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LAS MARCAS DE FABRICA, DE COMERCIO O DE ‘
SERVICIOS Y SU RELACION CON LOS INTERESES DIFUSOS

Carlos VINAMATA PASCHKES

SuMaRrto: I. Introduccion; 11. Tratados internacionales; 1. Protocolo
Panamericano para la Uniformidad del Régimen Legal de los Poderes,
2. Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial,
3. Arreglo de Madrid; YI1. Fenémenos de paralelismo; 1. Principio de
territorialidad, 2. Principio de independencia. Marcas paralelas, 3. Im-
portaciones paralelas. Agotamiento del derecho de marca.

I. INTRODUCCION

Al referirse al interés, Carnelutti lo defini6 como una posicién del
hombre favorable a la satisfacciéon de una necesidad y se referia a
intereses colectivos mencionando que éstos se manifiestan cuando
la situacién favorable a la satisfaccién de una necesidad no puede
determinarse sino junto a otras situaciones idénticas, favorables, de
los deméas miembros de un grupo determinado.* .

En otras palabras, y haciendo nuestra la opinién de Angel Lan-
doni Sosa y de Barrios de Angelis, podemos concluir que el interés
colectivo se caracteriza por corresponder a los sujetos de un grupo
indeterminado.

En afios recientes, la atencién de los estudiosos del derecho se ha
visto orientada hacia los llamados intereses difusos o colectivos, en-
tre los que se encuentran, sin lugar a dudas, los de los consumidores
que tienen el derecho a ser protegidos en las condiciones de precio,
calidad, originalidad, peso, origen, autenticidad, etcétera, de los pro-
ductos de venta masiva y a no ser engafiados por una propaganda
tendenciosa o que induzca al error, o bien por actos que impliquen
competencia desleal o confusiéon de productos.

Por lo especifico del tema que trataré, considero conveniente an-
tes de adentrarme en la materia mencionar someramente en qué

1 De las Heras, Tomés, Europa y las patentes y marcas, Madrid, Fundacién

Universidad Empresa-Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Alcala,
1939.
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consisten los derechos de propiedad industrial en nuestro derecho
positivo, habida cuenta de que la Ley de Invenciones y Marcas vi-
gente hasta el 27 de junio de 1991, fue abrogada y sustituida por
la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, de fecha
26 de junio del propio afio, publicada en el Diario Oficial de la
Federacion del dia 27 de junio de 1991, entrando en vigor al dia
siguiente de su publicacion.

El articulo segundo de la Ley de Fomento y Protecci6n para la
Propiedad Industrial sefiala en su fraccién V, cudles son los derechos
de propiedad industrial:

Esta ley tiene por objeto: ... V. Proteger la propiedad industrial me-
diante la regulacién de patentes de invencidén; de registros de modelo
de utilidad, disefios industriales, marcas y avisos comerciales; de deno-
minaciones de origen y de secretos industriales.

Se aprecia como novedad en este nuevo cuerpo de leyes la regu-
lacidon de los secretos industriales, a los cuales no me referiré por
considerarlos ajenos al tema que nos ocupa.

La fraccién VI del articulo en comentario, establece dentro del
objeto de esta ley, prevenir los actos que atenten contra la propie-
dad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada
con la misma y establecen las sanciones y penas respecto de ellos.

Por otra parte, nuestro pais, acorde con lo preceptuado en el ar-
ticulo 133 de la Constitucién, ha celebrado diversos tratados inter-
nacionales con la intencién de darle una debida proteccién a comer-
ciantes e industriales y brindarle mayor seguridad y garantlas al
publico consumidor respecto a los productos y a los servicios que
utiliza.

II. TRATADOS INTERNACIONALES

1. Protocolo Panamericano para la Uniformidad del Régimen
Legal de los Poderes

Entre los tratados de los que México es firmante, encontramos el
Protocolo Panamericano para la Uniformidad del Régimen Legal
de los Poderes, de fecha 17 de febrero de 1940, firmado por México
ad referendum el 7 de mayo de 1953, con efecto retroactivo al 15
de diciembre de 1951, que establece una serie de requisitos adicio-
nales a los sefialados en el Cddigo Civil, y los cuales se contienen
por muy diversas razones. entre las que se encuentra tener una me-
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jor ubicacién de la empresa otorgante del poder, sefialando en forma
de cadena, desde su constituciéon hasta las actas de asamblea modi-
ficativas del estatuto original, asamblea donde se nombra a la per-
sona facultada para otorgar poderes, etcétera. De esta manera, se
verifica la legalidad del mandato y de los actos derivados de éste,
evitandose desde luego la evasién fiscal, méxime que en paises como
Costa Rica y Estados Unidos los notarios publicos no gozan de muy
buena reputacion pues pueden desempefiar su trabajo cotidiano como
abogados de una empresa, o abogados litigantes y ademéas ser nota-
rios, lo que ha propiciado cierto descrédito a su gremlo Por otra
parte, debe considerarse que en paises como Panam4, existen regis-
tradas sociedades solamente en libros, sin que existan fisicamente
oficinas, lo cual ha traido como consecuencia la proliferacién de este
tipo de compamas pues es una forma de evitar el pago de impuestos
en el pais de origen. Es por esto que resulta necesario que subsista el
protocolo en comentario, mas alin cuando ahora se van a incremen-
tar las relaciones internacionales entre particulares por virtud de la
préxima firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos
y Canad4 y de los que se han venido firmando con paises de Cen-
tro y Sudamérica.

2. Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial

Este tratado, de fecha 20 de marzo de 1883, aprobado por el
Congreso de la Unién el 11 de septiembre de 1975, publicado en
el Diario Oficial de 5 de marzo de 1976, con ultima revisién en
Estocolmo el 14 de julio de 1983 y cuyo decreto de promulgacion
fue publicado en el Diario Oficial de 27 de julio de 1976, establece
reglas para en lo posible tratar de uniformar criterios respecto a
derechos de propiedad industrial.

a) Marcas de servicios

La protec01on que se logra a través de los registros marcarios no
se constrifie solo a las marcas que sirven para distinguir productos,
sino que se refieren también a los servicios.

Nuestro pais, durante afios, siguié el criterio de que para cumplir
con lo pactado en el tratado en comentario, bastaba con darle pro-
teccién a las marcas de servicio, sin que existiera la obligacién de
registrarlas, pues asi lo establece el articulo 6 del Convenio de Parfs,
cuando sefiala:
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Los paises de la Unién se comprometen a proteger las marcas de ser-
vicio. No estan obligados a prever el registro de estas marcas.

Esta redaccidn, su interpretacion literal y la ausencia de normas en
nuestra legislacion hacia que no hubiese una proteccién adecuada
en lo tocante a marcas de servicios, lo que trajo como consecuencia
un sinnimero de actos lesivos al consumidor, pues cualquier taller
automotriz se podia ostentar como especialista en Volkswagen, en
Ford, en Chevrolet, o en cualquier otra marca, sin que los repre-
sentantes autorizados pudieran evitarlo y lo mismo pasaba en otro
tipo de negocios como restaurantes, que sélo contaban con la pro-
teccién limitada que brinda la publicacién del nombre comercial en
los términos de la ley de la materia.

Muchos paises, como Japén, no admiten todavia este tipo de re-
gistros marcarios, no obstante de tratarse de naciones de primer
nivel en desarrollo econdémico y comercial, y que son miembros de
la unién.

Afortunadamente ese criterio ha quedado superado, con lo cual
los intereses de la sociedad se encuentran mejor protegidos, aun
cuando pensamos que todavia faltan muchas reformas legales para
que el publico consumidor tenga una cabal proteccién respecto a los
productos y servicios que utiliza y que tiene derecho a disfrutar en
su vida diaria. Y decimos: tiene derecho a disfrutar, porque el con-
sumidor paga un precio por los articulos o servicios que adquiere,
atendiendo a su calidad, prestigio, utilidad, propaganda y tantos
otros factores, que sélo se pueden garantizar o proteger mediante
un registro marcario, que los haga ficilmente distinguibles de otros
de su misma especie o clase.

Fue necesaria una tesis jurisprudencial resultado de cinco fallos
dictados en el mismo sentido y sin interrupcién alguna emitidos por
el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito y una decisién
posterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién, de fecha
15 de marzo de 1973, al resolver una contradiccién de tesis en el
toca No. 329/71, para que se pensara en una reforma legal que
incorparara a los servicios como derechos objeto de propiedad in-
dustrial.

Asi, las marcas de servicios se contienen por primera vez en la
Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Fe-
deracion el 10 de febrero de 1976 y posteriormente se conservaron
en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacién de
fecha 16 de enero de 1987 que reformé al cuerpo de leyes precitado.
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Articulo 87. Esta ley reconoce las marcas de productos y las marcas
de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen
a los articulos o productos de otros de su misma especie o clase. Las
segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su
misma especie o clase.

La vigente Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Indus-
trial conserva la existencia de las marcas de servicios como puede
verse de la lectura de los articulos 87 y 88.

Articulo 87. Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios
podran usar una marca en la industria, en el comercio o en los ser-
vicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se
obtiene mediante su registro en la Secretaria.

Articulo 88. Se entiende por marca a todo signo visible que distinga
productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el
mercado.

b) Marcas notoriamente conocidas

En el propio Convenio de Paris para la Proteccién de la Propie-
dad Industrial, se establecen también reglas para la salvaguarda de
las marcas notoriamente conocidas y en funcién a dichas normas,
se ha ido modificando la legislacién nacional, con lo que €l consu-
midor goza ahora de una mas amplia garantia respecto a la proce-
dencia, autenticidad, calidad, eficacia y eficiencia de los productos
o servicios que requiere utilizar.

En efecto, el articulo 6 bis, del convenio en comentario sefiala:

1) Los paises de la Unién se comprometen, bien de oficio, si la le-
gislacién del pais lo permite, bien a instancia del interesadoe, a rehusar
o invalidar el registro o a prohibir el uso de una marca de fdbrica o
de comercio que constituya la reproduccién, imitacién o traduccidn,
susceptibles de crear confusién, de una marca que la autoridad com-
petente del pais del registro o del uso estimare ser alli notoriamente
conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse
del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares.
Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya
la reproduccién de tal marca notoriamente conocida o una imitacién
susceptible de crear confusion con ésta.

2) Deberia concederse un plazo minimo de cinco afios a partir de
la fecha del registro para reclamar la anulacién de dicha marca. Los
paises de la Unidn tienen la facultad de prever un plazo en el cual
deberi ser reclamada la prohibicién del uso.
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3) No se fijard plazo para reclamar la anulacién o la prohibicion
de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

Como se aprecia de la lectura de esta disposicion, la notoriedad
de la marca debe entenderse respecto al pais de registro, es decir,
que para que una marca pueda ser considerada como notoria en la
Republica Mexicana, debe haber sido registrada o usada en terri-
torio nacional a grado tal que se le reconozca la notoriedad.

De la lectura de los tres incisos antes transcritos se colige que
una marca igual o similar a una registrada en otro pais puede ser
registrada en uno diferente, si la misma no ha sido usada ni regis-
trada en este Ultimo. Por ello, el propio convenio establece un plazo
minimo de cinco afios a partir del registro para reclamar la anula-
cion de dicha marca, pasado el cual dicho registro quedara firme.

Las autoridades encargadas de aplicar estas normas en nuestro
pais han pasado reiteradamente por alto su contenido y han exten-
dido su proteccién més alla de lo establecido por la ley, en beneficio
de empresas extranjeras al negar el registro de marcas por considerar
que son notorias, aun en el caso de que nunca se hayan usado en
Meéxico, argumentando que se trata de marcas mundialmente cono-
cidas, aun cuando ni siquiera cuenten con registro marcario en la
Repiiblica Mexicana.

Esta forma de actuar de las autoridades de la Direccién de Desa-
rrollo Tecndlégico, sélo puede deberse a un afdn por recuperar a
nivel internacional una imagen deteriorada por la escasa proteccién
que México, se dice, ha brindado a las marcas extranjeras.

Sin embargo, esta escasa proteccién a las marcas extranjeras se
debe, en gran medida, a la nula importancia que las empresas trans-
nacionales han dado al comercio de sus productos en nuestro pais,
negindose a proteger sus marcas para no hacer gastos innecesarios,
pues al no intentar comercializar sus productos, no van a tener
ganancias que soporten los gastos de registro o de renovacién de
sus marcas, pero de ninguna manera se debe a una falla en la pro-
teccion legal a los derechos de propiedad industrial, por parte de
nuestro gobierno como lo han tratado de hacer aparecer paises y
asi lograr mejores condiciones para sus nacionales.

3. Arreglo de Madrid

El Arreglo de Madrid, del 14 de abril de 1891, referente al regis-
tro internacional de marcas de fébrica o de comercio, revisado en
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Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio
de 1911 y en La Haya el 6 de noviembre de 1925, publicado en el
Diario Oficial de la Federacién el 30 de abril de 1930, por virtud
de la adhesién al mismo de la Repiblica Mexicana el 8 de abril de
1930, establece el registro internacional de marcas, y con esta figura
juridica desde un pais se pueden pagar los derechos para que la
marca sea protegida en otros paises sin necesidad de tener que llevar
al cabo fisicamente un registro para cada entidad, pues bastara que
se mencione ante cudles se quiere registrar.

Lo anterior le da a las marcas la caracteristica de ser mundial-
mente conocidas, 1o cual no es lo mismo que notoriamente conocidas,
pues si bien se trata de una diferencia gradual, son acciones con
significados enteramente distintos.

La marca puede ser mundialmente conocida porque se le haya
hecho publicidad en revistas de circulacion internacional, y resulta
que la marca promocionada no serd notoria, pues si no se usa fisica-
mente, no puede conocerse por sus caracteristicas peculiares, aun-
que por su difusién, la marca que identifique a la revista si podrd
ser notoria, pues la revista si estard fisicamente circulando, si se
estard usando su elemento distintivo y, por el contrario, una marca
puede ser notoria en un pais por el uso que de ella se haya hecho
en el mismo, y no conocerse en ningin otro.

Esta distinciéon tampoco ha sido tomada en cuenta por las auto-
ridades correspondientes, pues le han dado una acepcién similar a
una y otra, lo que ha traido como consecuencia resoluciones arbi-
trarias y, por ende, injustas, asi como decisiones administrativas
erréneas, que por su naturaleza repercuten directamente en los
usuarios de las marcas, o sea los consumidores lesionados en
sus intereses.

La apreciacién equivoca de las autoridades y de la mayoria de
los abogados postulantes respecto a marcas notoriamente conocidas
y marcas mundialmente conocidas, se acentia si atendemos a que
México denuncié el Arreglo de Madrid, por decreto de 10 de
marzo de 1943, publicado en el Diario Oficial de la Federacion
de 6 de abril de 1943, mediante el cual se menciona que deja de
estar en vigor, en todo el territorio nacional, el Arreglo de Madrid
de 14 de abril de 1891.

En otras palabras, el equiparar un concepto con otro, no seria
grave, de encontrarse vigentes ambos tratados internacionales, pero
al subsistir s6lo uno de ellos, no pueden aplicarse los conceptos del
otro, sin incurrir en un exceso de atribuciones, que es lo que hasta
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la fecha ha venido sucediendo en nuestro pais, en demérito de nues-
tra justicia e imparcialidad.

La Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial en
su articulo 90 establece:

No se registrardn como marca: XV. Las denominaciones, figuras o
normas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que la Se-
cretaria estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas
a cualquier producto o servicio. . .

De la lectura de la fraccién antes transcrita, se desprende con
meridiana claridad que nuestros legisladores hicieron la ley de acuer-
do con las disposicicnes internacionales, por cuanto a notoriedad se
refiere, lo que implica que son las autoridades las que no han sabido
interpretarlas, de otra manera no se explicaria la objecién reiterada
de marcas que nunca se han usado en nuestro pais, que no estin
registradas y que, sin embargo, sirven de base para impedir el regis-
tro de la marca de un tercero por considerarse igual o similar a esas
supuestas marcas notorias.

(No serd que el examinador vio la marca durante algin viaje al
extranjero, o la vio promocionada en folletos o revistas, y al practi-
car ¢l examen de novedad de la solicitud en tramite la objeté por
elle, confundiendo el concepto de notoriedad con el de preexistencia?

En fin, que el criterio subjetivo de la autoridad hace que se ma-
linterprete el texto de las leyes y tratados de los que México es
firmante, con el consecuente dafio a los principios de legalidad y
de exacta aplicacion de la ley que establecen los articulos 14 y 16 de
nuestra carta magna.

IIT. FENOMENOS DE PARALELISMO
1. Principio de territorialidad
La proteccién de las marcas nacionales se rige en todos los paises
por el principio de territorialidad, consignado en el articulo 1o. de
la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, que

sefala:

Las disposiciones de esta ley son de orden piiblico y de observancia
general en toda la Repiblica, sin perjuicio de lo establecido en los
tratados internacionales de los que México sea parte.
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La Ley de Invenciones y Marcas, recientemente abrogada, sefla-
laba la territorialidad de las marcas en su articulo 87, transcrito en
parrafos anteriores.

El principio de territorialidad en materia de propiedad industrial
tiene dos consecuencias:

a) la proteccién queda limitada al territorio nacional del Estado
que la otorga;

b) la proteccién se rige exclusivamente por la ley nacional, salvo
los convenios internacionales vigentes.?

2. Principio de independencia. Marcas paralelas

La consecuencia del principio de territorialidad es que, si el titu-
lar de una marca desea protegerla en otros paises, habra de solicitar
y obtener el correspondiente vegistro marcario en cada una de las
naciones en que la desea proteger. Al hacerlo asi, el titular de la mar-
ca tendra una serie de titulos sobre la misma marca, tantos como los
paises en que la solicite, y es a este fenémeno al que se ha dado
en llamar marcas paralelas.®

En virtud del principio de territorialidad, la proteccién de cada
marca paralela queda limitada al territorio del Estado otorgante y
que se rige exclusivamente por la ley nacional. De ahi que las mar-
cas nacionales sean titulos juridicos independientes entre si, al regir-
se cada una por la ley nacional respectiva.*

Este principio de independencia, consecuencia de la territoria-
lidad, se contiene en el articulo seis del Convenio de Paris que
sefiala:

1) Las condiciones de depdsito y de registro de las marcas de f4brica
o de comercio serdn determinadas en cada pafs de la Unién por su
legislacién nacional.

2) Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un pafs
de la Unién en cualquier pais de la Uni6én, no podri ser rehusada o
invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada
o renovada en el pais de origen.

3) Una marca, regularmente registrada en un pais de la Unidn,
serd considerada como independiente de las marcas registradas en los
demds pafses de la Uni6én, comprendiéndose en ello el pais de origen.

2 Ibidem.
3 Ibidem
4 Ibidem.
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3. Importaciones paralelas. Agotamiento del derecho de marca

Con el aumento poblacional y el mejoramiento tecnolégico de los
medios de comunicacion, la distancia entre los paises se ha acortado
y el movimiento comercial se ha incrementado considerablemente,
por lo que en un pais es muy fécil encontrar articulos procedentes
de otra nacion, identificados con sus respectivas marcas.

Sin embargo, esta apertura comercial ha traido también proble-
mas colaterales como la introduccién de productos amparados con
marcas similares, pero de procedencia y calidad diferentes, que in-
ducen a la confusién al publico consumidor y la introducciéon de
mercancias procedentes de una fabrica licenciataria autorizada del fa-
bricante original que pueden o no ser de la misma calidad, y que
pueden ser importados por un tercero ajeno a la transaccion llevada
al cabo entre el fabricante extranjero del producto original y el
fabricante mexicano licenciatario autorizado de aquél, con la con-
siguiente violacién a la clausula de exclusividad en perjuicio del li-
cenciatario que ha pagado por ella, y en perjuicio de los intereses
de los consumidores que adquiririan un producto penmsando que
es de una procedencia, cuando en realidad es de otra. A este fend-
meno es al que se le dado en llamar importacién paralela.

Nuestras autoridades han tratado de proteger a los usuarios de
marcas modificando constantemente las disposiciones legales relati-
vas a la propiedad industrial, y prueba de ello lo constituye la expe-
dicién del Reglamento de la Ley de Invenciones y marcas, publicado
en el Diario Oficial de la Federacion, de fecha 30 de agosto de
1988, que sustituy$ al Reglamento de la Ley de Invenciones y Mar-
cas, publicado en el Diario Oficial de la Federacion de 20 de febrero
de 1981 y al Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas en
Materia de Transferencia de Tecnologia y Vinculacién de Marcas, el
cual continda surtiendo sus efectos aun cuando la ley respectiva fue
abrogada y en su lugar se expidi6 la Ley de Fomento y Proteccién
de la Propiedad Industrial de 26 de junio de 1991.

El articulo 74 de ese reglamento establece:

Cuando se pretenda importar por un tercero mercancia que ostente
cualquiera de dichas marcas, los titulares o usuarios autorizados de las
mismas podrén solicitar, cuando tengan motivo suficiente para ello
que previa a la operacién de importacion se verifique, en la aduana
en que se encuentre la mercancia, la legitimidad de la marca que os-
tente. Si para dicha verificacién se requiere un lapso mayor de tres
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dias hdbiles, no se permitird la internacién de la mercancia si quien
solicité la verificacién de la legitimidad de la marca otorga fianza para
garantizar los dafios y perjuicios que se ocasionaren al importador por
la demora en la importacién.

En ningin caso se detendrd la importacién, ni se sujetard la ope-
racién respectiva a investigacién sobre la legitimidad de la marca, si
la mercancia viene amparada por certificacién de la autoridad com-
petente del pais de origen en el sentido de que el uso de la marca que
ostenta es legitimo, siempre y cuando en ese pais se conceda el mismo
tratamiento a la mercancia de origen nacional.

Este segundo pérrafo es el que expresamente autoriza la entrada
a territorio nacional de mercancias que ostenten una marca deter-
minada, si se demuestra que dichos productos fueron adquiridos del
fabricante original o de su licenciatario autorizado en algin pais
del extranjero.

El contenido de las lineas antes transcritas se debe primordial-
mente a que nuestras autoridades no quieren obstaculizar la intro-
duccién de mercancias del extranjero, pues por una parte es una
forma de elevar el poder adquisitivo de la poblacién y por otra es
una manera de fomentar el intercambio comercial con otros paises,
ajustandose a los principios del libre comercio, dando a los comer-
ciantes una proteccién contra posibles actos de piraterfa, con lo cual
se pretende garantizar al publico consumidor la autenticidad de las
prendas que adquiera, pues no hay que olvidar que en términos ge-
nerales, la importacién de marcas extranjeras estd permitida y sélo
se limita el uso de dichas marcas a solicitud de parte interesada y
si se reinen determinados requisitos legales.

Por ejemplo, si un comerciante nacional celebré con una com-
pafifa extranjera contrato de exclusividad de uso de una marca para
la Republica Mexicana, y pagé por ello determinadas regalias, ob-
tuvo créditos e hizo importantes inversiones, para el buen fin de
dicha explotacién de marcas, vera afectados sus intereses cuando un
tercero introduzca al mercado mexicano articulos importados de otro
pais que ostenten la misma marca y que la autoridad aduanal las
dejé entrar a territorio nacional por existir constancia de las auto-
ridades de ese pais extranjero de que esos productos proceden del
titular original de la marca o de un licenciatario autorizado.

Las autoridades encargadas no pueden imponer sancién al impor-
tador pues ellas mismas han autorizado esta forma de competencia,
es decir, se trata de una competencia desleal legalizada. Y lo peor
de esto es que el licenciatario autorizado en exclusiva para la Re-
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publica Mexicana ve vulnerados sus derechos de exclusividad sin
poder ejercitar accién legal en contra de la licenciante, pues ella
sostendra haber respetado la exclusividad pactada, pues no autorizo
a nadie més a usar la marca en México. El piiblico consumidor, por
lo tanto, resultard perjudicado, pues adquirird un producto de la
misma marca, elaborado, distribuido y vendido por empresas dife-
rentes, de procedencia u origen distinto y obviamente de calidades
diferentes, dificultindosele inclusive cualquier reclamacién respecto
a los articulos adquiridos.

Debe tenerse en cuenta que el articulo 74 antes citado fue inclui-
do para ser congruentes con el contenido de los diversos tratados
internacionales de los que México es firmante, como el Acuerdo
General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el Conve-
nio de Paris y los que estan por firmarse proximamente.

En Europa, con motivo del Mercomin Europeo, se establece la
misma limitacién al libre comercio marcario, en su articulo 3-1°,
3-2¢ y 3-3¢ del Reglamento Comunitario.

La doctrina del agotamiento es una construccién que hiciera
Kohler, asumida por la jurisprudencia alemana a partir de 1902 y
luego seguida por la jurisprudencia de otros paises europeos, siendo
finalmente incorporada a las legislaciones de patentes y marcas de
diversos paises.®

Para facilitar el entendimiento de esta doctrina, haré referencia a
unas resoluciones dictadas en Europa con motivo de conflictos sur-
gidos dentro de las practicas comerciales en el Mercado Comin
Europeo, y que no dudamos se nos presenten en breve plazo.

Esta doctrina fue formulada por el Tribunal de Justicia en la sen-
tencia de 31 de octubre de 1974 en el caso Centrafarm/Whintrop
y reiterada en Terrapin/Terranova y Dansk Super Market de 22 de
enero de 1981.°

El Tribunal de Justicia asume la doctrina del agotamiento del
derecho de patente y de marca como limite que al contenido de es-
tos derechos reconocidos en las leyes nacionales imponen las normas
comunitarias que garantizan la libre circulacién de mercancias, es-
pecificamente los articulos 30 y 36 del tratado.

El Tribunal parte de su doctrina tradicional: el articulo 36 en su inciso
primero reconoce como excepciones al principio fundamental de libre
circulacién de mercancias, garantizado por el articulo 30, las prohi-

5 Ibidem.
6 Ibidem.
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biciones de importacién justificadas por la proteccién de la propiedad
industrial y comercial. Como excepciones a un principio fundamental
han de ser interpretadas restrictivamente. Si bien en su frase primera
el articulo 36 admite la existencia de los derechos nacionales de pro-
piedad industrial y comercial, en su segunda frase prohibe que su ejer-
cicio pueda constituir una discriminacién arbitraria o una restriccién
encubierta al comercio entre los estados miembros. En consecuencia,
las normas comunitarias pueden limitar en pro del principio fundamental
de libre circulacién mercancias el ejercicio y contenido de los dere-
chos de propiedad industrial y comercial, reconocidos por las diversas
leyes nacionales. El ejercicio de facultades o derechos reconocidos por
la ley nacional aplicable no justifica, en todo caso, restricciones al
principio de libre circulacién de mercancfas, sino Gnicamente cuando
tales derechos forman parte integrante del objeto especifico o contenido
esencial del derecho de patente o marca. Y dicho objeto especifico o
contenido esencial sélo comprende los derechos inherentes o necesarios
para la proteccién de la funcién esencial de la patente o la marca.”

En materia de marcas, el tribunal declaraba en la sentencia Cen-
trafarm/Winthrop:

que en materia de marcas, el objeto especifico de la propiedad comer-
cial es particularmente el de asegurar el titular el derecho exclusivo
de utilizar la marca para la primera puesta en circulacién de un pro-
ducto, y de protegerle asi contra los competidores que quisieran abusar
de la posicién y de la reputacién de la marca vendiendo productos
indebidamente provistos de esa marca; que un obsticulo a la libre cir-
culacién de mercancias puede resultar de la existencia de la legislacién
nacional en materia de propiedad industrial y comercial, de disposi-
ciones que prevén que el derecho del titular de la marca no se agota
por la comercializacién de un producto en otro Estado miembro, bajo
la proteccién de la marca, de manera que el titular puede oponerse a la
importacién de su propio Estado del producto comercializado en otro
Estado, que tal obstdculo no se justifica cuando el producto ha sido
introducido licitamente en el mercado del Estado miembro desde el
que se importa, por el titular mismo o con su consentimiento, de ma-
nera que no puede tratarse de abuso o usurpacién de la marca; que, en
cfecto, si el titular de la marca pudiera prohibir la importacién de
productos protegidos comercializados en otro Estado miembro por él o
con su consentimiento, tendria la posibilidad de compartimentar los
mercados nacionales y operar asi una restriccién en el comercio entre
los estados miembros, sin que tal restriccién sea necesaria para ase-
gurarle la sustancia del derecho exclusivo resultante de la marca.

7 Ibidem.
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Como se ve, el Tribunal formula el agotamiento del derecho de mar-
ca como consecuencia derivada de su contenido esencial que denomina
objeto especifico. En efecto, si el contenido del derecho de marca se
ve limitado al derecho de uso exclusivo de la marca para la primera
puesta en circulacién del producto marcado, el derecho quedard ago-
tado por la primera puesta en circulacién del producto marcado rea-
lizada por el titular o con su consentimiento, cualquiera que sea el
Estado miembro en que haya tenido lugar. Por ello, el titular de una
marca nacional protegida en un Estado miembro no puede prohibir
la importacién de productos auténticos marcados con la marca autén-
tica, que ¢l mismo ha comercializado o ha consentido que se comer-
cialicen en otro Estado miembro.?

8 Ibidem.
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