicada en el Diario Oficial de la Federacion de 10 de febrere de 1976,
9. Decreto publicado en ¢l DOF de 16 de enero de 1987,

1¢. Publicado en ¢l DOF de 30 de agosto de 1988,

11. Publicada en ¢l DOF de 11 de enero de 1982,

12. Publicado en el DOF de 25 de noviembre de 1982,

13. Publicado en el DOF de 4 de octubre de 1952.
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). Decreto que declara obligatorio el uso de marcas para todos los articulos de
plata labrada, plateados o de alpaca, que se elaboraron en la Repuiblica o que se
pongan a la venta en ¢llal!®,

g). Decreto de 10 de mayo de 1949, por el que se declara obligatorio el uso de
marcas para las medias ““nylon”’ y de otras fibras artificiales o sintéticast!®,

hy. Decreto de 10 de octubre de 1952, que declara obligatorio el uso de marcas en
las prendas de vestir que se fabrigquen en la Repablica o se pongan a la venta en el
propio territorio nacional!'®),

i), Declaracion general de proteccion a la denominacion de origen ““Tequita” (7,

B. Ordenamientos de caracter internacional vigentes en México,

j). Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial, de 20 de mar-
zo de 1882, en su versidn revisada en Estocolmo el 14 de julio de 1967U8),

k). Arreglo de Lisboa relativo a la proteccion de las denominaciones de origen y
su registro internacional, de 31 de octubre de 1958(%,

1). Reglamento para la ejecucion del Arreglo de Lisboa relativo a la proteccion de
las denominaciones de origen y su registro internacional®,

m). Tratado de Nairobi sobre la proteccion del simbolo olimpico, adoptado el 26
de septiembre de 19812D,

n). Convenio que ¢stablece Ja Organizacidon Mundial de la Propiedad Intelectual,
firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967¢22),

—II—

ESTUDIO ANALITICO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS
CONFORME A SU REGIMEN LEGAL

A la vista de la legislacion vigente antes listada, se presenta a continuacion el es-
tudio de cada uno de los signos distintivos desde las siguientes perspectivas:

14, Publicado en el DOF de 29 de noviembre de 1952,

15. Publicado en el DOF de 24 de mayo de 1949,

16. Publicado en el DOF de 21 de octubre de 1952,

17. Publicada en ¢l DOF de 13 de octubre de 1977.

18. Decreto de promulgacion publicado en el DOF de 27 de julio de 1976.

19. Decrete por el que se promulgd, publicado en el DOF de 11 de julio de 1964.

20. Publicado en el DOF de 11 de julio de 1964,

21. Decrete de promulgacion publicado en el DOF de 2 de agoste de 1985.

22. Decreto por e} que se premulgd, publicado en el Diarip Oficial de la Federacion del & de julio de 1975,
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— adquisicion del derecho,

— duracién del derecho,

— derechos del titular,

— obligaciones del titular,

— persecusidn de los infractores,

— modos de concluir 1a exclusividad.

6. Adquisicion del derecho.

La ley mexicana considera como fuentes del derecho sobre la marca tanto al pri-
mer uso de la misma como su registrof2?, Pero el derecho de exclusividad sobre el
signo marcario solo se obtiene mediante su registro (arts. 88, 89, 93 y 110 de la Ley
de Invenciones y Marcas)24,

En cuanto al nombre comercial, la fuente originadora del derecho exclusivo es el
uso del signo (art, 179 LIM), siguiendﬂo en esto la ley mexicana el principio estableci-
do por el articulo 8 del Convenio de Paris, que dispone que el nombre comercial sera
protegido en todos los paises de Ja Unién sin obligacion de deposito o de registro®sh,
Sin embargo, podra publicarse el nombre comercial en la Gaceta de Invenciones y
Marcas a fin de establecer una presuncion de buena fe por quien adopta el signo
(arts. 180, 181, 182 y 183, LIM).

Por lo que respecta a la denominacidn de origen, su nacimiento ocurre con la
declaracion general de proteccion que debe ser hecha por la Secretaria de Comercio
y Fomento Industrial, de oficio o a peticion de quienes tengan interés juridico (arts.
152 al 159, LIM). Para que este signo obtenga la proteccién internacional conforme
al arreglo de Lisboa relativo a la proteccion de las denominaciones de origen y su re-
gistro internacional, dicha Secretaria, por conducto de la de Relaciones Exteriores,
tramitara el registro correspondiente {art. 163 LIM). Una caracteristica de este signo
distintivo es que su titularidad corresponde al gobierno de México (art. 162 LIM),
pero como signo que puede ser usado por los particulares so6lo se consigue mediante
una autorizacion de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial cuando se satis-
facen los requisitos respectivos (arts. 164, 165 y 166 LIM)

23, Aun cuando no concede el derecho de exclusividad, si atribuye 41 uso consecuencias tales como dejar sin efectos
una marca registrada, frente a quien ya la viniera explotande de buena fe (art. 93 Ley de [nvenciones y Marcas); y
cuanso se puede nulificar el registro de las marcas alegando un uso anterior en el pais, con anterioridad a la fecha
del registro, asi como cuando se alega dicho uso anterior en el extranjero, si ademas del mejor uso existe el re-
gistro en el otro pais (art. 147, fracs. LI y III).

24. De aqui en adelante la Ley de Invenciones y Marcas seré citada como LIM.

25, Alpunas legislaciones establecen ¢l registro del nombre comercial, como imedio de su proteccidn. Asi el articulo
78, parrafo 1, de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas, en vigor en Espafa desde el 12 de mayo de 1989,
dispone que el regisiro del nombre comercial en el Registro de la Propiedad Industrial, es potestativo y coniiere a
su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el trafico econdmico.
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Del aviso comercial, también conocido como anuncio comercial, debe decirse
que no esté incluido entre los objetos de la proteccion de la propiedad industriai por
el Convenio de Paris®®, Fue incorporado por primera vez en México dentro de las
normas proiecioras de la propiedad industrial en la Ley de marcas industriales y de
comercio de 1903, El derecho de uso exclusivo de los textos publicitarios se adquiere
mediante el registro {(art. 174 LIM).

7. Duracion del derecho.

Los efectos del registro de la marca tienen una vigencia de cinco afios contados a
partir de la fecha legal, que es el dia de la presentacion de la solicitud (art, 112 LIM).
Este plazo es renovable de modo indefinido por periodos de cinco afios, a condicidn
de que se compruebe el uso efectivo y continuo de la marca (arts. 139 y 140-LIM).

Los efectos de la publicacion del nombre comercial duraran cinco afios, a partir
de la fecha de presentacion de la solicitud. La publicacion podra renovarse, como el
registro de la marca, indefinidamente por periodos de cinco afios (art. 184 LIM).

En cuanto a los efectos del registro del aviso comercial, su duracion esta fijada
en diez anos, sin que puedan ser prorrogados (art, 175 LIM).

Los efectos del registro del derecho a usar una denominacién de origen duraran
cinco ailos, contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud a la Oficina
de Marcas, pudiendo ser renovado dicho plazo por periodos de cingo anos, a condi-
cion de que el interesade compruebe que continjla cumpliendo con las condiciones
que fueron determinantes para otorgarie el registro de usuario (art. 167 LIM).

8. Derechos del titular.

Por virtud del registro de la marca su titular goza de las siguientes prerrogativas:

Derechos al uso exclusivo de la marca (arts. 88, 110 y 111 LIM).

Derecho de persecusion a los infractores (arts. 210, fracs. I1y I1I; 225; 211 fracs.
1V, V y VIIIl y 212 LIM}.

Derecho de exigir reparacion del dafio v pago de danos y perjuicios (art. 214
LIM).

Derecho de obtener la expedicion del requisito previo para la procedibilidad de
las acciones (arts, 210 frac. 11, 213 y 211 fracs. IV y V LIM).

26. Efectivamente, seghn el articulo 1, inciso 2) de este tratado internacional, la proteccion de la propiedad indusirial
tiene por obijeto '‘las patentes de invencion, los modelos de utilidad, los dibujos 0 modelos industriales, fas mar-
cas de fabrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comerciad, Yas indicaciones de procedencia o deno-
minaciones de origen, as como la represion de la competencia desleal”.
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Derecho de solicitar la nulidad de registros marcarios (art. 147, fracs. [ y VI y
151, LIM).

Derecho de transmision total o cesion (art. 141 LIM), asi como para otorgar li-
cencias (art. 134 LIM).

Derecho de percibir regalias en caso de licencias obligatorias (art. 132 LIM).

Derecho de renovar el registro (art. 239 LIM).

Derecho de renunciar al registro mediante su cancelacion (art. 150 LIM).

Derecho preferente para volver a registrar la marca caducada por no haberse re-
novado, o extinguida por falta de uso, o cancelada por renuncia {(art. 99 LIM).

Derecho de interponer recurso de revision contra las sanciones administrativas
relacionadas con el uso de leyendas engafosas (arts. 231 y 210 a), LIM), y con la
omision de leyvendas obligatorias (arts. 231 y 210, frac; XII LIM).

Derecho de interponer recurso de reconsideracion contra decisiones relacionadas
con la transferencia de tecnoiogia (art. 13 de ia Ley sobre el control y registro de la
transferencia de tecnologia y el uso y explotacioén de patentes y marcas).

Por lo que respecta a los derechos del titular del nombre comercial, 1a ley no se-
fiala ninguno de modo expreso, sino que establece que en 1o que sean aplicables se
regiran por las reglas que se refieren a las marcas (art. 187 LIM).

El derecho del titular de un registro de usuario de una denominacién de origen,
se traduce en la posibilidad de emplear licitamente el nombre *“Tequila’’ en sus pro-
ductos {art. 164 LIM). También el usuario autorizado para usar dicha denomina-
cion, puede transmitir el derecho de uso, a condicioén de que registre la transmision
en la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, y de que compruebe que el
nuevo usuario cumple los requisitos establecidos para obtener el derecho a usar la
denominacion ““Tequila” (art. 169 LIM). Asimismo, el usuario de una denomina-
cién de origen podra otorgar licencia de uso a quienes distribuyan o vendan sus pro-
ductos (art. 170 LIM}.

Finalmente, las prerrogativas que derivan del registro de un aviso comercial,
consisten en el derecho exclusivo de usarlo y de impedir que otras personas hagan
uso de avisos iguales o semejantes, al grado de que se confundan en su conjunto (art.
174 L1IM). Ademas de esta expresa facultad, el dueiio del registro goza de los de-
rechos relativos a las marcas, en 1o que sean aplicables (art. 174 LIM).

9. Obligaciones del titular.

Los deberes que estan a cargo del duefio de la marca registrada pueden consistir
en obligaciones de hacer y en obligaciones de no hacer.

Las obligaciones de hacer, a su vez se subdividen em los siguientes grupos:

I. Las que atafien al uso de la marca:

1). La marca debe usarse tal como fue registrada. Su incumplimiento determina
la extincidn, previa declaratoria que se dicte al respecto (art. 115 LIM).
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2). Demostrar el uso de la marca dentro de los tres afios de haberse expedido el
registro, trayendo como consecuencia el incumplimiento de esta obligacion la extin-
cion de pleno derecho (art. 117 LIM),

3). Usar la marca precisamente como marca y no tolerar que se use y transforme
en denominacién genérica. El desacato a esta disposicion produce la extincion del re-
gistro, previa declaratoria (art, 149 LIM).

4y, Comprobar el uso continuo de la marca para su renovacién. Si no se cumple
con esta obligacion el regisiro caduca de pleno derecho (arts. 139 y 140 LIM).

I1. La que tiene que ver con la prorroga de la vigencia:

5). Efectuar la renovacion del registro cada cinco anos; ¢l no hacerlo producira la
caducidad de pleno derecho (arts. 139 y 148 LIM).

II1. Leyendas obligatorias:

6). Los productos nacionales protegidos por marcas registradas en Meéxico, debe-
ran llevar la leyenda “‘marca registrada’’; su omisidon provoca la pérdida de Ias ac-
ciones civiles o penales (art. 119 LIM).

7). Los productos de elaboracion nacional deberan indicar la ubicacion de la
fabrica o lugar de produccion (art. 120 LIM). El incumplimiento da lugar a la apli-
caciébn de una multa (art. 210, frac. XII LIM).

). Los productos nacionales en 10s que se utilicen marcas, deberan ostentar la le-
yenda ‘‘hecho en México™ (art. 121 LIM). Si se omite este requisito, se dara lugar a
la aplicacion de una multa (art, 210, frac, X1I LIM).

9). Los preductos de exportacion, ademas de dicha leyenda ‘“hecho en México™’,
deberan ostentar la contrasefia ordenada por la Direccion General de Normas, con-
forme al Avisc publicado en el Diario Oficial de la Federacion del 8 de marzo de
1978, La omision de la leyenda y de la contrasefia ameritara una multa (arts. 121, se-
gundo parrafo, y 210, frac. XII LIM).

IV. Formalidades registrales:

10). Inscripcion de los contratos de uso en el Registro Nacional de Transferencia
de Tecnologia (art. 20, a) de la LRTT). El incumplimiento de esa formalidad deter-
mina, por una parte, la nulidad del contrato (art. 11 LRTT) y, por otra, una multa
(art. 19 LRTT).

11). Inscripcion del usuario autorizado o licenciatario en la Direccién de De-
sarrollo Tecnolbgico (antes de Invenciones y Marcas) (arts. 134 y 135 LIM). La falta
de esta inscripcion produce la extincioén por no uso de la marca (art. 136 LIM).

12). Inscripeion de la cesion del registro en el Registro de Tecnologia (art. 20. d),
LRTT, art. 141 LIM). El incumplimiento de esta disposicidn ocasiona lo siguiente;
a). El acto no produce efectos (art. 141 L1M), b). El acto es nulo (art. 11 LRTT) v ¢).
Aplicacion de una multa (art. 19 LRTT).

13). Inscripcion de las cesiones en la Direccion de Desarrollo Tecnolégico (art.
142 LIM). Su incumplimiento determina que el acto no produzca efectos contra ter-
Ceros.
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En cuanto a las obligaciones de no hacer, se trata de las siguientes:

14). No usar leyendas engafosas (arts. 123 y 124 LIM). Su incumplimiento da lu-
gar a una multa (arts. 210, a), y 225 LIM).

15}. No usar la marca cuando por razones de interés pablico, la Secretaria prohi-
ba su uso (art. 125, segundo parrafo). El incumplimiento se considera como infrac-
cion administrativa (art. 210, a) y 225 LIM).

16). No especular ni hacer uso indebido en el precio o calidad de los objetos mar-
cados (art. 150, segundo parrafo LIM). La consecuencia de no cumplir, determina la
cancelacion del registro,

Las obligaciones del duefio del nombre comercial son, en lo que sean aplicables,
las establecidas con relacion a las marcas (art. 187 LIM), y de modo especifico, de-
beran ser aprobados e inscritos en el Registro de Tecnologia, los convenios rela-
cionados con la concesion del uso de un nombre comercial (art. 188 LIM).

Por lo que ve al titular del registro de usuario autorizado de una denominacién
de origen, sus obligaciones consisten en primer lugar, en utilizar la denominacion tal
como aparece protegida en la declaracion general; de no utilizarla en esa forma, sera
revocada la autorizacion (art. 168 LIM). En segundo lugar, si el titular desea reno-
var el registro, debera comprobar que continia cumpliendo con las condiciones y re-
quisitos que fueron tomados en cuenta para otorgarle el registro de usuario (art. 167
LIM).

10. Persecusion de los infractores.

La violacion del derecho de uso exclusivo de la marca, se reprime como delito o
comoe infraccidn administrativa.

Son delitos: usar una marca igual a otra legalmente registrada para distinguir los
mismos o similares productos o servicios, sin consentimiento de su titular (art. 211,
frac, IV LiIM);

ofrecer en venta los productos a que alude la citada fraccion IV del articulo 211
LIM (art. 211 frac. V LIM);

poner en circulacioén los productos a que se refiere la misma fraccion IV del
articulo 211 LIM (art. 211, frac. V LIM).

Para el ejercicio de la accién penal por los delitos que se mencionan, se requiere
ta previa declaracion técnica de la Oficina de Marcas (art. 213 LIM).

La penalidad por la comision de estos delitos, consiste en prision de dos a seis
afos y multa por el importe de cien a diez mil veces el salario minimo diario general
del Distrito Federal (art. 212 LIM).

Son infracciones administrativas en materia de marcas:

Usar una marca imitadora de otra registrada para amparar los mismos o simila-
res productos o servicios que aquélla, previa declaracion de confusién por parte de
la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (art. 210, frac. II).
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Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada como elemento de
un nombre comercial o de una denominacion social, si dichos nombres estan rela-
cionados con establecimientos que operen con los productos o servicios amparados
por la marca (art. 210, frac. III, LIM).

La violacion de los derechos del nombre comercial puede constituir delito, cuan-
do se usa, dentro de la zona geografica que abarque la clientela efectiva, un nombre
comercial igual a otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un es-
tablecimiento industrial, comercial o de servicio, del mismo giro (art. 211, frac. VII
LIM).

Y puede considerarse como infraccidn administrativa usar, dentro de la zona
geografica en que resida la clientela efectiva, un nombre comercial semejante en gra-
do de confusion con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un
establecimiente del mismo o similar giro (art. 210, frac. IV LIM).

En el caso del delito, la pena consistira en prision de dos a seis afios (art, 212, se-
gundo parrafo LIM).

11. Modos de concluir la exclusividad.

Las causas provocadoras de la pérdida del derecho exclusivo que confiere el re-
gistro marcario son las siguientes;

a). Extincion por uso de la marca de un modo diferente a como fue registrada. Se
requiere de una expresa declaracion (art. 115 LIM).

b). Extinciéon por no comprobar el uso de la marca dentro de los plazos requeri-
dos. Opera de pleno derecho (art. 117 LIM).

¢). Extincion por no usar la marca en calidad de marca, sino como una denomi-
nacion genérica. Se requiere declaracion (art. 149 LIM).

d). Caducidad de pleno derecho por no acreditar el use con la solicitud de reno-
vacion (arts. 139 y 140 LIM), asi como al vencimiento del plazo legal sin que se pro-
mueva la renovacion (art. 148 LIM).

e). Cancelacién del registro por propia voluntad de su titular {art. 150, primer
parrafo LIM).

f). Cancelacion cuando el titular del registro especule 0 haga uso indebido en el
precio o calidad de los objetos amparados por la marca (art. 150, parrafo segundo
LIM).

g). Nulidad por alguno de los motivos previstos por la ley (art, 147 LIM).

Otras restricciones al derecho de uso exclusivo de las mareas, consisten en lo si-
guiente; la prohibicion de usar marcas, de oficio 0 a peticion de organismos interesa-
dos, en los casos de practicas monop6licas previstos por la ley (art. 125, segundo
parrafo LIM), asi como en el otorgamiento de licencias obligatorias para el uso de
marcas registradas, cuando estan relacionadas con dichas practicas monopodlicas, vy
cuando una autoridad laboral o judicial lo solicite (art, 132 LIM).
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Las causas que originan la pérdida del derecho al uso del nombre comercial que
protege la ley, se dan cuando deje de usarse dentro de un aiio consecutivo, asi como
transcurrido un afio después de que la empresa o el establecimiento que distingue ha-
ya desaparecido (art, 186 LIM).

Los motivos que producen la pérdida del derecho a usar una denominacion de
origen, son: la revocacion de la autorizacion por emplear la denominacion de origen
en forma diferente a como aparece protegida en la declaracidon general {(art. 168
LIM). También termina el registro de usuario de una denominacion de origen por
nulidad, por caducidad y por extincion (arts. 171 y 172 LIM).

Los efectos del registro del aviso comercial desaparecen al vencimiento del plazo
de diez afios para el que fue concedido, en cuyo caso el anuncio caerd de pleno de-
recho bajo el dominio puablico (art. 175 LIM).

REFLEXIONES FINALES

1°. Los signos distintivos son componentes de la propiedad industrial que estan
estrechamente ligados a las actividades industriales, comerciales, agricolas y de pres-
tacion de servicios,

2°. Asi como todo mundo, sin necesidad de estudios especificos sobre el particu-
lar, esti familiarizado con las transacciones mercantiles de caracter financiero y ele-
mentales, como expedir cheques, letras de cambio y pagarés, o hacer uso de las tarje-
tas de crédito, de igual modo, quiza sin darnos cabal cuenta de ello, manejamos
diariamente, en todas partes, otros titulos también de caracter mercantil, como son
los que aluden a las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen
y la literatura publicitaria.

3°. Se ha pretendido conceder una importancia mayor a las marcas, quiza por te-
ner sus raices en el mas remoto pasado o porque en volumen, es mas intensa y fecun-
da la jurisprudencia, lo mismo que la doctrina que se ocupan de este signo distintivo.
Otros consideran que el signo de mayor relevancia es el nombre comercial, porque es
en torno del nombre de la empresa, donde gira la actividad de la negociacion, siendo
secundaria y derivada de dicho nombre la existencia y utilidad de los demas signos,
Pero en realidad, a la luz de la ciencia juridica, los cuatro signos deben ser objeto de
proteccién y esa proteccidn, a su vez, ha de ser una realidad, ha de ser eficaz, a fin de
que su funcién no resulte nugatoria en perjuicio no sélo de sus propietarios sino
también y de manera preferente, de los consumidores y del inmenso pablicoe que for-
ma la clase de consumidores en potencia a quien se bombardea en todo momento
con el ofrecimiento de bienes y servicios.

4°, La brevisima resefia de las notas comunes y diferencias de los cuatro signos,
revela que en nuestro sistema legal prevalece su discriminacion entre si, en la defi-
ciente, ambigua y pobre reglamentaciéon del nombre comercial y del anuncio comer-
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cial. También es una implicita denuncia del contrasentido de una politica guberna-
mental que por una parte aspira a la modernidad, y llama al inversionista extranje-
ro, y por otra tolera la imposicion de una larga cadena de requisitos, condiciones y
exigencias para la adquisicidn, conservacion y disfrute del derecho sobre las marcas.
Puede facilmente compararse la lisia de prerrogativas del duefio de la marca con el
extenso catalogo de sus obligaciones, para concluir que con tantas cargas y con las
amenazas de la prohibicion de usar marcas, de la restriccidbn de usar una sola marca
y de la posibilidad de aplicar las facultades discrecionales para otorgar licencias obli-
gatorias de marcas, se conservan las bases mas adecuadas e idoneas para alejar de
nuestro pais al mas entusiasta de los inversionistas,

5°. Se cree generalmente que todos los males de la sociedad se pueden aliviar me-
diante el dictado de leyes y reformas legislativas, lo cual es un error. Sin embargo, en
el caso particular del derecho de la propiedad industrial, es urgente llevar a cabo una
revision de la ley, pero sin espiritu demagogico, sino con miras a la sana proteccion
de la actividad mercantil, Los paises de mas alto nivel econdmico y cultural, tratese
de Alemania, de Estados Unidos, de Japon, de Suecia o de la U.R.S8.S., son ejemplo
del exagerado celo que sus sistemas despliegan para que su progreso se apoye en un
verdadero respeto de los derechos intelectuales. A la vista de algunas rectificaciones
gue en nuestro pais se estan produciendo, es deseable que se lleve a cabo una “‘pe-
restroika’’ en ¢l campo de la legislacion de la propiedad industrial, para contrarres-
tar la herencia que nos lego la politica inspirada en un tercermundismo ya superado.



