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MAGISTRADO PONENTE: )
GUILLERMO ARTURO MEDEL GARCIA.

SECRETARIO: _
SILVESTRE FIDEL AVALOS RAMIREZ.

Ciudad de Meéxico. Sentencia del Cuarto Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,
correspondiente a la sesidn de dos de mayo de dos mil

diecinueve.

VISTOS; para resolver los autos del amparo directo
DA 727/2018; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Par escrito recibido el nueve de noviembre
de dos mil dieciocho, en la Oficialia de Partes de la Sala
Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, = AERERN
— y e mos sk porogy o propio
derecho, demandaron el amparc y proteccidn de la justicia
federal, en contra de |a autoridad y del acto que a continuacién se

indican:

“ff. Autoridad responsable;
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Los Magistrados de la Sala Especializada en Materia de
Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.

{il. Acto reclamadoa.

La emision, contenido y efectos de la sentencia de
fecha 13 de jufo de 2018 dictada por la Sala
Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del
Tribunal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad
No. 567/18-EPI-G1-10."

SEGUNDQ. La quejosa senalé como derechos
fundamentales vulnerados los tutelados por los articulos 1, 5, 8,
14, 16, 17 y 133 de la Constitucidn Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; designé como tercero interesado a la
Coordinacion Departamental de Examen de Marcas “C" del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; y planted los

conceptos de violacidn que estimo pertinentes.

TERCERO. Mediante oficic EPI-1-1-84450/18, de
veintidds de noviembre de dos mil dieciocho, el magistradoe
presidente de la Sala Especializada en Materia de Fropiedad
Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
remitid la demanda de amparo y sus anexos a la Oficina de
Correspondencia Comun de los Tribunales Colegiados en
Materia Administrativa del Primer Circuito, en cumplimiente a

lo dispuesto por el precepto 178 de |la Ley de Amparo.

CUARTO. Por razén de turno el conocimiento de la
demanda de amparo correspondié a este Tribunal Colegiado
de Circuito, cuyo presidente, mediante acuerdo de cinco de

diciembre de dos mil dieciocho, la admitid a tramite y ordeno



PODER MDICIAL D LA FECERACKIN

LU PI A TR

Po I daln e g ol ol 0n Culn Culn 00 e e 00 170y

Sl AT

D.A, 727/2018,

3

su registrc en el libro de gobiernc con el nuamerc de
expediente D A 727/2018; asimismo, dio la intervenciédn que
legalmente corresponde al agente del Ministeric Publico

Federal de |a adscripcidon, quien no formuld pedimento.

Por oficic presentado el diez de diciembre de dos mil
dieciocho, el Coordinador Departamental de Amparos del
Institute Mexicano de la Propiedad Industrial, en representacién
de la autoridad demandada, formuld alegatos, mismos que se
agregaron en autos por acuerdo de dieciséis de enero de dos

mil diecinueve.

QUINTOQ. Encontrandose el presente asunto en estado
de resclucién, por acuerde de veintidds de enero de dos mil
diecinueve, fue turnado al magistrade penente Guillermo Arturo
Medel Garcia, para efectos de elaborar el proyecto de

sentencia respectivo; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Colegiado de Circuito tiene
competencia legal para conocer del presente juicic y la via
elegida es la correcta, de confarmidad con o dispuestc en los
articulos 34 y 170 de la Ley de Amparo; 37, fraccién |, incisa b},
y 38 de la Ley Organica del Poder Judicial de la Federacion, al
haberse promovide en contra de una sentencia definitiva
dictada en un juicio contencioso administrativo por una Sala del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en el

circuito en que este organo ejerce jurisdiccién.

SEGUNDO. La existencia del acto reclamado se

acredité con el informe justificado suscrite por el magistrado
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presidente de la Sala Especializada en Materia de Propiedad
Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que
obra a folic 2 del expediente en que se actua y con los autos

originales del juicio de nulidad 567/18-EPI1-01-10.

TERCERQ. La presentacion de la demanda de amparo
fue oportuna, en virtud de que la sentencia reclamada se notificd
a la quejosa por medio de boletin jurisdiccional el cnce de
octubre de dos mil dieciocho, coma consta a folio 207 del juicio
de origen. La nctificacion surtid sus efectos el diecisiete de
octubre siguiente, de conformidad con o dispuesto en el cuarto
parrafo del articulo 65 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, por lo que el terming de quince dias
habiles que prevé el primer parrafo del articulo 83 del
ordenamientoc legal, invocado, transcurrié del diecioche de
octubre al nueve de noviembre de dos mil dieciocho,
descontandose los dias trece, catorce, veinte, veintiuno,
veintisiete y veintiocho de octubre, tres y cuatro de noviembre,
todos de ese mismo ano, al resultar inhabiles por corresponder a
sabados y domingos, en términos del articulo 12 del Cédigo
Fiscal de la Federacion; asi como los dias doce de octubre, uno
y dos de noviembre de la misma anualidad, por tratarse de dias
inhabiles. De ahi que, si la demanda de amparo fue presentada
el nueve de noviembre de dos mil digciocho, se concluye que se

promavid dentro del plazo legal respectivo.

CUARTO. La demanda de amparo fue promaovida por
parte |Elgit||"'["|a1 tﬂda Vez que s& trata de TRAETRE TR ATAE
TR AR y ATATRAR AT *rt*rt:l QUIEHES $00n parte al:tDra en

el juicic de nulidad de origen.
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QUINTO. La sentencia reclamada se apoya en las
consideraciones y puntos resolutives que se advierten de la
copia certificada que se anexa al expediente del juicio de
amparc directo, en virtud que la Ley de Amparc no exige

transcribirla.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.16.C. T.30 K,
emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de
Trabajo del Décimo Séptime Circuito, criterio que comparte este
organo jurisdiccional, publicada en la pagina 2115, del tomo
XX, marzo de 2006, materia comun, correspondiente a la
novena época, del Semanarie Judicial de la Federacién y su

Gaceta, de rubro:

“SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES
COLEGIADOS DE CIRCUITO. AL EMITIRLAS NO
SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A TRANSCRIBIR
LA RESOLUCION RECURRIDA."

SEXTO. Por similares razones, se omite la
transcripcion de los conceptos de violacion expresados en la
demanda de amparce, cuyo documento original obra en el

expediente del juicic de amparo directo en gue se actua.

Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J.
58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nacién, al resolver la contradiccién de tesis
50/2010, consultable en la pagina 830, del tamo XXXI, mayo de
2010, materia comuan, correspondiente a la novena época, del

Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, bajo la voz:
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“CONCEPTOS DE VIOLACION © AGRAVIOS.
PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU
TRANSCRIPCION.”.

SEPTIMO. No es el casoe de realizar mayor
pronunciamiento scbre l0s argumentos propuestos en el oficio
de alegatos presentado por la autoridad demandada, ya que
sus planteamientos no resultan obligatorios para este drgano
colegiade por no formar parte de la controversia; ademas de
que no propong alguna causa de improcedencia que sea

considerada de orden publico y estudio preferente.

Apoya lo anterior, por las consideraciones juridicas
que contiene, |a jurisprudencia P.AJ. 27/94, aprobada por el
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, al resolver
la contradiccion de tesis 20/93, publicada en la pagina 14, del
volumen numero 80, agosto de 1884, materia comun,
correspondiente a la octava época, de la Gaceta del Semanario

Judicial de |la Federacién, de rubro:

“ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN
EL JUICIO DE AMPARQO.”.

QCTAV(Q. Previo a examinar los conceptos de
violacidon expresados por la quejosa, conviene referir los

siguientes:

Antecedentes.

1. Por oficic numero 20180034470, de dieciocha de

enero de dos mil dieciocho, la Coordinacidén Departamental de
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Examen de Marcas "C” del Instituto Mexicano de |a Propiedad
Industrial, negé el registro de la margg = »= =rmwrs v w

e framitado en el expediente numero 1832646,

2. Inconforme con esa determinacion, mediante escrito
presentado el trece de abril de dos mil dieciocha, en la oficialia
de partes de |la Sala Especializada en Materia de Propiedad
Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los

agui quejosos demandaron su nulidad.

3. El conocimiento del asunto correspondid a la Sala
Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, cuyo magistrado instructor la
registré con el nimero de expediente 567/18-EFI-01-10, y por

auta de veinte de abril de dos mil diecioche, 1a admitié a tramite.

4, Por aute de veinticince de junio de dos mil

dieciocho, se tuvo por contestada la demanda.

5. Seguido el juicio por sus etapas procesales, |la Sala
dicté sentencia el trece de julio de dos mil dieciocho, en la que

recanocio la validez de la resolucion impugnada.
6. En contra de esa sentencia, los actores promovieron
demanda de amparo directo, la cual es materia de estudio de la

presente resolucién.

Sentencia reclamada.

Existencia de la resolucion impugnada.
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La existencia de la resclucién impugnada se
encuentra acreditada en autos, con la exhibicidn que
de ella realiza la parte actora y que hace prueba plena
de conformidad con los articulos 15, fraccién [, de |a
Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrative, 129 y 202 del Cédigo Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicacién supletoria en
esta materia, asi como con el reconocimiento expresc
gque de la misma hace la autoridad en su contestacion
a la demanda, en términos del articulo 46, fraccion I,
de |a ley procedimental citada en primer término.

llegalidad de la resolucién impugnada en virtud de
que no se actualiza la prohibicidn registral
contemplada en el articulo 4 de la Ley de la
Propiedad Industrial.

De conformidad con lo previsto por el articulo 50 de |a
Ley Federal de Procedimiento  Contencioso
Administrative, se analizan los conceptos de
impugnacion primero, segunda, tercero y cuarte donde
aduce la actora, que la resolucion impugnada es
ilegal, porlo siguiente:

« Que contraric a lo resuelle por la autoridad
demandada la marca propuesta a registro ™7
TRAE pam moawETEY no es contraria a la moral y a

las buenas costumbres.

e Que lo anterior es asi ya que el término =
segun el diccionario de la lengua Espafiola, asi como
de la pagina WORDREFERENCE, del diccionario en
linea de OXFORD y de la pagina de internet
hitp /fwww definicion.org/™ ™ "™"
mismo se refiera a un ayudante de cocina, mientras
que la palabra ™™™ se refiere a una persona de
nacionalidad estadounidense ¢ inglesa por lo gue &
térming == 2o gignifica ‘persona que presta

se aprecia que €l



D.A, 727/2018,

PADER MIDICIAL DELA FEDERACION servicios auxiliares en |a cocina, es decir, un ayudante
de cocinero de nacionalidad estadounidense o de
habla inglesa’, lo que en ningdn momento puede ser
asociado con la idea de una forma wvulgar o
malsonante de referirse a una persona gue nacié en
Estados Unidos y es de habla inglesa, diciéndole que
es ruin o despreciable, tal y como erroneamente
sefiala la demandada.

» Que por otro lado, de una busqueda fonética
realizada a través de la base de datos del Instituto
Mexicano de |a Propiedad Industrial, se desprende la
concesion de varios registros marcarios que incluyen
gl término ™"  en su denominacidn vy
practicamente todos ellos relacionados con productos
o servicios que tienen relacidon directa con la cocina o
con productos alimenticios o servicios de provisidn de
alimentos, al igual de otros registros que
coloquialmente también se les utiliza de forma vulgar
¢ malsonante, por lo que se confirma la arbitrariedad

: de la demandada, al considerar procedente negar el

registro de la margag »*=r=* ¥rramy wmw m wawamy

LU PI A TR
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« Que en este sentide la autoridad demandada
determiné que en cuanto al argumento antes descrito,
&l mismo no resuliaba procedente ya que las marcas
se estudian de forma individual, argumento que puede
ser aplicado al estudic de similitud en grado de
confusién o bien otros impedimentos legales como
descriptividad de una marca, entre otros, sin embargo
es imposible que pueda alegarse respecio de la
aplicacién del articulo 4 y en supuestos idénticos,
siendo que la autoridad no puede resolver en contra
de sus propios precedentes.

« Que finalmente, |la negativa de marca que nos ocupa,
priva a la actora de derecho de gozar de la proteccién
exclusiva de su derecho y producto de su trabajo a
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través de los afios; derecho que se encuentra
consagrado en el articulo 5° Constitucional.

Por su parte, la auteridad demandada al momente de
formular sus defensas sostuve la legalidad del acto
impugnado.

Los argumentos en estudic resultan infundados para
declarar la nulidad de la resolucidn impugnada, en
atencion a las siguientes consideraciones:

Primeramente, resulta necesario precisar que de la
resclucién impugnada se advierte que la autoridad
sustentd su negativa en el articulc 4° de la Ley de la
Propiedad Industrial, que establecen lo siguiente: {(Se
transcribe}.

Del precepto antes transcrito, se infiere que no seran
registrables las marcas cuyos contenidos ¢ forma
sean contrarios al orden publico, a la moral y a las
buenas costumbres o contravengan cualquier
disposicidn legal.

En la especie, se tiene que con el signo ™~
TrRARAE mam ok amwnkr propuesto por la actora para

su registro, se pretende amparar servicios de la clase
43 internacional, consistentes en: Servicios de
restaurantes, cafeterias y bares.

Ahora bien, previc a verificar si se actualiza la
prehibicion relativa a que la marca propuesta a
registrc sea contraria a la moral y a las buenas
costumbres, es pertinente analizar si como resaclvié la
demandada, la palabra **** =****= a5 una forma
vulgar ¢ malsonante de referirse A una perscna que
nacio en Estados Unidos y es de habla inglesa,
diciéndole que es ruin y despreciable.
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PADER MIDICIAL DELA FEDERACION A ese respecto, le asiste parcialmente |a razén a la

actora en cuanto a que el término ™7***) no
necesariamente se vincula como acepcion de la
palabra ruin o despreciable de forma wvulgar o©
malsonante, ya que asi se advierte de los resultados
que arroja la consulta que se realiza via internet a
diversos diccionarios, del cual esta Sala se auxilia,
virtud de gque dicho medio electrdnice constituye un
sistema mundial de diseminacién y cobtencién de
informacién  en diversos 4dmbitos, producto del
adelanto de |la ciencia, por sér un hecho notorio, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 210-A y
598 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, de
aplicacién supletoria a la Ley de Amparo, los cuales
son |0s siguientes:

The Free Dictionary (http:!/ www. thefreedictionary.
com/}

DER T a4

LU PI A TR

1. s. m. y f COCINA, OFICIOS Y PROFESIONES
Ayudante del cocinero el ™" estd rallando el
tomate para la salsa. Marmijon.

Do I e Culn g o o 0n Culn Culn (00 nn e

2. 5. m. Chile familiar Trabajo ocasional.

3. s.m_y f Chile familiar Parsona con quien se forma
pareja en una relacién amaorosa corta e informal.

4 adjfs. m_f Méx Vulgar Que es vil, despreciable ¢

de pésima calidad ******~ abusivos!; jqué =****~
frio hace!; los pantalones estan *= =~

fd e

com. Ayudante aprendiz de cocina.
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m. zoal. Nombre comun de varios mamiferos primates
platirrinos del gén. Qedipomidas. Se hallan en
América Central.

mwea= —cha (pinte, -ta}

sustantivo masculino-femenine

ayudante de un cocinero que se ccupa de tareas
auxiliares

Real Academia de la Lengua ({http://lema.rae.
esidrae/?val=""""""),

ifr*rt*t1 . cha
De pinchar.

Para el f, u m. |laforma =~

1. m. y f. Persona que presta servicios auxiliares
an la cocina.

R AR *7:2

1. adj. C. Rica, El Salv., Méx. y Nic. tacano (Il que
escatima en €l gasto).

2. Adj. despect. malson. Méx. ruin (Il despreciable).

Diccionario de Espafiol de México del Colegic de
Mexico (http://dem.colmex.mx/).

R E A L F

| adj m y f (Groser)

1 Que es despreciable o muy mezquino: ';Qué se
podia esperar de un =™~ empleado?’, ‘Al rato dejo
el **=*= habito de fumar', ‘De nadie era la culpa. Del
destino, de la vida, de la *™ ** suerte, de nadie’,
'‘Deja darle en la madre a esta ™™~ puta, por cjete y
culera’, ‘Seguro se va a estrellar porque €s mucho
CArro para un **=*** tira naco’, 'Se pelearon por una
mrerT o camisa’, 'Me  asustd un UTYT** perro’,
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FODER MDICIALDE LA FEDERACION ‘Siempre discutian por la *™*™ casa', ‘Fulanito es
una persena muy 7Y 'En este TTYTYY mundo no
hay para dénde voltear’.

2 Que es de baja calidad, de bajo costo ¢ muy pobre:
‘En la boda nos dieron una comida *~**' 'Me trajo
“ive en un departamento muy
e Cada vez los sueldos son mas =

un regalg **=**

Il's myf Ayudante, especialmente de cocina.
For su parte la palabra ™™~ se refiere a un
extranjero de habla inglesa {(hecho no controvertido
por la actora) ya que asi se advierte de los resultados
que arroja la consulta que se realiza via internet del
Real Diccionario de la Lengua Espanola, del cual esta
Sala se auxilia, virtud de que dicho medio electronico
constituye un sistema mundial de diseminacidén y
obtencién de informacidn en diversos ambitos,
producto del adelanto de la ciencia, por ser un hecho
notoric, de conformidad con lo dispueste en los
articulos 210-A y 598 del Coddigo Federal de
FPracedimientos Civiles, de aplicacién supletoria a la
Ley de Amparo, los cuales son los siguientes:

LU PI A TR
Sl Al
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*rtrt*! ga
Etim. disc.

1. adj. colog. Extranjero, especialmente de habla
inglesa, y en general hablante de una lengua que no
sea la espafiola. U t ¢ s

2. adj. coloq. Diche de una lengua: extranjera. U. t ¢
S m.

3. adj. Bol, Chile, Col, Cuba, Ec., El Salv., Hond_
Nic., Par., Peru, Ur. y Ven. estadounidense. U. t ¢ s
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4_adj Ur inglés (Il natural de Inglaterra). U.t. ¢ s.

5. adj. Ur. ruso {ll natural de Rusia) U t ¢ s.

6. m. yf. Bol, Hond.| Nic. y Perd. Persona rubia y de
tez blanca.

7. m.coloq. Lenguaje ininteligible.

Asimismo resulta evidente para esta juzgadora, que la
connotacién que se le pretende dar a la palabra
o= gg |la asociada con un mexicanismo o

madismoe mexicano del uso corriente, utilizada vy
conocida por una cantidad considerable de personas
en México, que equivale a la idea de 'despreciable o
ruin’ de forma malsonante, palabra que en dicha de la
actora si bien tiene diferentes acepciones, también lo
s que dicha palabra es conocida y empleada por una
amplia cantidad de personas en México, tal y como se
observa de la siguiente informacién obtenida en
diversas paginas de internet lo cual se hace con
fundamento en los articulos 41 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrative, 79 y 210-A
del Cdédigo Federal de Procedimientos Civiles de

aplicacion supletoria:

{Inserta imagenes)

Conforme a la informacién  reproducida con

anterioridad, la palabra *™™™* se usa de forma

vulgar y malscnante para referirse a alguien triuno o
despreciable tal y como lo determind la autoridad
demandada. For lo tanto la marca ™™™ "= gj

es una forma vulgar o malsonante de referirse A una
persona que nacié en Estados Unidos y es de habla

inglesa, diciéndole que es ruin y despreciable.
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FODER MIDICIAL DE LA FEDERACKON Ahora bien, las buenas costumbres se consideran
quebrantadas en la medida gque """ gringo &€s un
término malsonante y que se usa de forma despectiva
para referirse a una persona exiranjera de habla
inglesa, por lo gque son insuficientes sus argumentos
consistentes en que dichos términos también se
refieren a un ayudante de cocina extranjero de habla
inglesa o de Estados Unidos.

Respecto de que la demandada ha otorgado registros
que aluden a oiras palabras altisonantes incluyendo
otros reqistros que contiengn la palabra ="~ {ales
argumentos son infundados ya que tal y como lo
sefiald la autoridad demandada en la resclucién
impugnada, el Instituto Mexicanc de la FPropiedad
Industrial, esta facultade para decidir scbre el registro
marcaric solicitade atendiendo exclusivamente a las
palabras ¢ signos que integran la marca propuesta, y
corroborar si éstas actualizan alguna prohibicién legal
iz para €l registro; siendo que la autoridad debe llevar a
cabo el estudio de las denominaciones propuestas de
manera individual, atendiendo al caso concreto,
motivande debidamente su conclusion, lo que para los
suscritos al tenor de lo expuesto en el cuerpe del
presente fallo se actualizo, aunado al hecho de que
come ha quedado determinade a lo largo de la
presente resclucién, &l signo propuestoc a registro
gfectivamente incurre en |a causal de negativa
registral prevista en el articulo 4° de la Ley de la
Fropiedad Industrial, o cual no ha sido desvirtuado
por la actora.

LU PI A TR
Sl Al
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Apoya la determinacion anterior, la tesis emitida por
esta Sala que a la |letra establece:

VI-TASR-EPI-29
‘PROPIEDAD INDUSTRIAL. MARCAS. SU
REGISTRO ES INDIVIDUALIZADQ'. (Se transcribe).



LU PI A TR

Po I daln e g ol ol 0n Culn Culn 00 e e 00 170y

D.A, 727/2018.

16

En concordancia con lo referido, debe decirse que el
estudio de los signos marcarios, resulta un analisis de
caracter individual que debe atender a las
circunstancias particulares del caso; de tal suerte que
si del anadlisis formal y material del expediente de
marca, la autoridad concluyd que el signo propuesto
resultaba contrario a la moral ¢ buenas costumbres,
ello es motivo suficiente para negar su registro, con
independencia de que exista otro u otros registros que
se consideren en situaciones analogas con el
solicitado, sin que esto se traduzca en una violacion a
las garantias individuales y derechos humanos del
actor.

Aunade a lo anterior, el hecho de que existan otros
registros con el térming ****™* en diversas clases,
no implica que se le deba otorgar el registro solicitado,
ya que no acredita que las circunstancias bajo las
cuales la demanda otorgd dichos registros sean las
mismas que las que imperaron al resolver éen el
expediente del que deriva el acto combatido, razoén
por la cual la negativa de registro en forma alguna
implica que se le haya dado un trato desigual o
inequitativo.

Finalmente, deviene de igual forma de infundado el
argumente del actor en cuanto a que al no ctorgarse
el registro de marca solicitado por el actor se estd
violentando lo dispuesto en el articule 5°
Constitucional;, ya que si bien dicho precepto legal
sefala que a ninguna perscna podra impedirse que se
dedique a la profesion, industria, comercioc o trabajo
que le acomode, siendo licitos. El ejercicio de esta
libertad sdélo podra vedarse por determinacion judicial,
cuandc se ataguen los derechos de tercero, o por
resclucién qubernativa, dictada en los términos que
marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la
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sociedad. Nadie puede ser privade del producto de su
trabajo, sino por resolucidn judicial; también lo es que
con la negativa del reqgistro de marga *m 7 T

o oo g e le esta prohibiendo a la actora

que se dedique a la profesién, industria, comercic o
trabajo, sino que simplemente se le negd hacer uso de
la marca denominadg ™ T TrmE TR o wkmkr

por incurrir en la prohibicién prevista en el articulo 4
de la ley de |la materia.

En las relacionadas condiciones, al no acreditar la
demandante que en relacidn con la resclucién
impugnada se actualice alguna de las hipdtesis de
ilegalidad de los actos administrativos previstas en el
articulo 51 de la Ley Federal de Procedimiento
Contenciosa Administrative, prevalece la presuncién
de legalidad de la resolucion impugnada, presuncién
que se encuéntra prevista para los aclos
administrativos en el articulo 42 de la citada ley,
debiéndose en consecuencia reconocer la validez de
la resolucion sujeta a debate, con fundamento en el
articulo 52, fraccién |, de la misma ley.

Sintesis de los conceptos de violacion.

En su primer concepto de violacion la parte quejosa
considera que la resclucién de la Sala carece de una debida
fundamentacidén y motivacién, en franca violacién a los articulos
14 16 y 17 de la Constitucion, que establecen los principios de
legalidad, seguridad juridica, exhaustividad y congruencia, ello
porque dicha sentencia, en el andlisis de contrariedad al orden
publico, la moral y las buenas costumbres, no guarda
correspondencia con los criterios  jurisprudenciales y
doctrinales, por lo gque esa circunstancia por si sola, es

violatoria de los derechos fundamentales de los quejosos, pues
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a su consideracién el criterio adoptado por la autoridad
demandada, va en contra de la ley, jurisprudencia y doctrina,
por determinar que la marca sujeta a registro, es contraria al

orden publico, |a moral y las buenas costumbres.

Enseguida realiza varios argumentos para definir
moral y buenas costumbres, y precisa gue en el primer
concepto de violacidn sefialarian todos los argumentos
tendentes a desvirtuar la actualizacion de la hipdtesis legal
contenida en el articulo 4, de la Ley de la Propiedad Industrial,
toda vez que la Sala le otorgd un significado al término
prwrmrtque no es real, ni correlativo al contexto en el que la
marca se utiliza, como se demostrd con las pruebas gue

soslayo la Sala.

Sostiene que no es dable considerar gue un signo es
contrario a la moral ¢ las buenas costumbres por el hecho de
incluir expresiongs que para algunas personas pudieran
supaner ‘malas palabras” o “groserias”, en tanto que una sola
palabra no puede considerarse por si misma como contraria al
orden pablico, moral y buenas costumbres, pues lo seria en
cuantc a su conienide, por lo gque asegura que |la marca
defendida, se refiera univocamente a una persona extranjera de
habla ingresa como alguien “ruin® y “despreciable”, ni se
observa que ese mensaje sea el transmitide al publico
consumidor, que la palabra """ tiene entre sus
acepciones "ayudante de cocina”, 10 que no resulta insultante u

ofensivo.

Refiere que la resolucion recurrida no fue emitida de
manera undnime, sino que existié un voto en contra, con el que

coinciden la parte quejosa, mismo que résenan y sostienen que
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en atencion a las consideracienes ahi vertidas, la marca
propuesta, no debe ser negada con fundamento en el articulo 4
de la Ley de la Propiedad Industrial, porque contrario a ello
afirman que |a denominacion se ubica en los supuestos

establecidos en los articulos 88 y 89, fraccién |, del mismo

ardenamiento.

Precisan que tanto de la definicidon obtenida por “The
Free Dictionary”, como la del "Diccicnaric de la Real Academia
de la Lengua”, el primer significado de |la palabra """ es
ayudante de cocinero, ayudante ¢ aprendiz de cocina, persona
que presta productos auxliares de fa cocina y que, del
“Diccionario Espafiol de Meéxico del Colegio de México”,
también aparece como significade de la palabra, ayudante

aspecialmente en la cocina.

Que la Sala responsable reconocid en la sentencia
reclamada que les asistia parcialmente la razén a los actores en
cuanto a que el términe """, no necesariamente se vincula
comao acepciéon de la palabra ruin o despreciable; sin embargo,
concluyd sin fundamento, que para esa juzgadora la
connotacién que se le pretendia dar a esa palabra, era la
asociada con un mexicanismo o modismo mexicano del uso
corriente, utilizada y conocida, equivalente a la idea de

despreciable o ruin, de forma malsonante.

Arguye que lo anteriormente expuesto demuestra que
la Sala no expuso ningun razonamiento légico juridico ¢ ningun
motive ¢ fundamento en el que basara su conclusion, en la cual
resulta evidente que el término "™ ** tiene la connotacion de
despreciable o ruin, no cbstante que, en la demanda de nulidad,

senald el significado de esa palabra en diferentes diccionarios,
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consultables via internet y que todos son coincidentes para

definirla como ayudante de cocina.

Que el significade de la marca defendida es ayudante
de cocinero de nacionalidad estadounidense o de habla inglesa,
cuestidn por la que no debe ser asociado a la idea de una forma
vulgar o malscnante de referencia a una persona que nacié en
Estados Unidos, cuestidn gque no sdlo se carrobord de diversos
diccionarios, si no de la declaracion de uno de los hoy quejosos
waEAE wwmamw o owamwmwrm _asi como duenio de nacionalidad
estadounidense-, realizada ante notario pablico, ofrecida en el
juicic de nulidad, |la que contiene la historia del restaurante
wrmamior memwr wmor oy gomo se eligié el nombre, pues se
asociéd con un chef de nacionalidad mexicana para montar un
restaurante de barbacoa al estilo estadounidense y Ia

preparacion de la salsa ‘BBQ”".

Senala que, para sostener su dicho, el quejoso *™

wamamw amwwwr=r axhibid también copia de su pasaporte y

permisc de residencia, anexos a la fe de hechos, por lo que no
se llamaria a si mismo con un término cuyo significado fuese
ruin ¢ despreciable, agrega que la marca no sdlo seria ofensiva
al publico en general, sino que iria en contra del propic duefio,
no obstante que el abjetive de dicha marca que usa desde dos
mil trece, para salsas, restaurante de barbacoa estilo
estadounidense, s ser un restaurante de ambiente familiar, de
union entre ambos paises México y Estados Unidos de
Norteamérica, por lo que concluyen que la connotacién de la

Sala es errdnea.

Refiere que lo anterior también se demuestra con la

solicitud realizada por la parte quejosa de la marca defendida
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en los Estados Unidos de Norteamérica, donde en dicho pais, le
dieron la definicién a ***** de asistente del chef, por ende, no
o toman como un insulto, en tal virtud aseveran que el criterio
de la Sala responsable carece de una debida motivacion, al no
expaner razén légica juridica que motive o fundamente que la
marca *rre e o tiene una evidente connotacion de

ruin o despreciable.

Destaca que la Sala no sefala cudl es el criterio de
busqueda que ocupd o las palabras de cuales arrojé las
imagenes insertadas en la sentencia reclamada, que incluyen el
terming """ pués dependiendo de lo que se senale en 0s
diferentes buscadores de internet, son los resultados que
arrojan, porque aducen que, al poner la referida palabra en el
buscador de Google, lo que arroja es la definicidn de la palabra
y la ubicacién del restaurante que defiende, caso contrario si
uno coloca en el buscador “imigenes de uso despective del

terming “mreer="

Anade que la Sala al ser omisa en sefialar cual fue la
busqueda realizada para llegar a las imagenes reproducidas en
la que se ccupd la palabra *™** despectivamente, no puede
ser correcta la conclusion alcanzada ya que a su parecer no
menciond los criterios de blisqueda en internet para obtener las

imagenes que reprodujo.

Alega que la Sala solo se limite a afirmar que las
buenas costumbres se consideran quebrantadas en la medida
gque e e e un términe malsonante para referirse de
una perscna extranjera de habla inglesa, sin definir qué se
entiende por buenas costumbres o por qué concluyd que dicha

marca quebranta las buenas costumbres.
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Asevera que |la Sala pierde de vista que el criterio de
estudio individual de cada marca propuesta a registro puede ser
aplicado al estudio de similitud en grado de confusidon o bien
otros impedimentos; sin embargo, &€s imposible pensar que
puede alegarse respecto de la aplicacién del mismo articulo y
en supuestos idéntices, porque lo mismo significa =~
et regpecto de los estadounidenses o de habla inglesa,
que *rTrr T ragpecte de los franceses ¢ de habla

francesa.

Estima gue la Sala no debe permitir que |a autoridad
administrativa resuelva conitra sus propios precedentes, en
tante que, la responsable debio senalar los motivos vy
fundamentos por los cuales en un caso idéntico si procede el
registro o cudl es la diferencia con la marca que defiende,
ademas ambas marcas amparan productos y  servicios
relacionados y para sustentar lo anterior cita la tesis de la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién, de
rubro: “PRECEDENTES, LA AUTORIDAD DEBE RESOLVER
DE ACUERDO A SUS PROPIOS, O EXPLICAR LA RAZON
DE SU VARIACION.”

Con tales argumentos la parte quejosa también cita el
precedente de la propia Sala en el juicio de nulidad 441/12-EPI-
01-2, como hecho notorio, donde se declaréd la nulidad de la
resolucion impugnada mediante |a cual se negd el registro de la
marcg *rT T o an virtud de que la marca no era
ofensiva, puestc que la palabra ™™ tiene diversos
significados, dependiende del contexto en que se ulilice, por lo
tanto, es evidente que la Sala también actud contra sus propios

precedentes.
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En su segundo concepto de violacion reitera que la
sentencia reclamada viola en su perjuicio los derechos
fundamentales previstos en los articulos 14 16 y 17 de la
Constitucién, al carecer de congruencia y exhaustividad, debido
a que la Sala no valord los argumentos de la parte quejosa, ni
tomo en cuenta las pruebas exhibidas, para determinar si en la
aespecie procedia declarar la nulidad de la resolucion

impugnada.

Aduce que la Sala no tomd en cuenta que €l nombre
de la marca significa "una persona que presta productos
auxiliares en la cocina, es decir, un ayudante de cocinero de
nacionalidad estadounidense ¢ de habla inglesa®, lo que se
corrobard con la declaracidn ante notaric puablico del quejoso
Tramamawamwm o amwwwerr - de nacionalidad estadounidense,
con lo que se demastrd que *rormx ook e x o fl e
elegida por los quejosos por su significade ¥y no en un

significado cologuial.

Estima que la sala perdid de vista que el instituto
demandado como autoridad administrativa, no estd facultado
para establecer cddiges de conducta, de ética ¢ de moral,
porque en todo caso seria competencia de otras autoridades el
determinar si alguna denominacion utilizada en un restaurante
pudiese resultar ofensive o en viclacién al orden publice, como
la Procuraduria Federal del Consumidor, ademas de que se
irata de una palabra relacionada con la comida y cocina,
sostiene que para que existiera una alteracion del orden
publico, se tendria que tratar de palabras o conductas que

comprometen |la seguridad, la salud, la moral ¢ la paz y
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tranquilidad general de los demas y dicha conducta debe haber

sido intencional ¢ con mala intencion.

Que la Sala tampoco tomo en cuenta que la parte
quejosa presentd su scolicitud de la marca == o ox
pAmAER en Estados Unidos de Norteamérica, la cual fue
concedida, con lo que se comprugba que los estadounidenses

no consideraron que la marca sea vulgar o malsonante.

Que la responsable soslayd el listado de diversos
registros que no sdlo incluyen el t&rmino **™** sino diversos
términos que no podrian estar registrades como marcas y
avisos comerciales, de igual forma reiteré el hecho notorio
respecto de la marca "™ 7 F TV no gbstante, insiste
que la Sala hizo caso omiso de su propia resolucién previa, a
pesar de haber demostrado con definiciones, constancia de
hechos, que se trata de una palabra relacionada con |la cocina o

alimentos y por ende el contexto en que se utiliza.

Se duelen también de la omision de estudio respecto
del planteamiento de inconstitucionalidad del articulo 4 de la

Ley de la Propiedad Industrial.

En relacion con su tercer concepto de violacidn
expresa que la sentencia reclamada es viclatoria de los
articulos 1 y 133 Constitucionales, toda vez que la autoridad fue
omisa en considerar el articulo 6 quinguies del Convenic de
Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, lo cual
trascendid en el sentide de la sentencia, porque en
contravencién a ese tratado reconociéd la validez de la

resolucion que nego el registro de la marca que defiende.
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Explica que el numeral del tratade mencicnado,
protege las marcas en un pais de la Unidn en los demas paises
de la Unién, conocida como la clausula “tal cual es”, por lo que
estiman que en la especie se actualiza ese supuesico, al
presentarse |a solicitud de marca para la denominacién *=*=»
mrrwam o mwrmvr oy Estados Unidos de Norteamérica, el cual

corresponde al pais de arigen de la Unién.

Menciona que, pese a la publicacion en la gaceta de
marcas estadounidense, no hubo oposicidon contra de la
concesion de tal marca por lo que resultd procedente su
concesion y les otorgaron un plaze de seis meses, extensivo a
veinticuatro meses, para presentar una declaracién de uso y
previo pago de derechos gubernamentales, se otorgara su

registro.

Finalmente, en su cuarto concepto de violacion
asevera que la interpretacion y aplicacion del articulo 4 de la
Ley de |la Propiedad Industrial fue indebida, arbitraria, parcial,
ilegal & infundada, por tanto, la resolucion impugnada debe ser
anulada, sin que se& pierda de vista que dicho numeral resulta
inconstitucional, por haber violado en su perjuicic el derecho

humano consagrado en el articule & de la Constitucion.

Afirma que €l numeral tildado de inconstitucicnal es
violatorio de los derechos humanos de libertad de dedicarse a
la actividad comercial que se les acomode, siempre y cuando
sean licitos, ya que durante varios afios se ha dedicade a
ofrecer servicios de restaurantes, cafeterias y bares en el
territorio nacional bajo la denominacign **mrr BrEEEE TE oy
ha logrado que la marca sea reconocida por el publico

consumidor.
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De igual forma refiere que diche numeral resulta
inconstitucional, al violar de manera directa su dereche humano
a la propiedad regulado en el segundo parrafo del articulo 14
constitucional, haciende hincapié en que la marca es el bien
intangible de mas valor de un comerciante, porque el valor que
puede llegar a tener diche bien es por lo general incalculable y
COMo consecuencia restringen su derecho de use exclusivo de

Ia denomlnaclc“)n TAERAR MR AN 7:*7:.

Ademas, considera que también viola su derecho
humano de libertad de expresion, contenido en el articulo 6
constitucional y en el articulo 1V de la Declaracién Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre, en virtud de que la
manifestacion publica de las ideas no puede ser prohibida por el
s0lo hecho de que las ideas puedan ser consideradas ofensivas

para algunos que las escuchan.

Estudio.

NOVENO. El examen de la demanda de amparo pone
de manifiestc que la parte quejosa hace valer diversos
conceptos de violacion, entre los que destaca diversos de

constitucionalidad y otros de mera legalidad.

Freviamente, conviene tener en cuenta el contenido

del articulc 189 de la Ley de Amparo, que dice:

“Articulo 189. Ef drgano jurisdiccional de amparo
procedera al estudio de los concepfos de violacién
atendiendo a su prelacion logica y privilegiando en
fodo caso el estudio de aquellos que, de resuftar
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fundados, redunden en el mayor beneficio para el
quejoso. En todas las materias, se privifegiara el
estudio de los conceptos de violacion de fondo por
encima de fos de procedimiento y forma, a menos que
invertir el orden redunde en un mayor beneficio para ef
QUEJOSO.

En los asuntos del orden penal cuando se
desprendan viglaciones de fondo de fas cuales
pudiera derivarse la extincién de fa accion
persecutoria © fa inocencia del quejoso, se le dara
preferencia al estudio de aquélfas aun de oficio.”.

Como bien puede apreciarse, el primer péarrafo del
transcrite  numeral determina la forma en que deberan
resolverse |os asuntes en amparo directo, ya que &s posible
que se impugne la constitucionalidad de una norma general, se
aduzcan violaciones al procedimiento y violaciones tanto
formarles como materiales, por lo cual, el estudic se efectuard
siguiendo esa secuencia, pero en tode caso, el drgano
jurisdiccional debera privilegiar los que redunden en un mayor
beneficic para la parte quegjosa, lo cual significa que si existen
violaciones de procedimiento y violaciongs de fondo, y resultan
de mayor beneficic para el quejoso, deberd resolver con base
en éstas siempre que las mismas le concedan la proteccidn

federal en forma lisa y llana.

Ahora bien, este Tribunal Colegiade de Circuito
considera que es innecesario el estudic del cuarto concepto
de violacion en el cual los quejosos controvierten la
constitucionalidad del articulo 4 de la Ley de la Propiedad
Industrial, pues en los motivos de disenso primero y segundo se
alegan viclaciones de legalidad cometidas en la sentencia que,
como se verda mas adelante, vinculardn a la Sala responsable a

dejar insubsistente el falle reclamado y a emitir otre en &l
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sentido que proceda en €l que purgue los vicios determinados
por este tribunal, lo que traera un mayor beneficio para la parte

quejosa al nulificarse desde su origen €l actuar de |a autoridad.

Es asi, toda vez que la concesién del amparo en la via
directa que otorga mayores beneficios juridicos para el quejoso
serd aquella en la que |a consecuencia de tal concesidn sea el
eliminar en su totalidad los efectos del acto reclamado, ya que
en virtud de lo anterior se estara observando en su integridad |a
garantia de acceso efectivo a la justicia tutelada por el articulo
17 constitucional y, en particular, €l principio de completitud que
encierra la misma, conforme al cual las autoridades tienen la
obligacién de impartir justicia de forma completa, esto es, no
so0lo resclviendo todas las cuestiones ante ellas planteadas,
sino atendiendo a aquellas que se traducen en un mayor

espectro de proteccion para los quejosos.

Sirve de apoyo a esta consideracion, la jurisprudencia
P./J. 3/2005, aprobada por el Pleng de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacién, al resolver la contradiccién de tesis
37/2003-PL, publicada en la pagina 5, del toma XXI, febrero de
2005, materia comun, correspondiente a |la novena época, del

Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, que dispone:

“CONCEPTOS DE VIOLACION EN AMPARO
DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE
DETERMINEN SU CONCESION DEBE ATENDER
AL  PRINCIPIO DE MAYOR  BENEFICIO,
PUDIENDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE
AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN
LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO,
INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A
CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con
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fa técnica para resofver los juicios de amparo directo
del conocimiento de los Tribunales Colegiados de
Circuito, con independencia de fa materia de que se
frate, ef estudio de los conceptos de violacion que
determinen su concesion debe atender al principio de
mavyor beneficio, pudiéndose omitir ef de aquelios que,
aungue resuften fundados, no mejoren fo ya
alcanzado por ef quejoso, inclusive 10§ que se refieren
a constitucionalidad de leyes. Por ftanfo, deberé
quedar af prudente arbitric del drgano de controf
constitucional determinar la preeminencia en el
estudio de los conceptos de violacion, atendiendo a fa
consecuencia que para el quejoso tuviera el que se
declararan fundados. Con lo anferior se pretende
privilegiar ef derecho contenido en el articulo 17,
segundo parrafo, de la Consfifucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar
a los ciudadanos el acceso real completo y efectivo a
fa administracion de justicia, esto es. que en los
diversos asuntos sometidos al conocimiento de los
tribunales de amparo se diluciden de manera
preferente aquelfas cuestiones que onginen un mMayor
beneficio juridico para el gobernado, afectado con un
acto de autoridad que al final deberd ser declarado
inconstitucional.”

Precisado |lo anterior, se procede al estudio de los
conceptos de violacion en que se controvierte |a legalidad de la

sentencia reclamada.

De la lectura de la demanda de amparo se advierte
que los quejosos hacen valer en su primér y segundo concepto
de violacion, entre otras cuestiones la omisidén por parte de la
Sala de analizar y valorar a) la declaracion de uno de los
quejosog TR amwaws wamwmwar o realizada ante notaric

publico, ofrecida en el juicic de nulidad, la que contiene la
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historia del restaurante === ****=* *=* y como se eligio

el nombre; b) la solicitud realizada por los quejosos, de la
marca defendida en los Estados Unidos de América, donde en
dicho pais, le dieron la definicion a *** de asistente del
chef, y, ¢) el criteric de busqueda que ccupd ¢ las palabras de
cuales arrojé las imagenes insertadas en la sentencia

reclamada.

No obstante lo anterior, este érgano colegiado procede
al analisis de los argumentos que vierte en los mismos motivos
de disenso; sin embargo, que s& orientan a cuestionar si la
marca defendida es o no contraria a la moral, orden publico y
buenas costumbres, tomando en consideracion estos que
pueden otorgar mayor beneficio a los quejosos, en términos de
lo dispuesto por el articulo 189, parrafo primero, de la Ley de
Amparo, que senala: “El drgano jurisdiccional de amparo
procedera al estudio de los conceptos de violacion
atendiendo a su prelacion logica y privilegiando en todo
caso el estudio de aquellos que, de resulftar fundados,
redunden en el mayor beneficio para el quejoso. En todas
las materias, se privilegiara ef estudio de los conceptos de
viclacion de fondo por encima de los de procedimiento y
forma, a menos gue invertir el orden redunde en un mayor
beneficio para el guejoso...”; y |a jurisprudencia P./J.3/2005,
del Plenc de la Suprema Corte de Justicia de la Nacidn,
publicada en el Semanaric Judicial de la Federacion y su
Gaceta, Tome XX, febrerc de 2005, pagina 5, Novena Epoca,

materia comun, registro: 179367, que dice:

“CONCEPTOS DE VIOLACION EN AMPARO
DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE
DETERMINEN SU CONCESION DEBE ATENDER
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AL PRINCIPIO DE MAYOR  BENEFICIO,
PUDIENDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE
AUNQUE RESULTEN FUNDADQS, NO MEJOREN
LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO,
INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A
CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con
fa técnica para resofver los juicios de amparo directo
del conocimiento de los Tribunales Colegiados de
Circuito, con independencia de fa materia de que se
trate, ef estudio de los concepfos de violacion que
determinen su concesion debe atender al principio de
mavyor beneficio, pudiéndose omitir ef de aquellos que,
aungue resuften fundados, no mejoren fo ya
alcanzado por ef quejoso, inclusive 10§ que se refieren
a constitucionalidad de leyes. Por fanfo, deberé
quedar af prudente arbitric del drgano de controf
constitucional determinar la preeminencia en el
estudio de los conceptos de violacién, afendiendo a fa
consecuencia que para el quefoso tuviera el que se
declararan fundados. Con lo anferior se pretende
privilegiar el derecho contenido en el articulo 17,
segundo parrafo, de la Congfifucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar
a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a
fa administracion de justicia, esto es, que en los
diversos asuntos sometidos al conocimiento de los
tribunales de amparo se diluciden de manera
preferente aquelfas cuestiones que onginen un mayor
beneficio juridico para el gobernado, afectado con un
acto de autoridad que al final deberd ser declarado
inconstitucional.”

En tal virtud, este Tribunal Colegiade de Circuito,
estima esencialmente fundados los conceptos de violacidn
primerge y segundo, encaminades a cuestionar si la marca
defendida es o no contraria a la moral, orden publico y buenas

costumbres, los cuales que se analizaran de manera conjunta
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en términos del articulo 76 de la Ley de Amparo, ello en

atencion a las siguientes consideraciones.

En ese tenor, a efecte de verificar la constitucionalidad
de la sentencia reclamada, es pertinente significar que las
marcas han side utilizadas para facilitar al consumidor la
identificacion de un bien o servicio, asi como para identificar su
calidad y precio, por 0 que se les considera come una

herramienta de comunicacion para atraer consumidores.

La institucidn juridica de la marca es sin duda la que
tiene mayor relevancia en la esfera del Derecho de |la Propiedad
Industrial, pues se constituye como un instrumento eficaz a
través del cual sus titulares comercializan sus servicios o
productos al amparo de los derechos que se derivan de los
signos distintivos; de ahi la importancia de adquirir el derecho a

la exclusividad frente a terceros en &l uso de una marca.

Marca es el signo —denominativo, grafico o mixto— que
requiere materializarse en un envase, productd o expresién
publicitaria, que une psicolégicamente a una idea o concepto de
un producto o servicio y evoca al consumidor las
caracteristicas, procedencia empresarial, nivel de calidad o
reputacion: la marca es aprehendida por el consumidor vy
desencadena representaciones en su mente que es €l aspecto
dinamico e ingrediente psicoldgico de la marca. Este signo debe
ser susceptible de distinguir productos o servicios respecto de

otros de su misma especie ¢ clase.

Es usual que la marca vaya acompanada o ascciada
de una cierta apariencia ¢ presentacidén que le es peculiar,

elementos de ornato y complementos en general, como son
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colores, tipo, estilo de letra, envases, etcétera; este signo y
apariencia con la que se presenta ¢ publicita en el mercado una
marca, se le conoce comae “imagen comercial” y tiene, como se
dijo, una funcion dindmica y un ingrediente psicologice, porque
eveca 0 imprime en la mente del consumidor, un cencepto de
las peculiaridades del producto o servicio, sea por distintividad

inherente o adquirida por el uso.

Esta asociacion es dual, tanto con el empresario como
con el bien, en la medida que entre mas notoria, reconocida y
afamada sea la marca, los productos y servicios son

mayormente valuados, aceptados y reputados.

De |lo anterior, resulta el valor econémico de una
marca, en cuanto permite y €s un instrumentc para que el
comerciante ofrezca y logre vender sus productos o servicios,
aunade al beneficio de que tengan demanda y aceptacidn entre

los consumidores.

Asimisma, en términcs generales, las marcas se

clasifican en:

105. Nominativas, es decir, las que permiten
identificar un productc mediante una palabra o un conjunto de
palabras; éstas deben distinguirse fonéticamente y pueden
consistir en nombres propios de las personas fisicas,
susceptibles de registrarse como marca, siempre que no se
confundan con una registrada o un nombre comercial publicado,
pudiendo carecer de significado y ser caprichosas o de fantasia,
tenerlo y ser sugestivas de |a naturaleza y caracteristicas del

praducto ¢ servicic 0, incluso, resultar arbitrarias;
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106. Innominadas, son figuras que cumplen con la
funcidén de una marca y pueden reconocerse en forma visual
pero no fonéticamente, ya que su peculiaridad consiste en ser
simbolos, disefos, logotipes o cualquier elemento figurative que

sea distintivo;

Mixtas, que combinan palabras con elementos
figurativos que muestran a la marca como un glementc o como

un conjunto distintive; y,

Tridimensionales, aquellas que protegen los
envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentacion de
los productos en si mismos, si éstos resultan distintivos de otros

de su misma especie o clase.

En el contexto de que la funcion esencial de la marca
es la distintividad, esto es, indicar la procedencia empresarial, la
calidad del producto o servicio y publicitar la eventual
reputacion. En este sentido, la marca sirve de medio de
proteccidn al empresario y al publice. Por el contrario, si una
marca no es distintiva se produce confusion en perjuicioc de los
empresarics y de los potenciales consumidores a quienes se
induce a error, y se afecta asi su capacidad de discernimiento y

de eleccion en el mearcado.

En ese orden de ideas, conviene precisar cuando se
considera que se estd en presencia de una marca genérica,

descriptiva o evocativa.

El signo genérico es el que designa en forma usual y
comun un productc o servicio determinade  (ejemplo:

computadora cuando designa computadora, y bicicleta cuando
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designa bicicleta) Si se registra como marca, sSignoes que se
refieren al producto mismo, se estaria denominando tal
praducto con el mismo vocablo o términe con el que es
conocido en el mercado, perdiendo asi su distintividad vy,
marginando injustamente a otros agentes econdmicos de la

posibilidad de utilizar ese término para sus productos.

Por otra parte, se considera descriptivo un signo
cuando se refiere precisamente a la cualidad, caracteristicas o
propiedades gque usualmente corresponde al producte o servicio

que se pretende distinguir y que se ofrece en el mercado.

Asimisma, la  prohibicién  concerniente a las
indicaciones y signos descriptives se asienta sobre un doble
fundamento. Por un lado, en |a falta de caracter distintive de los
signos  descriptivos  porque lejos de denotar el origen
empresarial de los productos ¢ servicios, los signos descriptives
proaporcionan al publico informacion acerca de las propiedades
y caracteristicas de los pertinentes productos o servicios. La
prohibicion se apoya, por otro lade, en la necesidad de
mantener libremente disponibles los signos descriptivos a fin de
que puedan ser utilizados por todos los empresarios que gperan

an €l correspondiente sector del mercado.

En este sentido, los términos descriptivos se
diferencian de los genéricos en que estos ultimos aluden al
praducto en si, en cambio los primeros, a una cualidad o

caracteristica del producto.

Finalmente, respecto del signe evocativo 0 sugestivo,
no se hace relacion directa € inmediata a una caracteristica o

cualidad del productc o servicio, como sucede con las
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descriptivas, exigiéndose al consumidor, para llegar a
comprender que producte o servicio comprende la marca, hacer
usc de la imaginacién y del entendimiento, es decir, un proceso

deductivo entre la marca o signo y el producto o servicic.

Del contexto descrito, resulta que carecen de la
calidad o condicién de signos registrables todos los que sean
genéricos, descriptives y usuales del producto o servicio a
amparar, ¢ aquellos que sin haber sido inicialmente la
designacién comun del producte o del servicio o por el uso de la
marca, ésta se convierte en el nombre comun del producto, ya
que todos ellos han perdido su distintividad frente a los

productos.

Tampoco deben ser registrades como signos [0s que,
en el lenguaje comercial, en los modismos o la jerga son
utilizados para designar al producte, aungue la significacién

gramatical sea diferente.

Ahara bien, es necesario tener en cuenta el contenido
de los articulos 88, 89, y 80, fraccién IV, de la Ley de la

Propiedad Industrial, a saber:

“Articulo 88. Se entiende por marca a fodo signo
visible que distinga productos o servicios de otros de
Su misma especie ¢ clase en ef mercado.”

“Articulo 88.- Pueden constituir una marca los
siguientes signos:

. lLas denominaciones y figuras  visibles,
suficientemente distintivas, susceptibles de identificar
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fos productos o servicios a que se apliquen o traten de
aplicarse, frente a fos de su misma especie o clase;

fI. Las formas tridimensionales;

. Los nombres comerciales y denominaciones o
razones  sociales, siempre que no  queden
comprendidos en ef articulo siguiente, y

IV. El nombre propio de una persona fisica, siempre
que no se confunda con una marca registrada o un
normbre comercial publicado.”.

"Articuto 80. No seran registrables como marca.

. lLas denominaciones, figuras o formas
ridimensionales que, considerando el conjunto de sus
caracteristicas, sean descriptivas de lfos productos o
servicios que lrafen de profegerse como marca.
Quedan incluidas en el supuesto anterior 1as palabras
descriptivas o indicativas que en ef comercio sirvan
para designar la especie, calidad  cantidad,
composicién, destino, valor, lugar de origen de los
productos o fa época de produccion...”.

En los preceptos legales en comento se establece que
las marcas pueden ser nominativas, innominadas, mixtas y

tridimensionales.

Que los requisitos que debe reunir un signo para ser

registrable como marca, son los siguientes:

A. Distintividad. Es la funcidn principal de la marca, ya
que por ella se diferencian los productos o servicios que se
encuentran en el mercado relevante, de otros similares, para

que €l consumidor pueda individualizarlos y singularizarlos, en
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virtud de que estos matices garantizan el derecho a una libre
eleccion de los consumidares y protegen los intereses del titular

de la marca, con el fin de lograr una competencia leal.

B. Perceptibilidad. Es la posibilidad que tiene un signo
para poder ser captado por cualquier persona a través de los
sentidos. Este requisito permite que el sujete identifique a la
marca y la asocie con un producto o servicio determinado, pues
como bien inmaterial que es, por tanto, es menester que lo
intangible  {corpus  misticum)  se  malterialice  (corpus
mechanichum), adquiriendo una representacion exterior que

pueda ser diferenciada por &l consumidor.

C. Susceptibilidad de representacién grafica. Es la
condicién que determina que el signe marcario pueda ser
expresado ¢ descrito materialmente, a fin de que la persona
que lo observe se forme una idea de él, para lo que se utilizan

medios como palabras, figuras, entre otros.

Se debe precisar que, en los conceplos propuestos
por los quejosos, se enfatiza principalmente que en forma
incorrecta la Sala determind que la marca que defiende
PATERERA mRAmAm waw w oamwEEat @g contraria a la moral y a las
buenas costumbres, al darle una connotacién asociada con un
mexicanisma ¢ modismo mexicano del usce corriente, utilizada y
congcida, equivalente a la idea de despreciable ¢ ruin, de forma

malsonante.

Fara tal efecto, debe senalarse que la Sala declard la
validez de |a rescluciédn que negd el registro de |1a solicitud de la
marca AT RARH ARATRT wTRET T ARxATRTR por considerar que EE

contraria al orden publico, a la moral y a las buenas
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costumbres, ello en términos del articulo 4 de la Ley de la

Propiedad Industrial.

En ese sentido, resulta de suma importancia para la
solucion del presente asunto la determinacién del alcance del

articuloc 4 de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece:

"Articufo 4. No se oforgard patente, registro o
auforizacion, ni se darda publicidad en fa Gaceta, a
ninguna de las figuras o instifuciones juridicas que
regula esfa Ley, cuando sus contenidos o forma sean
confrarios al orden publico, a fa moral y a las buenas
costumbres © confravengan cualquier disposicion
fegal ",

Del numeral inserto se advierte que se debe negar el
registrc de una marca cuande su contenido o forma sean
contrarios al orden publice, a la moral vy a las buenas

costumbres o contravengan alguna disposicion legal.

Asi, el legislador preciso en forma clara que se deben
negar los registros de las marcas cuyos contenides o formas
contravengan el orden puablice, la moral y las buenas

costumbreas.

Con ¢l objeto de realizar un adecuado estudio de |os
casos en los que se puede determinar que una marca es
contraria al orden publice, a la moral v a las buenas
costumbres, es pertinente dilucidar, en primer término, a qué se

refieren dichas conceptos.

En ese tenor, es importante sefalar que los conceptos

de moral, buenas costumbres y orden publico, son amplios y
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cambiantes en cuantc a su contenido, pues varian en una
época a otra, razdn por la cual, no existe precepto legal alguno

que defina lo que debe entenderse por estas conceplos.

Si bien es complicado definir en qué consiste el
principio constitucional de orden publico, podemos decir que se
trata de un conceptc que hace referencia al bienestar de la

sociedad en general.

El cual se encuentra reconocide en los articulos &,
parrafo primero; 16 parrafo primero; 94 parrafo octavo, 115,
fraccion VIl 122, Base Quinta, inciso f) y 130 parrafo segundo

de la Constitucion, que sefialan:

“Articulo 6. La manifestacion de fas ideas no sera
ohjeto de ninguna inquisicion judicial o administrativa,
sino en ef caso de que atagque a la moral, fa vida
privada o los derechos de terceros, provogue algun
delito, o penturbe el orden publico, el derecho de
replica serd gfercido en los terminos dispuestos por fa
ley. El derecho a la informacion serd garantizado por
el Estado.”

“Articulo 16. Nadie puede ser molestado en su
persona, famifia, domicifio, papeles 0 posesiones, sino
en virfud de mandamiento escrito de fa auforidad
competente, que funde y molive la causa legal def
procedimiento.”.

“Articulo 84. Se deposita ef ejercicio del Poder
Judicial de la Federacion en una Suprema Corfe de
Justicia, en un Tribunal Efectoral, en Tribunales
Colegiados y Unitarios de Cireuito y en Juzgados de
Distrito.
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Los juicios de  amparo, fas  controversias
constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad
se substanciaran y resofveran de manera priortana
cuando alguna de fas Camaras del Congreso, a traves
de su presidente, o el Ejecutivo Federal, por conducto
del consejero juridico del gobierno, justifique Ia
urgencia atendiendo al interés social o al orden
publico, en los términos de lo dispuesto por fas leyes
reglamentarias ™.

“Articudo 115, Los esfados adoplaran, para su
régimen interior. fa forma de gobierno republicano,
representativo, democraltico, laico y populfar, teniendo
como base de su division territorial y de Su
organizacion politica y administrativa, el municipio
fibre, conforme a las bases siguientes:
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VII. La policia preventiva esfard al mando del
presidente municipal en los términos de fa Ley de
Seguridad Publica de! Estado. Aquélla acatard las
drdenes que ef Gobernador del Estado fe transmita en
aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor
0 afteracion grave del orden publico.”

“Articulfo 122. Definida por ef articulo 44 de este
ordenarniento  la naturaleza juridica del Distrito
Federal su gobierno esta a cargo de los Poderes
Federales y de los organos Ejeculivo, Legisiativo y
Judicial de caracter focal, en los términos de este
articuio.

{1
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BASE QUINTA. Existira un Tribunal de Justicia
Administrativa, dotado de plena autonomia para dictar
sus  fallos vy establecer su  organizacion,
funcionamiento, procedimientos y. e€n  Su  ¢aso,
recursos contra sus resoluciones. Ef Tribunaf tendra a
sy cargo dirimir 1as controversias que Se susciten
entre la administracion publica del Distrito Federafl y
los parficulares, imponer. en [os téerminos que
disponga la ley. las sanciones a los servidores
publicos por responsabilidad administrativa grave y a
los particulares que incurran en actos vinculados con
faltas adminisirativas graves, asi como fincar a 10s
responsables el pago de las indemnizaciones y
sanciones pecuniarias que deriven de los danos y
perjuicios que afecten a la Hacienda Publica def
Distrito Federal o al patrimonio de los entes publicos
del Distrito Federal.

Para la invesfigacion, substanciacion y sancion de las
responsabifidades administrativas de los miembros def
Tribunal Superior de Justicia, se observara lo previsto
en la fraccion Il de fa BASE CUARTA del presente
articulo, sin perjvicio de las afribuciones de fas
entidades de fiscalizacion sobre el manejo, la custodia
y aplicacion de recursos publicos.

{1

F. La Camara de Senadores del Congreso de fa
Unidn, o en sus recesos, la Comision Permanente,
podra remover al Jefe de Gobierno del Distrito Federal
por causas graves que afecten las relaciones con los
Poderes de la Unién o el orden publico en el Disltrito
Federal La solicitud de remocion deberd ser
presentada por la mitad de fos miembros de la
Camara de Senadores o de la Comision Permanente,
en su caso.”
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“Articulo 130. El principio historico de la separacion
del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas
en el presenfe articulo. Las iglesias y demas
agrupaciones religiosas se sujetaran a fa fey "

En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la
Nacion se ha pronunciade respecto del concepto de orden
publico y determind que no hay un criteric que defina
concluyentemente lo que debe entenderse por arden publico,

esto es, es un “concepto juridico indeterminado™.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 8, emitida
por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nacion, publicada en el Informe de 1873, parte |l, Séptima

Epoca, pagina 44

“SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO,
CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS
EFECTOS DE LA. De fos fres requisitos que el
articulo 124 de fa Ley de Amparo establece para que
proceda conceder fa suspension definitiva del acfo
reclamado, descuella el que se consigna en segundo
lérmino y que consiste en que con ella no se siga
perjuicio al interés social i se contravengan
disposiciones de orden publico. Ahora bien, no se ha
establecido un criferio que defina, concluyentemente,
fo gque debe emfenderse por interés social y por
disposiciones de orden publico, cuestion respecto de
fa cual la tesis numero 131 que aparece en la pagina
238 det Apéndice 1917-1865 {jurisprudencia comun al
Pleno v a fas Salas), sostiene que sf bhien la
estirmacion del orden publico en principio corresponde
af legistador af dictar una ley, no es ajeno a la funcion
de fos juzgadores apreciar su existencia en 05 ¢asos
concretos que se les somefan para su fallo; sin
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embargo, el examen de la ejemplificacion que
contiene el precepto aludido para indicar cuando,
entre Olros Casos, 5 Sigue ese perjuicio © se realizan
esas confravenciones, asi como de los que a su vez
senala esta Suprema Corte en su junsprudencia,
revela que se puede razonablemente colegir, en
ferminos generales, que se producen esas situaciones
cuando con la suspension se priva a fa colectividad de
un beneficio que fe otorgan las leyes 0 se fe infiere un
dano que de otra manera no resentiria.”.

De cierta manera podria decirse que el orden publico
delimita la frontera entre los derechos de los cuales unc puede
disponer libremente de los que no; estas dltimos son los que &l

orden publico protege.

En otro tenor, el maestro Andrés Serra Rojas lo define
como “el orden indispensable para la convivencia, para
mantener la paz social y el libre y seguro desenvolvimiento

de los grupos humanos.”.

Y para el doctor Miguel Acosta Romerc “ef orden
publico es una mision que posee la autoridad (elemento de
Estado) para mantener la tranquilidad y paz, pretendiendo
el interés publico de la sociedad. Dicha mision se realiza
mediante el gobierno de los hombres y la administracion de
las cosas. Siendo el gobiernc gquien fo concretiza e

institucionaliza en el Derechg.”.

Ahora, la Enciclopedia Juridica Latinoamericana en
colaboracion con el Instituto de Investigaciones Juridicas de la
Universidad Nacional Autdonoma de México define al orden

publico de la siguiente manera:
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‘“ORDEN PUBLICO. | En sentido general ‘orden
publico” designa ef estado de coexistencia pacifica
entre fos miembros de una comunidad Esta idea esta
asociada con la nocién de paz publica, objetivo
especifico de las medidas de goblierno y polficia
(Bernard). En un sentido técnico la dogmatica juridica
se refiere con ‘orden publico”™ al conjunto de
instifuciones juridicas que identifican o distinguen ef
derecho de una comunidad, principios, normas e
instituciones que no pueden ser alteradas ni por la
voluntad de los individuos (no estéd bajo el imperio de
fa “autonomia de la voluntad”) ni por fa aplicacion de
derecho extranjerc. Podria decirse que el orden
publico se refiere, por decirlo asi, a la “cultura” juridica
de wna comunidad determinada, incluyendo sus
lradiciones, ideales e, incluso, dogmas y milos sobre
su derecho y su historia institucional. Si cabe una

amplia metdfora podria decirse gue “orden publico”
designa la “idiosincrasia’ furidica de un derecho en
=i particular.

La docfrina reconoce esta idea de orden juridico
cuando indica que el orden pubfico, como institucion
juridica, se constituye de “principios y axiomas de
organizacion social que todos reconocen y admiten,
aun cuando... no f[se] establezcan” (Alfonsin), pe.,
aun cuando no se expresen ni se expliciten.

(I I T T T LR T I T LI LN L

Ef orden publico constituye fas “ideas fundamentales”
sobre fas cuales reposa la "“Constitucion social”. Estas
ideas fundamentales son, justamente, las que se
encueniran implicadas en fa expresion “orden publico”
p.e., un conjunto de ideales sociales, politicos,
morales, econdomicos y religiosos cuya consenacion,
ef derecho, ha creido conservar (Baudry Lacantinerie).
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De o anterior se sigue que Ilas leyes de “orden
publico™ no se refieren necesariamente al derecho
publico, como opuesto al derecho privado. Existen
leyes de “orden publico” gue regufan instituciones def
derecho privado, 1as cuales son instituciones sociales
fundamentales (p.e., el parentesco, el matrimonio,

efc) (.

De igual manera, en la Enciclopedia Juridica Omeba,

se define al orden publico de la siguiente manera:

“ORDEN PUBLICO. SUMARIO: | Definicion y
concepto. iI. Origenes def instituto e interpretfaciones
sobre el mismo. . Qrden publicd interno y orden
publict internacional. 1V, Recepcion legislativa def
concepto de orden publico.

. Definicion y concepto. Denominamos orden publico
al conjunto de condiciones fundamentales de vida
social instituidas en una comunidad juridica, las
cuales, por afectar cenlralmente a la organizacion de
ésta, no pueden ser alteradas por la voluntad de los
individuos ni, en su ¢aso, por la aplicacién de normas
extranjeras.

Si como confunto de condiciones de vida social el
orden publico se evidencia empiricamente a través de
la realidad historica, es innegable que, como nogién
orientadora, cumple también una funcion gnoseologica
Es, sin duda, una reafidad estimable a tenor de un
sisfema de valoraciones vigentes en deferminado
fliempo y lugar, pero, a la vez, una categoria del
conocimiento juridico.

Como realidad estimable, ef orden publico es una
forma de wvida, un status social establecido vy
condicionado por fa voluntad formal de una comunidad
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PODER MIDICIAL D€ LA FEDERACION juridica, en funcion de su tradicion historica, sus
conviceciones éticas mas arraigadas, sus costumbres y
convencionalismos mas generalizados, sUS
necesidades y exigencias mas sentidas.

Si se analiza en profundidad el sentido de expresiones
tales como “interes publico”, “interés general’, “hien
publico”™ o “bienestar general” que la doctina y la
jurisprudencia ufilizan para individualizar a los fines
perseguidos por las denominadas leyes de orden
publico, se infiere con rngor que éstas ultimas estan
srendo consideradas cCOmo feleoldgicamente
onientadas a constituiv una situacion de ordenacion
social &l que no pueda ser alterada por la voluntad
unifateral o bitateral de los individuos ni por la eventual
aplicacion de leyes exfranferas. Y esta caracterizacion
comprende tantc a las normas de Derecho publico
como a agquellas de Derecho privado que regulan
situaciones esenciales de la vida social y que, por ello,
i3 resuflan inderogables fanto por fos parficulares como
por los Organos encargados de aplicarias.

LU PI A TR
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Ef orden publico se nos aparece, enfonces, como un
status fundamental querido por fa comunidad juridica
misma y normativarmente deferminado, unas veces a
fravés de fa funcion de los 6rganos representalivos de
fa voluntad formal de aquelfa (asamblea constituyente,
fegisiatura, organos administrativos y judiciales) y
olras veces de un modo consuetudinario.

()

Como cafegoria del conocimiento juridico, el orden
publico funciona como un  concepto  limite,
especificativo de fa libertad de los individuos en lo que
concierne a la posibifidad de reafizacion de crerfos
actos u omisiones frente a determinados supuestos.
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if. Qrigenes del instituto e interpretaciones sobre ef
mismo. La nocién de orden publico ha sido entendida
de diverso modo por fa doctina, y muchas veces
interpretada solfo como relativa al ambito del Derecho
publico.

Es posible que el punto de partida de las
discrepancias doctrinarias sobre si fa expresion tiene o
no un significado equivalente 0 mas afto que ef de
‘Derecho publico”, se encuentre en los dos siguientes
principios normativos contenidos en ef Digesfo. Ef
primero {Libro 11, titulo 14, ley 38, De pactis} establece:
Jus publicum privatorum pactis mutari non potest. Ef
segundo (Libro L, titulo 17, ley 45 1, De reg Jure)
establece. Privatorum conventio jure publico non
derogat.

En torno a la interpretacion de estos principios se han
desarroffado en la doctrina juridica dos direcciones
divergentes:

La primera, de la cual deriva fa denominada “feoria
clasica del orden publico”, ftiene su origen en la
concepcion de Portalis, manifestada en ocasion def
debate producido al tratarse el articulo 8 def Proyecto,
Gue seria sancionado come articulo 6° def Codigo civif
frances Segun Portalis, la expresion Jus pubficum
usada por los romanos en las normas citadas fenia un
significado equivalente a lo que en ese momento se
entendia por "Derecho publico” a saber, el confunio
de leyes que interesa mas directamente a la sociedad
que a los individuos, en contraposicion "Derecho
privado” o sea el conjunto de leyes que interesa mas
directamente a los individuos que a fa Sociedad. Asi,
pues, la nocién de orden publico, equiparable a la de
Derecho publico, tiene, sequn Portalis, el caracter de
una ley suprema constitutiva del orden en que se
asienta una Sociedad organizada. Esta fey se impone
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FODER MIDICIAL DELA FEDERACIN imperativamente a lodos, subordinandc el interés
individual al interés social. Pues proteger los efectos
de las convenciones particulares conlra fos efectos de
aquella ley suprema, implicaria colocar la voluntad de
fos individuos por encima de la voluntad general de 1a
sociedad.

Qtras interpretaciones, en cambio, confieren al
concepto Jus publicum usado por los romanos, un
significado mas amplio que el de "Derecho publico”.
Asi, por ejemplo, v a propdsito de la citada ley 38 del
titulo 14 def Libro If del Digesto, expresa Savigny que
fos romanos  empleaban  indistinfamente  fas
gxpresiones Jus publicum y Jus commune para
referirse con eflas a fas reglas necesaria e
invariablemente imperafivas, es decir, a las que
prescriben de modo absofuto ciertos actos u
omisiones sin admitir su eventual derogacion por la
voluntad privada. Por su parte, Ludwig Enneccerus
sefnala con referencia a la misma ley, que las romanos
denominaban Jus publicum al Derecho
necesanamente imperativo o prohibitivo, en razon de
fo cual puede inferpretarse que no solamente se
referian a lo que hoy se enfiende por Derecho publico,
s5ino a todo el “derecho forzose" es decir, inderogable.
También Garcia Goyena, al analizar ef contenido de la
citada ley 38 romana, concluye que la expresen ius
publicum incluida en esta es de significado mucho
mas amplio que la de “orden publico” contenida en ef
Codigo civil francés.
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La identificacion del conceplo de orden prebélico con
ef de Derecho publico no ha sido admifida por la
mayor parte de fa doctina contemporanea frente af
hecho evidente de que en los distintos ordenamientos
juridicos positivos se vienen produciendo y se
producen en la actualidad, con mayor frecuencia y
profusion normas de Derecho privado de tal modo
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inmodificables por fa voluntad de los individuos que no
pueden sino ser comprendidas dentro del concepto de
orden  Baudry-Lacantinerie ha formulado una
definicion que, por fo difundida, ha sido muchas veces
considerada como la mas clasica: Ef orden pubfico —
dice— es la organizacién considerada  como
imprescindible "para el buen funcionamiento general
de la sociedad”.

Es fa consagracion de ideas sociales, politicas y
morales que el legisiador considera fundamentales.
Planiof infenta una caracterizacién del orden publico
por medio de una definicion de fas "leyes de orden
publico” a las cuales considera motivadas por ef
interés general de la sociedad, por oposicion a las que
fienen la finalidad prevalente de defender el inferés
individual. Otro tanto ocurre con Despagnet quien, af
referirse a dichas leyes, las considera como reglas
gue, atendiendo las ideas particulares admitidas en un
pais determinado si afectan los intereses esenciales
de ese pais. Marcadeé, mas analitico, define al orden
publico como el estado de cosas gue el legisfador
fiende a mantener como utif o necesario a la sociedad,
vy Ripert, sin definiilo, lo menciona como la existencia
de un interés superior de fa colectividad que se opone
en extension a las convenciones particulares.

Actualmente prevalece fa fendencia de connotar la
caracterizacion del orden publico en la de las normas
juridicas que fo deferminan, tomando como punto de
referencia, segun se ha dicho, ef interés general de fa
sociedad que aguellas expresan ¢ las finalidades
valiosas (bien comun, defensa de la moralidad
publica, equilibrio de las desigualdades econdmicas,
efc. ) que persiguen.”.
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En ese tenor, es posible decir que el arden publico es
un concepto juridico indeterminado, que persigue cierto grado
de armonia social y de eficacia del derecho, que se actualiza en
cada casc concreto y acorde al marce normativo, cuyo
contenido sélo puede ser delineado por las circunstancias de
mado, tiempao y lugar que prevalezcan en €l moementc en que se

realice la valoracién o estudic del mismao.

Destaca socbremanera la concepcién general y comun
que prevalece en un determinade grupo, comunidad ¢ sociedad
gue acepta generalmente una determinada institucién o figura
porque no atenta contra la suma convivencia entre sus
individuos, con independencia del interés individual que puedan

tenar o defender.

Por otra parte, en relacién con los conceptos moral y
buenas costumbres, la Enciclopedia Juridica Latincamericana
en colaboracion con el Institute de Investigaciones Juridicas de
la Universidad Nacional Autdnoma de México los define de la

siguiente manera:

"BUENAS COSTUMBRES. I Concepto refativo a fa
conformidad que debe existir entre los actos del ser
humano y 1os principios morales. Conslituye un
aspecto particular del orden publico impreciso que
comprende fa valoracion fundamental  de
deferminados modelos de vida e ideas morales
admitidas en una determinada época y sociedad. En
effas influyen las correntes de pensamiento de cada
epoca, fos climas, fos inventos y hasta las modas.

Juridicamente se recurre a este conceplo para eludir
fa puntualizacion y deferminacion en instituciones que
pueden ser sutifes o cambiantes. Ef ordenamiento civif
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establece la ilicitud de los hechos y objetos materia de
contrato © convenio cuando sean confrarios a 1as
leyes de orden publico o a las buenas costumbres
faa. 1830 y 18371, CC) Asi el juzgador debera valorar
necesariamente el conjunto  de principios  ético.
Sociales que imperan en una sociedad al momento de
declarar la nulidad de un acto por contravenir 1as
buenas costurmbres.

i{  Las buenas costumbres no se encueniran
sofamente en la ley c¢ivil sino también en textos
penales, efc. Y se observan en la doctrina diversas
fendencias para conceptuarlas:

a} La tendencia empirica que intenta describir la
evolucion de fas buenas costumbres.

b} La tendencia idealista que explica fa evolucion con
base en un ideal religioso o humano.

En algunos derechos positivos (p.e., los aa. 138y 826
del Codigo Civil aleman) ha servido para reprimir
algunas conductas como fa lesion, el abuso de
derecho, efc.

[-r

Enciclepedia Juridica Latinoamericana, en
colaboracion con el Institute de Investigaciones Juridicas, Serie
Doctrina Juridica, Numerc 301. QObras de Investigadores del

Instituto, publicada por la Editorial Porria. Edicién 2006,

“MORAL PUBLICA. | Estandar o criterio que se
identifica con cierfos principios, creencias y uUsSos
considerados por una  comunidad  historica
determinada como valiosos y/o convenientes para
garantizar la convivencia social. Ef concepto de "moral
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FODER MDICIALDE LA FEDERACION publica" suele refacionarse —en la literatura y en 1a
normativa juridicas—a olras nociones como "decencia
publica" “honestidad “pudor publico” “decoro publico”
0 "buenas costumbres” uliizados para ponderar el
grado de juridicidad de deferminadas conductas
humanas. Como todo estandar, la moral publica se
caracteriza por constituir una construccion intelectual
0 modelo tedrico que debe ser confrontado con
situaciones  concrefas  caraclerizadas  por  su
historicidad y su mutabifidad.

i La Constifucion Nacional recurre en el a 19 al
esfandar de moral publica para consagrar 10§
principios de jundicidad y reserva, deslindando los
ambitos de los juridico y lo extrajuridico Dice fa
clausula: “Las acciones privadas de los hombres que
de ningun modo ofendan af orden y a fa moral publica,
ni perjudiquen a un ftercero, estan solo reservadas a
Dios y exentas de la autoridad de los magistrados.
i3 Ningun habitante de fa nacién serd obligado a hacerlo
que no manda la fey, ni privado de lo que ella no
prohibe".
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Es posible reconocer los siguientes criterios de
caracterizacion de la "moral publica™ criterio de fa
moral dogmatica, criteric de fa moral del mercado y
criterio de fa moral-ambiente.

a) Criterio de fa moral dogmatica: se caracleriza por
formular una doble asimifacion: analoga la moral con
fos contenidos de un dogma o doctrina
preestablecidos (normaimente de caracter religioso) y
analoga fas exigencias morales de fa conducta social
con la correspondiente al comportamiento individual.
Este criterio se ubica preferentemente en fa dimension
del "deber ser”; sus recomendaciones se afirman en
una escala de valores {en un "orden"} considerado
“ideal”, al que deben "elevarse" los hombres. Suele
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ser muy poco flexible a las circunstancias sociales de
flempo y lugar.

b} Criterio de fa moral del mercado: considera que la
moral publica es un producto segregado por ef
funcionamiento autorregqulade de la sociedad de
modo que las conductas dotadas de generalidad son
las conductas paradigmaticas. Este criterio se instala
en el reino de la realidad, no recomienda, sino que
observa comportamientos y 10s acepta, dado que
expresan 1as refaciones de poder obfenidas en una
arena supuestamente competitiva;, aqui lo que "debe
ser' es lo que "es" Suefe ser voluble, cambiante en
extremo.

¢} Criterio de la moral-ambiente: combina —en
proporciones variables— cierfos  principios  "fjos”,
virtualmente inmodificables, con las adaptaciones
cambiantes que —por via interprefativa— impone 1a
sociedad Ef criterio de la moral - ambiente también se
ubica en el terreno de fa realidad, pero no pierde por
ello el senlido crilico en torno a las practicas que
considera inconvenientes para el mantenimiento de fa
convivencia organizada. Es un criterio  infermedio
entre [0s dos anleriores y por tanto sus paulas
aceptan un grado apreciable de flexibilizacién.

ifl. La efeccidn de alguno de los criferios resenados
precedentemente y fa consecuente exclusion de 1os
ofros  suele  Ssurgir como  respuesta a  vanos
interrogantes al estifo de: ;qué moralidad prefiero
para mi?, jqué moralidad quiero para los otros?,
ccual es la moraf minima exigible a un ser humano?,
s Gué conductas considero condenables?, ;cuales fo
han sido siempre?, efc. Pero, en realidad, la pregunta
a responder no debe ser de corte inlimista ©
metafisico — como las planteadas mas arriba a modo
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FUDER HIDICIAL DELA FEDERACION de ejemplo—sino aquella que interroga sobre la razén
de ser (ef "para qué") de fa autoridad publica.

Y a partir de afli indagar sobre la adecuacion de los
medios  escogidos con refacion a la  finalidad
perseguida.

Por elfo, cabe plantear si el comefido del Estado
confemporaneo es formar hombres individualmente
virfuosos © si es defender a la convivencia social
frente a las manifestaciones que agreden los fazos de
solidaridad y respeto mutuo que la mantienen,
fomentando fa intolerancia.

Decididamentfe pensamos que fa respuesta sensala
es esta wltima y no aquella, en la medida en que la
exfrapolacion de ideales personales o famiiares af
ambilo de fo publico es enganosa y erronea.
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Rousseau Io advertia al desentrafiar los diferentes
fundamentos que inspiran al gobierno del Estado y al
de la familia: "Aunque fas funciones del padre de
famifia y del primer magistrado deben tender al mismo
fin, lo hacen por caminos bien distintos; su deber y sus
derechos estan hasfa tal punto diferenciados que no
es posible confundirfos sin formarse falsas ideas
acerca de las leyes fundamentales de la sociedad y
sin caer en errores fatales para ef género humano. .
Mientras el primero para obrar bien, le basta con
consuftar a su corazon, ef sequndo se convierte en un
fraidor cuando hace caso al suyo, por lo que debera
sospechar de su propia razon sin atenderse a mas
regla que la razon publica, es decir, la fey”

Tl Y
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"Por ser el padre fisicamente mas fuerte que sus hijos
tanto iempo como su ayuda les es necesaria, ef poder
pafterno parece, con razon, establecido por fa
naturaleza. En la gran famifia, en la que todos los
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miembros son nafuralmente iguales, la auforidad
politica, puramente arbitraria en cuanto a su
institucion, no puede fundarse sino en convenciones,
ni puede ef magistrado mandar sobre los otros sino en
virtud de fas leyes Los deberes def padre le son
dictados por senfimientos naturales y de forma taf que
raramente le es permitido desobedecer. Los jefes
carecen por completo de una regla semejante y 50/0
estan obligados para con ef pueblo en aquello que he
han prometido hacer y cuya egjecucion el pueblo tiene
derecho de exigir’ (Rousseau, Juan Jacobo, Discurso
sobre la economia politica, pp. 4, 6y 7).

El  razonamiento anterior explica la aparenie
contradiccion consistente en que un determinado ideaf
de vida personal considerado intrinsecamente valkioso,
aceptado por uno o varios individuos de fa sociedad,
no tenga posibilidad de ser aceptado globalmente por
ella.

Asi como esta imposibilidad o frustracion social del
ideal individual no invalida un apice su valor
intrinseco, tampoco es correcto invalidar el modo
social de vida por su no concordancia con el ideal
ndividualt.”

De igual manera, es importantie senalar, que en &l
Diccionaric de Mexicanismos |la palabra ™" tieng como

significado:

“{Probablemente del espafiol ****** persona que
presta servicios auxifiares en la cocing.) adj. despect.
Despreciable. Es voz malsonanfe. Se usa
generalmente ante ef sustantivo.”
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Por su parte en €l Diccionario de |la Real Academia

Espanol el significado de la palabra ="~ as el siguiente:

rewwwrny cha De pinchar.
Para el f, u. m.la forma pinche.

1. m y . Persona que presta servicios auxiiares en fa
cac,'na_ *1:*1:**2

1. adi. C Rica, El Salv Méx y Nic tacano (Il que
escatima en el gasto).

2. adj despect malson. Méx. ruin (| despreciable).”

En otra vertiente, nuestro Maximo Tribunal, con la
finalidad de emitir un criterio en relacidén con las buenas
costumbres emitio algunas tesis que nos permiten orientarnos
en relacién a queé es lo que se entiende por dicho concepto,
esto es, la tesis aislada sin numero, emitida por la Tercera Sala,
Semanario Judicial de la Federacién, tomo CXXIl, Quinta
Epoca, pagina 581, la tesis aislada sin nimero, emitida por la
Sala Auxiliar, Semanario Judicial de la Federacion, Séptima
Epoca, volumen 83, séptima parte, pagina 15; asi como la tesis
aislada sin numero, de la entonces Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nacion, Semanario Judicial de la
Federacion, Quinta Epoca, tomo LVI, pdgina 133, que

respectivamente dicen:

‘BUENAS COSTUMBRES. Las buenas costumbres
constituyen un concepto del cual los autores han
buscado la precision y se ha flegado a esta
concilusion. todo lo que hiera la moralidad es contrano
a las buenas costumbres, y fa jurisprudencia poco a
poco ha considerado que hay un criterio de moralidad
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en fa sociedad y que es el ambiente social la fuente de
aquéllas. De manera que no es necesano precisar con
foda exactitud en qué consisten las  buenas
costumbres porque ningun legisiador o precisa, sino
que se deja a fa apreciacion de fos tribunales.”

"‘BUENAS COSTUMBRES. No son fas que se apegan
a las normas cientificas y tecnicas necesanamente,
sino fas normas que forman fa moral general y sociaf
de una colectividad humana en unos lugares y tiempo
determinados.”.

‘MORAL PUBLICA Y BUENAS COSTUMBRES,
ULTRAJES A LAS. La facultad de declarar que un
hecho es © no delito e imponer flas penas
consiguientes, es propio y exclusivo de fa auforidad
judicial, conforme al articulo 21 constitucional y taf
facultad no puede ser restringida ¢ invalidada por el
hecho de que una dependencia administrativa haya
consentido en la distribucion de una revista, de que fa
naturaleza de esta, pudo sufrir cambios radicales o
fransformaciones, desde el punto de vista moral, a
partir de fa fecha del registro hasfa la de la comision
del delito de ulfrajes a la moral publica 0 a las buenas
costumbres. Por ofra parte, fa calificacién de que una
revista sea obscena, cae bajo la apreciacion del Juez
de los aufos, sin que sea necesario que haya una
prueba especial y directa, encaminada a eslablecer
ese extremo, pues, siendo obsceno lo contrarnio af
pudor, al recato ¢ al decoro, el Juez esta capacitado
para determinar si ese es el caracfer de la revista
distribuida y hecha circular por el acusado, por
presumirse, fundadamente, que posee ef sentimiento
medio de morafidad que impera en un momento dado
en la sociedad y tal apreciacion no puede violar
garantias, a menos que este en conlraposicion con los
datos procesales. Dado ef caracter variable de fa
nocién de buenas costumbres y de moral publica,
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FUDER HIDICIAL DELA FEDERACION segun sea el ambiente o grado de cultura de una
comunidad determinada, es necesario dejar a 1os
Jueces el cuidado de determinar cudles actos pueden
ser considerados como  impudicos, obscenos ¢
confrarios al pudor publico. A falta de un concepto
exacto y de reglas fijas en materia de moralidad
publica, tiene ef Juez la obligacion de interpretar fo
que el comun de las gentes entiende por obsceno u
ofensivo al pudor, sin recuiriv a procedimientos de
comprobacion, que $0/0 son propios para resofver
cuestiones puramente técnicas. Es ef concepto medio
moral ef que debe servir de norma y guia af Juez, en
fa decision de esfos problemas juridicos y no existe en
tan delicada cuestion, un medio lécnico preciso que
fleve a resolver, sin posibilidad de error, 1o que
fegalmente debe conceptuarse como obsceno. Por
tanto, no es fa opinion de unos peritos, gque no los
puede haber en esfa materia, la que debe servir de
sostén a un falto judicial, ni es la simple inferprefacion
e fexicoldgica, ef unico medio de que se puede disponer
para flegar a una conclusion, debe acudirse, a la veg,
a fa interprefacion juridica de las expresiones usadas
por ef fegislador y a la doctrina, como auxifiares en el
gjercicio del arbitrio judicial que la ley oforga a los
Jueces y tibunales. En suma, a pesar de que no
existe una base o punto de partida invariable para
juzgar en un momento dado, doble lo que es moral ¢
inmoral, contrario a fas buenas costumbres 0 afin a
eflas, sf se cuenta con un procedimiento apropiado
para aplicar la ley y satisfacer el propdsito que ha
presidido fa institucion de esa clase de defifos. Esto no
significa que se alribuya a los Jueces una facuftad
omnimoda y arbifraria, como toda funcién judicial, la
de aplicar las penas debe sujetarse a determinadas
regias y el juzgador no debe perder de vista que sus
decisiones se han de pronunciar de acuerdo con ef
principio ya enunciado, de la moralidad media que
impera en un momento dado en fa sociedad y en
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relacion con las constancias de aulos, pues de ofra
manera incuriria en viglaciones de garantias fa
sentencia que declara que se comprobo el cuerpo def
delito que sanciona el articulo 200 del Cédigo Penal,
al haber distribuido, el acusado, una revista cuyos
efemplares contienen grabados y leyendas que,
afendiendo a la opinion corriente que en maferia de
moral priva en nuestro medio, son de la clase de
obras que nuesfra sociedad rechaza y estima como
disolventes de las costumbres y habitos sociales, si ef
fema que inspira dichos grabados y feyendas, tiende a
exaltar hasta un grado morboso y como fendencia
exclusiva de la publicacion la convivencia sexual y, en
ocasiones, hasta ef comercio carnal”,

Ahaora, conceptualmente, se entiende por moral, segun
lo dispene la Real Academia de la Lengua Espancla, como
aquello perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de

las personas, desde el punto de vista de la bendad o malicia.

For otra parte, si bien no existe un concepto del que
claramente se desprenda qué se entiende por moral y buenas
costumbres, es dable afirmar que ambas son nociones
abstractas y variables que atienden a cuestiones tanto
temporales como regionales, pues cada pais tiene su propia
concepcion de dichos criterios, por lo que la determinacion de
estos corresponde al juzgador de cada region, ya que todo
orden juridico recoge los principios y valores que se intentan
preservar en una sociedad, de manera que las normas juridicas
reflejan un esquema de valores esenciales cuya aplicacién

corresponde al juzgador.

En ese sentido, la moral y las buenas costumbres se

vinculan con el concepto de orden publice, pues precisamente
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las conductas consideradas apegadas a la moral y las buenas
costumbres de una sociedad, se preservan mediante el
establecimiento de normas juridicas concretas, por lo que no
resulta necesario precisar con exactitud en qué consisten las
buenas costumbres, pues ninguna legislacion lo precisa, sino
que se deja a la apreciacién de los juzgadores; sin embargo, se
considera que todo aquello que hiera la moralidad es contrario a
las buenas costumbres, siendo que &l criterio de moralidad de

la sociedad, tiene como fuente el ambiente social.

En términos generales, puede definirse a la moral
como la conducta referida a la valoracién con base en la
conciencia individual o a impulsos sociales; la moral considera
los actos humanos en relacion con el sujeto mismo que los
cumple, determinando entre los actos posibles de éste, cual es
la conducta debida; selecciona, entre |las posibilidades del
comportamiento, aquellas que son debidas o son licitas y las
opone a aquelles compartamientas posibles, pero indebidos,

licitos o prohibidos.

Por su parte, en |o relativo a las buenas costumbres,
podemos cansiderar que son aquellas que, en un lugar y un
tiempo determinado, reflejan una adecuacién entre la actuacién
individual o colectiva y la moral, debe entenderse como la
conformidad de l|la conducta con |la moral aceptada o

predominante segun el lugar y la época.

Precisado lo anterior, es necesario recordar que la
parte quejosa solicitd el registro de la marga *rr=r= e
TRROO® mwmwEEECopara amparar servicios de restaurantes,
cafeterias y bares, producto comprendido en la clase 43

internacional; sin embarge, la Sala responsable considerd que
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era procedente reconocer la validez de la resolucidn
impugnada, en aquella parte en la que se determind que |a
marca era contraria al orden publico, la moral y las buenas

costumbres.

Sin embargo, este organo de control constitucional,
considera que contraric a lo que resolvid la sala del
congcimiento, la palabra "™ no puede ser considerada
como un vocablo y/o concepto que actualmente, en nuestra
sociedad, por si mismo sea contraric a la moral, las buenas
costumbres y el orden publice y, por ello sea valido negar su
registro marcario con base en la Ley de Propiedad Industrial en

su articulo 4, en razén de lo que a continuacidn se expone.

Es importante sefalar que la parte quejosa solicitd el
registro de la marcg 77T TR Em o mREREEEE 8N que
estuviera en debate la definicion de la palabra *™**; sin
embargo, tanto la autoridad demandada como la Sala,
consideraron que la connotacién que la hoy quejosa pretendio
dar la palabra **™™ era la asociada con un mexicanismag o
modismo mexicano del uso corriente, utilizada y conocida por
una cantidad considerable de persona en México, que equivale
a la idea de “despreciable ¢ ruin® de forma malscnante, no
obstante, este tribunal colegiado no inadvierte que como [o
refiere |la parte quejosa; la palabra ™" ™~ varias acepciones

como:

v ‘m. y f. Persona que presta servicios auxiliares en la

COGIna.

v" adj. C. Rica, El Salv, Méx_y Nic Tacano.
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v adj. despect malson. Méx. ruin {ll despreciable}.”

De lo anterior, se pude advertir, que la palabra """
no tiene como unico significado ser un adjetive que se refiere a
algo ruin y despreciable, aunque en el ambito social, se
encuentre por lo regular mas referido a su usc como adjetivo;
@s un hecho notoric de cultura general que esa palabra tiene

diversas acepciones; entre ellas |la de auxiliar de cocinero.

En ese tenor, s& concluye que &l uso de |la palabra
=T an nuestro pais, es una acepcion equivoca, ya gue no
necesariamente atiende a un solo significado, sino que suele
ser utilizada de diversas formas, segun el lugar, el tiempo, la
circunstancia y el contexic en el que sea utilizada, por lo que
este drgano de control constitucional considera que no fue
acertada la consideracidon de la sala relativa a la palabra
e pues comao se senald (en los parrafos que anteceden),
tal palabra tiene multiples aplicaciones en nuestra sociedad, por
lc que fue incorrecto que la responsable se enfocara
unicamente en tomarla como adjetive y referida a algo o alguien
ruin y despreciable, sin observar que la connotacidn de esa
palabra de la mayoria de los diccionarios de la lengua espanola,
la definen como ayudante, aprendiz de cocinero, cuestion que
debid ser concatenada por la Sala, especificamente con los
praductos que se pretenden amparar, esto es servicios de
restaurantes, cafeterias y bares, pues el concepto restaurante
que ambos qguejoses  tienen, unoe de nacionalidad
estadounidense y un mexicano, cuya denominacion ya es
conocida, ofrece un ambiente familiar y barbacoa estilo

estadounidense.



LU PI A TR

Po I daln e g ol ol 0n Culn Culn 00 e e 00 170y

D.A, 727/2018.

64

En ese sentido, resulta incuestionable que dicha
denominacién proporciona al pablico consumidor promedic no
expresa una frase malsonante para referirse a una perscna de
habla inglesa ¢ de nacionalidad estadounidense, porque como
refieren los quejosos, esa cuestidn que seria ofensiva para uno
de los quejosos cuya nacional es de ese pais, maxime que, &l
concepto del restaurante, asi como los servicios de
restaurantes, cafeterias y bares que pretenden amparar, va
encaminada a comida tipica de Estados Unidos de América y la
connotacion y origen del nombre no debe ser rebuscada pues
es evidente que la palabra =™ "™~ tigne varias acepciones y

depende del contexto para poderle otorgar alguna de ellas.

En ese orden de ideas, es inconcuse que fue contraria
a derecho la determinacion de la sala, en el sentido de la que la
margg TR TR ommnow mwamer gs contraria al orden
publico, a la moral y a las buenas costumbres, en razén de lo

que se expone a continuacién:

En primer lugar, con base en el hecho de que las
palabras tienden tanto a evolucionar como a involucionar, seria
incongruente no considerar que lo que antes se encontraba en
un estado de tabu o prohibicidon, ahora se considera normal o
aceptado; tal es el caso de la acepcion maricén, mariquita y
pufial, que en décadas pasadas solia utilizarse comoe una
referencia a un hombre afeminade, peco masculing o de
orientacién homosexual, y eran de uso frecuente y aceptadas
tante por las auteridades como por la sociedad; sin embargo, en
la actualidad, dichas palabras se consideran ofensivas y ya no
son bien recibidas ante y por la sociedad, tan es asi que la
Suprema Corte de Justicia de la Nacion determino al resolver el

juicic de amparo directc 2806/2012, que la Constitucidon no
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reconocia el derecho al insulte, por lo que esas dos palabras
aran expresiones homdéfobas, que fomentan la discriminacion y
la intolerancia hacia las personas homosexuales; y que, aun
cuande estas se encontraran sumamente arraigadas en la
sociedad mexicana, estas expresiones no podian justificar

violaciones a los derechos humanaos de las personas.

La ejecutoria en comento, dio lugar a diversos criterios
jurisprudenciales que a continuacidn se citan, tesis aislada
namero 1a. CXLVII2013 (104}, emitida por la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nacién, publicada en el
Semanaric Judicial de la Federaciéon y su Gaceta, Décima
Epoca, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1 pagina. 549; la tesis
aislada numero 1a CXLIV/2013 {10a)), emitida por la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, publicada
en el Semanaric Judicial de la Federacion y su Gaceta, Décima
Epoca, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1 pagina. 557, que

respectivamente disponen:

“LIBERTAD DE EXPRESION. EL LENGUAJE
DISCRIMINATORIO SE CARACTERIZA POR
DESTACAR CATEGORIAS DE LAS SENALADAS
EN EL ARTICULO 1o. DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, MEDIANTE ELECCIONES
LINGUISTICAS QUE DENOTAN UN RECHAZO
SOCIAL. Ei respeto al honor de las personas, como
fimite al ejercicio de la liberfad de expresion cuando
fas manifestaciones se refieran a grupos sociales
deferminados, alcanza un mayor estandar de
proteccion cuando las mismas se  refieran  a
colectividades que por rasgos dominantes historicos,
sociologicos, etnicos o religiosos, han sido ofendidos a
titulo colectivo por ef resto de fa comunidad. En efecto,
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esta proteccion al honor de los grupos sociales se
intensifica cuando en una sociedad determinada ha
existido un constante rechazo a fas personas que os
integran, ante lo cual, el lenguaje que se ulifice para
ofender © descalificar a las mismas adquiere la
calificativa de discriminatorio. En consecuencia, el
lenguaje discriminatorio se caracteriza por destacar
categorias de las sefialadas en ef articulo 1° de fa
Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, mediante elecciones finguisticas que
denotan un rechazo social, en torno a aspectos tales
como ef origen élnico o nacional, el geénero, las
discapacidades, la condicion social, la religion y las
preferencias  sexuales. Debido a fo anterior. ef
lenguaje discriminatorio constifuye una categoria de
expresiones ofensivas u oprobiosas, fas cuales, al ser
impertinentes en un mensaje determinado, actualizan
la presencia de  expresiones  absolutamente
vesatorias.”.

“I IBERTAD DE EXPRESION. LAS EXPRESIONES
OFENSIVAS U OPROBIOSAS SON AQUELLAS
QUE CONLLEVAN UN MENOSPRECIO PERSONAL
O UNA VEJACION INJUSTIFICADA. Esta Primera
Sala de la Suprema Corfe de Justicia de fa Nacion ha
establecido que las expresiones que estan excluidas
de  proteccion congtitucional  son aquellas
absolutamente vefatorias, entendiendo como tales las
que sean: (i) ofensivas u oprobiosas, segun ef
contexto; e (i) impertinentes para expresar opiniones
o informaciones segun tengan © no relacion con o
manifestado. Asi, en torno al primer requisito en
comento, esta Primera Sala ya ha establecido que si
bien la Constitucion no reconoce un derecho al insulto
O & la injuria gratuita, fampoco veda expresiones que
puedan resulfar inusuales, alternativas, indecentes,
escandalosas, excéntricas o simplemente conlrarias a
las c¢reencias vy posturas  mayontanas.  En
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consecuencia, fas expresiones ofensivas u oprobiosas
no deben confundirse con criticas que se realicen con
calificativos o afirmaciones fuertes, pues la libertad de
gxpresion resuffa mas valiosa ante expresiones que
puedan molestar o disgustar. Asi fas cosas, y tomando
en consideracion esta permisibilidad constitucional en
torno a manifestaciones fuertes o molestas, se armba
a la conclusion de que las expresiones se pueden
calfficar como ofensivas v oprobiosas, por conllevar un
menosprecio personal o una vejacion injustificada, en
virtud de realizar inferencias crueles que inciten una
respuesta en el mismo sentido, al contener un
desprecio personal.”.

En ese tenor, resulta cbvio que lo que antes era
aceptade y normalmente utilizade ahora no; y a la inversa, lo
que en otro tiempo se consideraba prohibido ahora es
considerado como narmal y aceptado por la sociedad.

Asi, se considera necesario tener presente que en la
actualidad la palabra ***"* es utilizada con suma frecuencia,

y aprobada generalmente en todos los ambitos de la sociedad
mexicana; refiréndonos a dicha acepcion como ya se sefialé de
diversas formas, dependiendc del contexto en el que sea

utilizada.

Asimismao, es conveniente destacar que efectivamente
tanto la Sala come |la autoridad administrativa, no deben
incbservar los precedentes de sus resoluciones en casos
andlogos, ello en virtud de que si bien cada marca requiere un
estudio individualizade, también lo es que se debe hacer
mencién de los precedentes que pudieran encuadrar en la
misma hipétesis comoe el case de las marcas vigentes y

senaladas por |05 quejosos de **r v e puesto
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que la palabra que contiene la carga de ser contraria a la moral

y buenas costumbres recae schre “***=*" cuestion que fue

permitida para el registro de la marca senalada, sin dar la
opoertunidad a los quejosos que puedan registrar una marca
donde “=***" de igual forma tiene, entre otros, una

connotacion de ayudante de cocinero.

Sirve de apoyo a lo anterior |0 expresado en la tesis de
la Sexta Epoca sustentada por la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nacién, publicada en el Semanario
Judicial de la Federacidn, Volumen CXX, Tercera, Pagina: 133,

que dice:

"PRECEDENTES, LA AUTORIDAD DEBE
RESOLVER DE ACUERDO A SUS PROPIOS, O
EXPLICAR LA RAZON DE SU VARIACION. La
autoridad responsable no procede con apego a fa
Iogica, si resuelve en contra de fos precedentes
apficables. La posibiidad de un error cometido af
resolver dichos precedentes, no convalfida fa actitud
de fa autoridad, ya que en todo caso debe hacerse
cargo de la existencia de ellos para explicar por que
los contraria en el caso actual De no hacerlo asi,
queda en pie fo confradictorio y arbitrario de haber
resuelto el ultimo caso en forma opuesta a fos que le
antecedieron.”.

For otra parte, cabe senalar que al resolver el amparo
directe 71/2014, la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacion, otorgd el amparo y proteccidén de la
justicia federal solicitados, al resolver que no se& surtieron los
elementos de la accién de nulidad de laudo intentando contra la
Comisién Federal de Electricidad, para lo cual analizé si el

laudo arbitral era contraric al orden publico y si, por ende,
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constituia una causa de nulidad, resclviendo que, se
actualizaba tal causa de nulidad, cuande la cuestion dilucidada
se coloca mas allad de los limites de dicho orden, es decir, mas
alld de las instituciones juridicas del Estado, de los principios,
normas e instituciones que lo conforman y que trasciende a la
comunidad por lo ofensivo y grave del yerre cometide en la

decision.

En ese mismo sentido precisd que, las
consideraciones de politica puablica no debian entenderse
incluidas en el concepto de orden publico, pues éste tiene una
connotacion mas restringida y tiene gque ver con los principios
objetives del ordenamiento y no¢ con las consideraciongs

utilitarias propias de |a racionalidad de politica puablica.

Y que, cuando se alega violacion al orden publico,
los jueces deben evaluar si los arbitros han desconocido reglas
o principics fundamentales del derecho, no en abstracto, sino
en el caso concreto, mediante la emisién de una decisidon que,
sin lugar a dudas, pueda presumirse su exclusién del Ambito de

resclucién de los arbitros.

También acotd que, el proposito de la facultad de
revisién judicial es evitar que los particulares, mediante el
arbitraje, eviten la aplicacion de contenidos normativos
indisponibles establecidos en determinadas normas que los
jueces no pueden desconocer. Sin embargo, fijd la Primera
Sala, los contenidos que ameritan la nulidad de los laudos
son muy reducidos y de aplicacién excepcional, de las
cuales los jueces deben considerarse guardianes, pues debe
privilegiarse la libertad contractual conferme a la cual las partes

se sometieron al arbitraje, con el fin de lograr la optimizacién del
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mandato de preservar éste como expresion de |a libertad de las

personas para resclver controversias.

Como se advierte, la Primera Sala del alto tribunal ha

emitido criterio en el sentido de que, &l concepto de orden

publico no puede limitar ¢ restringir la libertad contractual de las

partes y no podia ser un pretexto para cancelar un contrato al

que las partes se obligaron, es decir, el alto tribunal precisd gue

el orden publico debia verse come un concepto restringido

compatible con la amplia libertad contractual de las partes. sin

que fuera factible que la autoridad hiciera pasar por orden

publico sus preferencias.

Es asi que, sélo cuando real y efectivamente se
desconocen reglas o principios fundamentales del derecho, con
la calidad de indisponibles, de manera concreta y efectiva, no
de modo abstracto ¢ probable, que realmente se lesiona &l

orden publico.

Argumentos y razones que son aplicables por analogia

al presente asunto, porque, tanto |la autoridad demandada como

la Sala responsable pretenden hacer valer como orden publico

sus preferencias linglisticas y ceénsurar un aparente uso

incorrecta del lenguaje, cuando se ha dicho, la palabra ******

tiene varias acepciones gue no siempre tienen la intencién de
ofender, aunado a que, en la actualidad, la palabra ****** g5

utilizada con suma frecuencia y aprobada generalmente en
todos los ambitos de la sociedad mexicana, por lo que, el

concepto de orden publice no puede llegar al extremo de

censurar ¢ limitar la libertad de expresion en el reqistro de una

marca, pues se estarian imponiendo las preferencias

linglisticas de la autoridad administrativa en turno, que
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considera impopular el usc de una palabra, cuando la
Constitucién y la ley del Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial no prohiben el uso de la palabra ****** aunado a

1

gque ésta no tiene comao unico propdsito ofender, por lo cual, no
se encuentra excluida de la proteccién constitucional, en
términos de la tesis 1a CXLIV/2013 (10a.), emitida por la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion,
publicada en |la pagina 557, del libro XX, tomo 1, mayo de 2013,
materia constitucional, correspondiente a la décima época, del

Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, que dispone:

“LIBERTAD DE EXPRESION. LAS EXPRESIONES
OFENSIVAS U OPROBIOSAS SON AQUELLAS
QUE CONLLEVAN UN MENQSPRECIO PERSONAL
O UNA VEJACION INJUSTIFICADA. Esta Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de fa Nacién ha
establecido que las expresiones que estan
excluidas de proteccion constitucional son
aquellas absclutamente vejatorias, entendiendo
como lales las que sean: (i) ofensivas u oprobiosas,
segun el contexto, e (if) impertinentes para expresar
opiniones ¢ informaciones segun fengan 0 no relacion
con lo manifestado. Asi, en forno al primer requisito en
comento, esta Primera Sala ya ha establecido que si
bien fa Constitucién no reconoce un derecho af insulto
0 & la injuria gratuita, tampoco veda expresiones que
puedan resultar inusvales, alfernativas, indecentes,
gscandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a
fas creencias y  posturas  mayoritarias.  En
consecuencia, 1as expresiones ofensivas u oprobiosas
no deben confundirse con crificas que se realicen con
calificativos o afirmaciones fuertes, pues fa libertad de
expresion resufta mas valiosa ante expresiones que
puedan molestar o disgustar. Asilas cosas, y tomando
en consideracion esta permisibilidad constitucional en
torno a manifestaciones fuertes ¢ molestas, se arba
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a la conclusion de que fas expresiones se pueden
calificar como ofensivas u oprobiosas, por conlffevar un
menosprecio personal o una vefacion injustificada, en
virtud de realizar inferencias crueles que inciten una
respuesta en ef mismo sentido, al contener un
desprecio personal.”.

Ademas, debe protegerse también la creatividad o
eficacia de expresiones que, en €l mundo de los negocios
pueden ser eficaces para llamar la atencién y utiles para fines
comerciales de la manera y con el criteric mas amplio gque
permitan las circunstancias, en consecuencia, la invocacion de
afectacion al orden publico, ha de ser con un enfoque y criterio

de excepcionalidad.

En correlacién con lo anterior, resulta que, el orden
publico es un concepte esencialmente controvertido e
indeterminade, atento lo cual, su connotacién debe ser
consistente con circunstancias de casos concretos y con
supuestos de afectacién, por lo que, no es posible
predeterminar su alcance de manera genérica y anticipada con

una pretension de definicién fija e inflexible.

En este sentido la tesis | 40 A 63 K, sustentada por
este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito, consultable en la pagina 1858, del tomo XXII,
agoste de 2005, materia comun, relativa a la novena época, del

Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, dice:

“ORDEN PUBLICO. ES UN CONCEPTO JURIDICO
INDETERMINADO QUE SE ACTUALIZA EN CADA
CASO CONCRETO, ATENDIENDO A LAS REGLAS
MINIMAS DE CONVIVENCIA SOCIAL. E! orden
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publico no constituye una nocion gque pueda
configurarse a partir de fa declaracion formal
confenida en una fey. Por el contrario, ha sido crifenio
constante de fa Suprema Corle de Justicia de la
Macion que cormesponde al fuzgador examinar su
presencia en cada caso concreto, de tal suerte que se
perfifa como un concepto juridico indeterminado de
imposible definicion cuyo confenido solo puede ser
delineado por fas circunstancias de modo, ffempo y
fugar que prevalezcan en el momento en que sé
realice la wvaloracion. En todo caso, para darle
significado, el juzgador debe fener presentes las
condiciones esenciales para ef desarrollo armornico de
fa cormunidad es decir fas reglas minimas de
convivencia social; en la inteligencia de que Ia
decision que se forne en el caso especifico no puede
descansar en meras apreciaciones subjetivas, sino en
elementos objetivos que fraduzcan 1as
preocupaciones fundamentales de la sociedad,
siempre buscando no obstaculizar la eficacia de los
derechos de tercero.”.

Es importante no extender innecesariamente la
aplicacion de tal concepto a supuestos tedricos y eventuales de
su afectacién, pues de hacerlo, se restringiria el alcance y tutela
de derechos fundamentales en beneficio de las personas,
contrariando lo dispuesto en el articulo 1° constitucional Surge
asi la ecuacion; a mayor alcance en cuanto al contenide de
orden publice, menor tutela y alcance de derechos
fundamentales: entre mas amplia sea la connotacion de orden
publico, mas limita y restringe el alcance de derechos

fundamentalas.
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En cambio, si la extensién del orden publico queda
limitada, en esa medida se abona a un mayor garantismo y

eficacia de los derechos fundamentales.

Faor tanto, el concepto de orden publico que tiene el
propdsito y consecuencia de clausurar y reprimir &l alcance de
proteccidon de los derechos fundamentales, debe controlarse y
no dar un usc arbitrario 0 ajenc a los efectos concretos e

innecasarios de su secuela limitadora.

En las relatadas condiciones, dado que los conceptos
de violacidn resultaron esencialmente fundados para demostrar
la viclacién de derechos humanos alegada, lo procedente es
conceder el ampare y proteccion solicitado por los quejosos,
para que l|la Sala Especializada en Materia de Propiedad

Intelectual del Tribunal Fedearal de Justicia Administrativa:

a) Deje insubsistente la sentencia de trece de julio de
dos mil dieciocho, dictada en el juicic contencioso administrativo

federal relative al expediente 567/18-EPI-01-10, de su indice;

k) En su lugar emita otra en |la que reitere todo |o que
no fue materia de la presente gjecutoria; y en atencién a las
consideraciones aqui vertidas considere que la marca cuyo
registro  solicitaron los quejosos no  es  esencial y
categéricamente contraria a la moral, orden publico y las
buenas costumbres, no bastande una perspectiva de
probabilidad o posibilidad sino sdélo en la medida razonable y
efectiva de una auténtica lesién acorde a las circunstancias del

caso.
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c¢) Hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho

corresponda.

Asi las cosas, al resultar fundados algunos de los
argumentos contenides en los conceptos de  violacién
identificados como primere y segundo, por ser suficientes para
otargar la proteccion constitucional instada, resulta innecesario
el andlisis de los restantes razonamientos del propio segundo

concepto de viclacién.

Tal forma de proceder encuentra sustento en la
jurisprudencia numerc tres, publicada en el Informe de mil
novecientos ochenta y dos, de la otrora Tercera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Naciédn, séptima época,
registrc 387680, materia comun, Informe 1982, parte |l, tesis 3,

pagina 8, que dice:

“CONCEPTOS DE VIOLACION, ESTUDIO
INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos
de wviolacién invocados en la demanda de amparo
resufta fundado uno de éstos y ef mismo es suficiente
para otorgar al peticionario de garantias la proteccion
v el amparo de fa Justicia Federal, resulta innecesario
ef estudio de los demas motivos de queja.”.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

UNICO. La justicia de la Union AMPARA y PROTEGE

a LR ok Lt e Y ok fd

T en contra de la sentencia de trece de julic de dos mil
digciocho, dictada por la Sala Especializada en Materia de
Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia

Administrativa, en el juicio de nulidad 567/18-EPI-01-10.
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Notifiquese; con testimonio de esta resolucion
devuélvanse los autos a la Sala de origen; registrese la
ejecutoria en términos del Acuerdo General 29/2007, del Pleno
del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso
obligatorio del médulo de captura del Sistema Integral de
Seguimiente de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas
por los Tribunales de Circuite y Juzgados de Distrito; y, en su
oportunidad, archivese el expediente en que se actua, en el
entendido que de conformidad con el punto vigésimo primero,
fraccién 1, del Acuerdo General Conjunto namere 2/2009, de
los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion y del
Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia,
digitalizacién, depuracion y destruccion de los expedientes
generades en los Tribunales Colegiados de Circuito, este
asunto es susceptible de depuracién, debiéndose conservar la

demanda y |a sentencia respectivas.

Asi lo resolvio el Cuarte Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, que integran los magistrados
Guillerma Arturo Medel Garcia (presidente}, Jesus Antonio
Nazar Sevilla y Jean Claude Tron Petit, por unanimidad de

votos. Fue ponente el primere de los nombrados.

Firman los magistrados integrantes de este tribunal en

union del secretario que da fe.

GAMG/SFAR/cfv.
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