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Presentacidn de la revista

Ez un honor presentar la Pevista N5 Ellg,
porgue &l ndmero indica al éxilo en su
parmanancia como tal,

Ademas 88 un poco el compartir &l espacio
con  destacados profesores extranigros en la
materia.

Tambi&n es una gran satisfaccidn apreciar que varios profesionales
de la Direcclon Macional da la Propiedad Industrial gue han cursado ef
postgrado en “Derechos Intelectuales” en la Facultad de Derecho de la
Univarsidad de |a Republica, en 1995, y aprobado sus respectivas tesis
logren qua se vayvan publicando [as mismas a iraves de las paginas de
esta revista, colaborando asi a forjar doctrina nacional.

OMPI| es quien posibilita todo esto con su incondicional apoyo al
Uruguay.

A OMPI nuestro reconacimiento y a nuestra Direccion Nacional de la
Propiedad Industrial el allento para que persevara en esta nobie tarea.

A los inventoras, a los usuanios v a los lactores tengan |a cereza que
nuesiras politicas registral v marcaria se onentan a garantizar la libertad
de crear y da imaginar y nunca a encorsetaria.

Dir. Julio Herrera Oneto y Viana
Ministro Intering de Indusiria, Enargia y Minama
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A MODO DE PROLOGOQO...

La Revista no podia tampoco estar ajena al enfogue actualizado de
la funcidn econdmica de las marcas v de su papel en la promocion de los
mercados v la PROTECCION DEL CONSUMIDOR, y para elle la misma
se inicia con el frabajo del Profesor espafiol Manuel Arean Lalin,

Es ofro profesor espaficl, Jesis Gomez Montero, el qgue se hace
presente —como tantas olras vecas en persona— para darmes una clase
& través de estas paginas sobre los medios juridicos de defensa de los
derachos de propiedad industrial; con especial referencia a marcas y
patentes, en el régimen juridico espafol, aungue sus consideraciones
tienen alcance universal en lo pertinenta.

HORACIO RANGEL ORTIZ nuevamente nos alcanza su fundada
opinidn y vasia expenencia, esla vez a propdsito de tratar la Reprasidn de
la Competencia Daslaal.

El Dr. Albarto Gesfaly la Licenciada en Relaciones Intemacionales
Maria dal Rosario Moveira, ambos asesores dé la Direceién Nacional de
la Propiedad Indusirial en Uruguay, desarroilan su tesis donde se hace
hincapié en la importancia del uso efectivo de [a marca.



r i
bl i d— SR i .

Bl AT e e s g

My




La Proteccion
de los Signos Distintivos en el Comercio

Dr. Manue! Aredn Laiin (%)

1.- Presencia de los signos
distintivos en la historia
de la humanidad

Diros sgnos, fuetementa admi-
rados ¥ dencsiados, como el hierma o
la divisa con Ios que s& manma a las

bravas, persisien en la actualis

La diferenciacion que el ser hu-
mand lleva impresa en su cidigo ge-
nelico, se ha refiejado a o largp de los
bampas en las mas diversas facetas o
aspactos de su actvidad. Como ad-
vierle Hermenegildo BAYLOS en su
Tratado de Derecho Industrial (2* ed.
Civitas, Madnd, 1993, pag. 218), des-
de la mas remata antigledad son muy
numercsas les mandesfagiones de la
tendencia def hombre a contresefar las
cosas de que es autor o propietario
COM MANcas O Signos por cuya com-
probacidn puede verficarse su pere-
nencia ¢ autosa,

Afgriunadamentes, alguncs signos
tan crueles como al astigma del escla-
vo parecen haber pasado definili-
vamente a la héstoria; aungue la digni-
dad humana todavia tenga que sentir-
se innecesanamente agredida por ac-
twaciones, como el anuncio de
BENETTOM en el que podia verse a
una parsgna con i3 fatidica palabra
SI0DA marcada en su piel frecientemen-
ta daclarado ilicito por el Trbunal Su-
pramo Aleman en la sentencia de § de
julic de 1995).

("} Catesrdbco de Damecho Marcantl, Ureneesi-
dad de Sanfiage de Compasiela (Esparia).

dad, y hasta han sido objeto de recong-
cimienic expreso en el Derecho espa-
ficd anterior 4 la vigente Ley de Mar-
Cas.

Persanalmente me complace mas
EVOCAr los Signos conque nuestros ar-
tesanos todavia siguen marcando, por
gjempla, instrumentos musicales capa-
ces de endulzar ei alma y desperar
Izs mas ballos sertemienics.

Ya en la Edad Media el célebre ju-
nisiz BARTOLO DE SAXOFERATO
prestd alencion a ésta problematica de
la artesania en su obra De insigres ef
amig, declarandc que un arfesano pue-
de prohiber a otro ks imitacidn o utiliza-
cibn de sus signos, por el daflo que
Gawgana al publico la confusion de sus
respectias obras,

¥ an Espana, la Carta Feal de 1385
de Padra IV de Aragon ordenaba que
los tejedores pusiesen la marca o sig-
ma de Barcelona an los cabos de deter-
minadas piezas de tejidos, a fin de ewi-
tar fraudes v engafios entre los merca-
deres.

Mas sin desconocer los prece-
dentes que an los Estatutos v Orde-
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nanzas de los Sremics pueden encon-
trarsa, |0 ciero 85 que, como Na sefa-
fada BOLUBIER (Le Oroit oe (2 Fropnefa
indusingite, Siray, Paris, 1, pag. 493),
k& ingtitucion de kos signos distintivos
ge foralece v adguiers ia Imporancia
que hoy fiense, con k& apancion oe la
libertad de comencta @ indusira. Liber-
tad qua, con SusS luCes ¥ sus sombras,
impregna intensamenie las relacionas
#condmicas cade vez mas abierias en-
re los diversos pueblos gue confor-
man la aidea giobal en que -segun se
nos repie una y offa vez- & ha con-
vertido el Planeta Tierra

Si., como bien ha gicho Alvin
TOFFLER. la tecnologia es el carbu-
rante del avance y del progreso, la
compstencia -en afodunada expresian
de la Comision Europea- es el pringi-
pal motor de las transformacicnes. en
curso, Es preciso, por tants, garantizar
el dasarclio de la aclividad empresa-
rial an una atmdsfera de liciud v leal-
tad.

En consecuencia, e ardenamianio
juridica ha de completar y regular $a-
tisfactoriaments uncs signos con os
aue las empresas pusdan praseniarss
de manera diferenciada en gl mercado
y luchar, ore y leaimenta, por adquirir,
consenvar vy aumentar su chentela, El
propio Memordndurm de 1378 sobre la
Marca comuniana europes -cesde esle
ano ya una realidad- advertia que no
resufla suficiente indicar el nombre v
la direccitn del fsbricante, por cuanis
no pocas veces un mismo fabrcants
slabora vanos tipos de productos de
naluraseza dilerenie.

2.- Modalidades de signos
distintives en la economia
actual

Coma han reconacida an la aoctn-
na RODRIGLUEZ GRILLO Y MOREND
CRUZ (“La propledad indusimal en
Guba Moy, Arlculo publicado en la
Revista Espafola "Derecho de ios Me-
gocios”, N® 58, 1995, pags. B y sig.), el
signo distintivo por antonomasia &5 &
marnca; la cual -segun delerminan las
mas diversas |egislaciones y, enire
ellas, al Decreto Ley Cubanro de 14 de
mayo de 1983 en el articula 134 -per-
mite identificar v distinguir unos pro-
ducios o servicios de oinas-.

El tradiczonal binamio marcas de fa-
brica v de comercio ha sdo reempis-
zado en los ditimeos tiempos por la
referancia a marcas de productos y ser-
vicios; va gue una de les claves de |a
evaluciin del Derecho de marca ha
axda la extension de au ambita al sec-
tar terciano de los senncios a madida
gue éste iba ganando an IMpatanca
gn su relacian con 05 Sacioras INndus-
trial y comargial,

A las funciones y significado de la
marca quierd. refarirme especialments
en esta Documento. Pero antes pare-
ca. oporund mencionar las restantas
modalidades de signos distintivos que
la Economia ofrece y el Deracho pro-
tage.

Asi. famto en Cuba coma an Espa-
fia estd consagrada la figura del nom-
bre comercial. muy protegida an el
Cormvenio de la Unidn ge Paris para la
Proteccion Intermacional de la Propie-
dad Industrial (CUP), ¥ que sirve pam



Kentificar & actividad empresaral de
cuabquier persona fisica o juridica; a
igiiaiments el rdfulo de esfablecimien-
fe, que permite distnguer 1a secs fisica
oe la ermpresa, o el local donde sa tabn-
can o comerciaizan sus procucios o
donde s prestan sus Sanicios.,

Tambian en ambos paises son co-
nocelas las llamadas denominacicnes
geagréficas de los producios. cuya im-
porfancia tive ocasian de ssgrdlicar
&n antenores Seminancs organizados
par k2 COMP1 en America Latina v an &
tomo XIV de las ACTAS DE DERE-
CHO INDUSTRIAL

Tales denpminaciones, gue en los
ulimos afos han acquindo inclust car-
ta ge naturakeza en ormanamienics Su-
pranacicnales comoel da la Unidn Eu-
ropea (Reglamento del Consepa n?
2081/02) o i del MERCOSURA (Proto-
colo de Armonizacion aprobado por la
Decisian MY 835 dal Consajo cel Mer-
cado Comun), Entre elias oestacan,
indudablemanta, las Jenaminecionss
de ongen, que designan productos con
cualidades especifices abetivas dar-
vadas de s bcalzacidn geografica y
controladas por una avtondad publica.

Pero como atnadameants ha admiti-
do el Tribunal da Justicia de ta Comu-
nidad Europeaa &0 3u seniencia
EXFORTUR de 10 de nowembre de
1992, meracen Jsmsmo profecocsan las
imdicacionss oe procedencia, gue S8
utilizan para producios gue -como ks
furranas ALICANTE O JIJONA- o puea-
de cemosirarse deban un sabar parti-
cular & la region de produccin; pan
e pueden tener muy Buana meputa-
cion entre los consumidkares ¥ const-
fuir para los producios establacidos en
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los lugares gue dichas indicaciones de-
signan, un medio esancial de alraersa
una chantela,

Par ditimo, debemos mencionar las
mErcas coleciives y las marcas o2 ga-
raniis tembén conocidas comg mar-
cas de certificackn.

Al iguad que las defnominaciones de
origen v fag indicacones de proceden-
cig, sirden para designar los productos
0 SenVicios de un grepo a colectivo da
BMpresaros, 3 los gue une akgun vin-
Culo comun coma, par ejemplo, su lo-
calizacidn gecgralica.

De ahi que 1a Primerd -y, de mo-
mento, Gnica- Directiva del Consejo de
fas Comumidades Europeas de 21 oe
diciembre de 1288 relativa a la aproxi-
macion de las legislaciones de os Es-
tafdos miembros en malensa de marcas
permita que ios signes o ndicacianes
que pusdan sanvir en el COmeantio para
designar el ongen geagralico de [0S
productas o sarvicsas, pusdan constiusr
marcas colectvas, de garantia o de
cerlificacion.

En concreto. la marca colechva es
aguella regisirada por una asociaceon
de productones, fabricantas, comerciarn-
fes o prestadores de sanvicios para di-
ferenciar en al marcado bs productos
0 servicios de sus miembrog de los
procuctos 0 Senvicios de quienes na
farman parte de dicha asociacian.

En camidio, la manca de garantia pre-
supone una relacion de independenciad
Ertre §U tiular y [as personas aulonza-
das a usaria; por cuanto estd lamada
no s0lo & distinguir sino tambedn a cer-
fificar las caracieristicas comunes ca
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los productos o servicios sing tambeen
a cerificar las caracieristcas comunes
da los producios 0 senicsos elabora-
dos, distnbubdos o prestados por par-
sonas debldaments autorizadas v can-
troladas por &l Hular de la manca,

Lalegislacidncubana , coincidiendocon
gl Regimen Comun sobre Propiedad
Industrial del Pacta Anding (ar. 118 de
la Decisxan 344 dela Comisan cal Acuer-
dode Caragena), incluye en el catélogo
de signos distintivos os lemas comer-
ciaies. Pero, a mi eniender, &3 muy
dudosa la autonomia de esla figura.

En ngor, &l iema comercial &5 un
Signo seleccionado por un EMpresano
para distinguir sus productos o sarvi-
cios; ¥, por &anto, tere el mismo obje-
e especifico que la marca, De ahi gue
en Eurcpa se conozca esta modalkdad
de sgno diglintive como: manca-eslo-
gan; esi0 es, como una clese o varie-
dad de marcas con una estructura
singular gue las permite dilerenciar de
las fipicamente denorminativas, graficas
o mixlas, de las numsricas o de las
tridirmersonaies, por no habdar de kas
auditivas v olfativas o de las simple-
mente constituidas por wn ¢lorg, que
también s& esi@n abnendo paso. Por-
gue- 8 medida gue s acrecienta la
diversificacian del mercado, las agen-
tes econOmicos se wen en la necesidad
de buscar signos distinlives cada vez
mas afractivos para captar la atencidn
de su potencial clientala. ¥ el Derecho
de marcas gue hunde sus ralcas en la
cotidiana realrdad del frifico scondmi-
co, ha tendo que ir ampliando progre-
Sivamenie su especiro,

Como lipo de marcas califica igual-
menta & los kemas Victor BENTATA

g U Raconsirucsian dal Derecho Mar-
came (Edtorial Juridica Venezolana,
Caracas, 1994, pags. 230 v sig.) ¥ al
mismo criteno aflora en el Profocolo
da Armaonizacion cel MERCOSUR,
cuando &n el aniculo & dispone que
las marcas podrén consistn, enlme otros
signos,. en emas comernciates. Lo cual
no 85 incompatibie con la posible vin-
culacion de estos eskoganes a una mar-
A grincipal, a imagan y samejanza de
o gque sucede en el ordemsamiento es-
pafol con las marcas dervadas (arts.
9y 444 de la Ley 321908 de 10 de
nowvienire),

3.- Intereses protegidos
por las marcas

Lina vez conacido el elenco de sig-
nos distintivos con oS que s puede
operar en los actuales sistemas eco-
nomicos, inferesa resalttar gue |3 mar-
ca de prodiecics ¥ Servicios, en suU con-
dicaon de paradigma del =stema, pro-
lage no soio el inlerds particwar de-fas
grmpresas, sing tambidn el inferés ge-
reral de 108 consumickanes,

Desde la perspeciiva de la empre-
53, la manca se |:II'EE-E'I'I|E: ST Um me=
canisma de diferenciacion median-
{e &l cual cada empresano puede dar
& conocer & grupo concrety de pro-
dusios o senvicics que introduce &n g
marcado. De ahl que con razda AKIC
MORITA, una de los “gunis” [apone-
ses de la gestibn empresarial, hava
proclamade gue "la marca es el sopla
vital de las emoresas’.

Desda &l punio de vista de los con-
sumidores, & marce aparece como un



instrumenic qus hace posibke & identi-
licacidn v subsiguiente selaccidn de los
productos © servicios que satiglacen
mas cumplidamenie sus necesidades
¥ apetencias.

Ademas, en @ sociedad de mesgos
gue |z revolucion indusinal y tecnclogi-
ca mnevitablemenie ha generado, la
marca tutela asimismo al conswmidor
al permitirle identificar al empresana
responsable de los dafos que un pro-
ducio le hubiera causado.

En fa Unién Europea hace ya mas
de diez afos que ¢l Consen aprobd la
Dirsctiva 37485 CEE, de 25 de julio,
sobre responsabilidad civil por dafios
oCcasanados por producios defectuo-
s05; la cual ha sido incorporada al or-
genamienta jundico espanol por la Lay
2211294 de & de julo, estableciendo
un régiman de responsabilidad sclida-
rna v objetiva, aunque no absoluta, de
fabricantes e importadores. Pues bien,
para facilitar las reclamaciones de ios
cansumidores, se congsdera fabrcante
& cuslquisr pETSONA que PonNga U ROTT-
bra, denominacion socal. marca o ele-
menio de profeccdn o de presardacion,

Par otra parte, ya e contemple des-
de {a parspectiva de la empresa o ya
58 divise desde la Sptica del consumi-
daor, @8 inhegable gue la marca cons-
tituys una pieza esencial para conse-
guir un adecuado funcionamento del
sistama compatlitha v, en concreto, fa
fransparencia del mencado.

AN reconossendo que en algunas
ocasiones a3 marcas pueden ser ob-
jeto de abusos. &l lipre uso de las mis-
Mas ¥ su reconocimients juridico son
indispensabies para impedir gue unos
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EmMpresanos se beneficien Hlagitima-
mente del esfuerzo y congiguienta éx-
bo de sus competidores; 280 como para
lagrar que las decisionss privadas de
e consumidores sean inteligentes vy
fundacdas.

4.- Funclones de la marca

Es va un lugar comun el afirmar que
el fencmeno de la produccicn v distr-
bucian &n masa, junic comn las moder-
nas y refinadas 1écnicas publicitarias,
Fan alierado el papsl economico de la
marca. La autoridad mdiscutibls ded
Frotesor BEIER, ex Director del Insti-
wio MaX PLANCK de Munich para De-
recho de la Propiedad Intelectual v de
la Competencia, asi kb recuerda en su
sinkesis de & ewoiucion del Derecho
de Marcas en los ultimos 25 aros (pu-
blicada en la International Revaw of
Industnal Proparty and Copynght Law-
NG, wvol 28, N® 611995, pags. 769 v
£i]., con acasion del XXV aniversang
de asla prestigiosa revisid, cuya con-
fribucidn al mejor conocimiento de la
propiedad intelectial en o mundd es
gestacada en &l prologo por el Director
General de fa OMPI, el Dr. Arpad
Bosgohl,

De zimple indicagor de fa procedan-
cla empresanal, la marca ha pasads a
sar, tarmbién, un signo acreditative de
lz cabdad de 0z progucias o Sanicios
¥ WA mecanisma pubkedano de gran
efactividad. La manca sigue alestguan:
do ante los consumidones que 10dos
log producios © senacios de una mis-
ma-clase de pomadores de la misma
marca han sido producidos; dstnbui-
dog o prestados por una misma em-
presa o por un mismo grupo de em-
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presas con fuardes wincuios juridicos o
econamicos antra si. Pem ademas pro-
porciona al consumidor Informaciin so-
bre una clardad refatvamenie cong-
fante del producto o del sencic; v facili-
la su enfrada v penmanencia en el mer-
SR,

La aciividad publicitara de la marca
puede tener lugar como ConSecuancia
de las ofras lunciones de la misma. En
electo. no cabe duda de que & marca
promueve v fomenta k& contratacion de
log productas v senvicios diferenciados
al informar de su buena calidad y de
54 progedencia de una empresa gua
geza de la confianza del pablico.

Como acedadarnente sadala la doc-
trina mas autorizada, ka marca conafi-
tuye un mecamama apio para conden-
sar el eveniual "goodwil” o buena fama
de gue gocen entre el piblico de los
consunedores los produchas o senicios
par edla diferenciados,

Pere no estarta bien desconccar @
funcion publicitaria aionoma gua, por
=i migmo, desempena el sgne consti-
tutwo de marca, Con este abpald, Son-
wviene referirse a la laora econdmica
de la diferenciacion de los producios,
siguiends las consikderaciones gue ya
tuve opartunidad de formular en mi sr-
ticulo sabre “La manca y sy funcion
pubiictana” publicads en la Revisia
LINIWVERSITAS de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana de Bogota (1985, N¢

ED_pdgs. 95 v sig.).

En el actual mercado de compatean-
i imperfecta existe un slevado nu-
migfo o8 producios O SEnICKaS Oue,
abéetivarnenta, son capacas da propaor-
cionar idéniicas satisfacciones a sus

compradores o usuancs. Por tal maoti-
vo, las empresas trafan de diferenciar
su8 mercaderias a través de factores
ntangdhles Que generen y perpetien
una determinada demanda.

Gomo agudamenta destaca
SCHERER, una de los métodos de
diferanciacidn de productos viene cong-
tluide por la iImagen subjetiva que de
&3l0s se provecta scbre la mente de
lgs comsumidores. Para estimular las
ventas, se faciliia al producto una ima-
gen caracteristica, una personalidad
propia que no necesariamente se
corresponde con las cualidades objeti-
vas del mismo. 2e le afade un valor
adicional {&l fluido de lo varoni, o
farmaning, o exctico, el prestigio, al con-
fort,..) que el consumidor adquiere con
la compra ¥ que be permite identificarss
con &l grupo social deseada.

El adquirants da un carrs, un reloj,
da una bebida, de una prenda de ves-
tir o de un perume de marca compra
algo mas gue un products Mecanico,
alactrdmico, alimeanticio, textil o quimi-
oo compea la pausa que refresca, k2
fano gue nunca carece de habilidad,
la aurecla de misterc y romanticiema,
un detarminado “status social.

Pues bian, esta imagan subjetiva o
realidad psicoldgica se confeccions v
realza -en palabras de SCHERER- por
medio da las marcas y ebquetas, de la
publicidad, de la promocian personal
de verdas y del digeno estetico del en-
VaSS.

En concreto, 18 marca ocwpa un lu-
gar de mdudable relieve enire oS fac-
tores gue foran &l éxito de umos pro-
ductos o senvicics fespecio de ofros



idénticos o similares. En circunslancias
nommales, la marca posee, por s mis-
ma, ‘saies appeal o seing power’, se
erige an instrumento “colaiore di oien-
il sjerce una “wis aifativa” sobre
los consumidores que puede sar inde-
pendiente fantc de la calidad de los
producios o servicias diferenciados,
coma de k& reputacdn de la empresa
tibular,

Son varias las causas gue parmiten
al signo constiutve de marce desem-
pefiar una funcién publicitara autono-
ma. Como de manera cormecta precisd
ISAY hace ya bastanies afos, el mag-
nefismo comercial de la marca puada
provenir, en primer lugar, de la original
fuerza sugestiva de los elemenios
denominafivos o graficos gue la inte-
gran; en segunda términa, de fa eso-
ciagidn mental con algun suceso o per-
songie famoso: v, por dlfimo, de la pu-
blicidad que se haga de la misma.

Hoy es. gin duwda alguna, este ulti-
ma facior &l gue mas cuania a la hara
de cansaguir gue wha manta resulba
atractiva al _I:II.'Iblit!I:I da boE ConsumKio-
ras. La simple repeticidn de la marca
an log diversos medios v, sobre todo,
&U profagonismo en is difusicn da men-
s@jes pubdcitanos afamenis persussi-
vos hacen gue las marcas muy anun-
ciadas se conviertan en el mepr agen-
te de ventas de la empresa.

Enire las marcas v la publicidad sa
produce, de esia manera, una relacidn
simibolica; las marcas no sdio facilitan,
sing que lambién realizan |a funcidn
de raclamao.,

Mo se debe pasar por alto, sin em-
bargo, oiro fenomena socia-aconomi-
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co de palpiante acfuakdad en el gua
el poder de venia de la marca alcanza
colas muy elevadas al margen de la
difusidn publicitana.,

Mos estamos refirendo a la praxis,
cada vaz mas [recuante; da ublizar en
al marketing de productos v senvicios
los denominados personapes, también
conocides como “merchandising
properties”,

Ez muy variada |z gama de perso-
najes gue funcanan an el irdfico comao
facior de diferenciacion de productos:
incluye famosos dibujos animados dal
comic, dal cine o de la televsion, e
nombre ¢ imagen de célebres perso-
najes de la vida real o de ficcidn, v
tambeén la derominaciin de entidades
relevantes, como una sociedad depor-
trva o incheso una Universidad.

A nadie se le escapa que, an mu-
chos supuestos, los “merchandising
properfies” No aperan cOMo MArncas,
sino gue se limian a promocionar &l
corfaspondanta produclo & Saricio sin
indicar su procedencia da una deler-
minada empresa. Pero en ofras ocasio-
nes, repregentan el papel de auténti-
cas marcas indwidualizadores gus,
ademas, promueven v fomentan, por
gi mismas. {a contratacion del produc-
io o servicio diferenciada. Cuando esto
fiena lugar, 12 funcon publicitans auts-
noma de |a marca s& manihesta en
iode su esplendar,

En suma, cabe concluir que -como
gafiale en la doctrina eurcpea FER-
MANDEZ-NOVOA (Fundamentos e
Derecha de Marcas, Ed. Montecong,
Madrid, 1984, pdgs. 44 y sig. y Ui-
mamaente El Sislema Comuniaro de
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Marcas, Ed. Monteconso, Madnid, 1335,
pags. 39 v 3ig.} v admite &n |a junspru-
dencia latingamencana el Tribunal de
Justicia del Acuerdg de Caragena
iProceso N® 1-1P-87, entre otros) - la
marnza desempsna en los aciuales sis-
temas econoamicos esias cuatro fum-
ciones jundicamente relevantes: la fum-
cihan incicadora ge 3 grocedsncia B
gresanal; la funcion nadcadora g a
cabidad: la funcn condarsadons oal
“goodwal™ v 18 funcidn publicitana de
log comespondientes productos o ser-
ViCins,

5.- Valor autonomo
de la marca en el active

ampresarial

De o hasta agul dicha 5& cobge, &N
dificuttad, gue la marca puada llegar &
adquirs un vator autdnoma extraondi-
nario ¥ GCupar por lantd, Juna p-
vileglada posicion en el active de la
empresa. Sobre tooo, 5i no se ohvide
gue a diferencia de la patente y cemas
cerechos scbre creaciones industnales
(modelos de utiidad, disefos mdustria-
=g, ein.), la marca v los resfantes sig-
nos distinbvos fienen una duracion po-
fenciaimente ilimitada,

Faradajicamente, muchas weces |a
rmarca ni siguiera aparace an el balan-
ce o recibe un meros valor simodlico.

Fern como quiera gue pusde ser
vendide y amrendada o, por decidc con
palabrag més técnices, cedida y licen-
ciada, es antonces cusndo en el pre-
cio de |& cesidn @ en &l camon de la
licencia aflora su lamativa valor de mar-
cado, Por poner upos ejgmplas, al li-
beralizarse recienfemente en Espafa

la distibuciin de gasalina y demas car-
buranies. |a marca CAMPSA de |5
Compafia Armandataria dal Mancpoio
ge Petroéeos fue valorada -segun na-
cigio la prensa- en 30000 milkones de
pasetas. ¥ & COCA COLA va en 1867
ciraba el valor de sus marcas n res
billones de didares.

El precio que la marca merezca,
pusde ser, ademds, obtenido sin ne-
cesidad de frasmitir [ empresa; va que
se ha ido genersiizando en el Derecho
comparado i principio de la libre ce-
sidn de la marca. Perc aun mas apa-
sicnanie resulta la posibidad de ren-
iakilizar la marca a fraves de terceros
sin desprenderse de Su dulandad,

Las licencias v los més refinades
mstemas de lag franguicias no solo
alumbran y consolidan ofres empresas,
sing gue fambien engorden cuanbosa-
menie |Bs cuenias de resuliados de los
fAulares de las marcas béenciadas o
franguicadas. ¥, por atro lado. las mar-
cas prasligiosas o rancmbradas se
susien ubtilizar como elemantc decora-
twa & configuracion formal de log mas
SIvarsos productos que in'regran el
nada despreciable volumen de nego-
cios del "merchandising’™ llaveros, pe-
gatinas, camisetas, porcefanas, boligra-
fos, cuadernos. sle.

Por consiguients, no debe sompran-
demes que [a marca sea capaz de con-
wverlires &n un netruments da financia.
cdn armprasanal, actuande ecma ga-
rantia de oe confratos da erackdn,

De uma manera grafica, se ha afir-
rmada que sl lodas las fabreas o plan-
tas da KODAK fueran simultaneamen-
e dasiruidas en iodo 8 mundo, basta-



na gar en-garania la marca parg con-
saguir o2 los intermediarios financie-
ros el credifo suficiente para recons-
truirias fodas.

La hipateca mobiliara gue en Espa-
fa es posible constiluir tarto sobme una
marca espafiola como sobre una. mar-
ca comunitana, pueede suplic & incluso
mejizar 2l tradicanal cometide de la
hipoteca.

6.- Contribucion
de |as marcas al desarrollo
y a la integracién
economica

Al propic tempa, & signd distindive
Gue la marca represanta, se caracten-
Za por ser un been inmaterial, ilieme-
tadamenie repelible y simultaneamen:
ie reproducible en muy diversos v apar-
tados lugares.

Al igual que las restantes modalida-
des da la propiedad mlelectual. las mar-
cas lenen al don de la shicuicad que
tan inutimanta ansiamos iog seres hus
manos,

¥ esa condicion nos permite facil-
mente percibir & relevanie papsl gue
lea comesponds [ugar en el procesc
de apertura y globalizacion ecenomi-
ca, facilitanda la transierencia de tec-
nologia y la divulgacion de 2 calidad
da Marte a Sur y de Orlente a Oecs-
danta,

La Bcencia de manmnas o su expiola:
cidn por &l proplo tiular acostumbra &
Ir acompanada del cormespondiente
K.ne=haw 0 asistancia técnica gue 1an
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eficazments pusde contribuir a efevar
gl nivel de la formacion profesional,
base y sostén del desarrolio econdmis
co.

Fero par la misma razon, las mar-
cas astan abieramenie expusstas a la
pirateria del siglo XX esto es, a los
Alacuas d o8 gormones o Tree-nders’,
aue -come el cuco entre ks pajaros-
frafan de criar &n nido ajenc o.de co-
sechar donde no han sembrado,

Ce ahi gue si de verdad se gquiers
intensdicar al flujo del comercio mter-
racikanal, sea preciso amparar debida-
merte fas marcas en s respectvos
ordenamientos undicos.

En esta direccidn han sido v conti-
nuan sendgs encomiables tanta el es-
fuerzo desplegads como los resulta-
dog alcanzados por fa OMP.. Da igual
MAanera gque suscita fundadas esperan-
zas la aglicacisn del Acuesrds TRIE'S
por |a recién creada Organizacicon Mun-
digl del Comercio; o la armonizacan
llavada a cabo en la Unicn Eurcpoea,
an &l Pacto Ardina, en el MAFTA, an
al MERCOSUR & an al Prevecclo de
Moddicacisn al Cormanio Centraarman-
CEND para |3 proteceidn de la Propie-
dad Industrial,

Afpriunadamente, (BMpoco B5 8je-
rmo & este loable objstive el Acuerdo
entre el Feino de Espana v la Rapabli-
ca de Cuba sobre Iz Promocidn ¥ Pro-
fecoion Feciprota de Inversiones, fir-
rrade en La Habana el 27 de mava de
1884 v en vigar desde 2l 9 de junio de
1995, cuyo aricule 1 menciona antma
lag imersiones protegidas todo tipo oa
derechos en el amaito de la propiedad
inteleciusl, incluyendo expresamenta
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patentes de invancidn ¥ marcas de co-
rerncio, asl como lcencia de fabmca-
cidn, Know-how | goodwir™,

7.- Formas de las marcas

El valicso activo empresarial que la
marca consliluye, puede desapareces
g, por virtud de un cambio de forma,
g destruye la identificacdn dala mar.
£3 por parte dal pubhcd ga 08 congu-
midaras.

En este santido, no conviene alvi-
dar iag cereras palabraz del juez nar-
teamericana Cliver Wendell HOLMES:
“Ya marea es o ceficada bisn qug pua-
e 5erde Qran valor, peno que 8s fEci-
mente desfruido, por (i gie deba pro-
tegarse con &l carespondiente cuida-
oo

Cunceamente, |3 vanacion de las
marcas dedicadas el vigente Decreto-
Ley cubana todo el capitule 1V dal titu-
o ¥V, Sin enfrar ahorz en el mayor o
meEnar acienn de los ires arbculos que
io Integran, permitanme sanplemeanta.
an homenape g nueestro comun pasa-
do, confrontarics con 2 prmigenia
normativa contersda en el Real Decre-
o de 21 de agosio de 1884 por el gue
sa reguiaron las marcas, dibujos ¥ mo-
delos indusiriates &n Cuba v Puero
Hica,

Disponia el ariculo 42 da aquel Real
Decreto gue fos que varen 50 lz da-
bida aulonzacidn an lodo o an panea i3
manca, dibujo 0 models nousinal oe
a0 UsSE, perderdn al deracho Jue & eila
tengan”. Y coma he podido compro-
bar, legos de sef letra muerta, 1al pre-
cepta fue electivarmente aplcado.

Az, la Real Crden de 19 de agosta
de 1886 confirmd inlegramenta una re-
solucidn de |la Seccion de Famenio
del Gobierna general de la isla de
Cuba, por la gue 58 pivd dal denecho
de propeadad sobre ia marca denom-
rada LA CHARADA" a un {abncants
de fabacos que habia modificado di-
cha marca sin estar autorizado para
glln por &l Gobésrno central.

Par idéntico moativd y porgue las va-
riacicnes acrecentaban su semejanza
can otra marcd, se ocrdend tambeén la
cancelacion de la marca de tabacos
dencminada "FLOR DE JULIAM.
ALVAREZ en la sentencia det Trbu-
ral de lo Conmencicso de 20 de jurmd
de 18585,

Al final, mevitablermente ha salido a
nuesiro &ncuentro fa figura del nesgo
de confusian, que ha sido, es y sera la
principal fuente de conflictos en los Sis-
temas de Marncas,




El Uso de la Marca
y el Derecho a la misma

Lic. Agsamo Moreia y Or. Alberio Gesial

INTRODUCCION

El concepto de marca ha sido defi-
nicdo en refteradas oportunidades. Para
nuestro propasio fomaremos la delinl-
cidn que da el TRIPS en &l aniculo 15
gel Acuerdo, donde dice que ‘podra
constiuir una marca de fabrica o de
comerncio cualguer signo o cembing-
cdan de signos que sean capaces de
distinguir los benes o senvicios de una
empresa de los de otra empresa’.De
esta definicicn amplia podemos extraer
las funcionas que cumple una manca,

Existe un acusrddo basico an qui &3
primera funcidn de |a marca es fa ca-
pacidad de distnguir ¢l origen comer-
cal de wnos delermirados benes o ser-
vicios del de otros bienes 0 sericios.

How en dia, sin embargo, esto no
hace referencia a gue la manufachurs
dal producto o el sanncio paanazcan
& una parficular organiZacidn Sconomi-
ca, ¥y esto &5 asi pues puade ocurnr
que =6 haya concedido una licencia,
uri franchising o un merchandising, re-
teniende la entidad pamigenia, propieta-
ra da la marca, s8ko una forma de con-
trol sobra la produccion del producto g
la prestacidn ded servicio,

For esta evolucion en [as melacio=
nes comerciales no &5 necesano, an
la actualidad, que quien compra un pro-

dueto o S8 sirva de un servicio conaz-
a3 quién ha elaborado ese products 0
va 8 prestar ese sanvicio por la que sa
ha desdibujado en parta la funcidn or-
ginal de la marsa,

Mo obstante ello, |3 marca sigue te-
niansa una funcidn de calidad. En elec-
o, cuando una persona adquiers un
pradusto o Un sEfVICio porgue conoce
la marca v esa marca le ha resultado
satistactionia, tene las mismas expec-
falives y espera encontrar las mismas
cualidades que lo llevaron a rexlizar (a
elececian.

Tal ver para &l consumidor sea esta
la mas imporante funcion de la manca,
an fanio que para el propietanc de la
marnca o mas imparante e el valar de
mercedo que la misma haya adguin-
do, ya sea esto a través de la publici-
dad g por la bondad del producta y
dependienco esta, ambién, de gue di-
cha marca sea a su ver al nombre de
la casa de comercio o no,

EL USO DE LA MARCA
PARA SU EXISTENCIA

Esta funcion diferenciadarg, indica-
tha de calidad e incluso de ornigen. aun-
que esio Ulitimo no fenga igual vigen-
cla como en el pasado, nos coloca de
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lleno en el terma del uso de la marca y
los derechos y obligaciones que este
uso conlleva de acuerde a los diver-
508 sistemas marcarnios vigantas,

Las problemas gue acamea el yso
o8 la manca son numennsos ¥ dificles
e analizar dado que los derechos
marcancs de los diversos paises don-
e este requizio @ solicitada, no indi-
Can oan precision cudndo una manca
estsd siendo verdaderamanie usada:
esio dependerd o8 cada egislacon an
particular v de las circunstancias y opi-
nicnes imperantes en un mamenio
dada y en un jugar determenada,

Esta consiatacion nos deva a pre-
gurtar por qué en muchos derechos
marcancs & sohcia el uso de ka mar-
ca v 58 prevé diche uso comao candi-
cign aine gua non para la esstenc
de la misma.

Es un hacho objalive que este requi-
sitn se enfiende bueno y nacesans enal
caso de las palentes, por el privilagio
que g monopolia crea, pere Ao parece
extensile al caso de las marcas.

Cuienes defienden este requisso ar-
gumentan gue es muy dificil encontrar
nuevas marcas oe [bnca ¥ que no es
licita mantener vigenta un registiio que
ro esta siendo whlizado,

Sin embargo, entendemos que por
2518 CAMIND NoS VAMOS encaminando
hacia una forma de pirateria y no pa-
rece argumento valeders, anta &l nes-
g0 indicadn, que los nuevos ndusthia-
lgg Mo pusdan ancontrar nuewas sig-
nos con aplitud destintiva,

La oira razon que dan los detenso-
res de esta posicion deriva de ka defi-

FHCIAN Mesma ge Jo que es una marca.
En efecto, si la marca es un signo ca-
paz de distinguir ko bienes o servicios
de una empresa de |05 de ofra empre-
5a, el producto ¢ servicio debe existir,
dabe ser un producto o un senvicio afre-
cido en plaza. En consecuencia el re-
auanmanis dal uso derive de la defirl-
cidn rmesma de 1o que es Lna marca,

Mo obstante lo expresado y argu-
mentado, de & compukza del derecha
comparado surge que muchas legisia-
ciones que solicitan &l use de la marca
para acceder a la registracién, parm-
1en que 858 USD Comiencs liempo das-
pués que la misma haya sido registra-
aa.

En esle aspects al art. 5 {c) del Con-
venio de Parls prove, “si an un pais
fuese obligaiona la utilizaciin de la mar-
ca registrada, el registro no podra sar
anulags sino despusss de un plazo equi-
fativo y &l & interesado no justifica las
CAUSES de SU inAcCian”

Es inferasante compasar este ai-
CL0 Con |8 misma suera da prevision
pard & Ccasn o8 i3S palentes. AR se
han establecido sanciones para el no
usd gde la paiente (entre ellas la licen-
cia compuisiva v la fijgcdin de plazos
especilicos gque varian segun oS tpos
de patentes de gue se trate). mieniras
gue aqui solo se habia de un “pericdo
aquiative”,

En esta mismo sentido el articulo
15.3 del TRIFS prevé gue “los miem-
bros podran supaditar al uso la posibi-
Iidad de ragisin,

Mo obstante, & wso elactive de una
marca de fabnca o de comancio no sard



condicidn para la presantacion de una
solicted de registro. Mo se denegard
ninguna solicslud por al ol motive da
que el uso pretendeda no ha lersda Iu-
garantes de la axpiracidn de un pero-
do de tres &f0s contado a parir de la
fecha de soliciiug™,

Por su parte 2| articulo 18 del Acuar-
do dispone gue
“si para mantener & regesiro s& -
ge &l uso, &l registro sdio podra anu-
‘arse después de un pafiodo ininte-
rrumpida de Ires afos: como mini-
o da falla de usg, & mencs gue e
tudar de la marca de fabrica o da
comercia demuastre gue hubo para
eflo razones velidas basadas an la
existencia de obstacuios a dicha
V1=
Sa raconocarin como razones vali-
das de lalta de uso las circunstan-
ciag que sunan mdependientemen-
fe de la woluntad del titwlar de la
marnca v que conslifuyan un obsta-
cule al uso de la misma, coma as
resticosonas 3 |3 Imperacion u oiras
requisios oficiales mpoesios a los
bienas o servicits proleoss porla
manca.
Cuando esté conmiada por el fitu-
lar, 2a considerard que i utilizacan
de und marca de fabrica o de co-
Merncia par cifra persona constiuye
uso de la marca & los efectos da
mantensr e registra’.

De o transcripto condhuimas gue &l
“neriodo equiative” del Convenio de
Paris s2 ha translormada an un plazo
no inferior a tres afos y & sigue man-
teniendo un amplisimo campo de
posibiidades de |justficacidn para ins
casos que resulte imposible el uso de
la marca,

REVISTA DE LA PROPEDRAD INDUSTRIAL - 21

EL USO Y LOS DERECHOS
DE LA MARCA

Cuando anfrentamos ef uso de la
mare2 con los derechos en funcidn de
la misma, los paises pusden sar divide
das en cualre grupos:

+ El primer grupo @sta compuesto
por aquellos paises en que el derecho
a la marca deriva solamente del uso,
donde &l uso &5 compulsivo y 8l mis-
mo debe ser evidencado para poder
abtenar & ragestiracion,

El fipico ajamplo ca asie tipo de pai-
585 |0 constibuyen Ios Estados Unidos
de Noreamenca. Aungue esio era asi
en & pasado. en e presanie @ sius-
cian esld cambiando dado que a5 sulli-
ciante gue la marca sea utilizada des-
pués de | registracion.

El Gnico pais gque S8 manliensg an
puridad en esta categora es Filipinas,
desde que alli aln esia vigente un
derecho marcario miy similar al gue
existia en kos Eslados Unidos.

+ El sequndo gnaoo de paises esia
cansdituida por aquelas donde el dera-
cho a la marca denva @&nto del uso
coma de la registracidn, incluyéndose
en la solicihud una declaracidn de bue-
na fe donde se expresa |a intencicn de
usar la marca,

El tipico ejemply de este grupo o
constituye el Reino Unida,

+ El tercer grupo de paises, cuyo
MUMEND 58 encuentra en expansion, o
constiluyen aguellos dorde el derecho
& la marca derive solamente de la re-
gistracion vy donde el solo usc no ge-
nera derechos. Pero como compensd-
c:an, el derecha preve que la marca
solo podrA ser usada duranta un carta
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lapso. Este tipo de derecho se encuen-
ira en-la Union Ewropea y en las leyves
del Benslux, anire oiros.

+ Finalmernts, el cuano grupo de
paises estd constibuido por aguellios
donde & damecho a la marca peede
s2r o no, creado por el uso, paro don-
de no hay pravision de eso Una vez
gue la rmisma ha sido registrada. Tal
g5 al caso de Costa Rica vy de nuesta
pais.

QUIEN O QUIENES
DEBEN USAR LA MARCA

Hamaimenie es el propietanc quien
debe usar la marca aungue s admit-
do gué un agente o una subsidiana dei
primen puede usar la marca. En e
misma senfido se entiends que un k-
cencigiana puede ulilizar la marca.

En.esie sentido y segun hemos wis-
to, &l TRIPE estipula en el adiculs 18.2
gue "cuando este cordralada por el b
fular, se considerd que la utilizacidn de
una marca de labrica o de comarnck
por otra persana constibuye uso da ia
marca a los slecios de mantensr el
ragistro”,

Esta posibilidad nos leva a pregun-
farnos 5 los productas ataborados por
personas diversas al propietano de la
rrares daben indicar esta circunstan-
cig; ya sea en ¢l producto mismo o en
&l envase, pues serd una informacicn
interesants para &l adguirenie. Enten-
demos que &sto dependera mas de las
namas gue hasan referencia 2 la de-
fensa de los derechos del consumioor
que 3 las nomas de derecho marca-
iy,

AREA GEOGRAFICA
DE USO DE LA MARCA

Cabe preguntarse si 08 necesano
gue la marca sea ulilizads en lodas
los paises donde sa pratends registrar
0 5i 550 83 NECESEND U USD en algun
zZrea especifica. En algunos paises al-
CanzZa con un uso simbalico, mientras
que &n la mayona de los paises don-
de el uso resulta requisite para la
ragqesiracion @l uso simbalico no 8% su-
liciente, rezultando necesano el “uso
nomnal”,

Arte esta sduacidn s hace nece-
sano tener una definicion de lo gue es
“yen noomal o, al menas, una mdica-
citn de s requistos que parmitirdn
sabar cudndo NDS anconiramaos ania
un “uso normai”,

Ezta ha sido 1area de kog respect-
yoe Poderes Judicisies de los palses
donde dicho requisio e exige, pudign-
dose establecer como critena general,
gque para saber cuardo nas anceatra-
mas ante un uso normal debemos aten-
der, entre oiras, a:

- La naturaleza del usa:
« Elarea geografica del uso;

«  La frecuencia del uso;

= La requiarndad v la duracion de
228 US0;

« La maturateza de los producios
molucTados:

La naturalaza vy [as dimensiones
da la emoresa,



PRODUCTOS ENUSO Y
MARCA REGISTRADA CON
ALCANCE MAS AMPLIO

Dabbde a la evolucidn del mercada,
al suceso O Insuceso de determinados
productos, a la fiereza de la compe-
18ncia 0 a cuakquier otra clasa da acon-
fecimigntas, pueds ooumr gue pOCoE
afos después de [a registracidn, los
producios que se encontraban identifi-
cados bajo un signo marcans dejen de
producirss.

En asta circunstancia cabe pregun-
farse qué ooure cLENG00 UNa Marnca sa
usd y registrd para toda una Clase y
luego sdlo se elabora uno de los pro-
ductos que B8 ancusntran intluidos en
esa Clase. La respuasia para esta in-
ferrngants eslard en war cuan astre-
chaments ligadas se ancusniran el pro-
ducto elabarade can l0s proguctos re-
gistrados v hacer caer o no &l regisiro
para o resio de |2 Clase,

JUSTIFICACIONES POR
EL NO USO DE LA MARCA

De acuerdo B lo esiablecido an al
arliculo 5 (c) (1) del "Convenio de Pa-
ria®, 5 en un pais fuese obigatona la
ulilizacién de la marca registrada. e
reistrn No podra ser anulado sinG des-
pués de un plazo egudative y si el inte-
resado no justiica las causas o2 sU
inacckan”,

Consecusniements, [odos kos dene-
chas marcanas que reguieran el uso
de la marca para maniener su venans
cin deberdn, necesanamenis, orever
esta posiilidad de justificacicn,
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Ejempics de razones que sean ad-
mitidas como justificacion del no uso
de una marca hay una infindad v eslo
no ha sido Emitade por & anicula 19
dal TIPS desde que &lli 32 establece
e

‘&B MECONCCEEN coma razcnes vali-

das de falta de uso as circunstan-

cias gue sumgan ndependianieman:

e de & voluntad del bholar de 1§

marca y gue corsdituyan un costé-

culo al uso de |a misma, coma las
restriccionas a la imponacion u ofros
requisitos oficiales impuestos a ks
béenes o sericios protegicos por fa
Mmarce”.

D= la lectura de este artfoulo se des-
prende que el Unico limite se encuen-
tra en queé no se admifirdn causas
dependientes de la voluntad del tibular,
estando el resto de lag causas que S
28 gdmiten, enunciadas & via de ajam-
pig,

REMEDIOS ANTE
LA FALTA DE USO

En los sistermas legalas qua colo-
can al uso comio regquizito para el man-
tenimients de [a wigencia puede ocurrir
W CCUME QUS UME MAICA No BSE sien-
@ usada: En esta situacian se permi-
1e, a intarvaios regulares, que el pro-
pietario de la manca pueda solicitar una
nUdva regisiracion y comenzar a co-
rrer ruevam=nie el plazo para & uso,

Los defensores de la necesanedsad
del uso enbenden gue esta es una mala
costumbre que puede transiommase an
una practica de malka fe, & incluso “an-
suciar® &l registro con las multiples so-
licitudes gue se pusden superponer 4
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fa solicitud de nueva registracion reali-
zada por el primer propietario,

SANCIONES
POR LA FALTA DE USO

Las sancicnes por & no ugo s& tra-
ducen en la cancelacion fofal o parcial
de la marca.

La cancelacion parcsal acurre cuan-
do la marca no esla siende usada tal
como lue regisirada,

En muches paises, uego de un cler-
1o lapso gue oscida en jos cinco anos,
gl propietanc de una marca registrada
debe presentar una declaracion jurada
ante = oficima respechva, en @ ogue
declara, e incleso adpunta prusba, gua
BU manza esia realmeants an uso.

En otros paises se exige la declara-
cidn jurada de uso al momento de soli-
citar la renovacion del registro.

En esioa paises. 51 no 58 cumpss
esg requisito formal ¥ o se juslifica &
no uso de la marca, la cancelacidn de
la misma oourre automaticameante,

Mo se observa que esta prachca
haya dado buencs resultados en los
paises donda se aplica

Por o que viene de exponerse el
mas habitual procedimeanto de cance-
lacion de la marca por el no uso es el
que se lleva a cabo ante un Poder Ju-
dicial independiania, por quien fenga
la iniciativa v e mbterds en niciar un
procedimiento de cancelacidn de re-
gistro mancanic.

Pero s& ha observado que ios inters.
sados prefieren negociar fuera del Tri-
bunal la camcalacion woluntaria del re-
gistro,

PRUEBA DEL NO USO

La prueba dal no uUsD a3 prachica-
manta imposible, pudidndose afirmar
qua nos encontramos ante una prueba
diabdlica, Por ello, los diversos siste-
masz legislativos han previsto la posibé-
lidad de imvertir la carga de la presba
obligando al propietara a probar que
la marca esta mendo usada. Por esta
los propiatancs de marcas acostem-
brar guardar proebas del uso de ls mar-
ca por un ciedo pericdo,

CONCLUSIONES

[zl andlisss de las prncipales solu-
ciones legales que hacen del usoc un
requisito para la regisiracion ¥ la exis-
tenca del registro, 58 obserna gue oi-
cho requisilc s encuenira miy atem-
perado vy adecuado a la actualidad eco-
nomica y comarcial,

Esin es asi porque &l uso crea, en
este plansta de economia globalzada,
un cumuls de problemas de dificil so-
luzidn con preguntas da muy dificil ms.
pussta.

El Corvenio de Paris v el Acuerdo
TRIFS contemplan las legisiaciones
donde el uso &5 requerido pero o ha-
cen en una fomma residual; v esto es
asl porgue se ocbserva una evolucian
de kas legislaciones hacia sistemas mas
objetivos en que & Uso No sea un re-
quisio esencial,



Mo obstante o expresado, no resul-
ia manos clerto qua e uso sigue sen-
30 esancial a ia marca. El uso de la
marca en 8l mancads es, an conclh-
sign, la megor forma de llegar al conp-
cimienio del publico consumidar, 82 la
mejcr fomma de publicidad. o cual a su
vez, permitird 2 mas faeil identificacion
del producio o del servicio v es, eh
definitva lo que k2 valorizard para ma-
yar benedicio del propistanio.

Todas los beneficios que acamea el
UsD son |os que deben ser tomados
en cuenia por los propietarics v debe-
rian ser, en delinithva, log que decidan
al propigtang a ulilizar sy marca, mas
alla de lo gue las diversas legisiacio-
nes dispongan sobre obfigatoriedad de
uso para la ragistracidn ¥ para &l
manterimiants del mismo.
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Defensa de los Derechos
de Propiedad Industrial en Espaiia (*)

Prof. Jesus Gomer Montero

SUMARIO
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1} INTRODUCCION

FPara proteger de manera eficaz kos
derechos de propiedad industnial, de-
bera ciorgarse al tukar de fos dere-
chos los medics adecieados para ha-
cerios efectvos, frente a los fercercs
que realizan actos de infraccion dal de-
recho de exclusiva Dlorgado por Las
patentes, marcas, abe,

En el marco de la presente confe-
rencia expondrémos, precisaments,
Que inslrumentos y cauces administra-

("} Este artiouicy conshbuys WRd Warskon ravees-
da de las Conlarencas pronufciadat en
Santiago ga Chila  Buenod: Ares n oca-
sicin de log Serninados 02 Propedad ndus-
i pard Juscss, que oroanind e QWP
sormung y respechyvamente can 8 Departa-
menta de Propiedad incastrial d& Chila y ol
InEtiuto Macional da Progeedad Indusieal de
Arganking,

("} Alnogadg (Elzabun - Madnd|
Pralesar de Derecho Mercantl da la Uree-
sidad Complutensa de Madd,

tivos y judiciales 58 pravén en la legis-
lacidn espafiola para asegurar una efi-
cazr proteccion de la propeedad indus-
tral, ¥ lo haremos siguiendo el sigusen-
b @zquema.

Er la primera pare astablaceremos
cudl es al contermdo aspecifico de s
derechos de propiedad indusinal con
espacial menciin al aspecto negativa
0 “Ws profvbend™ que esios derechos
phorgan,

En |la segunds parie de |8 axposi-
cion abordarermos e estudsd da ks ing-
trumenios gue al crdenamienta juridi-
co espanal otorga a ks lukares de oe-
rechos de propiedad industrial

Ma reformé 2olamente a |85 accio-
net y medidas que puedan adoptarse
an &l marco de ks propiedad industrial.
Sin embargo, a la hora de hacer afec-
tive al darscho de propieded incusinal
o salamente 83 posible invocar (3 le-
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gislacion especifica ¥ sectoral (leyes
da patentes, marmcas, eic.) sing que
My aspecialments, en & campo de
I8 signos distntivas o del diseho, la
proteccicn da astos demechos se pue-
de ver reforzada por B invocacion, a
tiuia principal o complementanc, de ia
Ley ce Competencia Desleal de 10 da
enem de 1991 g inclusc la Ley de Pro-
piedad Intelectual de 11 de noviembre
da 15987,

I FACULTADES OTORGADAS
A LOS TITULARES DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Realizadas estas consideraciones
preliminares, sslamos en disposicidn
de abordar cudl 85 &l comanido da os
darecnos oe propledad industmal, Como
manifiesta |a cocinna, debemos con-
templar un dobée aspecio

En un gspecio posihve &l derecho
de propiedad industrial oforga a8 su b-
tular un derecho eaciusiva de comer-
cializacion del objelo scbre el que re-
Cag.

Desde e s0ecio negatvo, oS da-
rechos de propsedad industrial confies
ren 8 su titular un W= proahibenct” opo-
rible “gnga ommes”; B510 SUDONE Gue
&l tercern que pretends hacer uso lici-
io de un derecho de propiedad indus-
frial debe contar con &l consentimienio
da| titular,

Cesde la perspeciiva de la defensa
judicial de |os derechos de propiedad
industrial es a facaia negativa ia real-
manta importanta. Por aso, @& Lay as-

pafola, siguiendo las modemas len-
denclas iMernacionales intenta tipificar
-gir animg. axhawsivo- al conjunio de
‘2z facullades concretas que assien al
fituiar para impedir que loa tercems
uEurpen su derecho de exclusiva.

Cihéndonos a las marcas, sefialaramos
que la Ley de 10 de noviembre de 1388
establece -no solamenie v de modo
genérico- que el fiular de una marca
reqgistrada esta facultado para prohibira
cualguisr tarcera el w0, sin SU Consen-
timiento, en el frafico economico de un
signa (déntico o semejanta (para distin-
guir productos o senvicios dal mismo
sacior) al suya”, Sino que tambken ndica
de modo expresc las facultades que
asisten al fiiular de la marca. Concreta-
mente el art. 33.2 safala qgus el fitular de
A marca podra, en gspecial, profibic a
cualguier lercer:

a) Poner &l signo en los productos
0 8N SU pregentacion,

b} Ofrecer producios, comercigiizar-
los o almacenaros con este fim u
ofrecer & prestar servicios con el
Signo.

¢} Importar fas producios, exportar-
ios o somelerios a cualguier ofro
régiman aduansno, por epEmpko,
&l transito o al de depdsito,

d} Wsilizar &l signo en los documen-
{os de regocios ¥ 1 publicidad.,

Em el sector de las invencionas, &
Ley espafiola de Patenles de 2] des
marzo de 1986 tambign precisa ef con-
junto de facultades que asisten al fitu-
lar de A patente o modalg de utilidad
para hacer efectivo su derecho. Ade-



mas, en & caso de las patentas se
distingue entre la patante de products
i 3 palente de procedimianis,

Fues béen, en relacion conla patents de
producta, el titular tendra & derecho a
profibir que los terceras realicen |0
slguientas actos: fabnear el producto,
cirecaria o ponerio en el comerncia, utili-
zar el products, importaris o poseero
[ara -B|Q*l.|l'|ﬂ de s fines mancionados.

Por o gue respecia 3 las palentes
de procedimientd |3 Ley aspafola ha
reforzado considerablemente el conta-
nido del derecho de exclusiva, Asl, no
sdlamante g2 prohibdrd a los tarceros
utilizar &l progedimienta patentado sina
Que tfambidn esla profeccicn se exten-
dera 3l produsio directamana oblend-
do por tal procedimiento,

La exfersicon de la proteccian por
patente al producio directamanta obba-
nido por el procedimienio palentado e
de extraardinana imporancia para al
caso de las imponaciones.

Adeamas, una prevision de este tipo es
especialmante adecuada para una ef-
cazproteceidn delas patentas daproce-
dimiento en agquelos paises cuvas legis-
laciones -que cada vz Son MEnos- na
admsen |3 patenia 08 products,

iy ACCIONES PARA
LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS
DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Lna var analizads el confenido de
oz derechos de propiedad industrial
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Vamos a esbozar el cuadro de accio-
nes judiciales v administrativas gue se
han pravisto para legrar una eficaz pro-
tecocdn de los mismaos.

Como es conocido, la propiedad
industrial admite -por lo que respecta
ala via [udicial- una deoble proteccidn,
de fal manera que el fitular del cere-
cho puede ajarcitar accionss cviles v
penales. Aungue an Espana esta pre-
wvisia esia doble via, no 3o pusde des-
conocer que 15 practica actual revela
qua las acciones civiles son (238 que 2
gjertdan da manerz mas comln utili-
zandasa |a via panal sclo en casos
ERCEpCIOnales.

En consecuencia, v en el aspecio
civil, las leyes espanolas de mancas v
patentes otorgan a los thulares de es-
tos darechos las comespondisnies ac-
ciones procesakes v las medidas admi-
nistrativas oporunas para iograr el cese
da 13 actwdad infractora para impedis
ue esta infraccion se refere en el fu-
fumg, & astas abjativas responde la ac-
cién de cesasdn v de indemnizacion
de dafios v perjuicios, asi como oiras
miedidas administralivas o sanciones.
& las gue nos refariremos a conl-
riUacian.

1. La accion de cesacien

Camo ha destacado la docinng &3-
pafola, la accidn de cesacidn debe
OEUEAr URA Basicion praeminents en 2
modems Derecho de la propiedad in-
dustrial,

Ezta preeminencia sa jusiifica por-
gue -con frecuencs- & inlrsccitn dal
derscho de patents, marcs, .. RO &
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un acio esporadics, sno una actividad
refferada, que se inserta en &l marco
de i actividad empresarial,

Por este maotivo es innegable que el
rameadic mas efcaz para evitar [a futura
retteracion de la violacidn de un derecho
de propiedad industral consiste en eer-
citar adecuadamente la accidn da cesa-
cidn; la misma tiene por finalidad jusia-
menie prohioir la repeticidn de los actos
que suponen fa infraccion del derecho.

Ademas, no puede ohidarse que la
Broion de cesacion debe prosperar con
independencia de que &l infractor haya
actuade con dolo o neghgencia.

En definfiva, v por esltas razones,
hay que aplaudic que &l modemo De-
recho espaficd de ks Competencia haya
recogide expresamente k3 accidén de
CeSACAN coma arma oiorgads al tiular
de los derechos de propiedad indus-
frial para haceros efecfives, incluso -
oomo weremos o manera inmediats
{Art. B3 a) Ley de Patentes, Art. 36 a)
Ley de Marcas.

2. Accidn da Indemnizacion
por dafios y perjulcios

Junto a la accicn de cesacion, esla
previsia expresamente la accidn repa-
ratoria de los dafics y perjuicios produ-
cidog por el infracior (Art, B3 b) Ley de
Patentes v Art. 36 b) Ley de Marcas),
La indemmizacion comprendera tanio
&l dafio emergente (valor de ka perdida
aufrida), como también el lucro cesan-
e (ganancia dejada de obianer).

La imclusidn del Yucrus cesans”, su-
pone un refuerzo especifico de los de-

rechos del fitular, Ahora biem, come
quiera gue las ganencias dejadas de
percibir no son faciles de fijar, s han
previsio unos crfancs, que se aplica-
rén a eleccidn del perudicadn. Esics
S0

a) Beneficios que el fitular habria
pravesiblemente obiensdo =i no hu-
blesa terido lugar la viclacsin.

B Bereficios que ef infractor obluvo
por la explotacion dicita de la mar-
ca, patente, ete.

c) Precio que el infractor hubiera de-.
bida pagar al tiular por la conce-
sion de una licenca.

Elegido uno de esics crtenos, of juez
puede tener en cuenta -coma lérminos
de valoracidn complemantanos- los si-
quientes, En el caso de marcas la no-
toriedad v e prestigio de la mesma, Por
su parte, en &l caso de palentes, se
puede fener en cuenta la importancia
ecomndmica del imventano o el tiempo
de vigencia de la patente en el mo-
menio en que sa cometio [a infraceion.
Finalmente, como factor especifica-
meants aplicable, al iimo de los crfe-
riog armba citados (pago de canon) pue-
de ser de utiidad conocer @l numers v
la clase de Ecencias concedidas por el
tiular del derecha infringido.

3. Otras medidas y sanciones

Junio & las acciones da cesacion &
imdemnizacion por danos y peruicios
s8 eslablecen una sene de medidas
para evitar la refleracion futura de los
actos infractores. Asi, por elemplo, &
embargo de los objatas en los que se



ha matanalizado la inlracedn; |a trans-
farmaciin o inchuso. la destruccian de
las productos: la retirada del trafico eco-
nomicn de los embalejes. envoltorios,
matenal publicitaro, etiquetas u atros
documentos en 3 gue 58 haya mate-
nalizado & vaolacien gl derecha de
rarca. ate,

Como S8 puede apraciar iodas as-
fas madidas lenden congaqur al
case alectivo oe la ectvidad infractora
a5l Ccomg evitiar su referacion fuiura.
Son medidas gque van de manera muy
directa & inmediata confra la actwidad
emprasanal del infractar; gin emoanga,
gxisten tambien oiros medics ehcaces
camo as la publicacion oa la saren-
cia

En efecto, al igual que en Derecho
comparado, la Ley espaiola establece
como sancion & posibilidad de pulbsli-
car la senfenca condenatona 8 costa
dal infractor medianta anuncics y noti-
ficaciones a las parsonss inberesadas
Woan los leneminags gus el juez establaz-
CA eNDresaments an A saniancia.

4. Medidas en Frontera

Citra medida eficar para hacer valer
log derechos de propieadad industhal,
aspaciaimenta frante a los actos de in-
fraceidm que tienen su fuente en &l “ax-
frarers”, es impedir que ia mencancia
falsificada pueda circular librementa.
Concretaments, el astablacimiants de
uma sane de medidas adminisirativas
¥ la intarvencikin da las autoridades
aduaneras, astd constituyenda una via
oue refuerza la posicion dal titular de
los derechos de propedad industial,
va que con estas mediddas se podra
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mpedir |a entrada del producte donde
8 raterializa k& mliaccidn del dere-
D Exclugivo.

La expenencia europea -recordemos
gue ias fronteras comerciales de Es-
pana son, en realidad, |as que fijan loag
linges de la Unidn Europea- ha sido
posiliva, especialments desde la en-
trada an vigoe del Raglaments {CE) n®
320594 dal Conzejo da 22 da diciam-
bre die 1294,

La finalidad de esta disposicion es
permitir |3 infervencion de las autonda-
des aduaneras para retensr en la Adua-
na aguellas mearcancias con usurpa-
230N de manca y las mercancias pirs-
bag,

Con asta doble lerminokigea se inclu-
wan, lanto loe productas gue poren
miarcas falsficadas (incluidas los am-
balajes, logotipos, efigustas, lolle-
tos adhesivog) como aguallas repo-
ducciones piratas del objeto que cons-
tituya un derecho de auior: tambésn sa
inchuvan |os objeins que reproduzcan
un modelo o dibupp registrado o na.
zeqUn la legislacicon del pais.

Ademas. &s imponants dastacar
que laz mercancias afectagas por una
medida de esta naluraleza noson, Uk
camente, s que se declaran para su
despacho a libre practica, sino gque,
también, se mciuyen ias que 58 &xpor-
len o reexporien de la Comunidad; o,
inclesa, aquellas que, incluidas an un
FégIman de suSDensIon O reexportacan
rredhanta raotificacion, ss descubran por
rcdive de un eontrol

Ef 1ot case, las marcancias serdn
intarvanidas s &8 comprusba qua son
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mercancias piratas. Pero, lo que es
rmds imporants, la ntervencidn adua-
nera no solo se produce por denuncia
del titular del darecha, sing también por
propia iniciativa de |8 autoridad adua-
nera, gue puede retener durante un
plazo de tres dias ka mercancia, noiifi-
cando esta circunstancia al tiular del
darecha para gue esie pueda inicar al
proceso gue lleve a la retencion dafini-
liva de la mercanca.

IV) MEDIDAS PROCESALES

Vokliendo a la perspectiva judicial,
hay que indicar que axislen una sere
de medidas de caracter procesal cuya
finalidad &z precisamente faciltar el
gjercicio ded derecho v su sfectiva sa-
isfaccicn. Por eso, la Ley recoge una
serie de medidas y mecanismos -
cesales dispuestos con distinta finak-
dad; a saber: garantizar que &l fallo da
la santencia se cumplira (medices cau-
telares), asegurar la prueba (difgen-
cias de comprobacion de hechos), o
tacilitar su reslizacicn (inversion de la
canga de la prusoa).

1. Medidas cautelares

La existencia de unas medidas cau-
telares tendientes a asegurar el pos-
ble fafo resulta, en ccasiones, IMpFas-
cindible para eviar un dafo mepara-
bia en al titular del derecho violada. En
esia senlido, la Legisiacion espafhola
concretamente los Ars, 133 a 139,
ambién aplicables al resto de lag mo-
dalidades de propiedad indusinal- ha
establecido una sare da medidas gue,
previendo anficipadamenta kg efectos
del proceso, aseguran de manera efi-

caz la ejecucidn de la sentencia que,
er su momenta, se pueda dictar.

Pues béen, enire aslas medidas, sa
puedan destacar las siguisntes;

a) La cesacidn provisional de los ac-
fos que viclan el derecho.

b) La retencian y depdsita de los ab-
jelos producidos & impordados
con violacidn del derecha: asi
camo los medios destinados & tal

produceidn,

¢] El afkanzamiento de & eventual.
indamnizacion de danas y peari-
cins,

d] Les anolatanes regisifales pro-
cadantas,

Por su prope naturaleza, las madi-
das cautalares & cAFRCIBNIAN por sU
provigionalidad (no son definitvas ni
deben prejuzgar el caso de londo an-
juiciado); varigbilidad (deben adantar-
se &l caso concrato) y rapider en su
tramitacidn (inciuso, en oCasiones, es
posible adoplarias "o gudita pars™).

Ademas, la persana que pide la
adopeidn de estas medidas debard po-
bar que su adopcion resulta absolula-
frafla Necesana, e5 decir. qua axisia
una sifuacitn juridica cigna de caute-
la, justificando, el Tpereuium i maomA
asto es, & peligra que representa de-
morar la-adopeidn de estas medidas
hasia el falle delinftng.

Un presuplasio para la adopeion oa
lzs medidas caulelares es que & sol-
ciants prusbe qua el objeta de la pa-
terte infingida esta sienda explolada



o la mancs esta siendo sfectivaments
usada,

Si no s |ogra justificar ftal explota-
CHON & USa no se adoptaran las madi-
das soliciladas; este presupuesio -que
la Ley establece claramenie para kas
palentes- (Arl. 133 Ley de Palentes)
noes, & |uso de algdn autor, aplicabbe
a lag marcag,

Las medidas cautelares se puecen
solicitar en fres momentos diferenies,
previamenta a la shberpasicdn de la
demanda par infraceidn, conjuntamen-
l& con fa misma o con postencnidad,

Ahara blen, agmaiida |2 pnmera po-
gibilidad, s= exige gue el beneficizdo
por estas medidas entable la accicn
principal en un plazo de dos meses a
canfar desde e momenio en que sa
adopten las medidas cautelares.

Cuanda son adoptadas las medidas
cautelares, la Ley dispone que el Juez
puede exigir una caucian al sclicianta.
Con esia caucion 88 responderia de
g eventuales danos y paruicias gue
lag medidas cauieiaras pueden causar
sl presunte infractor; piensese, por
gjemplo, en el caso de qua las madi-
das adoptadas quaden sn slacto por
ura resolucidn an comtra ded proceso

principal,

De la misma farma, en cetermina-
das circunstancias -concretamente
cuando la medda cautelsr acordada
imnplica restricciones para |3 sctvidad
ndustrizl o comarcial del demandado-
=& podria sustituir esta medida par una
fianza que &l juez fiara oparfiunamean-
=3

REVISTA DE L& PROFIEDAD INDUSTRIAL - 33

2. Diligencias de comprobacion
de hechos

Las "diligencias de comprooacon de
fechoes” tianen por finaikdad asegurar
la prusba de la mfraceian, evilando gue
gsta pueda perderse por una aclua-
cidn maliciosa dal Usurpadoe gue 1a
haga desaparscer

Las diigencias de comprobacion de
Recheo proceden de & mstucion fran-
cesa ‘saizs-gdascnpiion” ¥ 5on ura es-
pacie de dilgencias prefiminares al epars
cicio de und accidn por infraccidn. En
8l caso de ser acordadas, el juez se
perscnard en &l luger donce presumi-
blemenie se esté cometiendo la infrac-
CHIN Y procederd a ung descnpcion de-
tallaga de las instalaciones, magui-
nas, meiodos de produccicon o fabrica-
ciar, ete.. del lugar en cussticn,

Estas diligencias pueden resultar de
extraordingria importancta para probar
infracciones en matena de patentes.
Ce hecha, s& prevé que en su realiza-
cign el juez pueds actuar acompanado
de peritas o experios que realizaran |
infarme técnico comespondiente, Farti-
cularmante imporiantes son para log
supussios de infraccin de patentes g
procedimienio donde corresponde al -
tular o2 & patenie (demandante) s0-
portar la prueba de la mfraccion.

La deswmion pdicial de llevar a la
practica unas diligencias de compro-
becidn de hechos estd salpicada de
ewdentes dificultades pues no debe-
maos olvidar que su ejecucion supone
entrar en la empress del presunto in-
fractor. Por eso |la doctring indica que
gl juez debe mowverse con Unos cnte-
nos comancenies a la hora de adoptar
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unas rmedidas da asa Lipa. Asi, expre-
samenie & sahatan como requisitos
quea daban cumplires para su adopoicn
los siguisntas:

a) justa causa y necesidad: es de-
cir cuandc sea presumible 1a vio-
lacion del derecha y no eesta po-
sibilidad de comprobas asie Ne-
cho sin recurir a astas diligen-
cias,

b titided: el jwez debe estar con-
vencidn de la eficacia de la prachi-
a3,

¢l proporcionalioad: ef jusz habra
de ponderar el beneficio que la
comprobacson de los hachas su-
pone para & proceso yoal posibhe
perjuicio que se le puede causar
al prasurts infractor,

Pues bien, si ol ez acuerda la préac-
tica de estas diigencias acudird -acom-
pafado en 5U caso por expenos- al
lugar de los hechos donde oird las ale-
gaciones de la persona a guien se prac-
tice la diigencia y hera la comespon-
cvenie comprobackon de ia presumible
infraccidn.

En &l supuesio de que &l ez esh-
me que no cabe presumir que las ma-
qumas o disposiives inspeccionados
pusden Sendr pEFA UNa actuacion in-
fractora clel derecho ajeno, dara por
concluda la diigencia y ordenara que
g forme una péeze separada en la gue
se Incluiran las actuaciones. Pieza que
se mantendra secrefa, nothcandoss,
mas tarde, al solicitante de estas dili-
gencias gue no proceden las mesmas
¥ que lampoco procede dar a conocar
el regultado.

En la hipdiesis de que el juez pra-
sumsese que en las instalaciones ins-
peccionedas se estd produciendo una
infraccidn, efectuard una detallada des-
cripcidn tanio de la maguinania, como
de los dispositivos, procedimienios &
instalaciones, medianie 103 cuaies s
lleva a cabo la vialacicn,

En este Gitmo caso el juez debera
reglizer la comespondients certficacion
y emitir dos copias destinadas -respec-
fivamenta- a {a parte afectada v al soli-
citante da las diligencias, Concrelamen-
fe, exta ultimo deberd ulilizar la peni-
nente copla para niciar |a accidn judi-.
cial que s& proponga entaldar, para o
cual tiene un plazo de cos meses, 5
en ese plazo la demands no s pre-
sania, las diligencias practicadas que-
dan sin efecto.

3. La inversién dea |a carga
de |la prueba

Para conclusr, vamos & hacer una
breve referencia a la figura de la “in-
versidn de la carga de la prueba” Esta
medida como excEpcion a ia regla ge-
neral de que la carga de la prueba co-
rresponde al aotor 58 estd ntroducian-
gdo en el Derecho de la Compatanca
Desleal cada vez en mayor medida.
Asi, esta excepcion va posas carta oo
naturaleza en temas tales como los
raferidos o la publicidad engafiogsa,
[dende la veracidad de la alegacion pu-
blicitaria debard probara el anuncianie
demandada) ¥ olfos SUpUESios o8 com-
petencia desteal, coma la denigracion,

En al Derscho de propiedad incus-
trial la inversién de la carga de la prue-
ba ze ha introducido en dos supues-



tos: infraccidn de patentes de procedi-
mieniD para la oblencion de producios
nuevos y juicios sobre caducidad por
falla de uso de la marca registrada.
Veamos sucintamente ambos casos.

La imversidn de la carga de la prus-
ba es una medida procesal que en ma-
teria de patentes fiende a facilar la
proteccion de las patentes de procedi-
miento ¥ =5 paricularments impodan-
te en aguellas legislaciones, gue no
admifen |z pateniabilidad de producics
guimicos v farmacéuticos,

Ezta medida se justifica porgue re-
sUfa casi imposible al demandanie pro-
bar que el producto fabricado por el
presunto usurpador & ha sxdo por el
procedimeents patentado por e actor,
For el contrand, es mas fécl que el
demandada prusbe la inexigtencia de
EU usurpacion, demostrando que el pro-
ducts g8 ha obtemido por un procedi-
mienta distinio del patentade por la ac-
lara,

El macarmsmo de la inversidn da la
carga oe la prueba no 5o aplica a to-
das las pateries de procediments, sno
tan solo a aguellas mediants las que
sg ocbtengan productos nuswos |nowe-
dsd que e2 juzge con referencia 2 la
facha de priondad de la patente).

Esto ocurre en Espana; sin embar-
oo, & nivel iInternacsanal, axisle la tan-
dencia de ampliar este beneficio a las
patentas da procedimiants de produc-
iog conocidos, siEmpra qQus concuma
una circunstancia adicionak que exista
una posibididad sustancial da que &l
produects haya sido labncado par al
procedimiento patentado v el titular de
la patents {demandanie) no ha podide
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a pesar de haber realizado esfusrzos
razonables,; detarminar cual ha sido el
procedimiento reaimente ulilizado por
el demandadn.

Como antes sefialaba, en materia
de signos distintivos también estad pre-
vasla & inmversion de la canga de la prue-
ba &n o8 procesas de caducidad por
falta de uso de la marca registrada. En
estos casns comespondera al litular de
la mamca {demandado) probar que fa
Marca €5 usada en log EnTEnos mar-
cados por fa Ley,

La introduccion del mecanismo e
la imversion de la carga de la prueba
an esie punio estd, en mi opinign, ple-
namente justiicada desde el momeanio
an que la prusba del no uso, coma
prueba negativa, s muy dificil. Por al
conirano si la manca realments se estd
usande., el titular lo podrd probar mas
faciimenie. En este sentido, puede afir-
manse guea |a expanencia egpafala ha
&do posdiva yva gue 1al medida proge-
gal, acompanada de otrag de caracier
administrativa, ha logrado -en un alio
porceniae- erradcar del Regiiro de
Marzas, aguellas marcas que realman-
te no 58 usaban,







La Represion
de la Competencia Desleal

Prof, Haracio Rangel Otiz i)

1. Los monopolios
inhiben la competencia

Los criterica que: han serido para
gaterminar |las actividades gue les son
permitidas a ios empresanos en el ger-
cicio de la competencia, 58 cpanen a
la creacion de monapolos ¥ a2 la im-
planfaciin de actndades moncpolicas
gue inhiban el pegs compeltencial. Los
moncpcliog esiorban ¥ entorpecan o
etercicio de |a competencia.

La regla generad praofbe el Bvan-
Tamerio de monopoliog, pues s mo-
nopalios son 3 antilesis da la compes
fencia, Los monopolios s& prohiben con
2 ©ea de famenlar la compatencia,
dados os bBeneficios que de alla =a
dermvan para i3 comunidad; de ahi gue,
BN principio, todo BMEpresano este en
caondicicnes de incursionar en =28 acti-
wrdades que en 2 indusing y el comer-
ci realizan Olfos emprasanos sin ma-
yor conapisa.

Este principio tan pragonaco paor ios
defensores clasicos oa ia compatencia
y dal liore mercaco no as absoluto.

1"} Socio da IUHTHOFF, GOMEZ YVEGA &
LUHTHOFF, 8.5
Presidaria gal Grupe Mexicara da lp AIPPL
Fresidenie Elecho de la Assoacion nherra-
cignal de Prolesons: @ MivESHQATONSE 08
Erpiecad Inbabssiusl JATRIF,
FProdesor da Derecha 02 la Fropedad Inie-
lesctual, Univarsidad Paramsncana.

2. Ciertos monopolios

gon indispensables
para que exista

sana compatencia

Agi comg se ha dicho que, en o
oenerzl, loa monopoliog entorpecen el
ejgrcicic de |la competencia, egfa carm
gue &xsten cierioe monopolins v privi-
lemos gue son mdispensables para que
st compatenaia y fbre mamcado.

For contradictorias que parezean
una y atra, ka forma coma lasg cosas se
producen en la realidad parmite cond-
liar con comodidad eslas asevera-
ciones, cuando se entiends que al ajer-
cicio de une SENE DOMPEtencia Manc
a ias comernciantes competir con esfuer-
208 propios ¥ No ajenas,

En eigcto, las reglas que ngen Uma
recia participacion en gl ejercicio de la
gampetencia mandan gue 05 Comer-
ciarles concurran al mercado con e5-
fuerzos propics; soio asl se entiende
el gjerciia de la compatencia.

Incursionar en el mercadc a base
el aprovechameento d& los esfusrzos
ajanos, [ejos de producir el efects de
fomantar 2 compoetencia teng como
SONSecUsncla una inhibickon de esta
actwizad, pues (a5 recompensas a lag
conguistas ded mearcado gue s& consi-
quen con esfuerzos propios saran com-
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partidas por guienss na han contribuida
a dicha conquista con sus Propdos ras
CUFSOS.

Cuando las leyes no preven la re-
presian de las actividades gue realizan
quienes pretenden participar an &l jus-
go concurrencial en estas condiciones,
efectivamente estan fomamando una
refirada del mancado de agqueilos que
participan &n e mercado & base de
asluarog v recursas propias.

El desaliemo de la compeiencia no
£5 alge gue por i mismo. produzca un
peruicio social, como no fuera por el
hecho gue & desalento 08 Lego con-
currerncial impede gozar a la Sormune-
dad de ciros beneficios, como son
majores precies y mepr calidad en =l
suministro de bienes y servicios.

Por fanto, une redgla fundamental gua
debe obsanarse an & gparsicit &8
Competanca 88 (3 a8 MeufSanar e ¢
mercada y participar an @l jusgo
carcurrancial con asfuarzos propios v
g djgnas; regla que toma fa forma de
una fmitamte en el ejercicio de la com-
petencia; una s&na competencia asta
condicionads a la observancia da cigd-
fas restriccionss gue incluyan al res-
peto de monaooios ajencs en agunos
casos y de olras reglas vinculadas con
dits oS MarOooias

3. El Derecho de la compatencia
agrupa en una categoria
especial a ciertos bienes
de la empresa: los derechos
de propiedad industrial

For eso, existen clatas sircunstan-
cias bajo las cuales la wiilizacion o

autorizada de los bianes inmatenales
de la empresa ajena en el sercicio de
la compatencia es llegal, toda vez gue
la utlizacion de esos bienes inma-
tenales aignos por pare de un competi-
gior, para incursionar an &l mencado se
traduce en & ullzackn de recursos
BHENGS Y N Propics.

Esta forma de incursionar en el mer-
cado no la permite el Derecho de la
cCompeiancia.

A tales efectos, & Derecho de la
mmputenl:ia agrupa en una caleqgora
gspecial a esos bienes, respecto de-
lgs cuales sus legitimos propeatancs y
poseedores pueden ejercer o gue en
&5t materia 58 conoce oM un Jend-
cho de exclusivwdad que algunos iden-
tifican con o monopaios, v les Ha-
man ca asta forma por razdn oe que
el ajercicio de los derechos de exclusi-
vidad comespondientes excluyes a los
demas compelidores de la posibiidan
legal de hecer uso de |os benes inma-
teriales de la empresa pralegiaas 4 ira-
ves de esos derschaos,

Ezos derechos de exclusnedad son
Iz mismos derechas de propeedad o-
dustral que estén deterrminades en la
legislacidn de la matenia de cada pais
y 80 algunos ordenamientos intema-
cignabes, a los fines de alerdar a los
comerciantes de aguellas activigades
respecio de las cuales deben aparar-
s& an el ejercicio de una Sana compe-
tencia. Esios derechos estdn represen-
tados tipicamente por los signos dis-
tintvs de la empresa que abarcan ins-
fitucianes como las marcas, ke nom-
bres comerciales, los avisos comercas
ias y las denominaciones de ongen por
un lado, ¥ kas creaciones rusvas Jue



cormpranden & las invenciones pateria-
bles. los disehos v log mocelos de uli-
lidad, por otrg,

Cesde lusgo que no es arbitrana la
determinacian sobre si un béen inmate-
rigl de la empresa efectivamante corsl-
tuye un bien merecedor de la protec-
cion gue configren los demechos da
propiedad industnial. Anles al conbra-
ro, exisien meglas, condiciones v e
quisites que deben salistacerse a los
fines de estar en condiciones de ejer-
cer esos derechos.

Tal razonamients conduce a olra
proposicicn que sugeere gue los De-
mes y aclividades gue no eslan ampa-
rados porun derecho de poopsedad in-
dustrial, esio es, por un derecho de
axciusividad, estan disponibles para su
libre ulifizacion por pare de compe-
fidoras v lefcencs,

4. Necesidad de una agrupacion
adiclonal de criterios
que deben observarse
con independencia
de los derechos exclusivos
que confiere la propledad
industrial

Perz el gjercicio de la compélencia
en estas circunstancias, la apboacdn
con lodo ngor de & propuesia que
permife a los competidores la realiza-
cion de actwidades ¥ negocios o la uti-
lizacion d& bienes inmatanakEs que no
estan amparadcs por un derecho de
exclusividad condormme a las reglas e
la propeedad industrial, -y que por tan-
to se estiman en & dominkg pdblico
para su libre ulilizacidn-, puede condu-
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cir a resultados fan mdesaables an al
gjercicio de la compelencia como 105
e e prefenden evitar con la repre-
sign de lg ufilizacién no auicrizada de
los bienes amparadcs por la propie-
dad industrial.

Dw ahi la recesidad de una. agripa-
cfdn adicional de crierias que deben
chiservarse en el ejercicio de la com-
petencia, con independencia ded res-
peto que en estes actividades mere-
cen asimismo los derechos da propie-
dad ndusinal. Sa trata de ura serie de
reglas v criterios que deben respetar
los comercianies en el ejerccs de la
competencia, cuya inohservancia se
traduce en una conducta de compe-
tencia deslesl; repamible por el Dere-
cho por razones anélogas a las que
sirven para justificar la reprasion de los
usgs no autorizados de los bDianes
inmatenales de la empresa aj@nos qua
se Bncusntran amparados por un de-
recha de propiedad indusinal, Es pre-
cizamente & estos crilerics, a los que
sivven para precisar la existencia de
un acto de competencia desleal pro-
pliamente dicho, a lo ogue me yov a re-
{erir mas adeianta.

5. La expresion
“competencia desleal”

La expresion “competencia desleal”
lconcurrance. daloyvale) as empleada
par primera vaz an [as sapancias dics
tadas por o tnbunales franceses a
prncipios del sigio XIX)' elo significa

wagse Yves SAINT-GAL Protachon et
Dwfgnze cat Marguas de Febrigus el
Coneurrance Ddlayaie - Dred Frangais of
Oraits Efrangevs - 1. Delmas ef Cie. 75006
Paiig, editiorse 19382, pag. Wi,
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que la necesidad de regrimic los actos
de competencia desleal ha estado pre-
sente desde tiempas remotog.

La competencia desieal es una dis-
ciplina de apariencia compleja, aun
para et eshudioso y prRcticante; en pare
por su naturaleza casuistica, paro an
mucho por la falia de divuigacion y es-
iudio gue esta discipling ha padecido
an ruesir medio,

Esio ha provocado que en ocasio-
nes la aceicn de competencia desleal
haya sufrido desvios cuanda 52 ha he-
cho uso de glla, o ben que esta insti-
bucidn no haya sids debldamente apro-
vechada én beneficio de causas jus-
tas.

A ello hay gue agregar que ks con-
ceptas en fomo de los cuales gim la
ooctrina oe la compstencia desleal son
afines a oiros conceptos con los que
frecuentemente se ‘e relaciona v por
tanto se e confunde; no siempre es
facil digtinguir los uncs de los oiros v
MEeNDS Separancs con precisicn,

6. El manejo técnico-juridico
del concepto competencia
desleal en materia
da propledad industrial

Es camun encanirar a ia discipling
oa A competencia dasleal incluida en-
tre los instiutos que integran 1a propie-
aad indusinal.

Ellc se debe, en wna gran parte, al
Fiecho gue el Convenio de @ Unidn de
FParispara la Profeccion de la Progiedad
Indusinal de 1883 (el Convenso de Pa-
risl, desde la Gonferencia de Revision

de Bruselas an 1300 infrodujo disposi-
ciones relafivas a la represion de la
compelancia desieal gue a lo largo de
este siglo 38 han o perleccicnando an
las diferentes revisiones del Camvenio,

La inclusicn de disposiciones onen-
tadas a la represian de a3 competencia
desleal en el Convenio de Paris no es
accidental, pues |la relacion existents
entre los institutos de la propiedad in-
dustrial propiamente dicha (v.gr, l03 sig-
nos distintivos y las creaciones novedo-
sas) par un lado v la competencia des-
eal por otra, asi o ha recomendada.

Sin-embargo, no deben confundirsa
los derechos de exclusivdad recoroci-
dos par la propiedad indusinal (v.gr
reQistnos mancancs, registros de dise-
fic, etc.i con la institucidn: gue reprime
la competencia desleal.

En el caso de los derechos de pro-
piedad industrial se esta ante un bien
delarminads con toda precsion que
debe ser respetado par os competfido-
res por razan de estar amparado por
un' dereche de propledad industnal
EXprESEMEnIe reconocide por una
autoridad adminsirativa en Tavor de su
titudar. ¥ ma por ofra razdn,

En cambig, lo que la disciplina de
la competencia desleal manda es
una conducta de correccion, que im-
plica ciertas abstenciones, indepan-
dientemente de que ia conducta que
realiza el comerciante esté o no vin-
culada con un bien amparado por
un derecho de propledad industrial
de un tercero,

Desde un punto de vista lécreca, es
indispensable tener en cuenta esia



distincion, pues, de olro moda, no &3
posible ertender la discipina de la com-
petencia desleal,

Es peninenie intentar precisar el
contexio en el gue se emplea el con-
cepto de competencia desleal en ma-
teria de propiedad indusirial v referirse
3 5 contenido v alcance. Gon frecuen-
cia se confunde esleg l&rrmird ¥ 10 mes-
mo 58 emplea al calificar actos pemi-
ciosns de fa competencia gue afectan
derechos exclusivas reconocidos v
registradas ante alguna oficina publica
{esto a8, wviolaciones a derechos da pro-
piedad industrial), come al tratar los que
afectan derechos que recaen sobre
otros bienes inmatenales de la empre-
58 que nd han sddo objeto de depdsito
ante las autoridades,

Es cierto que en su acepcion gra-
matical el concepto “competencia das-
leal® puede llegar a abarcar actas gua
lesionan o tendan a lassanar darachos
praviamante nscrlas ants una alisina
gubarnamental, cuva excleshindad esta
BR pARGIpio asegurada con motivo de
la provia ingcripoidn. También desde
un punio de vista gramatical, debiersn
auadar inclukdas bak esie rub las ac-
tividades pernicigsas que can motivo
el ejercicio de la competencia lesio-
ran o tenden a lesionar dergchos s0-
bre bienes inmatenales de 13 emprasa
gue no han sida abpets da ura pravia
MECHPCKIN & regestr,

Litaralmenta hablando, tanto éstos
come aguélics constiuven manifesta-
cares dezleales an la competencia,
osto e, formas de competencia des-
leal, pues tan desleal resulta en térmi-
nos compalitivos que un comercianie
ulilice sin autorizacicn la marca regis-
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frada de su competidor como el hecho
que 2 dicho comernciante utiice & mar-
a3 ajena aun no estando regisirada.

En términos genarales -no necess-
ramente legales- ambas conductas po-
drian ser consideradas como ipemas
de competencia desleal, mas no des-
de el punto de vista técnico-juridica.

En el primer caso, s decir, an el da
la marca regisirada, s& esiara anba &
violacidn de un derecho de propiedad
industrial, esic es, anie la viclacicon de
un derecho exclusivg debidamente re-
eonocido € ingcritg, no asi en el se-
aunda,

En vista de gue las leyes de propia-
dad indusinal cantienen disposicidnes
sxpresas que prohiben ¥ sancionan
conductas especificas en matera de
violacién a log signes destintivos debi-
damente registrados procederd enton-
cas la accidn que |a ley do modo ax-
pres0 y AUSnomo consagra para el
caso en que tales derechos exclusvos
g ingcriios o registrados son violados,

Sea como fuesre, &l hecho es que
los comerciantes g industrigles, -los
Empresanos-, puedsn verse panudica-
dos ilegitimameante tanto por wiolacio-
mas a los derechos axclusivos que va
leg han sido reconocidos da manera
SNpresa, como 3 fravés de actos malh-
ples por parte de la compelencia al
grado que resultaria ocioso @ inutil pro-
CUrar una enumeracion de todos los
actos posibles e imaginables para in-
cumr an compeaiencia desleal.

Si esto es ciero con respecto 2 una
ENUMEracion de conductas, mas gra-
Ve - menos practica- resultaria propo-
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MEr quB UNA empresa contara con un
requsire o inscripcidn de la fofaldad de
sus bianes imtangibles para poder ac-
clonar en conira de un lercers ;oomo
regisirer la imagen, &l presiigio, la
clientela, efc.?

7. La nocion de competencia
desleal constituye
el complemento indispensable
de toda la regulacion
sobre los derechos
de propiedad industrial

El procedimiento de inscripcicn o re-
grEing de signos dstintivos constituye
un sistema pecubar de defender de un
modo mas efectivo e intenso los so-
puesios de “compelencia desleal” en
gue la tutela juridica cuenta con el dato
preconstiuids —-gue propaniona segu-
ndad, fijgza v publicidad— de [a previa
inscripcidn ded signo mercantil, *

Ante elio surge la pregunta de si la
discipling de la competencia desleal tie-
rng alguna funcion gQue ejercer con
respecto a la proteccion de esios sig-
nos gQue 58 ancuantran registrados v,
por consiguients, disfrutan de una tu-
tela mas fuene.

En principic la condestacidn habria
de ser negatva. Careceria de sentido
que €l tihular de un signg registrado,
que tiene a su favar el sisfema protec-

Hemanasgido BAYLOS COAROZA, Tralkds
a8 Derecha ingdusia (Propledad Indusirsal
- Prapiedad intelechual, Derecha da ln Som-
pelensa Econdmics, Dicipling de 1a Com-
pesencia Dastasd), Ednorial Civilas, Madnd,
1978, pdg. 328,

tor de la propiedad industrizl guisieta
dafendar a su derechd a traves de los
medics “menos aficaces” ofrecxdos por
ka discipling de ke competencia desleal,

Sin embango, la cuestion no puede
sar planteada esinctamenta asi, * Pue-
de haber aspecics y sactores en gue
la defensa ded imterds dal fitular reguie-
ra la ulil2acon Sonjunta de ambas ing-
trurmentos juridicos, Es el caso de @a
eliqueta en gue figura la marca regis-
frads, pero gue se caracteriza ademas
par ctros rasgos distintivos, denomina-
tivns o graficos gue no han sido objeto
de inscripcion espacial.’

En estos casos el ejemicio de los
dos tipos de acciones cubre suficien-
temenie armbos aspecios: ¥ aun pu-
digra ocurmr que 38 encusnire cande-
nada al fracaso la alegaciin de que ha
axishdo una vialacidn del derecho ax-
clusive en relacidn con el distinfive
inseritg, ¥ en cambio, tenga éxito la
Bccidn represora de la desiealad, en
lo gque se refiere a los elementos no
regisirados gue integran con agusal la
combinacion distintva que trata de de-
fandarsa.

En estos supuestos v olfos andlo-
gos, la doctring habla de la funcidn de-
fensiva de cardcter subgidiano y aun

1 |b.:d

*  Pudiara sucedar que, mientras 3 raalidad
e & imeacidn de la progia manca registra-
73 ofrazca dudas. cea ewdenie que log de-
mills elementos distinbves de gue s& oame
pone la eliguska v dan A condcaila &n su
conjuric ideniiicacdor han SO0 copiados, mi
tades o repradusidos de mode Gue & con-
|urdo cirazca una seNsacicn g9 EEMEANZA
gua produce la conivndibilidad. Véase
BAYLOS, cp. cit, pdg. 324,



complementano de la discipling de |la
competencia desieal.”

Por todo ko antenar se dice gue la
nocidn de @ compelencia cesisal cons-
fituye &l complemenio indispensable de
toda i regulacicn sobre los derschos
de propiedad indusinal,

Conviene apuniar ahare que 1a dis-
cipiina de la compsetencia desleal adse-
mas de reprimir agresiones direcias o
indirectas contra los demas competi-
dores, tambn conlempla entre sus
objetives ta impugnacidn de conductas
empresariales caraclerzadas por la
ausencia de referencias a los demdas
compehdores.

Es el caso de ks publicidad superias
fiva, exagerada o desproporcionada en
ia que un empresario airibuye propie-
dades falsas o engaficsas a sus pro-
ductos o servicias lendiendo a caut-
var con ello a un sector de 1a clientela

" Es perfeciameniE sdmsible o emplen come-
junto de la azodn desvaca del dereckn aa-
clusivo v e 8 compelanca doshead. Lamis-
ma solucion sa apica en la concepcidn in-
#aaa. erla cual i teania dol passing aff -
que ConsiiUYe 8l eguivalanie de & dscipi-
fE e |8 deslpalad do los ssteras conb-
neriales - penTee 13 ACUMARCHIN de una ac-
sidn da esta ratumlera a in cenvada cal
derechn exclughed sabee & Aiged egisiaa-
do. El posble rieaga de qua un regising pue-
da oaverer iImabds Necs uEual BUS une ac-
cidn por infracosdn ol deracho SoOMg wna
marma regisiraca 58 acompans y Sdicions
de una reclamacan basads an passng aff,
amse BATYLOS, op oL, A27. Véase @
bt B.G. KEALY'S Law of Trademarks gnd
Tradenames, Londrea 1380, pdg, 12, Bl grme
pleo simuflanen da k0§ cae lpos g8 accic-
neg también s apoyads por Ladas. Vease
Stephan P, LADAS, Pamnfs Tracemars
and Realated Aights, Viol. 1. Haruaed
Wriveesity Press, Cambridge. Massachusatis
1578, pag. 1690
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gue ha sido objelo de manipulaciones
peicoligicas.® La disciplina ca ka com-
pelencia desieal reprime esias opera-
ChOnes, pues, “injustificadamente paru-
dican al competidor que se absiiena
de tales practicas”,”

La nocian de la compelence des-
Imal msta destinada a cubrir o enmean-
dar las impereccionas de la regula-
cidn de log derechos de propiedad in-
dustrial; tierde a regrimir [os actos pars
judiciales gontra lercerns en materia de
progeedad indusinal que no son sufi-
cientamente reprimidas por las dispo-
siciones que regulan los derschos
privadas en esta matera ®

*  Dhssrease aqui la relacion enitre fa discipl-
na da la compstencia desiaal v & nermas
e profeccicon al oarsumidar, La antigua by
mexicana de picleccidn al cansumidor da
1975, abrogada por la vigenie Ley g2 1992,
disponia en & aniculo 5 “Ea obbigacicn do
o pravesdor do bienes ¥ senimog infor-
mar yedaz v sulichanbemeanta & consumidar.
Za pronibe, an consecusncia. ba publickdad,
I®E lBvendes o ndicaciones Sus irduzcan a
&rrof sobro ol origen, QomponERdEs, RO,
caraciaristican y propisdates do toda dasa
de productos o sarcios”. El arbicuio 32 oe
I vigperile ley misiicana da profeccion al cone
sumidoe oa 1384 [pubicada en & Digric O6-
clal de la Federascdn el 24 o diciembss de
18982} despora anoeE: “18 NoNmasicn o pu-
iciiad relativa & beenes ¢ senvicios que S8
dédundan por cugigquisr medie o lorma, de-
DEran sar yeraces, comprobablas v sxanios
da ‘putos, ddlogos, sonidos, imagenes y
OiT3E deachipsones oui nduzcan ¢ puesian
inducic @ o o Confusian, par su inexack
ud.” Yéase tambign David RANGEL
MEDINA, Confrol ge 8 pubilisicld para aw-
i anganias al canswmgar § compsiancis
oeseal (regiman gl memncana) en: Hews-
tn Moxicana de @& Fogisdad Incusiral y
Amiclica, andns - diciamzre 1979, nos. 33-
34, pag. 25,

" FRISCH y MANCERD, La competancas das-
igal, Editonal Trilkas, México 1878, pag 10,

' Ywes BAINT-GAL, op. o, pags. W y ss.
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8. El derecho de los
competidores a disputarse
|la clientela y el empleo
de los medios escogidos
para tal fin

Avenguado esté muy bien que i3 ra-
presion de la compstencia desleal en-
cienira entre sus lundamanios @ prin-
cipio de Deracho segun & cual guien
DCESIONa por s causa un daho & oiro
debe reparari.’

Asimismmo, & represion de la com-
pelencia cesleal se apoya en princ-
peas de moralidad ¥ en el reconocl-
mienta de que donds haya Somps-
tencia existira la posibilidad de gue
haya competencia desleal.

Sin embarge, fanto & prncipio del
daf como &l de la moralidad por si
migrmos resuftan insuficientes para de-
jerminar cuande se ha presentado
un caso de competancia daslaal,

Efectivamente, log principios queé
fienden a reprimir la competencia desg-
leal sa mspirar an uno y oine concep-
fa, ¥ aun admidiendo que ambos pue-
dan desempenar papeles esenciales en
dicha determiraciin, en general no de-
ben ser considerados aisladamente.

Esto sugiere que una accion efica o
moralmente reprobable no puede con-
siderarse acto de competencia deslaal
5in otro fundamento. Lo misma pug-
de decirse en relacdn con al compat-
dor que por suU CaUSA OCasiond un dafa

" vaass Fobar PLASANT, La scodn o# com-
petancis desieal an &f Daracho fancds, en
Aevigin Maxicana de & Propoedad |Fdus-
trial y Amistica. Mos, 3132, pdy. 91

A otro, pues la competencia supane
imnevitablenents malesianes a inleresas
ajenos, paricularmenta a los demas
COMmErciantes,

También se habla de la separacion
de ia clientela como una de las formas
que componen la competencia desleal;
pern fa separacion de [a clientela per
58 25 un crtena insuficiente pargue.
como dice Ramella,’ es efecto, tanta
de la competencia licita y honesta coma
de la abugiva. Asi pues,.es el finde la
compelencia desieal el disfnse de las
ajenas luerzas de frabajo, es decir. po-
s@siin de la chentela de los demas,
pero el caracier decisvo de la misma
debe buscarse en la adopc:n de g
medics escogidas para tal fin."" Mo basg-
{8 gue un comerciante $& vea perjudi-
cado por actos de la competencia, pues
a los comercianies les estd permilido
disputarse la chentela, mas no por cual-
quisr medic,

El cnfenio imperante gue sirve para
ragir ¢l ejercicio de la actividad empre-
sarial se apaya en una rermissdn a o8
wsog honesfos ¥ a las buenas casium.
breg; de modo que [os medics escogi-
dos para el ejercicio de kA actividad
empresanal deberan adaplarse 3 esle
critano.

Diche asfo, parece imporants fra-
far una delimitacion gue distinga entra
contravenciones a las buenas cosium-
bres como actos gue puedan sar pro-
hibidos por normas legales, por und

= agushin AAMELLS, Tradado o @ Progis-
dad indugiral, Toma ||, Edtoral Hijcs de
Hewin, Eddores. 1813, pdg. 1B

' kad. En al misme santido Stephen P
LADAS op. cit., pag. 168590,



parte, v falta de buen gusio vy facto,
que se encueniran mas alld de una
contravencicon del fipo referido v que,
por tanio, no tenen cardcter juridica-
merte iicito,” Se frata de actos des-
dehables desde el punic de vista cul-
fural v cuva cbservancia no estd exig-
da por el legislador, 7

8. Competencia ilicita:
competencia prohibida
y competencia desleal

En &l estudio ce 13 compeiencia #i-
cita 22 ha dislnguado anfre campsten-
cia prohibida v compelencia desleal.
En general, dioe Joaguin Garmiguez,*
la licitud de & competencia pusse den-
var de dos supuesios distinios, Por una
parie, la competencia es ilicila cuando
4 actuacion competitiva se lleva a cabo
infringienda una prohibicion de compe-
tir, Por otro lado, la compelencia es
iligita cuandy la actuacion competitiva
se reafiza wthzando medios repudia-
dos por la ética profesional, por consi-
derarios desleales, Es el caso de la
competencia desleal,

Los actos de competencia prohili-
03 quedan previsios en una norma le-
gal expresa v concreta.'® Un ejemplo
de la competencia prohibida o encon-

" Wésse LADAS, op.on. pag. 1683

' Vease FRISCH y MANCERD, op. =1, pdg.
41

! Joaquin GARRIGUEZ, Cumsa e Damcho
fdereaall. Tama |, Ecitona Pomia, Maxico
1281, peg. FI7

Y oWease Artum DIAZ BRAVD, Asnecins -
A0S fa Iy compalencid desias en Bevisia
Maxicana da la Propisdad Irdustral v A
liga, Mo, T arsdd - jurso 1988, g, 32, vaas
Lo tambien FRISCH ¢ MAMCERD, ep. e,
[y, 25
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framos en el articulo 35 de ja fay
mexcana de sociedades mercaniies,
&n daonda al legislador prohibe a ios
socias de una socedad mercantil en
nombre colective, dedicarse a nego-
ci0s del mismo género de los que
constituyen el cbielo de la misma, y
fermar parte de las sociedades que Ios
realicen.” En situaciones de este tipg,
el legisiador facimente puede concre-
tar e concepte de la conducta prohibi-
da, mientrags que en kos casos de com-
petencia desleal el legistador debe an-
contrar terminos amplios que abarguen
todas |as modos de deslealtad,'”

Cuands hablamos de competen-
cia deslesl ne nos referimos a la
competencia resultante de la in-
fraccion de una cldusula legal que
prohiba la competencia. Los actos
de competencia desleal ne atentan
de manera directa contra dispo-
sicion legal, sino contra uses y pric-
licas comerciales o industriales cuya
sxistencia estd sujets & demosira-
elémn. Las situaciones polifacéticas
que se¢ presentan en la competen-
cia dezleal no permiten la fijacidn
de supuestes concratos,™

" Linas weces I8 ley Quisre profagar & @ em-
presa conta las personan que, par conocer
InGmamerie & arganzacion oEl nagoo,
pednian, a costa Ue' poco bRbajo. oblener
una pogicedn favceabie en la compatencia
Yease GARAIGLIES, op. cit, pag. 239,

' En ia sigtematizacsdn de noomas cantra la
coffpbancia casiaal propuesE por FRISCH
¥ WMANCEBD & las normas oe ssia ipo 58
&5 denomna ronmas aspensey” FRISCH
¥ MANCEBD, pp. i, op, of., pag. 5. Por
su parie, Déar Bravo iae llama “acsos ilicios
E‘rzrll:tﬂ gerrau’. DIAZ BRAVED, op, of. pag

" A gale b0 de nomnas Frisch ¥ Mancebas
a5 cangmingn “normas generales” [comira
3 sampatencia desleal] en coeaicidn a la s
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10. Laclausula general
y la enumeracion ilustrativa
de supuestos tipicos

Un sisterna que se ha astimado
apropiade para regular el tama da ia
competencia desleal es el de la chiu-
sula general seguida de una enumMera-
cién meramenta anunciativa de su-
puestos tipcos.

La adopcicn da a clausula general
cumple dos fufGidnes: recoger comad
supuesios de competencia desleal con-
ductas no especificadas en la anuma-
racidn de gupussios fipicos W Dropor-
cianar & verdadero fundamenta a la

pechibician.

Par su para 13 enumeracion mera-
mente snunciativa oo supuestos fioi-
cos gQue sigus a |2 clausula general
saia Hena un valar enunciative sin pres
tendar agolar todos kos supuestos de
acics constfutvos de competencia des-
leal posibées. Cuslquier conducta que,
s enconirarse especihcamantsa inclul-
da en algunos de los supussics tip-
cos establecidos an la enumeracion de
supUesios Tipcns, ncure centro de &
nocian genaral recogida en la clausula
ganaral, ha de ser considerada comd
Lma condecta de compelencia desiaa|
y por tanto ilicka. La enumeracidn tie-
riE umicamenta un valor ilustratvg,

normas especaks’ (conba b compatencia
desfaall. FRIZCH y MAMCEBLD, op. ci., 24,
25. Diaz Brawy coinooe con @ apracacon
que auE 5o expone y hable g8 “compaien-
cia desdaal®, DIAZ BRAVD, opact., pdge 32,

11. Un acto es constitutivo
de competencia desleal
a los efectos de la ley,
solamente con que incurra
en la nocion contenida en
ia clausula general

Contraviniendo claramente |83 no-
ciones anies apuniadas respecta oel
papel que desampena lantd | clausu-
ia general como & enunciacian mustra-
liva gue e sigue, existe en ta jurispru-
dencia maxicana un lamentable prece-
dente judicial™ gque en su oportunidad
ha sido denuncado por practicanies y
gstudiosns de s competencia desleal
Ahi s dijo gue “ia tipficacion de la
competencia desleal establecda por el
articuln 210 (b} de la antigua (ey mexi-
cana de 1975 |actos conbranos a los
buenca usos y costumbres en la in-
dusiria, comercso y Sarvicios) podria
pensarse que &5 anbiconsiitucional, pos-
que g5 demasiado absiracta v nebulo-
58, va que no tene alemenios claros y
precisos de la definicién de ko que es
la infraccin®,

En este caso, se dio que para gue
una sancidn pueda estar fundada y
mativeda en los términos del aricule
16 constifucional, as menasier qua (o5
hechos del case sa adhieran & la hipc-
tesis da la noAmaE; que 8sto presupone
que la hipdiasis sea claramenie prec-
sabla da antemano v que el infractor
posible sepa con clandad y certaza en
qué cAS0E coNcreios su conduclta va a

" [ shovsdorag Fru p Veo 54 Ampars en
Qewisitn Z27/81 Senlencia de 18 de unin
de 1384 ded Primer Triounal Colagiado en
Materia Adminesirativa ol Primes Cirouibo,
Unanimidad @& votos, Ponente; Guillermo
Guzman COrozeo



guedar incluida en la hipdiesis coma
infraccian.

De ko contrand, s& dijo, no séko no
hay molivacion v fundamentaciin ade-
cuadas desde el punto de visia mate-
rigl o de confenido, sino guee hasta se
deja en estado de indefersidn a fos
presunios infractores, cuya conducta
puedsa verir a quedar mas o Menos
arbitrarameanta contentda, segun el cri-
teno de & autordad en la imprecisa
tipficaciin de una hipdtesis de infrac-
cidn mal definida en la Lay por felta de
precisicn.

De acusrdo con el critenc del trib-
nal, para que prosperard Una accidn
apoyada en el articulo 230 (B) de la
sbrogada Ley de 1975 [es decir, en la
farmula general), era menesier qua al
actdr fundara ademas su accion en al-
guna de las conduclas conlenicas en
la earumeracion ¥ no enicamante an o
dispuesto an farma absiracta en la in-
adecuada division global del inciso b
& claugula general], v& que & su jui-
cio era violaiora del debido proceso
l=gal en penuicsn del acusada al dejar-
o en estado de indefersin para pre-
ver y evitar [a comisiin de la infraccion
y privaria de furdamentacion y mati-
vacion adecuada la resoluciin gue en
Sus terminos declarara cometda 1a n-
fraccion,

Difenmeos iotalments del crdeno sos-
tenido &n este caso par el Iribunal
Creemos que 2n el fexto da la santen-
cid, la autaridad ha sido damasiado ge-
narmss v bensvolama con quisnes en
&l dasampano de actividades empresa-
fales InCurfen en actos de competen-
cla deslaal

REVISEA D Lay PROPIEDAD IMDOUSTRIAL - 47

El mérito de & cladusula general
seguida de una enunciacion simple-
menie fusiralive radica bésicaments en
gue la clausula general recoge como
supuesto da competencia desleal con-
ductas no especificadas en las normas
espaciales.

Reconociendo que algunas de las
ideas expresadas en la seniencia tie-
nen perfecta splicacion en otrag dreas
gel Derecho y de las relaciones enire
particulares, y entra gobemanies y go-
bamados. al tnbunal desconoce que &
competencia desleal &3, por su misma
naturateza, una nocisn demassado am-
plia v por ello demasiado Simpreciga”™
para gue sea posible dar-en algunas
palzbras una idea de sus contomos
de y de su sustancia,

Azimismo, 8 condunden en esta
pracedents los atanues gue deben v
suslen estar especificados -cuando se
frata de reprimir violaciones a derachas
excisivos de propiedad industrial pre-
viamenie reconocidos y registrados-,
£on agresiones que no afectan de ma-
nara dirécta derechos exclusives |nor-
malments sujsics a registra). Es decir,
atlos de compatancia desleal caractari-
zados por la mnoma conterida en (8
ciausula general,

Ya sehalzba anfenorments gque 2
regulacian de la realidad desisal, ade-
mas dé poco Conocida, &5 muchas ve-
cas confundida. En este paricuiar con-
faxto & asiste 3 razdn a Delmanio®®
cuando afirma que uno de os pring.
paEles ¥ mMBYores equivocos congiste

= Celed DELMANTEY. Delfos o8 Concumen-
ofa Dasige), Ediciones Depaima, Buengs A
ses. 1976, pdge. 23 ¥ 24,
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justamerte en gque generalmente se
piensa qua confromacion desleal v
(darschos exclushos de) propiedad in-
dustnal son cosas guakes o semejan-
fes. Mo jo son. Muy pod el conirario.

Aceptar como valido el cntemo del
fribunal en este megocio se fraducina
en privar de foda eficacia practica a la
clausula genaral, hasfa e punts que
ko5 acios de compeatencia deslaal come
no yengan acomoafados de verda-
deras lesiones a los derechos content-
dos en una enumeracitn, quedarian
absoluiamente inmunes bajo esta
inierpretacion. La junsprudencia, ¥ &
dociring deminantes y 08 comanianos
de los mas aulorzados fratadistas
congigeran que esta enumeracion 5olo
tieme un walor ilusiraiivo v no pretende
agotar fodos los supuesios de desleal-
tad posibles_

S insiste en que cualguwier conduc-
ta que &N ancontrarse especificamente
incluida en un supussio tipico establa-
cida por la ey, incurme deniro de la
nocion general, ha de ser considerada
cormo conafitutes de competencia des-
izal g ilicita ™

Las cosas san as) puss, como s8
na vislo, a eslas alluras de los lempos
avengquado astd muy bien gue los
comencianies pueden verss perudica-
dag injustamanta fanto por vicladiones
a gereches consagrados de marem
expraza, ™ como 4 lraves de actos
multiples por parte de la compatancia,
al grado que resuitaria ocioso @ Indtd
" Weasa SAYLOS op. o p. 318
T ya 488 an A enumeracion dustrativa que

sigue & 13 Causuia gerans en & oomaxnn

de & compeienca desiaal, o bien en ios

SIS OB U dereehn rugmh'ndu.

proCUrar una enumeraciin de fodos os
acios posibles e imaginables para ins
curmir @n competencia deseal,

Mantifla Molima®? ha dicho gua la re-
gulacion de la compeiencia desleal
*adalece de dos dafectos:

a) exirema vaguedad; v

B} excesiva remisidn al critena del
juzgador para calficar de desleal
la actuacicn del competidar’.

Sin embargo, no ascapd a ia mente
dal ikesire mercantiista mexcano que
E5RS NOIMES 20N POr $1 MISMEs inoe-
terminadas ¥ genéricas: “,..el afan de
imponer sus prodechos o Serviciod en
el mercade coloca a unoge ¥ otros anie
la posibilidad de desplegar conducias
no siempre apegadas al juego limpsa,
requisita éste necesario pars gue la
competentia & desarralle nomalmean-
te™; v gue “ales conductas pueden cire-
car una vanedad tan amplia de mani-
fastaciones, burdas unas, suliles mu-
chas, gue seria /moosible encuadrar-
las en especificas NOrMas repfesvas.
por ko que el legiskador ha termdo que
echar mano de una formuia que. phe-
fende abarcanas en su fotalineda, ",

Por eso quienes tienen & su cargo
la intenpretacion, aplicacidn y elabora-
cion. de normas reguladoras de Ia re-
presion de |2 compatencia desleal no
daben parder da vista que la compe-
tancia desieal asumea lormas muliipies
W que aun una detaltada especificacion
da o8 casos pariculares no bastaria

4 Fgbamo MANTILLA MOLINA, Devecha Mer-
canti, 16a. edcian, Edigrial Pomia, ke
oo, [P 1877, pag. 146,



para senalaras todas a traves da la
vanedad de sus aparencias, del uso
da nuevos métodos para asegurar el
auite o de los procedimisntos mas suti-
les para escapar del dominio de le san-
cidn legal.

12. Competencia desleal
y concurrencia criminosa

La utilizacion de la "cldusula gene-
ral” es perfectamenie admesible parti-
cularmeante en materias distrtas a la
penal. Un cotéjo Man subjelive® admi-
sible en materas dstintas a la penal
(v.gr. ol o administrativa), en pringi-
pig no resuitara congneente con ung
ley impositiva de pena (malena penal),
gue debe mantenerse aiempre o mas
glejada gua le sea posible del arbino
judicial. Mo estando dendro de la esfe-
ra penal, el uso de certos medios y
métodos transforma la competencia
permitida en compalancia desleal

El emplec del drming compelencia
cesleal en la eslera pengl pusde pro-
vocar confugiones formales vy sustan-
ciales; por ello debe evitarse. Autores
coma Delmanto hablan de concumen-
o crmnosa al refenrse a cieros ax-
padwries (Uwso de medios o metodos
que excaden la deskealiad) tan pebgro-
08 O graves, gua al lagistadaor los con-
sidera deliciucsos,

Es &n estos casos cusndo se incu-
rre ademds en sancianes penales. Mas
CORCUANGa crminoss, dentra de las
diterentes formas de compaticidn des-
honesia, ez sdio aguella gue 1a lay bpl-
fica como fal. Es por esto que ia regla
penal no se reflese a i3 practica de |a
concurrencia o compaiencia, sino a la
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comisidn de un delite. De este modo,
en ka eslara penal, 8l compatidor no
permanacs en al tamor -0 en [a espa-
ranza- 48 que sU accon Sea conside-
rada desleal o no. Soclamente los com-
portamientos alli insstos constituyen
delita.

En efesto, las ansdacionas hechas
sobre el grado de tipicidad que se ra-
Auiare para sancionar una conducta -
depandiendo de 3i se astd hablando
de materia penal o de olra diversa-,
so0n Uliles para irazar crilerios genera-
es, pero no-absolufos. Ejemplos cla-
ros los encontramos en el Codigo Pe-
nal para el Disiritn Federal an México:
articuln 386.- comale al delts de frau-
da el que sngadands a4 Uno o aorove-
chdndoss dal erroren que Aste 28 ha-
la. 3@ hace ifciaments de alguna cosa
o akanza un |ucre indebico; articuko
348.- injunia 23: oda expresicn proferi-
da 0 toda scodn efjecutada para mani-
festar cesprecia a otra con & fin de
hacerie una ofensa,

Mdtese coma estos dispositivas in-
cluyen expresicnes cuya determinacion
o delimifacion requigran nece-
sariamente de un juicio walorativo, a
Vit sulbjativa par pare del juzgadar;
I gua viane a confirmar que los ale-
manios probatonos mds objetivos no
son los Unicos aspecios que el juzga-
dor evalla, sing también otros facto-
res mds bien intemos, animicos, so-
ciales: necesanos para la detarmina-
cion sobre si hubo engafio, sprove-
charmiendo, ermor, desprecia, ofensa,
ete * expresmnes iodas estas que no

M Soone estos delifos wiase Francsco GON-
£ALES OFE LA VEGA. El Codiga Penal Co-
menfady, Edicelal Pormaa, Mazico 1974,
pegs. 350y 185,
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Me parecen ni Mas i mencs sube-
tivas o vagas que las que compata al
juzgador manejar &n malesia de com-
pefencia desleal, como son los bus-
nos usos v costumbnes.

Abgsurde resultaria buscar la
fundamentacsdn juridica de la califica-
cidn del engaho, aprovechamentio,
erraf, desprecio, clensa. ete. a fraves
da la inclussan del acio en una anume-
racion fasada de supuesios, ¥a ous
las normas correspondiantas por si
mismas son ndelerminadas ¥ genen-
cag come lambeén ocure en matena
de competencia desleal,

13. Actos contrarios
a los buenos usos
¥ costumbres

La regrocbacion general que haten
fag normas respecio de la realizacion
de acios contrancs a los uscs hones-
15 v a las busnas cosfumores en ma-
terig industrial o comercial, ya hemos
VESiD gue ha sido & veces crlicada por
considerarse gue |a ley S& apoya en
un: criteng amoigeo, absiracic v subje-
live para ia tipificacidn de una conduc-
18 iffcia.

Sin embargo, agquil cualquier eriteno
de valor queda sustitulde por una re-
misicon a & costumbre; aungue los |-
s valorabvos ne pueden evitarse, ni
an G856 caso, porque la referencia se
hace, no & cualquier clase de costum-
bres, sing precisamente a las buenas
costumbres, &5 decr, a las costurmbres
honestas, honradas,

La formula elastica y amplia da gua
para competir con correccion hay gua

atenerse a lo que se acostumbra, a o
que vienen haciendo todos con i3
aprobacion soctal encisfra uno de los
glamentos esanciales de la mshtucin,
consisients en A obligacsan, implcita
en toda actividad concumencial, de uli-
lizar medios comentes ¥y habiluaies,
aquellos gque lodos se conciertan a
uzar; y no medics excapcionales v oes-
acostumbrasos, cuyo empleo forzosa-
fante coloea a los demas competido-
f@3 &N una siuacion de desigualdad
infericidad, confrania a la esandes mis-
ma de toda licitacan,

Lo que na es admisible es que cual-
quier compabdor acuda a servirse de
lermas o modalidades de actuacion a
laz g implicitarmanta han erunciado
abmg por ir contra I que se acostumbra
astimar coma pemisible y honesta. Al
prohibir la deslealtsd, en realidad se
gancionaria la conducta del competi-
dor que [uega con ventaja, podria de-
cirse. puesto que recurre 8 medios que
ningun comercianie honrado acosham-
bra utilizar, a procedimesntos gue el usa
social rechaza, como confrarnos a la
prabedad mercantil,

En definittea, en fin, g juicio sobre
ia lealad o deslealtad de la conducta
de un competidor se convierte, en asta
clase da fdrmulas, en una venficacian
de realidades sociales -las costumibres
que mgen Y e aplican-; pera na par
e deja de usar conceptas de valor,
Buenas cosfumbres quiera decir
costumbres honradas, queane deor |as
costumbreés esiablecidas v aplcadas
por los buencs, no por los malos
comatceantes. ™

™ Wease BAYLDS, ap. GL, pag. 318,



Aesulta importante mancionar que
s5i 2n la practica contingan log aclos
desleales, no podran transtormarss en
lasdas a sausa de su continsdad. Un
juaz dabes anframarios v no conformar-
g8 con su realidad tacties =

Dea |z antancr sa desprende tam-
bign gque B3 norMmas que reprimen la
competencia deslesl no incluyen una
exigencia relativa a la lzaltad misma,
sino como senala Baylos, " al compor-
tamienta acostumbrada, usual, social-
menté admisible. Ese a5 al madula -
gal ‘al que la aciuaciin concurrencial
ha de ajustarss.

14. El articule 10 bis
del Convenio de Paris

La wversién onginal ded Convenic de
Paris para la Proleccicn de la Propie-
dad Indusinal, oe 1883, no contenia
dispasicidn especifica relativa a la re-
presidn de la competencia desleal. Las
pnimaras disposicionas en esfa male-
ria fueron incluidas en of Convenlo du-
rante la Conlerencia de Revision de
Bruselas en 1200, Ahi s& infroduje el
amiculo 10 his,

La Conlerencia de Revision de Was-
fengion en 1911 dio un paso mas ade-
larte al intraducir en dicho articulo la
obligacidn para todos Ios estados
migmbros de asegurar a los naciona-
lgs de los paises de la Unidn de Paris
una proteccicn aficaz contra la com-
petencia desleal. Esta disposicadn fue
reforzada v se incluyeron una defini-

I vaass FRISCH ¥ MANCESD, oo, cit. pag,
i

T BAYLDS. op. ot pag. 318
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eitn v sjemplos de acins de compa-
tencia desleal en al articula por la Gon-
farencia de Fevisidn de La Haya en
1925,

La Conferencia de Revisidn de Lan-
dres en 1934 mejoro estas dispo-
siciones y la Conferencia de Hevisidn
de Lisboa en 1958 afadd um nusvo
ejgmplo de aclos da competencia das-
jeal

El taxtn mas recionts dal aticulo 10
bis (Acta de Estocolmo, 1967), es &
gigusanie:

1) Los paises de |la Unidn estan ob-
gados & ssegurar 8 los naciona-
las de los paizes de ia Unidn una
proteceion eficaz cantra la
compatencia desleal.

2) Congliuye acto de compatencia
decleal todo aclo da compsen-
cia contrano & o8 wsos honesios
en matena irdustrial o comercial,

3) En particular deberdn prohibirse:

1. Cualguier acto capaz de crear
una confusidn por cuslguier
madia que sea, respectny del
aslablacimienta, los productos
a [a actividad industnal o co-
marcial de un competidor;

2. Las aseveraciones falsas, en
8l mercicio del comercio, ca-
paces 9 desacraditar al esia-

v Papmio 3) Véasa GR.C, BODEMAHALISEM,
Gwa para & Apicacon oal Ganveme de
Favid para (@ Froleccion oe @ Smpiedad
dusnngl Ravieapn an SEH0oHmo &n 1967,
HIRPI, 1963, Girabra, pigs, 158160
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blecimienta, los productos o la
sctividad industfial o comercial
de un compelidar;

3. Las indicaciones o ageveracio-
res cuyd ampleo en el eerci-
cio del comarco pudiang indu-
cir al publicn a error sobre 2
nafuraleza, €l modo de fabn-
cacidn, lag caractenistcas, A
aptitud en el emplen o la can-
hidad de o productos,

15. Un caso de aplicacion
dei articulo 10 bis
del Convenio de Paris
en la jurisprudencia
mexicana: el caso “tipo
SINGER"

Quiere canchule refinéndome & un
caso de compelencia desleal fallado
hace res décadas por las awlondades
judiciales de Méweo que, como se vens,
inciuye nociones en armaonia con los
pringipios que hasta aqui se han veni-
do discutiends; todas edas hechas va-
ar en el pleie por el joven abogado
David Rangel Medina, como se apre-
cig del texic integro de la sanianta,
Me rehiaro a la sentencia aiciaca por &l
entonces Juez Prmeno de Distrito en
Matena Admenistrativa en el Distrito Fe-
deral den Arduro Serrano Robles (hoy
Ministro de la Supréma Corte Refira-
dol, la cual quedd firme por senfencia
eleculora pronunciada pos la Suprema
Carte de Justicia, ™

# Sentencia de 26 da agosto oa 1983 dctada
por & Jusr Frimeng de Disingo an Mabana
Agmirisiaiya an o Distiin Federal on o
Juick de Armpang BE34TE3 promoyvide por
The Singer Manstachuring Gompany, o cual

El casa Singer, ademds de consti-
fuir un valioso precadente en o rala-
tivo & la aphicacadn del arficuls 10 bis,
sirve para ilugirar ia apficacion de no-
ciones oriodoxas en (a prachca judicial
relativa a la represion de |a competen-
cia deslaal n un pais umionisia.

Esta sentencia ha recibido difusidn
¥ comenianos no solo en Mexice sing
taminién an 2l extran|era,®

Adernds, sirve de apoyo 2l estudio
de Derecha comparado realizado par
el protasor Bodenhausen™ al traar los
parralos 2) v 3) del articulo 10 bis que
comignen fEenosicinnes redacianss qe
franera que pueden regir diractameania
& sifuacion an cuasiion y an os pal
ses que admifen asa posibilidad. te-
nen que ser apiicadas dimcismente par
lzs autondades |udiciales o adminisira-
tivas del paie an que 5 invoca la pro-
lsscshn contra la competencia desiaal,
Al axaminar esta conclusicn se cita la
seniancia mexicang, El fexio de esta
saptnncia fue traducido al ateman ¥ pu-
blicadn an la Aepublica Federal da Ale-
frania.

Juadd SrmE por alcularin pronunciada por
la Suprerna Cama &l 11 de achuibre 92 1363
& &l Toca BE83653 que oeciarn 1A Caduc-
dad to la sequida instEncia. Waxsa igemg
B8 18 gprienca an Fawsia Mexicana oe 8
Srogiedad ndusinal v Arisica. jika - o
cigrmbre 1963, No. 2 |uRsprudencia - came
pefencia deskeal), pags. J40-342

® Vasss Daad RANGEL MEDIMA, Junspru
denca sabre propiadad indusinal en jos puz-
gados de digtile &n Pavigs Megcana o la
Propiedad Industreal y Astisfca, et - fu-
nia 1553 Ma. 13 loompeianda desleal). pags
52-80,

I \gasa BRODEMNHALISEM, oo, cil.. pags, 157
158

2 Sewerblicher Heshlsashulz una
urnebarnecht. Intamaticnaier Tl (G AR
int), 1987, pag. 29.



Parece pues muy Oportuno recor
dar, aungue sea de modo sumamente
sinigtico, Ios antecedentes dal caso en
el gue [a duefa de la marca SINGER
imici Ios procediemsenios legales enca-
minados & obiener la declaracion de
existencia de confuson de productos,
establecimienio y senvicios por hechos
consistertes an el anuncio’ verbal de
maquinas de coser como “ipa
SIMNGER" y &n la distribucidn de un ca-
téloge que muestra grabados de diver-
5458 piezas de maguinas de cosar con
la indicacion de que se frata de maqul-
nas de coser dal "nuevo tipa SINGER”,

La declaracion adreresirativa fue ne-
gada porque al no aparecer la palabra
SINGER zobre las maguinas verdidas
por el demandadg, ninguna confusicn
puede producirse porgue las maqumas
llevan un momibre distinko de @ manca
dal reclamanta.

Contra dicha rescluciin fug proma-
wiga |uicis de amparg el cual fua e
sualts por ol Juez de Distrito, gquen
concadid ol ampara con base eén esta
tagis: SINGER a5 una marca may co-
nocida, por ko gue el uso de ka desig-
nacitn “tipo SINGER" sin autarizacion
de la propietana de esta marca es in-
debida.

Aungue |as mercangiags qua se
anuncian fangan marcas distintas,
necasanaments el amples de la cifada
exprasion ooasiona entre ¢ pliblico
eonsurmidor |3 confusian que reprimen
log articulos 10 bis v 10 ter del Conve-
rio de la Unidn de Panig:®

=y el aniculo 263 02 1 abrogada lay mexica:
na de la propedad industral de 1842,
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‘Deben congiderarse violados los
articulos 10 bis v 10 ter ded Conve-
nio-de la Linidn de Paris parala Pro-
tecoion de la Propiedad Industrial
porgue, comd antes s8 dijd, 51 s
teron elementas que damuwesinan la
confusidn alegada, v la autordad
respansable debid, medianie fa re-
solucshn que se e pidid, reprimir el
us0 indebido de la denominacién
SINGER por parte de la empresa
fercero penudicada par ocassonar
confusidn entre el pdblico congumi-
der,

Estos precepios deben corside-
rarge que forman pare del lay sw-
prema de ioda Union, por cispo-
gicion del aricula 133 Conshiucio-
nal y, por lo tanto, las autoridadas
&8 encuaniran cbligadas a acatar-
los”

16. Observaciones finales

La necesidad de una adecuada ob-
servacion de las nomas gue rigen el
ejercicio de la accidn de competencia
degleal va mas alla de log dmbitos es-
irictamente académicos.

La disciplina de ka compatencia des-
leal es el complaments indispensabie
de b regulaciin de una sene de derg-
chos exclusivos agrupados bajo el
nombrg colective propiedad ingustnal,
gomo ha gueadedo dicho.,

El examen de |as senlencias oue
se hen comentado pans de mandiesio
que en la vida real se presentan situa-
ciones caraclerizadas por la presancia
de comductas gua i S8 encuantran
pravistas de modo eXprest Como Cong-
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titutivas de vialaciones a los derechos
de propiedad indusirial, v que &lo no
phstante, no ha parecido razonebbe
tolerarlas, sind por &l contrana, repri-
mirlas,

Esto ultimo. precisamente por aten-
tar contra los usos honesios y 136 bue-
nas costumbres en |2 indusiria v el co-
mescia, conforme al crtamnd recogido
en la famosa “clausula general” que
agui 52 ha discuhca,




