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I'RIBUNAL FEDERAL

DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA AUTORIDAD DEMANDADA: SUBDIRECTORA
DIVISIONAL DE EXAMEN DE SIGNOS DISTINTIVOS “B”
DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL.

Ciudad de México a primero de septiembre de dos mil veinte.-
Integrada la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa por los Magistrados Oscar
Alberto Estrada Chavez, instructor del juicio, Héctor Fernandez Cruz y Juan
Antonio Rodriguez Corona, ante la Secretaria de Acuerdos que acttia y da
fe Ruth Beatriz de la Torre Edmiston, se procede a dictar sentencia en el

juicio de nulidad en los términos siguientes:

RESULTANDO

1°.- Por escrito presentado en la Oficialia de Partes de esta Sala el
31 de mayo de 2018 comparecid la representante de ***** #kik dokkikikiikk
a demandar la nulidad de la resolucién contenida en el oficio con cédigo
de barras 20180200980 de 28 de febrero de 2018, emitida por la
Subdirectora Divisional de Examen de Signos Distintivos “B” del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante la cual confirmé el oficio de
5 de octubre de 2017 que negd el registro de la marca innominada cuya

solicitud se tramitd en el expediente nimero *******,

2°.- Por acuerdo de 27 de junio de 2018 el Magistrado Instructor
tuvo por no presentada la demanda al considerar que se cumplid

parcialmente el requerimiento previo.

3°.- Inconforme con la anterior determinaciéon la actora interpuso
recurso de reclamacién el cual, por interlocutoria de 1° de marzo de 2019,
se resolvié procedente y fundado revocédndose el auto de 27 de junio de

2018.
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4°.- En acatamiento a la mencionada interlocutoria, por acuerdo de
4 de marzo de 2019 se admitié a trdmite la demanda y se ordend emplazar

a la autoridad para que en el término de ley formulara su contestacion.

5°.- Por oficio ndmero JNTF.2019.4336 presentado ante este
Tribunal el 3 de julio de 2019 la autoridad formuld su oficio de contestacion,
admitido por acuerdo de 1° de agosto de 2019, asimismo por diverso auto
de 5 del mismo mes y afo se otorgd a las partes término para formular

alegatos.

6°.- Al encontrarse concluida la sustanciacion del juicio, toda vez
que no existe cuestion pendiente de proveer, se encuentra cerrada la
instruccién en el presente juicio de conformidad con el articulo 47,
segundo parrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso

Administrativo.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- COMPETENCIA Y EXISTENCIA. Esta Sala es competente
para resolver este juicio en términos de los articulos 49 y 50 de la Ley
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 3, fraccion Xll, 28,
fraccion Ill 'y 31 de la Ley Orgénica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, asi como 50, fraccién |, de su reglamento interior. La
resolucidon impugnada existe y se encuentra acreditada en autos por la

exhibiciéon que de la misma hizo la parte actora.

SEGUNDO.- ARGUMENTOS DE LAS PARTES. En lo sustancial son los

siguientes.

ACTORA

a) Es incorrecta la interpretacién y aplicacion del articulo 90, fraccidn
Xll, de la Ley de la Propiedad Industrial en relacién con la solicitud
de registro marcario ******* toda vez que los derechos de imagen a
que se refiere ese precepto no son distintos ni independientes de

los protegidos por el articulo 87 de la Ley Federal del Derecho de
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Autor, porque ambas normas versan sobre exactamente la misma

figura juridica.

b) Es un hecho notorio e incontrovertido que la artista ***** ***** myris

en 1954 y que los derechos de imagen sobre cualquier retrato de
dicha artista fenecieron en 2004 al haberse extinguido el plazo
improrrogable de proteccion de 50 anos establecido en el articulo

87 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

La autoridad ya no puede usar como impedimento legal el articulo
90, fraccién Xll, de la Ley de la Propiedad Industrial, pues éste
necesariamente se refiere a una imagen o retrato sobre el cual

existen derechos vigentes.

La Ley de la Propiedad Industrial no regula, explica o define los
derechos de imagen derivados del retrato de una persona, sino que
Unicamente establece una prohibicidon de registro en el marco de su
competencia de ahi que, para conocer el contenido y alcance de
tales derechos, resulta indispensable recurrir al precepto de la

legislacion autoral que los regula de manera precisa.

El impedimento del articulo 90, fraccion Xll, de la Ley de la
Propiedad Industrial, por lo que hace al retrato de una persona,
Unicamente encuentra explicacién a la luz del articulo 87 de la Ley
Federal del Derecho de Autor, lo que a su vez necesariamente
implica que el impedimento de registro de marca solo es aplicable
y encuentra justificacion en la medida en que existan derechos

sobre ese retrato en términos del precepto de la legislacién autoral.

La demandada no explica de manera clara y puntual las razones por

las que a su consideracion los derechos de retrato de una persona
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a que se refiere la Ley de la Propiedad Industrial son distintos e
independientes a los que se refiere la Ley Federal del Derecho de

Autor.

El argumento segun el cual no es posible otorgar a la actora
derechos exclusivos sobre la imagen de la artista ***** ***** gg
infundado, injustificado y resulta un completo contrasentido, toda
vez que la accionante es la Unica y legitima duena en México para
toda clase de productos y servicios de las marcas que protegen el

*kkkk kkkkk

nombre de , situacion que debid constituir un hecho

notorio para la autoridad.

Cuenta con tres registros marcarios en los que se reproduce el
retrato propuesto a registro, aunado a que también tiene
registradas como marca la firma de la artista en cuestion y diversos

registros que contienen el nombre de ella.

FHAAAKK AFIIIE K FRXEER N o fueron originalmente

Si bien los registros
solicitados por la hoy actora, lo cierto es que si fueron concedidos a
dicha empresa y los titulos estdn a su nombre, ademas de que la
autoridad no demuestra que ése sea el caso en las demas marcas

referidas.

*kkk* *kkkk *khkkkkkkkkkx Obteﬂga un

No es necesario que
consentimiento para registrar como marca un retrato de la artista y,
sin perjuicio de la registrabilidad de la marca, ese signo también se
sitia en el mismo supuesto que diversas marcas otorgadas por la
autoridad, tanto a su persona como a terceros, por lo tanto,
debieron operar en su favor los principios de igualdad y de “misma

razon misma norma”.

Existen numerosos ejemplos de terceros que incluyen disefos,
imagenes o retratos de muchos otros personajes famosos fallecidos
hace décadas y que no fueron objetadas ni negadas por el

examinador en términos del articulo 90, fraccion XlI, de la Ley de la
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Propiedad Industrial, correspondiendo a la autoridad en todo caso
demostrar lo contrario, por lo que, en esa linea de pensamiento la
actora tiene el derecho de recibir el mismo trato y criterio que ya

recibié antes y que han recibido terceros en casos similares.

La jurisprudencia y recientes ejecutorias han sido claras vy
consistentes en el sentido de que los reiterados principios exigen a
la autoridad dar un trato igual a los casos iguales o, en su defecto,
darles un trato desigual pero siempre justificando las razones
objetivas por las cuales en esos casos iguales no merecen un trato

igual.

AUTORIDAD

La resolucién controvertida se emitié conforme a derecho por lo

que debe negarse la pretensién de la actora.

Al pretender registrar como marca el retrato de una persona se
requiere autorizacion para usar comercialmente la imagen del
interesado, tal como indica el articulo 90, fraccién XlI, de la Ley de
la Propiedad Industrial y, en su caso, a falta de éste, el cényuge o los

parientes consanguineos hasta el cuarto grado.

TERCERO.- ESTUDIO

A) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

*kkkkkk kkkkkkkkkk

El signo propuesto pretende registrar como marca

el retrato de hkkkkhkkkhkkkhk kkhkkkkhk kkkhkk kkkhkk kkkkkhkkkhkk pln-tora meX|Cana meJOF

conocida como

*kkkk FrkEEF que se reproduce:


https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura

Con el referido signo se pretende proteger productos de la clase **

InternaCIOﬂa| COﬂSIStenteS en *khkkkkkk )k kkhkkkhkkkhkk kkkhkkkhkk k kkkkkhkkhkkkhkkkk kkkk
!

khkkkhkkhkk., kkkhk hkhkhkhkkhkhk., kkhkkk kkkhkhhkhkkhk *hhkhhkhkhkhkhhkkh kkkhk khkhkk. kkkkhkhkhkk., khkhkkhkhkx
1 1 ! 1

[******* ** ******]. *kkkkkkikk., kkkkkkkk [******** *kkk k% ******]. *kkkkkkkk.
! 1 ! 1

*khkkkkkhk., Khkhkkkhkkk., kkkkkkx [******* ** ******]. kkhkhkkkkhkkhkkkkhk khkkkhkkhkkkkhk. *khkkxkk.
] i ! ] ]

*kkkkkk [******* ** ******]. *khkkkkk., kkhkkkhkk. kkkkkkhkkkhkk. kkhkkkkhkkhkkk *k k_kkkkkkkhkkk.
1 1 ] ] !

*kkkkkkkkk [******* ** ******]. *kkxk [******* ** ******]. *kkk*k [******* ** ******].
i ! !

kkkkkkk kk kkkkkhkkkhkkkhk. kkhkkhkk * kkhkkhkkhk kkk kkhkkhkhkkk., kkhkkkkhkkkhk. kkkkkkk *k k*kkk%k.
! ] ] 1

*kkkkkkkk. *kkkkkk. *kkkkkkkkk *kkkkk. *kkkkkkkkkkk. *kkxkk ** *Kkkkkk.
] ] ! ! !

kkkkkhkkkhkhkkhkhkkk., khkkkhkkkk kkhkkhhkhhkhkkhkkhk., khkkhhkkhhkkhhkkhk. kkhhkkkhkkhhkhhk kk kkhkkhkkk. khkkkkkhkkk %%
i 1 ! !

kkhkkkkhkkhkkk., khkkkhkhkhkkhkkhk kk khkkkhk khkhkk., dhhkkkkhkkk., kkkkhkkx k,khkk )k *khkkkxk [k,)khkkxk k%
] ] !

******]. *kkkkkkhkk., kkkkkhkkkhkkkhkkk kk kkhkkkhkkkhk. kkkkkkkkkk [******* ** ******]. *kkkkkk.
] 1 ] ] ]

*kkkkhkkkhk kkhkkhkkkkhkk. kkhkkkhkkkhkk )k khkkhkkhk k) kkkkk k% k*kkk. kkkkkk kK% kkkk *********].
1 ! ]

kkhkkkhk., khkkkhkhkkkhkk )kkk *k hhkkkh hk hhkhkkhk., khkkhkhkhkkhk *khk )k kkhkk )k kkhkkk. kkkkkikkxk ¥
] ! 1

*kkkkk khkkkkhkkk Kk khkkk., khhkkkkkkkhkkk khhkkk khhkkkkhkkkhkk Kk kkkkkk khkkhkkkhkkkhkk *k kkkkkk
]

kkhkhkhkkhkkhkhkhkkhkk kkhkhkkhkhhkhkkhkhk khkkhkhk kkhk khkhhkhkhkhhkkhkh khkhkkhkhkhkkhkhk *kkhkk kkhkhkhk khkhkhkhk kxkk%x %

*kkkk

El fundamento empleado por la autoridad en el acto impugnado

establece:

“Articulo 90.- No seran registrables como marca:

XIl.- Los nombres, seuddénimos, firmas y retratos de personas, sin
consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden,
del coényuge, parientes consanguineos en linea recta y por
adopciodn, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado...”

La parte actora funda su alegato en la siguiente disposicidn de la Ley

Federal del Derecho de Autor:
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“Articulo 87. El retrato de una persona sdélo puede ser usado o
publicado, con su consentimiento expreso, o bien con el de sus
representantes o los titulares de los derechos correspondientes. La
autorizacion de usar o publicar el retrato podréa revocarse por quien
la otorgd quién, en su caso, respondera por los dafios y perjuicios

que pudiera ocasionar dicha revocacion.

Los derechos establecidos para las personas retratadas duraran 50

afos después de su muerte.”

La litis consiste en determinar si la marca propuesta a registro se
ubica o no en la hipdtesis de prohibicidn prevista en el articulo 90, fraccién
Xll, de la Ley de la Propiedad Industrial, esto es, si al tratarse del retrato de
una persona requiere del consentimiento de los sujetos mencionados en la
propia disposiciéon para que pueda utilizarse como marca, o si por lo
contrario, tal condicidon deviene inaplicable como consecuencia de haber
fenecido el plazo de cincuenta afos que la Ley Federal del Derecho de

Autor establece como proteccion post mortem a las personas retratadas.

B) OBJETO DE PROTECCION DEL ARTICULO 90, FRACCION XIl,
DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La connotacién del término retrato es el de “pintura o efigie
principalmente de una persona”, segun nos instruye el Diccionario de la
Lengua Espafiola de la Real Academia Espafnola.! Se trata de la

“representacion de una persona real hecha en dibujo, pintura, escultura o

! Consulta del vocablo en el sitio en linea de la Real Academia Espafiola.
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fotografia”, de conformidad con el Diccionario de Uso del Espafiol de Maria

Moliner.?

Este significado es muy semejante a la definicién de la expresion
“imagen” que establece la Ley de Responsabilidad Civil para la Proteccién
del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito
Federal: “Articulo 16.- La imagen es la reproduccion identificable de los
rasgos fisicos de una persona sobre cualquier soporte material”.

Es de observarse que los diccionarios de mas autoridad le dan
inclusive una extension que va mas alld de la mera representacion de los
rasgos fisicos, para incorporar a la idea elementos intangibles: “"Descripcién
de la figura o caracter, o sea, de las cualidades fisicas o morales de una
persona”;® "Descripcidn exacta, fisica o moral, de alguien.”* Es decir, incluso
en el lenguaje natural el vocablo “retrato” posee connotaciones que lo
incrustan, independientemente de su representacién visual, en el campo
de los atributos de la personalidad que tienen que ver con la integridad

moral y que, por lo tanto, son objeto de la proteccién del derecho.

Que en la terminologia juridica el vocablo “retrato” esta
comprendido en el mas amplio de “imagen” es algo que de hace tiempo

no se discute:

“Aunque las normas emplean la expresién “retrato”, la doctrina y la
jurisprudencia coinciden pacificamente en interpretar que la alusiéon
es al concepto mas genérico de “imagen”, compresiva no sélo del
retrato propiamente dicho sino de toda forma grafica o visual que

reproduzca a la persona.”

2 Diccionario de Uso del Espariol, Editorial Gredos, Madrid, 1971, p. 1029.

3 Consulta del vocablo en el sitio en linea de la Real Academia Espanola.

* Maria Moliner, misma obra, misma péagina.

5 Resolucidn del caso Yankelevich, Tomas, v. Editorial Perfil S.A., en 2006, de la Cadmara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Republica Argentina, citado por Eduardo
de la Parra Trujillo, El derecho a la propia imagen, Instituto de la Propiedad Intelectual y
Derecho de la Competencia-Tirant lo Blanch, México, 2014, p. 207.
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En efecto, el derecho sobre la propia imagen, bajo tal término o en
su expresion de “retrato”, es reconocido desde antano como integrante de
los denominados derechos de la personalidad, ligado a las ideas de honor,
identidad, privacidad, respetabilidad y reputacién; como ejemplo tenemos
a Henry, Léon y Jean Mazeaud,® Francesco Messineo,” Santos Cifuentes® y
Guillermo Ochoa Restrepo,’ entre la doctrina de derecho civil extranjera, y
a Ernesto Gutiérrez y Gonzélez'? y José Alfredo Dominguez Martinez,™

entre la mexicana.

Tal proteccion se ha expresado de la siguiente manera: “El derecho
a la propia imagen (retrato) (aun en reproduccion cinematografica)
pertenece a la persona en el sentido de que ella sola puede exponerla,
publicarla, o ponerla en el comercio; pueden hacerlo también los terceros,
siempre que cuenten con el asentimiento (expreso o tacito) de ella o,
después de su muerte, con el asentimiento del cdnyuge, del descendiente

o del progenitor...""?,

Se trata de un derecho que, entre otros aspectos “pretende respeto
a la esfera intima y personalisima del sujeto y permite a éste impedir que su

imagen sea explotada comercialmente sin su consentimiento”.’® Lo anterior

"

debido a que “... la imagen aparece mayormente como susceptible de

¢ Lecciones de derecho civil, parte primera, volumen |l, Ediciones Juridicas Europa-
América, Buenos Aires, 1959, pp. 259 y siguientes.

7 Manual de derecho civil y comercial, tomo lll, Ediciones Juridicas Europa-América,
Buenos Aires, 1954, pp. 17 y siguientes.

8 Voz Personas de existencia visible, Enciclopedia Juridica Omeba, tomo XXII, Editorial
Bibliografica Argentina, Buenos Aires, 1964, pp. 205 y siguientes.

? Voz Imagen, Enciclopedia Juridica Omeba, tomo XI, Editorial Bibliografica Argentina,
Buenos Aires, 1961, pp. 9267 y siguientes.

10 E] patrimonio pecuniario y moral o derechos de la personalidad y derecho sucesorio,
Editorial Cajica, Puebla, 1980, pp. 771 y siguientes.

"' Derecho civil. Parte general, cosas, negocio juridico e invalidez, Editorial Porrda,
México, 1992, pp. 263 y siguientes.

2 Messineo, obra citada, p. 20.

'* Dominguez Martinez, obra citada, p. 274.
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aprovechamiento econémico de parte de terceros, generalmente con fines

publicitarios” .

Lo anterior tiene especial relevancia en la legislacién marcaria, toda
vez que se puede discernir facilmente que la prohibicién que a este
respecto establece el articulo 90, fraccién Xll, estd motivada por la intencién

de proteger la imagen de las personas:

“Es evidente que el nombre y la imagen de una persona constituyen
elementos ligados intrinsecamente a la persona, por lo que su
adopcidn como marca por un tercero, sin autorizacién, puede
generar lesiones a la integridad moral del individuo. Por otro lado, en
el caso de personas cuya fama publica representa una importante
ventaja comercial, implicard una conducta injustificada el hecho de

que alguien ajeno a ese prestigio lo aproveche para su beneficio..."™

Es decir, resulta incuestionable la protecciéon juridica de la imagen
que de manera especifica la Ley de la Propiedad Industrial al establecer
restricciones a la utilizacion con fines de apropiacidon y explotacion
comercial del nombre, seuddénimo, firma y retrato de las personas como

marca.

Lo anterior toda vez que pocas situaciones pueden prestarse mas a la
instrumentalizacién ilegitima de la imagen que aquellas en las cuales, por

intereses de lucro, se le liga a circunstancias o coyunturas que le son ajenas:

“La imagen, con frecuencia, es susceptible de ser manipulada. Ello
acontece cuando se le utiliza fuera del contexto en la que fue captada.
Fotos antiguas insertas en situaciones actuales, en lugares diferentes,
en diversas épocas, con distintos personajes, en heterogéneos
trances... En cualesquiera de estos casos se desfigura a la persona,

se le distorsiona, y ello puede lesionar no sélo su honor o su

' Carlos Fernédndez Sessarego, Derecho a la identidad personal, Editorial Astrea, Buenos
Aires, 1992.

> Mauricio Jalife Daher, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, editorial Porrta
S.A., México, 2009, p. 180.
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reputacion, afectar su intimidad, sino también presentar socialmente

a la persona en una proyeccién que no resulta ser la fiel expresién de

su identidad.”"®

C) CARACTERISTICA DE LA PROTECCION A LA IMAGEN EN LA LEY
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EN LA LEY FEDERAL DEL
DERECHO DE AUTOR.

La actora considera ilegal la negativa de registro decretada por la
autoridad al sostener que los derechos de laimagen de la artista fenecieron
en 2004, por haberse extinguido el plazo improrrogable de proteccién de
50 afios estipulado en el articulo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor
y sostiene, por lo tanto, que la autoridad no puede invocar el impedimento
previsto en el articulo 90, fraccién Xll, de la Ley de la Propiedad Industrial
toda vez que ésta se refiere a una imagen o retrato sobre el cual existen
derechos vigentes, por lo que al haber fenecido tales derechos no seria

necesario el consentimiento de que se trata.

Al respecto este érgano colegiado estima que es incorrecto afirmar
que la proteccién al derecho a laimagen sélo existe en tanto que el soporte
material de ella lo constituya una obra fotografica o retrato con derechos

protegidos por la legislacién autoral.

El derecho a la imagen no es una figura accesoria de algun derecho
de autor, se trata de un derecho de la personalidad con su propia identidad
y peso y su marco de desarrollo juridico es propio del derecho civil o de
leyes especializadas que protegen los derechos de la personalidad e,
inclusive, se ha llegado a plasmar en normas constitucionales: “El articulo

87 de la Ley Federal del Derecho de Autor regula el derecho a la imagen

'® Fernandez Sessarego, obra citada, pp. 142y 143.
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en forma circunstancial (utilizando la anacrdnica expresion “retrato”), ya que
la legislacién autoral no es el lugar adecuado para regular a fondo este

derecho, pues no se trata de un derecho de autor...”"’

En este orden de ideas, el que la Ley de la Propiedad Industrial no
desarrolle, explique o defina el derecho a laimagen, no significa que le esta
vedado establecer protecciones a ese respecto, ni que deba sujetarse a lo
que sobre el tema prevea la Ley Federal del Derecho de Autor, la cual por

cierto tampoco desarrolla, explica o define la institucién de que se trata.

A pesar de que el derecho a la imagen cuenta con leyes
especializadas que lo definen y detallan, nada impide al 6rgano legislativo
protegerlo de manera dispersa cuando al regular otras figuras observa que

pueden existir puntos de contacto o de colision con él.

En efecto, la Ley Federal del Derecho de Autor no tiene por objeto
material reglar el derecho a la imagen, lo que hace es fijar un marco de
relacién entre ese derecho y los que la ley tiene como objeto propio de
proteccion, al tomar en consideracion que las mas de las veces un retrato
es el producto de alguien distinto al retratado. La intencién manifiesta es,
al tratar los derechos de los autores de obras fotograficas, entre otras,
establecer limites a tales prerrogativas para lograr un equilibrio entre

ambos derechos.

De manera semejante, la Ley de la Propiedad Industrial tiene que
vérselas con la imagen y otros bienes protegidos por los derechos de la
personalidad, como el nombre, el seudénimo o la firma, al detectar
relaciones de tensidn que éstos pudieran tener con instituciones que le son

propias, en este caso la figura de las marcas y su registro

El derecho a la imagen que de manera parcial resguarda la Ley
Federal del Derecho de Autor no es distinto del que tutela la Ley de la
Propiedad Industrial, sin embargo, las previsiones de defensa obedecen a

circunstancias distintas y, por lo tanto, dependen completamente de la

" De la Parra Trujillo, obra citada, p. 88.
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regulacion de cada una de esas leyes para los casos concretos que prevén.
En otras palabras, el objeto de proteccién es el mismo, pero la forma de

llevar a cabo tal proteccién es particular e independiente.

Por lo anterior, es incorrecto sostener que la Ley de Propiedad
Industrial necesita recurrir a la Ley Federal del Derecho de Autor para lograr
un entendimiento o explicacion de las regulaciones que le son propias. De
la misma manera es infundado pretender que la vigencia post mortem de
50 afios que establece la legislacion autoral como proteccién a la imagen
frente al autor de obra fotografica deba aplicarse a la Ley de la Propiedad

Industrial.

En efecto, la Ley de la Propiedad Industrial sobre este aspecto no
establece limites de vigencia temporales; el articulo 90, fraccién XII, 1) fija
una prohibicién al registro de marcas con el retrato de personas, y 2) prevé
la posibilidad de evadir tal prohibicién mediante el cumplimiento de una
condicién: la autorizacién del conyuge o de diversos parientes. Situacion
que no compagina con limites temporales estrictos, como queda en
evidencia en el caso de que la autorizacién la tuviera que dar algudn pariente

en linea descendente recta hasta el cuarto grado.

Por lo tanto, resulta infundado el argumento en estudio, toda vez
que la autoridad si aplicé correctamente el articulo 90, fraccién Xll, de la
Ley de la Propiedad Industrial, al tratarse de una marca que consiste en el

retrato de la pintora mexicana ***** *xkxk

D) SOBRE LA EXISTENCIA DE REGISTROS PREVIOS CUYA
TITULARIDAD CORRESPONDEN A LA ACTORA.

Respecto a los argumentos en el sentido de que ***** *xkxx

FrRIRRIARRFEX @5 la Unica y legitima duefa en México para toda clase de
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productos y servicios de las marcas que protegen el nombre de “*****

*kk* *kkkk kkkkk

* lafirma de la artista y marcas mixtas que incluyen la misma

imagen o retrato de ***** ***** y que es titular del registro marcario *******

*kkkk kkkkk

que ampara la firma de , asi como de los registros marcarios

*kkkkkk *kkkkk*k *kkkkkkx

y , que también incluyen dicha firma para amparar ,

las cuales le fueron concedidas sin objecién alguna en virtud de que no

FRIAK FHIEE y porque es la Unica

existen derechos de la imagen de la artista
y legitima titular de los derechos marcarios en torno a la pintora, resultan
infundados.

*khkkkkkk kkhkkkkxk

Lo anterior es asi porque los registros marcarios y

FIEXEXE (nicos que ostentan la imagen de ***** ¥**F** g57 como todos los

2 H H khkkkkkk kkhkkkhkkhkhkh kkhkkkkkk kkhkkhkkhkhkk
demas que cita en su escrito de demanda (
*kkkkhkkk kkhkkkhkkkhkk hhkkkkkk khhkkhhkkhkhkk khkkhkkikk hhkkkkhkkkhkk hhkkkkhkkkhkk hhkkkhkkkhkhkk kkhkkkhkkkkk

*kkkkkk *kkkk*k

con la denominacidn "***** **xxxx") fyeron solicitados por
FhIAKK RxkERE quien  si contaba con los derechos para explotar

comercialmente la imagen de la pintora*

Posteriormente, los derechos sobre esos registros marcarios fueron
transmitidos mediante cesion de derechos a favor de la actora ***** *¥xxx*
FRIkRRRRREX segln consulta realizada en la fecha de este fallo a la

informacién contenida en la pagina electrénica:

kkkkk.ohkkkkkhkhkkhkkkhkkkhkkkhkkkhhkkhkhkkhkkhkk . kkhkkhkkkhkhkkhhkkhhkkhhkhkkhhkkhhkhkhkkhkkkhkkkhkhkkhkhkkhkkkhkhkhkkkkhkkkhkkkhkkhkkkx

FRRER kR RRR,  que se considera como hecho notorio de conformidad

con el articulo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso

Administrativo.

Razdn por la cual si bien las marcas que precisa la actora fueron
concedidas en su momento sin objecién alguna por parte de la autoridad,
esto fue en virtud de que fueron solicitadas por diversa persona que si

contaba con los derechos sobre la imagen de la pintora.

El hecho de que posteriormente tales registros marcarios fueron
transmitidos mediante cesién de derechos a favor de ***** *kkkk stk
no significa que esta persona moral cuente con un derecho, que es de

caracter personalisimo e intransferible, sobre el retrato o imagen de la
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pintora mexicana, ya que Unicamente tiene los derechos que se derivan de
los registros marcarios, conforme a las disposiciones aplicables de la Ley

de la Propiedad Industrial.

E) SOBRE EL MISMO TRATO 'Y CRITERIOS QUE SE HAN APLICADO EN
SOLICITUDES DE MARCA SIMILARES.

Respecto al argumento de la actora en el sentido de que la
autoridad, al negar su solicitud de registro marcario vulnera los principios
de legalidad y aplicacidn estricta del derecho administrativo, seguridad
juridica, congruencia, exhaustividad y el principio general del derecho que
sefiala “"donde existe la misma razén, debe aplicarse la misma norma”,

resulta infundado.

Lo anterior es asi porque el examen de las marcas propuestas a
registro se lleva a cabo de manera individual, sin importar si se han
registrado o publicado otras solicitudes similares, por lo que no existe
obligacion por parte de la autoridad para registrar la denominacién
propuesta a registro por la actora por el hecho de que existan otras que

considera similares.

Lo anterior es congruente con la tesis del Sexto Tribunal Colegiado
en materia administrativa del Primer Circuito, con nimero de registro

231561 en el Semanario Judicial de la Federacidn, que se transcribe:

MARCAS. SU REGISTRO ES EN FORMA INDIVIDUAL.

La autoridad responsable, debe llevar a cabo el estudio de las
denominaciones propuestas de manera individual, atendiendo al
caso concreto, segun se colige de lo establecido en el articulo 103
de la Ley de Invenciones y Marcas, por ende, es inexacto que la

responsable esté obligada a registrar las denominaciones
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propuestas, por el solo hecho de haber registrado otras parecidas a

aquella.

Por otra parte, el anélisis individual de marcas no implica una
violacion a su derecho humano de igualdad, toda vez que su solicitud fue
tramitada de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de la
Propiedad Industrial, tal como fueron tramitadas las demas solicitudes de

registro que prosperaron en los registros que cita en su demanda.

Tan es asi que respecto de los registros ****#x* kikkk * xkkid* que
ostentan el retrato de la pintora mexicana de que se trata, de acuerdo a la
informacidén contenida en los expedientes de marca respectivos, la
autoridad en los oficios de impedimento le dijo a la sefiora ****** *krkxx
**RrEX que incurria en el impedimento contenido en el articulo 90, en su
fraccién XllI, de la Ley de la Propiedad Industrial, al igual que en la especie
con la solicitud del registro ******* *xkkxikxi* no obstante, la entonces
interesada realizé las manifestaciones pertinentes a fin de demostrar que
contaba con el derecho a obtener los registros de marca que solicitd, lo

que en el presente caso no ocurre.

Por lo tanto, en atencién a las consideraciones de derecho
precedentes, se concluye que la actora no desvirtud la presuncion de
validez con que cuenta el acto impugnado en términos del articulo 42 de la
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en
consecuencia, resulta procedente reconocer su validez de conformidad

con lo dispuesto por el diverso 52, fraccion |, del mismo ordenamiento.
Por lo expuesto, y con fundamento en los articulos 49, 50, 52,
fraccién |, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
se:
RESUELVE

UNICO.- Se reconoce la validez de la resolucién impugnada.

NOTIFIQUESE.
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El presente fallo fue aprobado por unanimidad de votos y firmado
por los Magistrados Héctor Fernandez Cruz, Oscar Alberto Estrada Chavez
y Juan Antonio Rodriguez Corona, integrantes de la Sala Especializada en
Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia

Administrativa ante la Secretaria de Acuerdos que da fe.

HECTOR FRANCISCO FERNANDEZ CRUZ OSCAR ALBERTO ESTRADA CHAVEZ

Magistrado de la Primera Ponencia Magistrado de la Segunda Ponencia
JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CORONA RUTH BEATRIZ DE LA TORRE
Magistrado de la Tercera Ponencia EDMISTON

Secretaria de Acuerdos quien da fe.

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los articulos
116, primer parrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica; 3°, fraccion IX, de la Ley General de Proteccién de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados, 113, fracciones | y Ill de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Puablica; y Trigésimo Octavo, fracciones |
y Il, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y
Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de Versiones
Publicas; se indica que fueron suprimidos de la version publica de la presente: datos
personales de -actor, terceros interesados-, asi como los datos relativos a los
registros marcarios, patentes, disefios industriales y modelos, asi como los
productos y/o servicios a los que se aplican e imagenes, por considerarse
informacion comercial confidencial, por actualizar lo sefialado en dichos supuestos
normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente.”



