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adhesién al Convenio de Paris, es aconsejable su no ingreso al mis-
mo. y por lo que hace a los paises latinoamericanos unionistas, replan-
teen o reconsideren su permanencia en dicho instrumento internacional.

Finalmente, nuestra tesis o postura consiste fundamentalmente en
que los paises latinoamericanos celebren una convencién dominada por
principios comunes y generales sobre propiedad industrial, modifican-
do el sistema interamericano con el objeto de que no participe Estados
Unidos de Norteamérica en virtud de su amplia y nociva situacién
econémica en relacién con los demas paises de América; asi también,
mientras no se lleve a cabo dicha convencién resulta prudente y con-
veniente la aplicacién de las normas contenidas en las convenciones
subregionales sobre propiedad industrial.
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Nota preliminar

La necesidad de reprimir la competencia desleal se ha dejado sentir
desde tiempos muy remotos. Fueron los tribunales franceses quienes
emplearon por primera vez la expresion “‘competencia desleal” (Con-
currence Déloyale) a principios del siglo xix.!

La competencia desleal es una disciplina de apariencia compleja,
aun para el estudioso y practicante; en parte por su naturaleza casuis-
tica, pero en mucho por la falta de divulgacién y estudio que esta
disciplina ha padecido en nuestro medio. Esto ha provocado el que
en ocasiones la accién de competencia desleal haya sufrido desvios
cuando se ha hecho uso de ella o bien que esta institucién no haya
sido debidamente aprovechada en beneficio de causas justas. A ello
hay que afiadir que los conceptos en torno de los cuales gira la doc-
trina de la competencia desleal son afines a otros conceptos con los

! Véase Yves Saint-Gal, Protection et défense des Marques de Fabrique et Con-
currence Déloyale ~Droit Francais et Droits Etrdngers— ]. Delmos et Cie. 75006,
Paris, ¢éditione 1982, p. W4,
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que frecuentemente se le relaciona y por lo tanto se le confunde. No
siempre es facil distinguir los unos de los otros y menos separarlos

con precision.

El manejo técnico-juridico del concepto competencia
desleal en materia de propiedad industrial

Cuando se habla de propiedad industrial es comin encontrar a la
disciplina de la competencia desleal incluida entre los institutos que
la integran. Ello se debe en una gran parte al hecho que el Convenio
de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial desde la Con-
ferencia de Revisién de Bruselas en 1900 introdujo disposiciones re-
lativas a la represién de la competencia desleal que a lo largo de este
siglo se han ido perfeccionando en las diferentes Revisiones del Con-
venio. La inclusién de disposiciones orientadas a la represién de la
competencia desleal en el Convenio de Paris no es accidental, pues
la relacién existente entre los signos distintivos y las creaciones nuevas
por un lado y la competencia desleal por otro, asi lo ha recomendado.
Sin embargo, no deben confundirse los derechos de exclusividad re-
conocidos por la propiedad industrial (v.g., registros marcarios, pa-
tentes de invencién, etcétera) con los objetos de proteccién regulados
por las normas sobre competencia desleal.

Desde un punto de vista técnico, es indispensable tener en cuenta
esta distincién, pues de otro modo no es posible entender la disciplina
de la competencia desleal.

Es pertinente intentar precisar el contexto en el que se emplea el
concepto de competencia desleal en materia de propiedad industrial
y referirse a su contenido y alcance. Con frecuencia se confunde este
término y lo mismo se emplea al calificar actos perniciosos de la com-
petencia que afectan derechos exclusivos reconocidos y registrados an-
te alguna oficina pdblica, como al tratar los que afectan derechos que
no han sido objeto de depésito ante las autoridades. Es cierto que en
Su acepcibn gramatical el concepto “competencia desleal” puede lle-
gar a abarcar actos que lesionan o tienden a lesionar derechos pre-
viamente inscritos ante una oficina gubernamental, cuya exclusividad
cs.té en principio asegurada con motivo de la previa inscripcién. Tam-
b“_" desde un punto de vista gramatical, debieran quedar incluidas
bajo este rubro las actividades empresariales perniciosas que lesionan
° tienden a lesionar derechos que no han sido objeto de una previa
nnsuipcwq o registro. Literalmente hablando, tanto éstos como aqué-
llos constituyen manifestaciones desleales en la competencia, esto es,
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formas de competencia desleal, pues tan desleal resulta en términos
competitivos que un comerciante utilice sin autorizacién la marca re-
gistrada de su competidor, como el hecho que el dicho comerciante
utilice la marca ajena no estando registrada aan. En términos gene-
rales —no necesariamente legales— ambas conductas podrian ser con-
sideradas como formas de competencia desleal, mas no desde un punto
de vista técnico-juridico. En el primer caso, es decir, en el de la marca
registrada, se estaria mas bien ante la violacién de un derecho ex-
clusivo debidamente reconocido e inscrito, no asi en el segundo. En
vista de que las leyes de propiedad industrial contienen disposiciones
expresas que prohiben y sancionan conductas especificas en materia
de violacién a los signos distintivos debidamente registrados procede-
ra entonces la accién que la ley de modo expreso y auténomo consa-
gra para el caso en que tales derechos exclusivos e inscritos o regis-
trados se vean violados. Sin embargo, ocurre que los comerciantes e
industriales pueden verse perjudicados tanto por violaciones a los de-
rechos exclusivos que ya les han sido reconocidos de manera expresa,
como a través de actos miiltiples por parte de la competencia al grado
que resultaria ocioso e initil el procurar una enumeracién de todos
los actos posibles e imaginables para incurrir en competencia des)ea‘l.
Si esto es cierto con respecto a una enumeracién de conductas, mas
grave —y menos practico— resultaria el proponer que una emgresa
contara con un registro e inscripcién de la totalidad de sus blen.es
intangibles para poder accionar en contra de un tercero ;cOmo regis-
trar la imagen, el prestigio, la clientela, etcétera. . 2 '

El procedimiento de inscripcién o registro de signos distintw.os cons-
tituye un sistema peculiar de defender de un modo mas efectnv.o ¢ in-
tenso los supuestos de “‘competencia desleal” en que la tutela )ur{fixca
cuenta con el dato preconstituido —que proporciona segurid.ad. fijeza
y publicidad a la proteccion— de la previa inscripcion del signo mer-
cantil.?

Ahora bien, ante ello surge la pregunta de si la disciplina de la com-
petencia desleal tiene alguna funcién que ejercer con respecto a l'a
proteccién de estos signos que se encuentran registrados y, por consi-
guiente, disfrutan de una tutela mas fuerte. En principio !a contesta-
cién habria de ser negativa. Careceria de sentido que el titular de un
signo registrado, que tiene a su favor el sistema protector de la pro-
piedad industrial quisiera defender su derecho a través de los medios

i jedad In-
2 Hermenegildo Baylos Corroza, Tratado de Derecho Industrial. \.Propne
d"‘ﬂ'l'Pmpgedad ln)t'electual. Derecho de la Competencia Econdmica, Disciplina
de la Competencia Desleal). Editorial Civitas, Madrid. 1978, p. 326.
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gréﬁcog que no han sido objeto de inscripcién especial.* En estos ca-
:: el ejercicio de ’los dos tipos de acciones cubre suficientemente am-
: aspectos; y adn pudiera ocurrir que se encuentre condenada al
racaso la alegacién de que ha existido una violacién del derecho ex-
clusxvq en relacién con el distintivo inscrito, y en cambio, tenga éxito
la accién represora de la deslealtad, en lo que se refiere a los ele-
mentos no registrados que integran con aquél la combinacién distin-
tiva que trata de defenderse. En estos supuestos y otros analogos, la
doctrina habla de la funcién defensiva de caracter subsidiario y .';un
complementario de la disciplina de la competencia desleal.’

Por todo lo anterior, se dice i
: 3 que la nocién de la competencia desleal
constituye el complemento indispensable de toda i
los derechos de propiedad industrial. I e

adgzsvx;:c apt!ntf‘u aqui_que la.disciplina de la competencia desleal
compﬂidore:ep:mg. agresiones directas o indirectas contra los demas
3 conduﬂas, mbién .contempla er-:tre sus objetivos la impugnacién
= mc;;prtsana!u caracterizadas por la ausencia de referen-
o § r competndorgs. Es el caso de la publicidad superlati-
. - e ::::: ‘a o dupropo:'cxonada en la que un empresario atribuye
ar::::ma alsas o engafiosas a sus productos o servicios tendiendo

r con ello a un sector de la clientela que ha sido objeto de

3 Ibid,

4 d
N'Mmmdnquc.mknmhnalldaddelalmitumdelapmplamarca
nﬁlﬂﬂfh Ofrtzcah : dudas.y dl::evid:m que los demas elementos distintivos de que

Ctlllvou:n ﬂlqurno a c::oezrla como un conjunto identificador han sido
copiados, q;hda‘ vaoduddosh = modo que el conjunto ofrezca esa sensacién de

produce la ¢ m:lb:'llﬁa:.o Véase Baylos, p. 326,
o conjunto de la accién derivada d -
xclusivo y ::mm. desleal. La misma solucién se aplica celndlea
lente de la disciplina de la dul::ll:; S ey oll o e S
Pl ey oy de los sistemas continentales— permite la
acumulac esta n:htu’;lezd: a la derivada del derecho exclusivo
sobre Que un registro pueda devenir inva-
y accidn dp.or m:fr:'cdén d:n derecho sobre una marca regis-
::"d Kerly ’l l;;; gl Trademarks and Tradenames, Londrea T. 7;2(.)‘"% O{,Z 3&27
B-yh" 327. empleo simultineo de los dos tipos de acciones hn;bltn es
m‘ m,h‘“' Véase Stephen P. Ladas, Patents, Trademarks and Related
’ .  Massachusetts, 1975, p. 1690.
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manipulaciones psicolégicas.® La disciplina de la competencia desleal
reprime estas operaciones, pues “injustificadamente perjudican al com-
petidor que se abstiene de tales practicas”.’”

La nocién de la competencia desleal esta destinada a cubrir o en-
mendar las imperfecciones de la regulacién de los derechos de pro-
piedad industrial; tiende a reprimir los actos perjudiciales contra ter-
ceros en materia de propiedad industrial que no son suficientemente
reprimidos por las disposiciones que regulan los derechos privados en

esta materia.®

El derecho de los competidores a disputarse la clientela
y el empleo de los medios escogidos para tal fin

Se dice que la represién de la competencia desleal encuentra entre
sus fundamentos el principio de derecho segiin el cual quien ocasiona
por su causa un dafio a otro debe repararlo.® Asimismo, la represién
de la competencia desleal se apoya en principios de moralidad y en
el reconocimiento de que donde haya competencia existira la posibili-
dad de que haya competencia desleal.

Sin embargo, tanto los principios del dafio como el de la moralidad
por si mismos resultan insuficientes para determinar cuando se ha
presentado un caso de competencia desleal. Efectivamente, los prin-
cipios que tienden a reprimir la competencia desleal se inspiran en
uno y otro concepto y aun admitiendo que ambos puedan desempefiar
papeles esenciales en dicha determinacién, en general no deben ser

considerados aisladamente.

Esto sugiere que una accién ética o moralmente reprobable no pue-
de considerar acto de competencia desleal sin otro fundamento. Lo
mismo puede decirse en relacién con el competidor que por su cauas

® Obsérvese aqui la relacién entre la disciplina de la competencia desleal y las
mormas de proteccién al consumidor, v. gr. articuo 5°, primer parrafo de la Ley
Federal de Proteccion al Consumidor: “Es obligacién de todo proveedor de bienes
Y servicios informar veraz y suficientemente al consumidor. Se prohibe, en conse-
cuencia, la publicidad, las leyendas o indicaciones que induzcan a error sobre el
origen, componentes, usos, caracteristicas y propiedades de toda clase de productos
0 servicios”, Véase David Rangel Medina, “Control de la Publicidad para evitar
engafios al consumidor y competencia desleal (régimen legal mexicano)” en: Revista
Mexicana de Ia Propiedad Industrial y Artistica (r.m. de la P.LA.) enero-diciem-
bre 1979, nos. 33-34, p. 25.
~ ;OFM y Mancebo, La Competencia Desleal, Editorial Trillas, Meéxico, 1975,

* Véase Yves Saint-Gal, op cit.. p. W4 y sigs.

* Véase Robert Plaisant, La accion de Competencia
s en r. .m de la P.LA. No 31-32, p. 91.

Desleal en el Derecho Fran-
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ocasiona un dafio a otro pues la competencia supone inevitablemente
un malestar a intereses ajenos particularmente a los demas comercian-
tes e industriales.

Por ejemplo, se habla de la separacién de la clientela como una de
las formas que componen la competencia desleal; pero la separacién
de a clientela per se es un criterio insuficiente porque como dice Ra-
mella,’® es efecto, tanto de la competencia licita y honesta como de la
abusiva. Asi pues, es el fin de la competencia desleal el disfrute de
las ajenas fuerzas de trabajo, es decir, la posesién de la clientela
de los demas, pero el caracter decisivo de la misma debe buscarse en
la adopcién de los medios escogidos para tal fin.* No basta que un
comerciante se vea perjudicado por actos de la competencia, pues a
los comerciantes les esta permitido disputarse la clientela... mas no
por cualquier medio.

El criterio imperante que sirve para regir el ejercicio de la activi-
dad empresarial se apoya en una remisién a las buenas costumbres;
de modo que los medios escogidos para el ejercicio de la actividad
empresarial deberan adaptarse a este criterio.

Parece importante trazar una delimitacién que distinga entre contra-
venciones a las buenas costumbres como actos que puedan ser prohi-
bidos por normas legales, por una parte, y falta de buen gusto y tacto,
que se encuentran mas alla de una contravencién del tipo referido
¥ que, por tanto, no tienen caracter juridicamente ilicito.’? Se trata asi,
de actos desdeiiables desde un punto de vista cultural y cuya obser-
vancia no esta exigida por el legislador.'

Competencia ilicita: competencia prohibida y competencia desleal

En el estudio de la competencia ilicita se ha distinguido entre com-
petencia prohibida y competencia desleal. En general, dice Joaquin
Garriguez,* la ilicitud de la competencia puede derivar de dos supues-
tos Mntu. Por una parte, la competencia es ilicita cuando la ac-
tuacién competitiva se lleva a cabo infringiendo una prohibicién de
competir. La realizacién de una competencia prohibida supone, asi,

% Agustin Ramella, Tratado
1913, Tomo I, pag, 31 &' de la Propiedad Industrial, Editorial Hijos de Reus,

" Ibid. En el mismo sentido Ste \ o
7t v phen P. Ladas, Patents, Trademarks and Re
"' Véase Stephen P, Ladas. op. cit., p. 1689,
* Véase Stephen P. Ladas, op, cit., p. 1689,

" Joaquin Garriguez, Curso de .
México, 1081, p 295 Cureo de Derecho Mercanti, tomo 1, Editorial Porria,
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uno de los supuestos de competencia ilicita. Por otro lado, la compe-
tencia es ilicita cuando la actuacién competitiva se realiza utilizando
medios repudiados por la ética profesional por considerarlos desleales.
Es el caso de la competencia desleal.

 Es asi como se distingue dentro de la protecciéon juridica contra la
competencia ilicita, la competencia prohibida de la competencia des-
leal.

Los actos de competencia prohibida quedan previstos en una norma
legal expresa y concreta.’® Un ejemplo de la competencia prohibida
lo encontramos en el articulo 35 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, en donde prohibe el legislador a los socios de una so-
ciedad mercantil en nombre colectivo, dedicarse a negocios del mismo
género de los que constituyen el objeto de la misma, y formar parte
de sociedades que los realicen.’* En situaciones de este tipo, el legis-
lador facilmente puede concretar el concepto de la conducta prohi-
bida, mientras que en los casos de competencia desleal el legislador
debe encontrar términos amplios, que abarquen todos los modos de
deslealtad.’”

Cuando hablamos de competencia desleal, no nos referimos a la com-
petencia resultante de la infraccién de una clausula legal que prohiba
la competencia. Los actos de competencia desleal no atentan de ma-
nera directa contra disposicion legal, sino contra usos o practicas co-
merciales o industriales cuya existencia esta sujeta a demostracién.
Las situaciones polifacéticas que se presentan en la competencia des-
leal no permiten la fijacién de supuestos concretos.’®

16 Véase Diaz Bravo, Aspectos Juridicos de la Competencia Desleal, r.m. de la
P‘LIAS. N* 7, enero-junio 1966, p. 32. Véase también Frisch y Mancebo, op. cif.
p. 25.

18 Unas veces la ley quiere proteger a la empresa contra las personas que, por
conocer intimamente la organizacién del negocio, podrian, a costa de poco trabajo,
obtener una posicién favorable en la competencia. Véase Garriguez, op. cif.. p. 239.

17 Ep Ja sistematizacién de normas contra la competencia desleal (propuesta por)
Frisch y Mancebo denominan a las normas de este tipo: “normas espesialcs ; ﬁnsch
¥ Mancebo, op. cit, p. 25. Por su parte, Diaz Bravo las llama ~actos ilicitos
stricto sensu”. Diaz Bravo, op. cit., p. 32. ) B

18 A este tipo de normas Frisch y Mancebo las denominan nomas.'gemmlgs
(contra la competencia desleal) en oposicién a las “normas especiales (también
contra la competencia desleal). Frisch y Mancebo, op. cif. p. 25. Diaz Bra;{?
coincide con la apreciacién que aqui se expone y habla de “competencia desleal .
Diaz Bravo, op. cit, p. 32.
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Articulo 210 b) LIM: realizacién de actos contrarios a I\
wz’l‘*--l , €O o y icios gt

Mhmm&mnhmuto para tratar de
precisar los actos constitutivos de competencia desleal encontramos
posturas que se concentran en los efectos provocados por la conducta
del compfhdor y en un dafio actual (efecto) asi como en la relacién
de cfusahdad entre los dos. Otro sector de la doctrina y la jurispru-
dcncxf ha adoptado como criterio decisivo la adopcién de los medios
cac[:gnid:; S:rld competidor.

‘ . nvenciones y Marcas en su articulo 210b) califi
mo mfra_ccxén administrativa: “la realizacién de actos rda)cionl;fll:: cc::;
;a materia que esta Ley regula contrarios a los buenos usos y costum-
res en la industria, comercio y servicios que implique competencia
dzslul‘ . Esto es, que de acuerdo con el ordenamiento mexicano se
con.sderahd compet.enua desleal todo acto relacionado con la propiedad
ustrial (materia regulada por la LIM) contrario a los buenos usos
y costumbres en la industria, comercio y servicios.’

1 El texto completo del articulo 210b) LIM se lee como sigue:

L hacer aparecer como uctos patentados
hpulzzlnuhacaadmado ‘ueprod. pa aquellos que no lo estén. Si
e . c:d nulificada, se incurrird en la infraccién después de
; o fet:hadt i ucidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado

. Usar una marca parecida en grado de confusién a otra registrad

, si dich
confuik:: ha sido dedanda por la Secretaria de Industria y Cogierdo.a p:ra acm?
parar mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la regis-

IV. Usar,

: del:‘tlo de la zona geografica en que resida la clientela efectiva, un
“b“w““: m;;: :1: grado de confusién con otro que ya esté siendo
m"“:" v llhomo — cirom. un establecimiento industrial, comercial o de

.Ptnerenvmnoendrtuhcwnpmducto. fre
u ofrecer servicios, indicando que
estdn protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Cuando el registro haya
M_n‘ :‘h‘”"mh o mlnubdo. revocado, cancelado, caducado o extinguido, se
urrird fracc = después de un afio de que haya causado estado la reso-
“Vl. “’"m: “d:.“ operado la caducidad, cancelacién o extincién.
Hacer aparecer como de procedencia extranjera productos de fabricacién na-
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La ley mexicana no aporta una definicién clara sobre los requisitos
necesarios para calificar la competencia desleal, sino que la incluye
como una de las formas constitutivas de infracciones a la ley. Sin
embargo, en el texto del articulo 210b) quedan precisadas las notas
caracteristicas de la actividad empresarial que constituye competencia
desleal: actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la indus-
tria, comercio y servicios. Dado que el articulo 210b) se encuentra
contenido en el cédigo que regula la propiedad industrial en Meéxico
tales actos se consideraran competencia desleal en tanto estén rela-
cionados con la materia regulada por la Ley de Invenciones y Marcas.
El engafioso nombre de la ley* pudiera sugerir que en los términos
de este articulo tinicamente los actos relacionados con invenciones y
marcas podrian ser considerados como competencia desleal, si se en-
cuentra que dichos actos son contrarios a los buenos usos y costum-
bres en la industria, comercio y servicios. Sin embargo, no es asi. A
pesar de la triste sustitucién del nombre de la antigua Ley de la Pro-
piedad Industrial por el de “Invenciones y Marcas™ un analisis dina-
mico de las disposiciones de la ley revela que habra otros actos con-
trarios a los buenos usos y costumbres que afectan derechos distintos
a los provenientes de las invenciones y marcas, que también son re-
primidos por la ley,: el texto de las 10 fracciones del articulo 210b)
LIM lo corrobora. Este criterio lo confirma el articulo 19 de la ley
en el que se establece: “esta ley regula el otorgamiento de patentes

VI Utilizar o fijar en productos o en anuncios de servicios, indicaciones falsas
sobre premios, medallas, certificaciones, condecoraciones u oftras preseas de cual-
quier indole.

VIII. Usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a que se refieren
las frl:;cionu VIL, VIIL, IX, X, XI, XII, XIII, XX y XXII del articulo 91 de
esta .

IX. Intentar o lograr el propésito de desacreditar los productos, los servicios o
el establecimiento de otro.

X. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que
causen o induzcan al piblico a confusién, error o engafio, por hacer creer O supo-
ner infundadamente:

a) La existencia de una relacién o asociacién entre un establecimiento y el de
un tercero.
b) Que se fabrican productos bajo normas, licencias o autorizacién de un ter-

cero,
¢) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorizacién. -y e
© normas de un tercero.

20 Véase David Rangel Medina “Las marcas en el nuevo régimen mexicano de
propiedad industrial’, en Problemi Attuali di Diritto Industriale, Giufré Editores,
1977; del mismo autor; también véase Significant Innovations of the new Mexican
Law on Inventions and Marks", en Georgia Journal of Infernational and Compara-
tive Law. Colloquium ~—inventions and trademarks—, vol. 7, 5, 1977.
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de invencién y mejoras; de certificados de invencién; el registro de
modelos y dibujos industriales; el registro de marcas; las denomina-
ciones de origen y los avisos y nombres comerciales; asi como la re-
presion de la competencia desleal en relacion con los derechos que
dicha ley otorga”.

La técnica empleada por el legislador mexicano sugiere por tanto,
que la represion de la competencia desleal regulada por la Ley de In-
venciones y Marcas queda encuadrada en el contexto de la Propiedad
Industrial (en su acepcién mas amplia), excluyéndose por tanto del
campo de aplicacién de la Ley otras formas de competencia ilicita dis-
tintas a la nocién de competencia desleal en materia de propiedad in-
dustrial, como hasta aqui se ha venido usando el término.”

Por otra parte, la técnica empleada en la redacciéon del articulo
210b) LIM pudiera prestarse a confusiones, pues en la enumeracién
de infracciones que siguen al texto del articulo 210b) LIM, (de ma-
nera enunciativa se consideran infracciones administrativas las siguien-
tes...) ademas de incluirse formas de ataque a derechos exclusivos
ya reconocidos, v. gr., la imitacién de marcas registradas —articulo
210b), II, LIM~, también se contemplan (en esta misma enumera-
cién) actos tipicamente considerados como competencia desleal que
no constituyen violaciones contra derechos exclusivos reconocidos a
través de un registro. En esta mezcla ilustrativa de actos que cons-
tituyen competencia desleal, encontramos conductas que debieran que-
dar fuera del campo de la competencia desleal en estricto sentido, asi

como referencias enunciativas a la competencia desleal propiamente
dicha.

La clausula general y la enumeracién meramente
enunciativa de supuestos tipicos

A pesar de lo anterior y no obstante la inclusién de formas de ata-

1 Esta distincién o limitacién en el Cédigo que regula la propiedad industrial
en México parece prudente, pues el concepto de competencia desleal no siempre se
emplea en el mismo contexto. Por ejemplo, hay quienes califican como competen-
cia desleal (véase Frisch y Mancebo, op, cit., p. 32) ciertos actos —de acuerdo con
la sistematizacién que aqui se ha expuesto— que estrictamente no debieron con-
siderarse como competencia desleal (quedarian mas bien incluidos dentro de la com-
petencia prohibida). La represion de que trata el articulo 210b) LIM correspon-
deria pues al grupo de normas que tienden a asegurar la correccion en el ejercicio
de la competencia, (que presuponen que la libre competencia existe y tratan de en-
cauzarla por el camino de la ética y el derecho) en oposicién a las que tienden 2
i ¢l ejercicio de la competencia misma (que por el contrario, presuponen Ia

de libre competencia y tratan de restaurarla eliminando los obstaculos que 1a
perturban). Véase Garriguez, op cit., p. 223.
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que a derechos exclusivos ya reconocidos y sujetos a registro —que
en nuestra opinién no debieran estar incluidos en esta enumeracién—,
puede afirmarse que la Ley mexicana reprime la competencia desleal
mediante el sistema de “clausula general” y “la enumeracién mera-
mente enunciativa de supuestos tipicos”, aun cuando en dicha enu-
meracién se hayan incluido “supuestos tipicos” que en estricto sentido
debieran mencionarse en otro apartado de la Ley y no en el que se
refiere a la competencia desleal contra derechos de propiedad indus-
trial no registrados o no sujetos a registro. La técnica empleada por
los redactores de la Ley iinicamente dificulta el establecimiento de una
clara linea divisoria entre la proteccién reforzada que otorga la pro-
piedad industrial sobre la base de la formalidad y la tipicidad a través
de un registro, y la que ofrece la disciplina de la competencia desleal.
Por ello la doctrina, con razén habla de la funcién defensiva de ca-
racter subsidiario y aun complementario de la disciplina de la com-
petencia desleal.®

La adopcién de la clausula general [articulo 210b)] cumple dos
funciones: recoger como supuestos de competencia desleal conductas
no especificadas en las normas especiales (fracciones I a X) y pro-
porcionar el verdadero fundamento a la prohibicién. Ademas esta
clausula general tiene el mérito de concentrarse en la adopcion de los
medios escogidos y no necesariamente en los efectos.

Por su parte la enumeracién meramente enunciativa de supuestos
tipicos que sigue a la clausula general sélo tiene un valor enunciativo
sin pretender agotar todos los supuestos de deslealtad posibles. Cual-
quier conducta que, sin encontrarse especificamente incluida en algu-
nos de los supuestos tipicos establecidos por la Ley incurre dentro de
la nocién general del articulo 210b), ha de ser considerada como des-
leal e ilicita. Esta enumeraci6n tiene tnicamente un valor enunciativo.

Un Acto es Desleal, a los efectos de la Ley, solamente
con que incurra en la nocion contenida en la clausula general

Contra esta interpretacién, existe en la jurisprudencia mexicana un
lamentable precedente judicial®* del Primer Tribunal Colegiado en Ma-
teria Administrativa del Primer Circuito, que debe denunciarse.. Ahi
se dijo que “la tipificacién de la competencia desleal establecida por

“ Sin embargo, es perfectamente admisibe el empleo conjunto de la accién de-
;'V;t;; del derecho exclusivo y de la competencia desleal. Véase Baylos, op. cit.

# Amparo en revision 221/81. - Laboratorios Fru y Veu, S. A. - 19 de junio
de 1984, - Unanimidad de votos. - Ponente. - Guillermo Guzmén Orozco.
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el articulo 210b) (actos contrarios a los buenos usos y costumbres
en la industria, comercio y servicios) podria pensarse que es anticons-
titucional, porque es demasiado abstracta y nebulosa ya que no tiene
elementos claros y precisos de la definicién de lo que es la infraccién”.
En este caso se dijo que para que una sancién pueda estar fundada
y motivada, en los términos del articulo 16 Constitucional, es menes-
ter que los hechos del caso se adhieran a la hipétesis de la norma; que
esto presupone que la hipétesis sea claramente precisable de antemano
y que el infractor posible sepa con claridad y certeza en qué casos
concretos su conducta va a quedar incluida en la hipétesis como in-
fraccién. De lo contrario se dijo, no sélo no hay motivacién y funda-
mentacién adecuadas desde el punto de vista material o de contenido,
sino hasta que se deja en estado de indefensién a los presuntos
infractores, cuya conducta puede venir a quedar mas o menos arbitra-
riamente contenida, segin el criterio de la autoridad en la imprecisa
tipificacién de una hipétesis de infraccién mal definida en la ley por
falta de precisién. De acuerdo con el criterio de este tribunal, para
que prospere una accién apoyada en el articulo 210 b) es menester
que el actor funde ademés su accién en alguna de las conductas con-
tenidas en la enumeracién y no tnicamente en lo dispuesto en forma
abstracta en la inadecuada divisién global del inciso b (clausula ge-
neral), ya que a su juicio es violatoria del debido proceso legal en
perjuicio del acusado al dejarlo en estado de indefensién para prever
y evitar la comisién de la infraccién y privaria de fundamentacién y
motivacién adecuada la resolucién que en sus términos declara come-
tida la infraccién.

Diferimos totalmente del criterio sostenido en este caso por el tri-
bunal. Creemos que en el texto de la ejecutoria la autoridad ha sido
demasiado generosa y benévolamente con quienes en el desempeiio
de actividades empresariales incurren en actos de competencia desleal.
El mérito de la clausula general seguida de una enunciacién mera-
mente ilustrativa radica basicamente en que la clausula general recoge
como supuesto de competencia desleal conductas no especificadas en
las normas especiales. Reconociendo que algunas de las ideas expre-
sadas en la sentencia tienen perfecta aplicacién en otras areas del
derecho y de las relaciones entre particulares, y entre gobernantes y
gobernados, el tribunal desconoce que la competencia desleal es, por
Su misma naturaleza, una nocién demasiado amplia y por ello dema-
siado "imprecisa” para que sea posible dar en algunas palabras una
idea de sus contornos y de su sustancia. Asimismo, se confunden en
este precedente los ataques que deben y suelen estar especificados
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~—cuando se trata de reprimir violaciones a derechos exlusivos de pro-
piedad industrial previamente reconocidos y registrados— con agre-
siones que no afectan de manera directa derechos exclusivos (nor-
malmente sujetos a registro). Es decir, actos de competencia desleal
caracterizados por la norma contenida en la clausula general del ar-
ticulo 210 (b). Ya senalabamos al principio de este trabajo que la
regulacién de la rivalidad desleal ademas de poco conocida, es muchas
veces confundida. En este particular contexto le asiste la razén a Del-
manto * cuando afirma que uno de los principales y mayores equivo-
cos consiste justamente en que generalmente se piensa que confron-
taciéon desleal y (derechos exclusivos de) propiedad industrial son
cosas iguales o semejantes. No lo son. Muy por el contrario.

El aceptar el criterio del tribunal se traduciria en privar de toda
eficacia practica a la norma que se comenta —articulo 210, b) —,
hasta el punto que los actos de competencia desleal, como no vengan
acompaiiados de verdaderas lesiones a los derechos contenidos en la
enumeracién (fracciones I a X) quedarian absolutamente inmunes bajo
esta interpretacion. La jurisprudencia y la doctrina dominantes consi-
deran que esta enumeracién sélo tiene un valor enunciativo y no pre-
tende agotar todos los supuestos de deslealtad posibles. Insistimos en
que cualquier conducta que sin encontrarse especificamente incluida
en algunos de los supuestos tipicos establecidos por la ley, incurre
dentro de la nocién general, ha de ser considerada como desleal e ili-
cita.*®* Ocurre que los comerciantes, industriales y prestadores de ser-
vicios pueden verse perjudicados tanto por violaciones a derechos con-
sagrados de manera expresa*® como a través de actos miltiples por
parte de la competencia al grado que resultaria ocioso e inatil el pro-
curar una enumeraciéon de todos los actos posibles e imaginables para
incurirr en competencia desleal.

Mantilla Molina*” ha dicho que la regulacién de la competencia
desleal “adolece de dos efectos: a) extremada vaguedad; y b) exce-
siva remisién al criterio del juzgador para calificar de desleal la actua-
cién del competidor”. Sin embargo, no escapé a la mente del autor
que estas normas son por si mismas indeterminadas y genéricas: . ..el
afan de imponer sus productos o servicios en el mercado coloca a unos

# Celso Delmanto, Delitos de Concurrencia Desleal, Ediciones Depalma, Bue-
nos Aires, 1976, pp. 23 y 24.

 Baylos, op. cit., p. 319.

*® Ya sea en la enumeracién ilustrativa que sigue a la clausula general en el
contexto de la competencia desleal o bien en los términos de un derecho registrado.

* Roberto Mantilla Molina, Derecho Mercantil, 16* ed. Editorial Porria, S. A..
México, D. F., 1977, p. 146.
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y otros ante la posibilidad de desplegar conductas no siempre apega-
das al juego limpio, requisito éste necesario para que la competencia
se desarrolle normalmente’; y que “tales conductas pueden ofrecer
una variedad tan amplia de manifestaciones, burdas unas, sitiles mu-
chas, que seria imposible encuadrarlas en especificas normas represi-
vas, por lo que el legislador ha tenido que echar mano de una férmula
que pretende abarcarlas en su totalidad. ..".

Por lo anterior, quienes tienen a su cargo la interpretacién, aplica-
cién y elaboracién de normas reguladoras de la represiéon de la com-
petencia desleal no deben perder de vista que la competencia desleal
asume formas miltiples y que aun una detallada especificacién de los
casos particulares no bastaria para sefialarlas todas a través de la
variedad de sus apariencias, del uso de nuevos métodos para asegurar
el éxito y de los procedimientos mas sutiles para escapar del dominio
de la sancién legal**

Concurrencia desleal y concurrencia criminosa

Por otra parte debe tenerse presente la naturaleza de la medida re-
presiva hacia la competencia desleal contemplada en el articulo 210 b)
LIM. El articulo 210 LIM establece que la enumeracién de conductas
ahi contenidas “son infracciones administrativas” y no “delitos” (ar-
ticulo 211, LIM). En nuestro sistema legal la competencia desleal no
encuentra acomodo de manera expresa en materia penal. Por eso, tra-
tandose de infracciones administrativas (en oposicién a delitos), la
aplicacién de la “clausula general” contenida en el articulo 210 b)
LIM es perfectamente admisible; lo mismo es cierto a los fines civiles,
que dado el caracter de este trabajo, por ahora nos abstendremos de
tra.tar.’.' Un cotejo “tan subjetivo”, admisible en estas materias, en
principio no resultaria congruente con una ley impositiva de pena

* Ramella considera que solamente hay un principio general de comprensivo
contenido, el cual es el articulo 1382 del Codigo Civil francés (y sus equivalentes
demds paises que han seguido dicho modelo), que podria bastar para
. fines civiles, todas las infinitas formas de competencia desleal (si bien
en la misma Francia, una nocién relativamente precisa de ella no se ha podido sa-
ca;:m de una jurisprudencia casi escolar). Véase Ramella, op. cif., p. 336.

*Sobn" la competencia desleal a los fines civiles, véase: Tullio Ascarelli, Teo-
e Concurrencia y de los Bienes Inmateriales, Bosch, Casa Editorial-Unget,

Baqu. lona, 1970, p. 233; Baylos, op. cit., p. 314 y ss.; Walter de Campos
Birnfeld. Concorrencia Desleal, Tip. de Jornal do Commercio, Rodriguez & Cia..
"m Nﬁ ”pﬂﬂlu, Rio de Janeiro 1937, pp. 34 y ss; Frish y Mancebo, op.
- :’ﬂ R 155; Kaplan & Brown's Cases on Copyright, Unfair Competi-
> c!hrmopncn. Foundation Press, Mineola, New York, 1978, p. 726; Ladas,

~ PP y sa.; Plaisant, op. cit., p. 91; Ramella, op. cit., pp. 313 y ss.

-~
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(material penal), que debe mantenerse siempre lo mas alejada que le

sea posible del arbitrio judicial. No estando dentro de la esfera pe-

nal, el uso de ciertos medios y métodos transforma la competencia
itida en competencia desleal.

El empleo del término competencia desleal en la esfera penal puede
provocar confusiones formales y substanciales; por ello debe evitarse.
Autores como Delmanto® hablan de concurrencia criminosa al refe-
rirse a ciertos expedientes (uso de medios o métodos que exceden la
deslealtad) tan peligrososo o graves, que el legislador los considera
delictuosos. Es en estos casos cuando se incurre ademas en sanciones
penales. Mas concurrencia criminosa, dentro de las diferentes formas
de competicién deshonesta, es sélo aquella que la ley tipifica como
tal. Es por esto que la regla penal no se refiere a la practica de la
concurrencia o competencia sino a la comisién de un delito. De este
modo, en la esfera penal, el competidor no permanece en el temor
~0 en la esperanza— de que su accién sea considerada desleal o
no. Solamente los comportamientos alli insertos constituyen delito.”

En efecto, las anotaciones hechas sobre el grado de tipicidad que
se requiere para sancionar una conducta —dependiendo de si se esta
hablando en materia penal o de otra diversa—, son itiles para trazar
criterios generales, pero no absolutos, Ejemplos claros los encontra-
mos en el Cédigo Penal para el Distrito Federal: articulo 386.- comete
el delito de fraude el que engafiando a uno y aprovechandose del
error en que éste se halla, se hace ilicitamente de alguna cosa o al-
canza un lucro indebido; articulo 348.- injuria es: toda expresién pro-
ferida o toda accién ejecutada para manifestar desprecio a otro con
el fin de hacerle una ofensa. Notese como estos dispositivos incluyen
expresiones cuya determinaciéon o delimitacién requieren necesariamen-
te de un juicio valorativo, a veces subjetivo por parte del juzgador; lo
que viene a confirmar que los elementos probatorios mas objetivos no
son los Gnicos aspectos que el juzgador evalia sino también otros
factores mas bien internos, animicos, subjetivos, sociales; necesarios
para la determinacién sobre si hubo engafo, aprovechamiento, error,
desprecio, ofensa, etc.,** expresiones todas éstas que no nos parecen
ni mas ni menos subjetivas o vagas que las que compete al juzgador
manejar en materia de competencia desleal como son los buenos usos

3 Delmanto, op. cit., pp. 11 y 12.

" Es el caso de los delitos a que se refiere el articulo 211, LIM (derecho pe-
nal especial) asi como de las conductas delictuosas previstas en el Codigo Penal
para el D. F, v.gr. articulos 210 y 211 Revelacion de Secretos.

%2 Sobre estos delitos véase Francisco Gonzalez de la_ Vega, El Codigo Penal
Comentado, Editorial Porraa, México 1974, pp. 359 y 385.
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y costumbres. Absurdo resultaria buscar la fundamentacion juridica
de la calificacién de engafio, aprovechamiento, error, desprecio, ofen-
sa, etc.. a través de la inclusién del acto en una lista tasada de su-
puestos, ya que las normas correspondientes por si mismas son inde-
terminadas y genéricas como también ocurre en materia de competencia
desleal.

Actos contrarios a los buenos usos y costumbres

La reprobacién general que hace la LIM de la realizacién de actos
contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio
y servicios ya hemos visto que ha sido a veces criticada por conside-
rarse que la ley se apoya en un criterio ambiguo, abstracto y subjetivo
para la tipificacién de una infraccién. Sin embargo, aqui cualquier
criterio de valor queda sustituido por una remisién a la costumbre;
aunque los juicios valorativos no pueden evitarse, ni en ese caso, por
que la referencia se hace, no a cualquier clase de costumbres, sino
precisamente, a las buenas costumbres, es decir, a las costumbres ho-
nestas, honradas. La férmula elastica y amplia de que para competir
lealmente hay que atenerse a lo que se acostumbra, a lo que vienen
haciendo todos con la aprobacién social encierra uno de los elementos
esenciales de la institucién, consistente en la obligacién, implicita en
toda actividad concurrencial, de utilizar medios corrientes y habitua-
les, aquellos que todos se conciertan para usar; y no medios excepcio-
nales y desacostumbrados, cuyo empleo forzosamente coloca a los de-
mas competidores en una situacién de desigualdad e inferioridad, con-
traria a la esencia misma de toda licitacién. Lo que no es admisible
es que cualquier competidor acuda a servirse de formas o modalidades
de actuacién a las que implicitamente han renunciado otros por ir con-
tra lo que se acostumbra estimar como permisible y honesto. Al prohi-
bir la deslealtad, en realidad se sancionaria la conducta del competidor
que juega con ventaja podria decirse, puesto que recurre a medios que
ningin comerciante honrado acostumbra utilizar; a procedimientos
que el uso social rechaza, como contrarios a la probidad mercantil. En
definitiva, en fin, <} juicio sobre la lealtad o deslealtad de la conducta
de un competidor se convierte, en esta clase de férmulas, en una ve-
rificacién de realidades sociales —las costumbres que rigen y se apli-
can~; pero por eso deja de utilizar conceptos de valor, Buenas cos-
tumbres quiere decir, costumbres honradas, honestas, quiere decir las

% Baylos. op. cit., p. 318,
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Resulta importante mencionar que si en la practica contintan los
actos desleales, no podran transformarse en leales a causa de su con-
tinuidad. Un juez debe enfrentarlos y no conformarse con su reali-
dad factica.*

De lo anterior se desprende también que las normas que reprimen
la competencia desleal no incluyen una exigencia relativa a la lealtad
misma, sino como sefiala Baylos,*® a comportamiento acostumbrado,
usual, socialmente admisible. Ese es el médulo legal al que la actua-
ciébn concurrencial ha da ajustarse.

El articulo 10-bis

Otra de las disposiciones que regulan de manera directa la repre-
sion de la competencia desleal en el derecho positivo mexicano es el
articulo 10-bis del Convenio de Paris.*

El Convenio original (1883) no contenia disposicién especifica al-
guna en lo que respecta a la represién de la competencia desleal. Las
primeras disposiciones en esta materia fueron incluidas en el Convenio
durante la Conferencia de Revisién de Bruselas en 1900. Ahi se in-
trodujo el articulo 10-bis. La Conferencia de Revisién de Washington
en 1911 dio un paso mas adelante al introducir en dicho articulo la
obligacién para todos los estados miembros de asegurar a los nacio-
nales de los paises unionistas una proteccién eficaz contra la compe-
tencia desleal. Esta disposicion fue reforzada y se incluyeron una
definicién y ejemplos de actos de competencia desleal en el articulo
por la Conferencia de Revisién de La Haya en 1925. La Conferencia
de Revisién de Londres en 1934 mejoré estas disposiciones y la Con-
ferencia de Revisién de Lisboa en 1958 afiadié6 un nuevo empleo de
actos de competencia desleal.*”

El texto mas reciente del articulo 10-bis es el siguiente.

1) Los paises de la unién estan obligados a asegurar a los nacio-

% Baylos, op. cit., p. 318 i

4 , Op. cit., p. .

L Deﬂ:hn; :l::necld:xe :; aprue'l’aan las Revisiones que se hicieron en Estocolmo,
Suecia el 14 de julio de 1967 al Convenio de Paris para la Proteccién de la Pro-
piedad Industrial, del dia 20 de marzo de 1883. Publicado en el Diario Oficial
de la Federacion el dia 5 de marzo de 1976. Decreto por el que se 'Promulga el
Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, Revisado en Es-
tocolmo en 1967, BIRPI 1969, Ginebra, Suiza, pp. 156-160. T

* Parrafo 3) 3.) Véase G. H. C. Bodenhousen, Guia para la Aplicacién E:

de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial Revisado en Es-
tocolmo en 1967, BIRPI 1969, Ginebra, Suiza, pp. 156-160.
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nales de los paises de la unién una proteccién eficaz contra la
competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competen-
cia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberan prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusién, por cualquier me-
dio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la acti-
vidad industrial o comercial de un competidor;

2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces
de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor;

3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del
comercio, pudiere inducir al piblico a error sobre la naturaleza,
el modo de fabricacién, las caracteristicas, la aptitud en el em-
pleo o la cantidad de los productos.

El articulo 25 del Convenio

Asi como en nuestra jurisprudencia existen resoluciones plausibles
relativas a una aplicacién ortodoxa de ciertas disposiciones del Con-
venio de Paris" constituye un deber denunciar que ya durante la vi-
gencia de la Ley de Invenciones y Marcas han surgido precedentes
judiciales con motivo de la aplicacién del Convenio de Paris caracte-
rizados por la ausencia de respeto a las normas del Convenio como
se ilustra a continuacién,

™ Véanse por ejemplo las siguientes resoluciones “Caso Bulova” resolucién
94-Direccién General de la Propiedad Industrial Seccién Jefatura-Oficio no. 37-II1-
24844-Marca no. 33602-asunto: Se niega la declaracién administrativa de uso ilegal
de h marca BULOVA presentada por el Sr. Sidney Steele en contra de G. Kessel
y Cia. 5. A, Wiathom Watch Co., de México, S. A., Bulova Watch Company,
h:..deNchqu.anbvantchCo.deMtxico.S.A.EnGncetadela
Propiedad Industrial, México, D. F., 16 de noviembre de 1950, pp. 1489-1498; Re-
solucién no. 1-Direccién General de la Propiedad Industrial-Jefatura-Oficio no. 225-
Marca: 33602-asunto: se declara la nulidad de la marca nacional no. 33602 deno-
minada BULOVA, propiedad del Sr. Sidney Steele que ampara relojes, procedi-
:u:owehnllidadodeoﬂdoyddcualmvocomdmmoponunoel titular
marca; resolucién 94/950 de la Direccién General de la Propiedad Industrial,
relativa a la marca 33602, en su punto resolutorio IV ordenaba textualmente, ‘‘en
su oportunidad, se inicle, de oficio, el procedimiento de nulidad de la marca nacio-

nal no. 33602, propiedad del Sr. Steele
la ley sefiala al efecto”) Mmsg"g , cumpliendo con los requisitos que

dchmlMJJSPRITE.Mmenohberndonmﬂda en: r.m. de
ey aprudencia) enero-junio 1964 no. 3, pp. 216-219. Juicio de amparo
o Juez de Distrito en Materia Administrativa México, D. F. a
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En sentencia de fecha 29 de noviembre de 1983 R.A. 305/82 el
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito (quejosa Chevron Research Company) estim6 que el Con-
venio de Paris no obligaba directamente a la autoridad administrativa
mexicana, sino que la correcta interpretacién es en el sentido de que
el convenio establece una obligacién para los estados firmantes de
ajustar su legislacion. .. y no que este convenio se aplique directa o
preferentemente a la ley nacional. Segiin el criterio del tribunal esto
es asi porque el propio convenio lo establece en su articulo 25. Es
decir, que de acuerdo con este criterio el convenio obliga a los estados
firmantes a ajustar su legislacién al tratado y no debe entenderse que
obligue a las autoridades administrativas a aplicarlo directa o prefe-
rentemente a la ley nacional que es la que estan obligadas a acatar.

Para los efectos del analisis posterior es importante observar la re-
ferencia que hace el tribunal al articulo 25 del convenio como apoyo
para dejar de aplicar las disposiciones del Convenio en México y no
a otras razones.

El mismo tribunal en sentencia de 8 de diciembre de 1983 R. A.
38/83 (quejosa Gucci de México, S. A.) sostuvo que el Convenio
de Paris no es aplicable directamente pues al igual que en el caso an-
terior se estimé que el convenio obliga a las partes firmantes a ajustar
sus disposiciones legales al mismo, pero que no es obligatorio direc-
tamente para las autoridades administrativas.

Clasificacion de las normas del convenio

Las normas del Convenio de Paris han sido clasificadas en cuatro
grupos o categorias:

Primera. Disposiciones de Derecho Internacional Pablico que regu-
lan los derechos y obligaciones de los estados miembros y establecep
los 6rganos de la unién creados por el convenio, asi como disposi-
ciones de caracter administrativo.

Segunda. Disposiciones que exigen o permiten a los estados miem-
bros legislar dentro del campo de la Propiedad Industrial.

Tercera. Esta categoria de disposiciones del convenio se refiere a
la legislacién sustantiva en el campo de la Propiedad Industrial por lo
que respecta a los derechos y obligaciones de las partes privadas,
pero Gnicamente en la medida que lo exija la ley interna de los es-
tados miembros que se haya de aplicar a esas partes.

28 de agosto de 1963, Véase r.m. de la P.LA. (jurisprudencia) julio-diciembre 1963
no. 2 pp. 340-342, etc.
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Cuarta. Esta categoria de disposiciones del convenio esta consti-
tuida por normas de derecho sustantivo relativas a los derechos y obli-
gaciones de las partes privadas, normas que, sin embargo, no se refie-
ren unicamente a la aplicacién de las leyes internas puesto que su
contenido puede regir directamente la situacion en cuestion.

Anunciamos desde ahora que las disposiciones del articulado 10-bis
del convenio quedan clasificadas dentro de la segunda y cuarta ca-
tegorias antes enunciadas. Esto dltimo, en virtud del contenido del
dispositivo que rige la represién de la competencia desleal en el con-
Venio.

Normas autoaplicativas vis a vis normas que pueden regir
directamente una situacién

Algunos comentarios del convenio distinguen entre normas “auto-
ejecutivas” o “autoaplicativas” y las que no tienen dicho caracter. Si
—en este contexto— no radica en la norma especifica ni en el con-
venio en general, sino en el sistema constitucional del pais miembro
de que se trate.

Sin desconocer que la redaccién de las disposiciones del convenio
varia de un caso a otro —y que en algunos casos incluye normas re-
dactadas a manera de “principio”® en tanto que en otros la redaccién
puede regir directamente la situacién en cuestién el convenio no con-
tienen ni contempla normas “autoaplicativas” o no “autoaplicativas’.

A pesar de lo anterior, se han llegado a emplear los términos “au-
toaplicabilidad” o “autoejecutividad” para referirse a la naturaleza
inrtinseca de ciertas normas del convenio, lo cual provoca confusiones
con el carécter “autoaplicativo” que puedan tener las normas del con-
venio de acuerdo con el sistema constitucional de cada pais. Por ello,
la nocién de la “autoaplicabilidad” debe manejarse en otros térmi-
embargo, esta distincién no surge de las propias normas del conve-
nio. Esto es, el caricter “autoejecutivo” de una norma del convenio
nos: al distinguir las normas del convenio —con este criterio—, es
preferible hablar de “normas que pueden regir directamente una si-
tuacién” y las que no tienen este caracter, reservando los términos
autoaplicabilidad” o “autoejecutividad” para la cuestién de aplicacién
y aplicabilidad de tales normas en atencién al sistema constitucional
del convenio son “autoaplicativas” o no. La respuesta como afirma

* V.gr. articulo 10-bis pérrafo 1) “Las paises de la Unién estian obligados a
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de cada pais. Esta es pues, la conocida cuestién de si las disposiciones
Bodenhousen,*® depende de otras dos cuestiones:

i. en primer lugar si la constitucién del estado de que se trate per-
mite que las disposiciones de un convenio internacional sean “auto-
ejecutivas” o sea, directamente aplicables a las partes privadas sin la
intervencién de la legislacién nacional e incluso, posiblemente frente
a disposiciones contrarias de esa legislacién; y,

ii. en segundo lugar, si las disposiciones del convenio internacional
de que se trate estan redactadas de modo tal que permitan esa aplica-
cién directa a las partes privadas.

En el primer caso (i) estamos hablando de la "autoejecutividad”
de las normas del convenio desde el punto de vista de el sistema cons-
titucional de cada pais; en tanto que en el sequndo (ii) nos referimos
méas bien a la forma en que estan redactadas las disposiciones del
convenio.

En cuanto a la segunda cuestién que se plantea no cabe duda de
que este tipo de disposiciones en el convenio pueden, y por lo tanto,
tienen que ser directamente aplicadas en los paises como el nuestro que
admiten esa posibilidad. Es decir, que si la Constitucién y el sistema
constitucional del estado de que se trate —v.gr. México permite que
las disposiciones de un convenio internacional sean “autoejecutivas’,
o sea directamente aplicables sin mas intervencién de la legislacién
nacional, dichas normas en definitiva deberan aplicarse por las auto-
ridades de los Estados que como el nuestro incluyen un articulo 133
en su Constitucién en donde se establece que “Esta constitucién, las
leyes del Congreso de la Unién que emanen de ella y todos los tra-
tados que estén de acuerdo con la misma, celebrados o que se celebren
por el Presidente de la Repiblica con la aprobacién del Senado seran
la Ley Suprema de la Unién..." Consecuentemente, la cuestién de la
‘autoaplicabilidad” de las normas de un tratado internacional no tiene
vigencia ni aplicacién en nuestro sistema constitucional y en todo nues-
tro sistema juridico en general, pues como se dice, los tratados...
SON LA LEY. Nuestro sistema juridico no contiene figura alguna
que permita condicionar la aplicacién de un tratado internacional al
previo “ajuste” o “adecuacién’’ de las normas del convenio a la ley
0 leyes internas de nuestro pais. Compartir dicho criterio, desde el
punto de vista constitucional, equivaldria a condicionar igualmente la
aplicacién de la propia constitucién y de las leyes del Congreso de
la Unién que emanen de ella a que su texto fuese de nueva cuenta
incorporado a alguna otra de nuestras leyes internas lo que a su vez

** Bodenhousen, op. cit., p. 13.
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provocaria un circulo vicioso para que tales normas juridicas tuvieran
aplicacién y vigencia en nuestro pais. Esto dltimo, ya que para los
efectos de nuestra Constitucién, las leyes del Congreso de la Union
y los tratados son la ley suprema de la Unién; de modo que no hay
razén para imponer condiciones adicionales a las que manda la Cons-
titucién para que un tratado, una ley o la propia Constitucién tengan
vigencia y aplicacién en nuestro pais. Por ello, el requisito adicional
que se ha dicho debe satisfacer este tratado nos llevaria al absurdo que
aqui se plantea.

En todo caso, y suponiendo que el articulo 25 del convenio efec-
tivamente incluyeran la obligacién para los estados miembros de in-
corporar las normas del Convenio a su legislacion doméstica —inter-
pretacién del tribunal — dicho articulo 25 no deberia tener aplicacién
ni vigencia en nuestro pais en vista de que asi interpretado, el articu-
lo 25 del convenio resultaria anticonstitucional por contravenir lo
dispuesto en el articulo 133 constitucional que no contempla la obli-
gacién de ajustar las normas de un tratado internacional a la legisla-
cién doméstica de un pais para que el texto del convenio forme parte
de la Ley Suprema de la Unién. Esto, si el articulo 25 se leyera o
pudiera interpretarse como lo ha hecho el tribunal; pero ni el texto
d.d articulo 25 incluye tal obligacién ni su interpretacién o construc-
cién fuera de la “gramatical” puede llevarnos a semejante conclusién
como més adelante se demuestra.

El articulo 25 establece que:

1) Todo pais que forme parte del i
: presente convenio se compromete
a a_doptar. de conformidad con su Constitucién, las medidas nece-
;zmasse para asegurar la aplicacién del presente convenio.
tr, entiende que, en el momento en que un pais deposité un ins-
; o:x?:::: :es :alt:h.calnq‘z o de adh;sién, se halla en condiciones,
gislacién interna, de apli i ici
R aplicar las disposiciones del

rrafo 1) : m; apreciar de la simple lectura del articulo 25, pa-
S ﬂposib idad de que se presente un absurdo como el que se
o ‘usuar queda salvada cuando el propio articulo establece
d conformidad con su Constitucién”’, de modo que si, como en
med : te caso, el Convenio de Paris se celebra y se ha celebrado
::ural ruﬂc: t: dlc la Repiblica con aprobacién del Senado se estara
artkulomze;u adopdot la pos ibﬂida.d repetitiva y obvia que trata el
medidas - r de conformidad con nuestra Constitucion las
necesarias para asegurar la aplicacién del presente convenio,
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Nétese que el articulo 25 se refiere a una obligacién, a un compromiso
por parte de los Estados miembros en el sentido de adoptar las me-
didas necesarias para asegurar la aplicacion del convenio, y que dicho
dispositivo no exije en momento alguno que tales medidas deban ser
necesariamente legislativas, pues éstas podran ser administrativas, ju-
diciales o también legislativas, todo ello se insiste, de conformidad
con nuestra Constitucién. Por lo tanto, las ejecutorias que sostienen

que:

no es aplicable directamente el Convenio de Paris. .. pues este con-
venio obliga a las partes firmantes a ajustar sus disposiciones le-
gales al mismo, pero no es obligatorio directamente a las autorida-
des administrativas. .. ',*' y que

el Convenio de Paris no obliga directamente a la autoridad admi-
nistrativa mexicana, sino que la correcta interpretacién es en el
sentido de que el convenio establece una obligacién para los es-
tados firmantes de ajustar su legislacion. .. y no que este Convenio
se aplica directa o preferentemente a la ley nacional... porque el
propio convenio lo establece (en su articulo 25)...**

han sido resueltos en violaciéon de nuestra Constitucién al no acatar
una disposicién que se adapta a las exigencias constitucionales de
nuestro sistema juridico como es el articulo 25 del convenio al impo-
ner requisitos adicionales como se establece en el convenio.

Para confirmar la correcta interpretacién de las disposiciones del
convenio en general, de nuestra Constitucién, y particularmente del ar-
ticulo 25 del convenio, basta recordar que el texto original del con-
venio de 1883 contenia una disposicion —el articulo 17— segun el
cual la ejecucién de los compromisos reciprocos contenidos en el con-
venio estaba subordinada, cuando fuese necesario, al cumplimiento de
las formalidades y reglas establecidas por las leyes constitucionales
de los estados miembros. A esto se afadié la disposicion de que los
estados miembros estaban obligados a procurar la aplicacién de lo
convenido, lo que se comprometian a hacer “en plazo mas breve po-
sible”* Esta disposicién experimenté cambios pequefios Gnicamente
en cuanto a la forma, en las conferencias subsiguientes de Revisién,
hasta la Conferencia de Lisboa en 1958. En esta conferencia fue
sustituida** por lo que es ahora, sin alteracion, excepto pequefios cam-
bios de forma, el articulo 25 del texto de Estocolmo.

1 RA. 38/83 Gucci de México, S. A.

*2 R, A. 305/82 Chevron Research Company.

4 Véase Actas de Paris, 1, pp. 145-146, Bodenhousen. op. cit. p. 226.
# Véase Actas de Lisboa pp. 292, 304, 109 y 120. Ibid.
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Si conforme al articulo 25 del convenio un estado ha aceptado el
caricter ~autoejecutivo” de ciertas disposiciones del convenio —de
conformidad con su Constitucién—, sus autoridades administrativas
o judiciales tendrén que aplicar directamente esas disposiciones. Ade-
mas, tal estado estara obligado a adoptar y mantener una legislacién
que se atenga al convenio en todos los puntos en que el convenio
requiera esa legislacién y también tendra que cumplimentar sus obli-
gaciones de caracter administrativo. Todo esto se lee dentro de las
"medidas” a que se refiere el articulo 25 para asegurar la aplicacién
del convenio. Como se ve, queda a las autoridades de cada pais
miembro la absoluta libertad de decidir cuales seran las medidas que
aseguren la aplicacion del convenio, las que podran ser tanto admi-
nistrativas, como judiciales o legislativas.

A mayor abundamiento, conviene hacer notar que la obligacién a
que se refiere el articulo 25, parrafo 2) se refiere al momento de la
ratificacién y de la adhesién al convenio. El estado miembro tendra
que hallarse en ese momento en condiciones, conforme a su legislacién
interna, de aplicar las disposiciones del convenio. lo cual significa
que en esa época habran tenido que “ser tomadas”* ya todas las
medidas a que hace referencia el articulo 25 parrafo 1),

Volviendo al caracter que tiene el articulo 10-bis en la sistematiza-
cién del convenio recordemos que el mismo se compone de tres apar-
tados. El parrafo 1) podria quedar clasificado dentro de las normas
del convenio correspondiente a la segunda categoria. Es decir, parece
que el articulo 10-bis parrafo 1) no es el tipo de disposicién que desde
el punto de vista de su redaccién permita una aplicacién directa (ob-
servar que aqui estamos hablando del contenido de la norma y no
de la “autoejecutividad” desde el punto de vista constitucional). Ello
es asi porque el texto de este parrafo contiene un “principio” del con-
venio y no una "norma que puede regir directamente la situacién en
cuestién”. Sin embargo, continuando con el desglose de los tres pa-
rrafos que integran el articulo 10-bis observamos que tanto el parra-
fo 2) como el 3) contienen “normas cuyo contenido puede regir di-
rectamente la situacién en cuestion”, es decir, de las que corersponden
a la cuarta categoria de disposiciones del convenio “constituida por
normas de derecho sustantivo relativas a los derechos y obligaciones
de las partes privadas” y que como quedé dicho, su contenido puede
regir directamente la situacién en cuestién. Si como se ha expuesto
la Constitucién y el sistema constitucional mexicano permiten a las

“&drummn:u%cumﬁoﬂd.dnhhchadd depésito del
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autoridades administrativas y judiciales aplicar directamente a las par-
tes privadas las disposiciones de un tratado internacional, y mas aun
si estas disposiciones estan redactadas de tal modo que esa aplicacién
resulte posible, dichas disposiciones deben aplicarse en nuestro pais
sin mas intervencién del legislador nacional. En consecuencia nuestras
autoridades administrativas y judiciales al aplicar la Ley Suprema de
toda la Unién deberan reprimir los actos que el articulo 10-bis, pa-
rrafo 2) seflala que constituyen competencia desleal, es decir “todo
acto de competencia contrario a los usos honestos en materia indus-
trial y comercial”; y de acuerdo con el articulo 10-bis, parrafo 3) de-
beran reprimir o prohibir los actos a que se refieren los tres incisos
que siguen al parrafo 3) del articulo 10-bis (en particular deberan

prohibirse: 1, 2, 3.).
El caso “tipo SINGER”

En contraste con la aplicacién que se ha hecho del convenio en las
ejecutorias analizadas, la jurisprudencia mexicana incluye trabajos con-
forme con los principios que aqui hemos venido sosteniendo, como la
sentencia dictada por el entonces Juez Primero de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, licenciado Arturo Serrano Ro-
bles, la cual quedé firme por ejecutoria pronunciada por la Suprema
Corte de Justicia.*® Esta sentencia ha recibido difusién y comentarios
no sélo en nuestro pais sino también en el extranjero.*” Ademas, sirve
de apoyo al estudio de derecho comparado realizado por el Profesor
Bodenhousen ** al tratar los parrafos 2) y 3) del articulo 10-bis,
que como se ha visto, contienen disposiciones redactadas de manera que
pueden regir directamente la situacién en cuestién, y en los paises
que admiten esa posibilidad, tienen que ser aplicadas directamente por
las autoridades judiciales o administrativas del pais en que se solicita
la proteccién contra la compraventa desleal. Al examinar esta conclu-

48 Sentencia de 28 de agosto de 1963 dictada por el Juez Primero de Distrito
en Materia Administrativa en el Distrito Federal en el juicio de amparo 834/63,
promovido por The Singer Manufacturing Company, la cual quedo firme por
ejecutoria pronunciada por la Suprema Corte el 11 de octubre de 1968 en el
toca 8293/63, que declaré la caducidad de la segunda instancia. Véase texto de
la sentencia en: r.m. de la P.IA. julio-diciembre 1963, no. 2 (jurisprudencia-com-
petencia desleal) pp. 340-342. :

‘" Véase David Rangel Medina, Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial en
los Juzgados de Distrito en r.m. de la P.LA. enero-junio de 1969 no. 13 (compe-
tencia desleal) pp. 59-60.

** Véase: Bodenhousen, op. cit.. pp. 157-158.



324 HORACIO RANGEL ORTIZ

sién se cita la sentencia mexicana. El texto de esta sentencia fue tra-
ducido al aleméan y publicado en la Repiiblica Federal de Alemania.+

Parece pues muy oportuno recordar los antecedentes del caso en el
que la duefia de la marca SINGER solicité la declaracién de existen-
cia de confusién de productos, establecimiento y servicios por hechos
consistentes en el anuncio verbal de maquinas de coser como “tipo
SINGER” y en la distribucién de un catalogo que muestra grabados
de diversas piezas de maquinas de coser con la indicacién de que se
trata de refacciones de méaquina de coser del “nuevo tipo SINGER".
La declaracién administrativa fue negada porque al no aparecer la
palabra SINGER sobre las maquinas vendidas por el demandado, nin-
guna confusién puede producirse porque las maquinas llevan un nom-
bre distinto de la marca del reclamante. Contra dicha resolucién fue
promovido juicio de garantias, el cual fue resuelto por el Juez de Dis-
trito, quien concedié el amparo con base en esta tesis: SINGER es
una marca muy conocida, por lo que el uso de la designacién “tipo
SINGER" sin autorizacién de la propietaria de esta marca, es inde-
bido. Aunque las mercancias que se anuncian tengan marcas distintas,
necesariamente el empleo de la citada expresién ocasiona entre el pi-
blico consumidor la confusién que reprimen los articulos 10-bis y 10-ter
del Convenio de la Unién de Paris:*

Deben considerarse violados los articulos 10-bis y 10-ter del Con-
venio de la Unién de Paris para la Proteccién de la Propiedad In-
dustrial, porque como antes se dijo, si existieron elementos que
demuestren la confusién alegada, y la autoridad responsable debio,
mediante la resolucién que se le pidi6, reprimir el uso indebido de
la denominacién SINGER por parte de la empresa tercero perju-
dicada, por ocasionar confusién entre el piblico consumidor.
Estos preceptos deben considerarse que forman parte de la ley su-
prema de toda la Unién, por disposicién del articulo 133 Constitu-
cional y por lo tanto, las autoridades se encuentran obligadas a
acatarlos.

Finalmente hay que distinguir entre los planteamientos presentes
en el caso Tipo SINGER y los contenidos en las ejecutorias del Se-
gundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa. En
las ejecutorias del Segundo Tribunal la “controversia” se concentrd
en la aplicacién o no aplicacién del Convenio de Paris en general, en

,__‘,’ c"""""""” Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (GR.V.R.
» P e
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tanto que en el caso Tipo SINGER no se discuti6 la aplicabilidad del
convenio sino la adecuacién de ciertas conductas a los supuestos de
las disposiciones del convenio. Es decir, que el caso Tipo SINGER
no incluye planteamiento alguno sobre la aplicabilidad del convenio
cuando se corrobora que se han dado los supuestos examinados. Esto
dltimo, precisamente por lo dispuesto en el articulo 133 Constitucional.
Las ejecutorias del Segundo Tribunal sugieren que independientemen'te
a que haya una adecuacién a los supuestos referidos en el Convenio,
sus disposiciones no son aplicables en la ausencia de los requisitos que
aqui han sido denunciados.



