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INTRODUCCTION,

EL Derecho Marcario, constituye una rama de La Propiedad Indus - -
tial, disciplina que comprende al confunto de instituciones furt-
dicas a thavés de Las cuales se garantizan a Los titulares sus de-
rechos en Materia de Marcas y se Les protege en contra de La Com -
petencia Desleal.

EL uso de Las Marcas es un tema de suma thascendencia para fa ac -
tividad industrial, comercial y econbmica de MExico; sin embargo -
eSta Maternia ha recibido poca atencibn de Los estudiosos del Dene-
cho; por Lo que espero que este trabafo constituya una pequeda - -
apontacibn de mi parte en esta disciplina.

Empezané por hacen una resefia sobre el onigen y evolucibn de Las -
marcas, en sdegulda hablarn€ de Las caracterlaticas y concepto de --
ellas, ast como el procedimiento para obtenen su registro, poste -
nionmente entrané al tema fundamental que es el andlisis de Las --
diferentes disposiciones que se han promulgado sobre La protecedibn
de fas mancas en nuestr patls a partin del aiio de 1889, hasta LLe-
gar a Las Reglamentaciones que regulan actualmente La tutela Legal
de Los reglsthos marcarios.




CAPITULO 1.
ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS MARCAS,

A).- ORIGEN DE LAS MARCAS; B).~ ANTECEDENTES SOBRE LAS PRIME-
RAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE MARCAS EN NUESTRO PAIS; C).- LAS-
PRIMERAS LEGISLACIONES EN MATERTA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN OTROS
PAISES; D).~ PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE ESTABLECE EL CONVENIO -
DE PARIS EN MATERTA DE MARCAS,

A).~ ORIGEN DE LAS MARCAS,

En Los tiempos nemotos no es factible hablar de marcas -
en el concepio que en La actualidad tenemos de ellas, Anicamente -
gtan gutéuzadaé por el hombre para indican posesibn en determina -

08 objetos.

EL hombre del paleollitico, gustaba de La caza de Los bi-
sontes, jabalfes, venados y otros animales; como se desprende de -
Los vestigios hallados en el Sur de Ewropa, tememos que en £as Cue
vas de Altamira se aprecian pinturasd rupestres, en Las cuafes Los-
animales que se encuentran dibujados poseen una marca definida, ya
sea en Los muslos o en Los cuerpos mismos que al parecen tenlan &a
firalidad de indicar La propiedad de dichas bestias. (1)

MAs tarde cuando el hombre defa de ser némada y se con -
viente en un sen sedentarnio, se ve en £a necesddad de Lndividuali-
zan sus pertenencias, usando para tal §4in marcasd en susd Lnstrumen-
tos de thabafo, en sus casas, utensilios, tiernas, ete.

En fa edad media a Las marcas se Les emplieza a prestar -
mayor atencifn clasificAndolas en tres ghupos:

a).- Marcas de gamilia o de casas.- Fueron usadas por --
Los mencaderes en sus productos que vendlan y en sus casas, tenien
do como ordigen fa costumbre prehisténica de marcar Las cosas,

b).~ Marcas privadas voluntariamente adoptadas.- Estas -
marcas eran plasmadas en manuscnitos, Libros de cuentas, trabajos-
de carpinterda, de impresdfn, se usaron también en una ghan varlie -
dad de antlculos entre ellos, telas, productos agrlcolfas, bavriles,
armas, herramdlentas y cuerod.

¢) .~ Mancas Compulsivas.- Tuvieron su fundamento en el -
puincipio de proteccifn al condumidor, volviéndose obligatornio el-
uso de £as marcas en Los objetos especialmente de plata y foye - -

(1) Mendleta Sonda.- EvoluciBn Histénica de Las marcas.- Revista -
Mexicana de La Propiedad Tndustrial y Artlatica.- Ado T enero-
Jundio No, 6,- MExico 1966,- Pdg, 67,



rta, (2)

De Lo antenion se concluye que en £a Edad Media fas mar-
cas empezaron a adquirin un xof en el comercdo, ademds constituye-
ron ya un medio de proteccibn al pdblico consumidor. Pero es hasta
principiod del 8iglo XIX, cuando La actividad comencial se desarro

L8a mis ampliamente, y por consiguiente Las marcas ocupan un papel

de mayor thascendencia en fa vida comercial e indusirnial de wr - -
va

Posterionmente con La invencifn de La miquina de vapor -
s8¢ Logna un impontante avance indusirnial; surnge el femrocavil y -
Lo comunicacifn entre Las ciudades es mds grande y rdpida. Como --
consecuencia del gran desarnoflo industrial, nace en La vida comer

cial el "fabricante" el cual al contar con todos £os medios necesa
rios para La elaboracibn de sus anticulos £es produce en grandes -

cantidades., Ahora el problema que e predenta es que aquél no es -
el dnico fabricante, existen otros que también se dedicana La ela
boracibn de Los mismos productos; con esto estamos ante La presen-
cia de £a competencia, y con ella nace también La marca como pro -
tectona del fabricante y del pdblLico consumidonr.

En La actualidad £as marcas ocupan un Lugar de duma tras

cendencia para £a economla no 86Lo0 de nuesdtro pals sino para La de

todos en general, debido al papel nrelevante que desempedan en el -
proceso de comercializacisn de Los productos y servicios.

B) .- ANTECEDENTES SOBRE LAS PRIMERAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE -
MARCAS EN NUESTRO PAIS,

Los primernos antecedentes en MExico, respecto a La regu-
Lacibn y utilizacibn de marcas, Los encontramos en £a Epoca colo -
nial. En La Nueva Espada aparece regulada porn primera vez £a marca
a thavés de una Ordenanza dictada por el Marqués de Cadereyta el -
20 de octubre de 1638 en relacibn al arte de La platenia,

Dicha Ondenanza expresaba "que Los plateros de oro y pla
ta han de tener marca y seial conocida para identlficar tas plezad
que fLabren, Que esta manca han de registrarka ante el escrnibano ~--
piblico del cabifdo de fa Ciudad de México, Que &in ella no pueden
vender plezas, bajo penas" (3)

(2) Ruston, Gerald "On the onigin of Trademarks, extracto de Tra -
demark, Reporter.- Vol., 45, No. 2, Februany 1955, pdg. 132,

(3) Eawnrence Anderson, EL ante de ta platenia en Méxice, Ed{torlat
Pornlia, S, A,- M&xico 1956, pdg. 33.

-
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Posterionmente Ltenemos Las marcas de fuego, fLas cuales -
dueron usadas en México, por Las corporaciones mondsticas, dichas-
mancas eran hechas en hierro o en bronce calentando al nofo vivo,-
para aplicarlas en Los contes superiores e inferiones de Los LL --
bros, con La finalidad de darn a conocer La procedencia de £os mis-
mos, propiedad de Las antiguas bibLiotecas mexicanas; asi como tam
bitn para sefalar el ganado, Lo mismo que a Los esclavos e Lndige-
nas, por cauel que pareciera. (4)

En el aio de 1820 el 2 de octubre, es expedido un Decre-
2o pon Las Contes Espaiiolas "Para aseguwran el derecho de propdledad
de Los que inventen, perfeccionen o introduzean algln ramo en Lo -
industria”, Con postenionidad ya en el MExico independiente fue --
promulgada £a Ley de 7 de mayo de 1832 "Sobre privilegio exclusivo
a Los inventores de alglin ramo de industria" y su Reglamento expe-
dido el 12 de julio de 1852.

Como puede observarnse estas dos Leyes neglamentaban dni-
camente en cuanto a patentes, ya que en £0 concerniente a marcas -
su regulacibn furfdica era muy precarnia; y asf se continub también
en el México Independiente, sin embargo, en esa 8poca se promulga-
ron algunas disposiciones sobre La materia, aunque no en forma es-
pecial sino dentro de otnos Cuerpos de leyes; tal es el caso del -
C6digo de Comercio promulgado en MExico ef 16 de mayo de 1854, que
por ciento fue el primer C8digo de Comercio en nuestro pals, dien-
do su autor Don Teodosio Lares, ministro de Don Antonio Lpez de -
Santana, Este C6digo aunque no reglamenta en forma directa Las ins
tituciones marcarnias, Amplleditamente reconoce su existencdia y fun-
cifn en su aspecto edencial como es el distintivo. (5)

Posterionmente tenemos que el "C6digo Civil de 1870", -~
Este Cédigo no puede formalmente considerarse como una base Legis-
Lativa proteccionista del derecho sobre Las marcas; pero pone de -
manifiesto €a necesdidad que entre Los industriales se sentia de --
buscar una proteccifn a esta clase de bienes. AL amparo de Las dis
posiciones de este COdigo Civil LLega en La prdetica a hendinse una
auténtica protecelbn Legal al derecho exclusivo sobre Las marcas,-
en £o que atade a £as figurativas. (6)

(4) Rafael Safa.- Marcas de Fuego de Las Antiguas BibLiotecas Mexi
ﬁncuh;mpmm de fa Secretarla de Relaciones, Méxdico 1925, =
3. . .

{(5) Manuel Doblan y Jos€ Marnla Lozano.- legislacibn Mexicana del -
Comercio, MExico 1978, tomo VIT No. 6966.

{6) Rangel Medina Davdd.- Tratado de Derecho Marcarlo,- Editorial-
Libros de México,- Mxico 1940, pdg,14 y 15,
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"C6digo Penal de 1871".~ Con el Titulo genérico de false
dad, neglaments este Cédigo en varios capitulos La falsificacibn =
de £a moneda, documentos de crédito pGblico, de bifletes de banco,
sellos, thoqueles, pesas medidas y marcas. Se aprecia en este tex-
2o Legal que no son fas marcas de fdbrica o de comercio el objeto-
directo y expreso de La enumenacién de sanciones aplicables a quie
nes Las falsifiquen; se trata de Las marcas en su acepcibn de sus=
tantivo del verbo marcanr, empleado para designar Las contraseras -
de garantia de £a Ley del oro o de £a plata, o de fLas marcas para-
indican el peso o La medida van ghabadas sobre Los instrumentos de
medicibn de Los sellos y demds signos similares usados porn fLa au -
toridad para identificarn cualquier objeto con el §4in de aseguran -
el pago de algln impuesto, no obstante, en este Cédigo conocido --
tambiln como de Martinez de Castrno, existen algunos preceptos que-
fifan La sancifn para el delito de falsificacibn de Las marcas in-
dustriales y comerciakles, y atenta £a circunstancia de que estas -
disposiciones punitivas vigentes hasta el afo de 1903, (7)

Es hasta cf "C6digo de Comercio de 1884" en donde por vez puimera-
se encluyeron dentro de ese Cuerpo de Leyes algunos preceptos Lega
Les nelativos a marcas que contenian una serie de reglamentacioned
sobre Las mismas tales como: que todo fabricante tenfa ef derecho-
de poner a sus productos para distinguinlos de otros una marca ed-
pecial y que ningdn otro fabricante o comerclante podia usar; y --
que para adquirin £a propiedad de La marca era necesario hacerlo -
ante £a Secretaria de Fomento, siempre y cuando £a marca no fuera-
wsada ya por otra persona o que fuera de tafl manera semefjante que-
s8¢ comprendiera La intencifn de defraudar intereses ajencs; asf --
como tambiln algunas disposdiciones sobre La falsificacibn de mar -
cas y de Las acclones para heclaman Los dados y perjulcios.

De Lo anterionmente expuesto, se concluye que no existia
adn en es0s tiempos una Legislacibn especial que regulara sobre ~-
Las marcas, es a partin del afo de 1889, cuando en nuestro pals se
onpiezan a promulgar varios Ordenamiento Jurnidicos Especiales en -
Materia Marcaria, .

EL Primen Ondenamiento legal que trata en fonma especial
sobre La negulacdbn de Los registhos marcarnios es £a "ley de Mar -
cas de FAbrica de fecha 28 de noviembre de 1889" La cual entrf en-
vigon ef 1°, de enero de 1890, Le continuf La "Ley de Marcas Indus

(7) Rangel Medina Davdd.- Ob. cit. pdg. 15 y 16.
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Yuiales y de Comencio de Nombres y Avisos Comenciafes del 25 de --
agosto de 1903", fa cual entrl en vigor el 1°. de octubre def mis-
mo ado, Posteriommente esta Ley fue derogada por £a "ley de Marcas
y de Avisos y Nombres Comerciafes", del 27 de Julio de 1928 y su -
Reglamento el cual entr§ en vigor el 1°. de enero de 1929. Con pos
torvionidad es promulgada otra Ley, se trata de La "Ley de La Pro -
piedad Industrial de fecha 31 de diciembre de 1942 y su Reglamento
La cual entrd el vigon el 1°. de enero de 1943,

Finalmente esta Ley es derogada por La "Ley de Invenciones y Mar -
caAdde,& 10 de febrero de 1976 y su Reglamento de gecha 20 de febre
no de 1981,

C).- LAS PRIMERAS LEGISLACIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD
INDUSTRTAL EN OTROS PATSES. '

Brasil fue el primen pals Latinoamericano que Leg<islf s0
bre Propledad Industrniol; y mundialmente ocupf el cuarto Lugar. --
Antes de Brasil £os palses que tenian una Legislfacifn especial pro
tectora sobre Ainventos fuerons -

Inglaterna con su Ley de Monopolios de 1623; Los Estados
Unidos de América con su Constitucibn de 1787 a La que Le siguib -
su pruimera Ley de 1790; Francéa con €a Ley de 7 de enero de 1791 y
Brasil con su Ley del 15 de julio de 1809. Posteriomente Australia
establecis formatlmente una Ley de Patentes en el asio de 1810; Le -
continud Rusia en el aio de 1812, Prusia en 1815, Bélgica y Holan-
da en 1817, Espada en 1820, México bujo La dominacibn Espanola -
también en 1820 con el Decreto expedido por Las Cortes Espaiolas,-
Baviera en 1825, Cendeiia en 1826, y ya despubs de La dominacibn -~
Espafiola México en el ado de 1832 promubgada La "ley sobre Privile
gi0 exclusivo a Los inventores perfeccionadonres de algln ramo de -
industria", EL Vaticano en 1833, Suecia en 1837, ete.

Esta variedad que existia de Leyes y prdcticas referen -
tes a Las invenciones, thajb como condecuenela que Los intereses -
comenciales no nespelaran Las gronteras nacionalesd; ya que £Las - -
Leyes de cada patfs s6Lo imperaban dentro de su jurndisdicedlbn naclo-
nal, las Leyes sobre Patentes adoptadas por distintos palses, aun-
que en téwminos genmerales tenfan Los mismos propfsitos de proteger
Las invenciones, vardiaban en sus reglamentaclones ocasd.lonando con-
ello La dificultad de cumplir con varins disposddiciones difenentes,
Amposdbilitando al poseedor de una patente a obtener su proteccibn
en muchos palses. Ya que por efemplo La definicibn de Lo que era -
conddderado como un Ainvento patentable, diferia de fas Leyes de --
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Los déumoa patses, en consecuencia, pod{a obtenerse una patente---
Aqblge. un {nvento en algunos palses, mientras que en otros se Le ex
cluia de fa proteceidn de La patente. (8) -

Ante esta situacibn Los especialistas en patentes, Los juristas y-
Los productornes se unieron para solicitan una Legislacibn, no sola
mente nespecto a Las patentes, sino también en relacibn a Las mar—
cas, disenos y modelos industriales. Para tal egecto se LLevaron a
cabo varnias Conferencias, Las cuales thajeron como resultado La --
elaboracibn de un "Convenio para La Proteccibn de La Propiedad - -
Industrial”, de fecha 20 de marnzo de 1883, mundialmente conocido,-
el cual constituye para Los patses miembrosd de dicho convenio, La-
base fundamental de sus Orndenamientos Legales en Materia de Propie
dad Industrial. -

D).= PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE ESTABLECE EL CONVENIO
DE PARIS EN MATERTIA DE MARCAS.

EL 20 de manzo de 1883 fue finmmado el La Ciudad de Parls
el "Convenio para La proteccibn de £a Propiedad Industrnial", cono-
cddo tamb%dcomo "Convenio de Parfs" en virtud de haberse fiumado
en esa Cu .

EL Convenio de Paris es un documento de suma imporntancia
que contiene un conjunto de disposiciones a nivel Internaclional, -
tendientes a proteger Los derechos de Los titulares en materia de-
Propiedad Industrinl. Las marcas se incluyeron en el Convendio de -
Panls, el cual entrnf en vigor en el aifo de 1884,

Los palses que se unen a esie Convenio e obligan a cum-
plin con Los ondenamientos establecidos en el mismo, Zomando en --
consideracibn el négimen constitucional nteo de cada pafls.

México se adhinif a La Convencdidn para La Proteccdfn de-
La Propiedad Industrial en el afo de 1903,

A partin de 1884 el Convendo de Parls ha sugnido seis mo
difleaclones, primeramente en La Cludad de Bruselas el 14 de di ™=
clembre de 1900, en Was ton el ? de fundo de 1911, en La Cdudad
de La Haya eof 6 de noviembre de 1925, en Londres ef 2 de funlo de

(8) La Economla del Siatema Internaclonal de Patentes,- Edith T. -
Pennose,- Edit, Siglo XXT 1974, pdg. 41,
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1934, enn Lisboa el 31 de octubre de 1958 y por Getimo en La Ciudad
de Estocolmo el 14 de fulio de 1967, Actuafmente Las revisiones --
que &¢ encuentran vigentes son Las de £os anos de 1925 a 1967,

"EL Convendio de Parfs contiene ondenamientos que reguban
La proteccifn de Las patentes de invencifn, Los modelos de utitl -
dad, Los dibufjos o modelos .industriales, Las marcas de §dbrica o -
de comencio, Las marcad de servdicio, el nombre comercial, Las in -
dicaciones de procedencin o denominaciones de origen, asf como fa-
represifn de £a Competencia desleal", Artlculo primerno segundo pd-
mafo del Convenio de Pants. . ’

Los princdpios fundamentales que contempla el Convenio -
de Parts, nespecto a £a regulacibn de Las marcas.son:

TRATO NACTONAL 0 ASIMILACION, - Se encuentra Upificado -
en el Convenio de Parnts en su artleulo segundo pduafo primero y -
a £a Letrha dice:

"Los nacionales de cada uno de Los palses de La Unibn, -
gozandn en todos Los demfs pafses de La Unibn, en Lo que se¢ refde-
ne a La proteceibn de La Propiedad Industriat, de Las ventajas que
Las Leyes nespectivas conceden actualmente o en el futuro a sus --
nacionales, Lodo ello sin perjulcio de Los derechos especialmente~
previstos porn el presente Convendio. En condecuencia, aquéflos ten-
duin £a misma proteccibn que Estos y el mismo recunso Legal contra
cualquien ataque a du derecho, dLempre y cuando cumplan Las condd-
ciones y gonmlidades impuestas a L0s nacionales".

En nelacibn a Lo anternion se concluye que se thata de un
Priicipdo de £gualdad de derechos entre nacionales y extranfenros -
en materia de Propiedad Industrial.

DERECHO DE PRIORIDAD.- Lo establece ef artfoulo cuarto -
plrnado segundo del Convenio de Parts y a La Letra dice:

"Quien hubiere depositado negularmente una solicitud de
patente de invencifn, de modelo de utilddad, de dibujo o modelo in
dustrial, de Marca de §dbrica o de comercio, en alguno de Los pdl
ses de La Undibn o su causahabiente, gozand, para efectuan el depl-
4480 en Los otros palses, de un derecho de prloridad",

De Lo anterior se concluye que Los nacionales de atgunor
de Los pafses de La Unibn que hubieren fonmulado una solicitud de-
registho en un pals de La unifn, disponen de un plazo para presen-
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tan una solicitud andloga en cualquier otro patls de £a unibn; para
Las muncas el plazo es de seis meses, Las solicitudes asl formula-
das dentro de ese té&umino se considerardn presentadas en La misma-
fecha que La so0Licitud orniginal.

PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA,- Este principio Lo contempla

el anticulo sexto, pfrnrafo tercero del Convenio de Paris que a La-
Letrha dice:

"Una marca, regularmente regldtrada en un patls de La - -
Unibn, serd considerada como independiente de Las marcas registra-
das en £os demfs patses de La Unifn, comprendibndose en ello el --
pals de onigen",

Esto impLica La necesidad de presentar una solicitud por
separado en -cada uno de Los pafses de €a Unifn para proteger el --
negistro muncarnio. Siempre y cuando no afecte derechos adquiridos-
por terceros y que no sea contrania a £a moral o al onden pdbLico-
0 susceptible de engafiar al pdblLico; asl como también que no sea--
deseriptiva de Los productos o servicios de Los que se trate.

Finalmente haré mencifn a Lo establecido en el antlculo-
10 bis det Convenio para La Proteccibn de La Propdledad Industrial,
que 4e refiere a La Competencia desleal, y que a £a Letra dice:

"Los patses de La Unibn estdn obligados a asegurar a £0s
nacionales de Los palses de La Unibn una proteceifn eficaz contra-
La competencia desleal,

Constituye acto de competencia desleal todo acto de com-
petencia contrarnio a Los usos honestos en materia industrial o co-
mencial.

En particular deberdn prohibirnse:

Cualquier acto capaz de crear una congusifn por cual - -
uier medio que sea, nespecto del establecimliento, Ros productos o
actividad industrioal o comercdial de un competidonr;

Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el efern
eleio del comencdo, pudieren Inducin al pdblico a error sobre La -
natwaleza el modo de fabricacifn, Las caractertsticas, La aptitud
en el empleo o La cantidad de Los productos”,

De esto se concluye que £a competencia desleal tiene co-
mo finalidad La de aprovecharse del prestigio ya sea comercial o -
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indusinial de un producto, servicio o establecimiento, Loghado por
el esfuenzo de otho, Las diversas forwmas de La competencdia desfeal
son La imitacibn en forma parncial o toial de una marca o bien de -
un nombre comercial, thayendo como consecuencia que el pdblico con
sunidorn se confunda creyendo que tales productos o serviclos tie -
nen una misma procedencia, Nuestra Ley de Invenciones y Marcas ne-
coge Las disposiciones de este artlculo 10 Bis del Convendio de Pa-
ngs, al inclwin en ella varnios preceptos Legales cuyo obfetivo - -
gundamental es La proteceibn juridica de Los registros marcarios -
en contra de RLa competencia desfeal, estableciendo asi Las sancio-
nes que puede efercitar todo aquél titular que &e considere {inva -
dido en sus derechos marcarios,
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CAPITULO 1TT1

CARACTERISTICAS DE LAS MARCAS Y PROCEDIMIENTO
PARA OBTENER Y CONSERVAR EL REGISTRO DE UNA-
MARCA.

A).- CONCEPTO DOCTRINAL Y LEGAL DE LAS MARCAS; B).- CLASES DE - -
MARCAS; C).- FUNCIONES DE LAS MARCAS; D).- PROCEDIMIENTO PARA --
OBTENER YV CONSERVAR EL REGISTRO DE UNA MARCA,

A).~- CONCEPTO DOCTRINAL Y LEGAL DE LAS MARCAS.

Antes de entran al concepto doctrinal de £as marcas, es
conveniente sefalar que en el dicclonanio enciclopbdico Quillet, -
en su tomo V, nos dice que La palabra "marca" proviene de La pala
i()/;t)z MARK que s4ignifica SENAL, sefal hecha en una persona o cosd.

EL Black's Law Dictionany, en su quinta edicibn nevisada
nos dice en una de sus definiciones que "marca" es el signo, escrl
tura o ndtulo que se pone encima de mercancias manufacturadas para
distinguinlas de otras, aparenciendo de tal como compuesto "Marca-
Registrada", (2) .

Ahora bien, en Lo que respecta al concepto doctruinal de-
Las marcas empezarl pon hacer mencibn a algunas de Las definicio -
nes acerca de marca, elaboradas por Los diversos estudiosos de La-
Materdin, con el objeto de tener una visdifn mds amplia sobre el - -
particular y asl posternionmente formular un concepto personal,

Breuer Moreno en su "Tratado de Marcas de FAbrica y de -
Comercio", define a La marca "como aquel 8Imbolo caracterlstico --
usado por un {ndustrial, comerciante o agricultor, con el objeto -
de distinguin sus productos industriales, comerciales o de explota
cibn agnicoda’ . (3) -

Para &L La marca se Lidentifica con el producto y como es
L6gico, cuanto mayor es €a propaganda y aceptacibn del mismo, ma -
yon valor adquiere aquélla para su titulan.

(1) Diccionarnio Enciclopédico Quillet, tomo V, Ed. AMgentene ALis
tides Quillet, S.A., Buenos Alres, 1971, pdg. 27,

(2) Black's Law Dictorionary.- 5a Ed. Ed. West Publishing Co., --
St, Paum Minn,, NGm, 1979, pdg. 874,

(3) Breuer Moreno Pedro,- Tratado de Marcas de Fdbrica y de Co --
menclo, Edit, Robis Ao 1946 B,A phg. 31-32,
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Pana el Maestrno Ascarell "&a manca sinve para Lndividua-
Lizan el producto y debe ser considerada como un bien Lnmaterial -
que se traduce en una contra-sena puesia en su mercancia o embala-
je y que siwe para indicarn La procedencia del producto de una Ha-
clenda determinada, atribuyendo y conservado La clientela". (4)

EL Maestno Césarn Sepdlveda degdine a La marca "como aquél
s4igno que sirve para distinguir. Se emplea para seiaflan y caracte~
nizan me/(ncz)maaA 0 productos de La industria diferencidndolos de -
othws". (5 '

Tiene por objeto La marca protegen Las mercancias, po --
nindolas al abrigo de La competencia desleal, mediante su identi-
§icacifn estdn destinadas a especializar Los productos en que se -
wsan y a indicar y ganantizan su procedencda.

Pon detimo, nos nreferinemos a La definicibn que acerca -
de La manea nos d4 el maestro Antondlo de Tbavrola el cual define a
La manca "como un sImbolo que consdiste en general en una {magen, -
marbete, 0 en una o varias palabras estampadas o unidas a Las men~
canclas de un comerciante para distinguirnlas de bienes semejantes-
de othos comerciantes. En el caso de £a marca Lo que La ley prote-
ge e el simbolo, no el antlculo mismo” (6)

Una vez expuestas fas anteriones definiciones es conve

niente establecer un concepto personal, el cual a continuacibn se-
cltas

" Marca es un s4gno distintivo que utiliza el fabricante, comer --
ciante o prestadon de servicio, con el objeto de proteger e indi -
can Lo procedencia de sus productos o servieios de otros de su - -
misma especde 0 clase, evitando asl que el pdbLico consdumidorn se -
confunda con Los de un competidor”,

En Lo que nespecta al concepto Legal de £as marcas, es -
convendente hacer una breve reseria de nuestras Leyes, con el fin -
de observar La evolucibn del concepto de marca a partir de La - -

puimera Ley de 1889 hasta La actual ley de Invenciones y Marcas de
1976,

(4) Ascaneli,- Citado por David Rangel Medina.- Tratado de Denrecho
Marcardio, MExico 1960.- Pdg, 157, ,

(5) Sepllveda Césan,- EL Sistema Mexicano de La Propiedad Indus --
tuial, MExico 1955,- Plg, 63.

(6) De lbarwola Antonio,- Cosas y Sucesiones,- Edit, Pornda, S. A,
MEx{ico 1957,- pdAg. 224-225,
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Comenzané por hacer referencia a La definicibn de marca-
que contempla £a "lLey de Marcas de FAbrica de 1889", La cual esta-
blece:

" Que se consddera como marca de fdbrica, cualquien
signo determinante de La especialidad para el co-
mereio de un producto industrnial ". Art. 1°,

Posterionmente en el aiio de 1903, se expide La Ley de --
Mancas Industriales y de Comercio de Nombres y Avisos Comerciales”,
La cual ya no (nicamente hace freferencia a Las marcas de fdbrica,-
s4no tambibn a Las empleadas porn Los agrnicultones y comerciantes,-
estableciendo en su artliculo primerc:

" Marca es el signo o denominacifn caracteristica
y peculiar usada por el industrial, agnicultor-
0 comerciante, en Los antleublos que produce o ~
expende, con el fin de singularizarlos o deno -
tan su procedencia ".

Tanto en Ra Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de - -
1928, como en fLa Ley de fLa Propiedad Industrial de 1942, no 4e con
templa ninguna definicifn especificada sobre marca, (nicamente se-
senalas '

" EL que est€ wsando o quiera usar una marca para-

distinguin Los antleulos que gabrique o produzea
y denotan su procedencda, puede adquirin el dere
cho exclusivo de su uso, mediante su reglistro en
La Secretanla de Economia Nacional, satisfacien-
do Las formalidades y requisilos que establece -
La presente Ley y su Reglamento, Igual derecho -
Zendrdn Los comerciantesd con redpecto a Los antl
culos que vendan y de Los cualesd quieran {ndicar
£a prucedencda, wsando su marca pon 4L sola o --
agregada a La del industriial o aghicultor que --
£Los produjo ",

Para §inallzan La Ley de Invenciones y Marcas de 1976, que se en--
cuentra en vigon en su artleculo 87 establece el concepto Legal de-
Las marncas:

" Esta Ley neconoce Las mancas de productos y Las ---
marcas de serviclo. Las primeras se constltuyen por
Los s4ignos que distinguen a Los artlculos o produc-
tos, de othos de du misma edpecie o0 clase, Las se -
gundas pon Los s4ignos que distinguen un seavicdo de
othos de su misma clase o especle ",
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La doctrina neconoce varias clasificaciones acerca de --
Las morcas, pero algunas de ellas en Lo personal no iiemen trascen
dencia, pon Lo que Gnicamente haré mencifn a Las mds signifieati -
vas, y posteriommente citarnl Las clases de marcad que reconoce La-
Ley de Invenciones y Marcas.

Comenzaré por hacer neferencia a una de Las clasificacio
nes mds comunes del maestro David Rangel Medina. (7)

a) Marcas de gdbrica o industriales
b) Marcas de comencdo
¢) Marcas de agnicultura.

Las pruimeras de ellas como su nombre Lo indica, son Las-
empleadas por Los industriales, productores 0 concesionarios para-
distinguir Los productos salidos de La empresa o creados por el --

gabricante y para determinan el establecimiento, §dbrica o taller-
que £os elabonrs.

Marcas de comercio.- es el sfmbolo, 84igno o contraseda -
que emplea el comerciante, expendedor o vendedor de artleulos ela-
bonados, sea cual fuese su productor, para indican no el origen de
su fabricacdifn, sino para sefalar a Los consumidores el buen cné -
dito del establecimiento comercial que despacha tales mercanclas,

Pon Lo que hespecta a Las marcad de aghioultuna, son Las
empleadas por Los agricultornes a §in de sefalar La procedencia de-
Los productos oblenddos de sus cultivos.

Una segunda clasdiflcacibn de Las marcas serfa:
a) Marcas {igurativas

b) Marcas noméinativas, y
c) Marcas mixtas,

Pon mancas figurativas debemos entender a aquellas repre
sentadas pon dibufos o §iguras, cuya §inalldad e La L{dentificaciBn

(7) Rangel Medina David.- Tratado de Derecho Marcanio,- México - -
1960, Pdg, 246-248,
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al producto que Las ostente. Este tipo de signos distintivos tie -
nen como cualidad el que al ser hepresentados con un Logotipo, - -
cualesquiena que sea fa fonma que se Le d€, hacen LLegar mds gdcil
mente al cononiniento del consumidor, ya sea extranfero o analgabe
to, La idea que se quiera proyectar con dicha figura o dibujfo.

Ahona bien, fLas marcas nominativas son aquéllas §ornmadas
de una palabra o de £a composicibn de varias.

De La unifn de Los tipos de s4gnos marcariod citados an~
terionmente se fonman Las denominaciones mixtas, cuya compodicibn-
nesulta de £a unifn de una o varias palabras con una fLgura, dando
como resultado £a creacifn de una idea m&s completa en el pdblico-
consumidon, motivo por el cual tambiln se Les £Lama marcas evoca -
tivas.,

Una GLtima clasdificacibn sernfa:
a),~- Marcas nacionales, y
b).- Marcas extranjenras.

Se denominan marcas naclonates, a aquellas registradas -
ya sea pon personas §Lsdlcas o morales, en La Replblica Mexicana y-
empleadas en anticulos elaborados dentro del Pals.

Marcas extranferas,~ Son aquellas que depositadas ya en-
otw u othos palses, se registran en México al amparo de Las dis -
posiciones de La Convencifn de Unibn de Parnis y de Las correspon -
dientes de La Legislacifn nacional. (8)

En Lo que respecta a Las clases de marcas que contempla-
nuestra Ley de Invenciones y Marcas en su artleulo 87 establece --
"Esta Ley reconoce Las marcas de productos y Las marcas de servi -
clos, Las primeras se constituyen por Los s4ignos que distinguen a-
Los antleulos o productos de otros de su misma especle o clase, =~
las segundas, por Los s4ignos que distinguen un serviclo de otros -
de su misma clase 0 especie".

(8) Rangel Medina, David- Ob. cit. pdg. 254,

¢
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Las mancas de servicio son aquellas empleadas por Las --
empresdas, cuyo gire comercial es el desarrnollo de actividades eco-
nimicas, tales como servicios de hotelenfa, diversibn, comunica --
cibn, mﬁo/umuﬁn, transporntes atreos, ma)u&tuno& Yy ternestnes, se~
guws y fianzas; espectdeulos; alquiler, ete..

En Las Leyes anteridiones a La de 1976 no se regulaban aln
este tipo de marcas, razbn por La cual en varias ocasiones fue ne-
gado el negistro de Las citadas marcas.

Es hasta La Ley de Invenciones y Marcas de 1976, donde -
% pumera vez son reguladas en su artfculo 87 anteriommente ci -
0.

C)o~ FUNCION DE LAS MARCAS,

Pruimenamente sefalarnf Las tres funciones de fas marcas -
que reconoce el maestro Hewman lsay y Las cualed son:

a} Funcibn de indicacibn de onigen def producto

b) Funcifn de garantfa, y

c) Funcifn de publicidad,

Sobre La base de esta clasificacibn se han fowmulado - -

otrhas clasificaciones; unas acordes con dichas funciones, otras Le
han agregado nuevas funciones.

En mé opinibn La clasifdlcacidn mas completa sobre La 6un
cibn de Las mancas es La elaborada porn el maesdtro Marntin Ashand,
La curf se cita a contilnuacibn: (9)

a) Funcifn de distincibn

b) Funcdifn de proteccifn

¢) Funcidn de indicacibn de procedencia

d) Funcifn social o de garantla de calddad, y
e) Funcifn de propaganda

Funcibn de distincibn.- se dd, en cuanto a que fa marca-
dentro de sur mltiples §inatidades tiene por obfeto distinguin un

(9) Rangel Medina David,- ob. cit. pdg. 170-179,
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producto o bien un serviclo de otnos del mismo género o especie, a
§in de que el consumidor puede con mayor facilidad seleccionar Los
serviclos o productos deseados de otros similares que funto con --
L compiten en el mercado.

En La marnca La funcibn de proteccifn, va en relacibn con
el producto que La ostenta, ya que aquella protege a su producton-
de £a competencia desleal y a su vez otorga al consumidor una ga -
nantla de La mercancla adquirida.

Funcibn de indicacibn de onigen.- esta es una de fas fun
cdiones primondiales def signo marcarnio, ya que Las marcas en £a --
actualidad, LLevan implicita La indicacibn de procedencia de £Los-
productos, hacilndose pon tal motivo nresponsables, ya sea a Los --
productones o expendedores de La calidad de La mercancita,

Funcibn social o de garantia de calidad,~- La marca trae-
aparejada una garantio de calidad, La cual es La que {nteresa real
mente al consumidor y al pldblico en general, pues Lo que eflos bus
can en un producto es una detenminada calidad, midma que a su vez—
otornga en el campo comercial, a su titular, una cierta reputacifn-
0 prestigda.

" Funcibn de propaganda ",- En £a marca, es edencial pa-
ra el productor, ya que €sta debe funcionar como un agente de en -
Lace entre ella y el producto que representa, Para poder LLevar a
cabo dicha funcibn, se requieren cierntos elementos tales como: - -
orniginalidad, forma, presentacifn, atraccedibn; tanto en el envase -
como en fLa propia marca, ya que como Lo sefala el autorn Ashand, --
algunas mercanclas adquieren su valor por La asociacibn de Ldeas -
Mm.

De fo anterdion se concluye que dividiendo a Las funcio-
nes en cuanto al intenés que representan poa una parte para el - -
pwductorn y por La otha para el consumidon tenemos que:

Para el productonr:

a) Funcibn de distinceibn

b) Funcifn de propaganda .

¢) Funcdibn de proteceifn

la duncidn que mds imponta al titular de una marca es --
que &sta Lo protefa de La competencia desfeal,
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En Lo que nrespecta al consumidonr:

a) Funcibn de distincibn
b) Funcifn de garantia, Y
¢} Funcibn de indicacibn de procedencia.

Porn Gltimo para el consumidon La funcibn que més Le <in -~
teresa es La de indicacibn de procedencia, La cual thae aparejada-
La funcibn de garantia, misma que Le pemite adquirin con mayor --
seguridad Los productos o servicios que desee.

D).- PROCEDIMIENTO PARA OBTENER Y CONSERVAR EL
REGISTRO DE UNA MARCA.

la Ley de Invenciones y Marcas en su articulo 89 estable
ce que " Toda persona que esté usando o quiera usar una marca pa-
e distinguin Los anticulos que fabrique o produzea, podif adqui -
nin el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo Las §ormalidades-
y requisitos que sefiala esta Ley y su Reglamento. Igual derecho --
tendndn Los comerciantes y prestadores de servicios debidamente --
establecidos, nespecto a Los arntfculos que vendan o Los servicios-
que presten en el tewritorio nacional y de Los cuales quieran Ln -
dicarn su procedencia",

EL antleulo 90 de La Ley que 4¢ comenta expresa que =- -
"Pueden constituin una marcat ‘

Las denominaciones y s4gnos visiblLes, suficientemente --
distintivos y cualquier otro medio susceptible de Ldentifdicar Los~
productos o servdclos a que se apliquen 0 traten de aplicarse, - -
frente a Los de su misma especie o clase,

Los nombres comerciales y Las razones o denominaciones -
sociales, cuando no sean deseriptivos de Los productos o servicios
a £Los que se apliquen o traten de aplicarse o de Los girnod que ex-
ploten”,

Para obtener el rnegdstro de una marca deberd presentarnse
ante La Direccdfn General de Tnvenciones y Marcas, dependiente de-
La Secretarnia de Patrimonio y Fomento Industrial una solicitud pon
duplicado, escrnita en espafiol, en La que se hard constan: '
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a).- Nombre y nacionalidad del solicitante

b) .- Domicibio

¢) .- Denominacibn de La marca

d).- AMticulos 0 serviciod a que &e aplica fa marca.

e).- Fecha desde que se¢ empezf a wsar La marca, La que -
no podrd sern modificada ulteriommente,

§) .- Ubicacitn de £a §hbrnica o establecimiento.
g) .~ Nombre del apoderado ( 84 L0 hubiera ).
h) .- Domicilio para necibin notificaciones.

A esta solicitud se acompaiiand {a descripeibn de La marca porn thi-
plicado, doce ejemplares en blanco y negho de La impresifn de La -
murca y en su caso doce efemplares de Las etiquetas de La marca --
en La forma en que vaya a wsanse cuando €sta dea en colores. En --
seguida de La descripedibn de La marca y con el eplfgrage de RESER -
VAS, se mencionand Lo que el solicitante condidera esencialmente -
de su marca y de Los elementos de que se compone. Las reservas - -
deteminanan el aleance de La proteceifn Legal y deberdn in §inuma-
das por el interesado. Cuando La marca sea en colones, 86Lo se po-
dnd reservar fa combinacibn de Estos, sdiempre y cuando Le den un -
aspecto distintivo, SiL La marca contiene Leyendas o figuras no - -
reservables conforme a La Ley, 4e deberd hacer La e clusdifn expre-
sa de dichas Leyendas o figuras en el capltulo de Reservas, al ha-
cern mencibn del conjunto de La misma,

Una vez hecha La solicitud, se presdenta en fa Oficialla de Partes~
de £a Direccifn General de Invenciones y Mancas, en donde ademds -
42 paga una cuota para que 4¢ LLeve a cabo el estudio de La s0Li -
cltud, Posterionmente se procede a efectuan Los exdmenes corres --
pondientes que £a Ley de La Materia &eraka.

-

En primen Lugarn se LLeva a cabo el Examen Administrativo
el cual se efectla a Los documentos exhibidos para obtener el re -
glstro de La marca con el fin de verifican 84 neunen Los requisd -
tos Legales y neglamentanios, En caso de que no sea asf, 4e Le ha-
. saber al solicitante para que en un plazo misino de dos mesdes -
manifieste Lo que a 4u derecho convenga; en caso de no cumplin con
Lo anterdlon se consdderard abandonada La solicitud y se perderd La

fecha Legal de presentacibn., Arts 103 y 104 de La Ley de Invencdo-
nes y Marcas,
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" Una vez satisfechos Los requisitos Legales se procede-
nd a efectuar el examen de novedad a efecto de verificar &4 se - -
pudieran afectar derechos adquirnidos ", Ant, 105

En caso de que se encuentre otra marca Lgual o semefante
ya negistrada o en trhdmite y aplicada a Los mismos o similarnes -~
productos o servicdos, se suspendend el trdmite y e notificars al
solicitante para que en un plazo no menor de 15 ni mayon de 45 -~ -
dias manifdieste Lo que a su derecho convenga, Si el interesado no-
contesta en ese pfazo La solicitud se considerard abandonada y per
derd su fecha Legal., Art. 106,

" S{ el interesado modifica La marca solicitada o Limita Los pro -
ductos o servicios que pretenda proteger, en formma tal que no exis
ta posibilidad de confusibn con Las anterionidades citadas, se con
Ltiuand el thdmite nespectivo. Lo mismo se hard 44 Los alcgwnentod-
del {interesado <inducen a La Secretaria de Patrimonio y Fomento - ~
Industrial a concluin que no existe podibilidad de confusibn, Fue-
rha de estos casos se negard el neglstro". Ant, 107,

" S{ La modificacibn propuesta constituye una sustitucibn de La --
muea solicitada, se sufetard a nuevo exdmen, en cuyo caso s ten-
drnd como fecha I,e,ga!. La de fLa sustitucibn, S4{ como nresultado de ~-
este examen se enconthare otha marca {gual o semejante ya registra
da o en tndmite y aplicada a Los mismos productos o servicios 84 -
milarnes se negarnd el registro ",

" Si alguno de Los registros marcarniod citados con ante~
rionidad nedpecto a una solicitud de regidtro se encuentra sujeto-
a un pweedimiento de cancelacibn, nulidad o extincibn, pendiente-
de resolucibn, a peticifn del interesado send suspendido el trhimi~
te de A:,‘é u’)uumd hasta que de dicte La resolucibn comesponddien-
te", . 108

" S{ dicho negistro nesulta cancelado, anulado o extin -
guido, podrd concederse el nuevo regilstho 84 no ha.y otha razbn - -
que Lo {mpida,
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Una vez obtenido el registro, &ste queda condicionado a cumplin --
con deterwninados nequisitos que establece £a Ley de Tnvenciones y-
Marcas, de no cumplin con eflos, el titular de La marca La pierde.
A continuacibn se citan algunos de ellos:

En primen Lugar senalarné que "La marca debe wsarse fal y
como fue registrada', Esta oblLigacion La tipifica el articulo 115-
de £a Ley de La Materia, que al efecto establece:

" La marca debe wsanse tal y como fue Aegistrnada. Su uso
en fomma distinta trhaend como condecuencia fa extinedibn del regis-
tw, previa La declaratoria correspondiente, Toda modificacidn se~
x4 motivo de una nueva solicitud de registro salvo que ella 86Lo -
se nefiena a Las dimensiones o a La materia en La cudl esté .impre- -
sa,-ghabada o neproducdida La marca',

0tna obligacibn que tienen que cumplin Los titulares de-
marcas neglstradas es " La demostracibn del uso de La Marea .

Esta medida obedece a que anterniormente se expedfan mu -
chos negistrnos de marcas, que nunca Llegaban a usarse, Para Subsa-
nar esta situacibn, casi todos Los palses exigen que dentro de de-
tvzmumz(ir; p)atazo de otonrgado el regisirno compruebe el wso de £a - -
marca., 0

Esta obLigacifn La sefiala el artleulo 117 de La Ley de -
Invenciones y Marcas, el cual expresa:

" EL titubar de una manrca deberd demostran a satisfac --
cibn de La Secretaria de Patrimonio y Fomento Indusindial, el uso -
efectivo de La misma, cuando menos en alguna de Las clases en que-
se encuentre registrada, dentro de Los thes ados sigudientes a su -
negistrw, De no demostrarlo, se consdiderard extinguido de pLeno -
derecho el registro corrnespondiente ",

(10} Erxik D. Ofgner, Intewnational Trademarh Protection, Fields -
ton Prness, New York 1965, pdg, 34.
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Por uso efectivo de La marca se entiende " La comercializacibn del
producto 0 servicio que proteja, en voldmenes y condiciones que --
comesponda a una efectiva exploiacibn comercial, a juicdio de £a -
Secretania de Patrimonio y Fomento Industrnial " esto de confomi -
ﬁ con Lo establecido en el arnticulo 118 de La Ley que se Esiu ~-

Para comprobar el uso efectivo de una marca, el interesa
do deberd proponcionan a La Secretarnia de Patrimonio y Fomento In-
dustriial, a través de La Direceibn General de Invenciones y Marcas
Los datos e inforumacibn que Esta Le requiera en una declaraciln a
La que acompaiiond documentos tales como copias de facturas, certi-
§<caciones notariales de comprobacifn de uso o cualquier otro doeu
mento {d6neo que acredite, a satisfaccifn de La Secretaria, el uso
de La murea en £os productos o servicios amparados.

Pon Getimo el titulan de una marnca debe solicitar su ~ -
" Renovacibn .

La nenovacifn de una marca condiste en manifestar a La -
Direccifn General de Invenciones y Marcas que fa marca se ha esta-
do wsando y que se dedea seguirn usdndola.

EL articulo 112 de La Ley de Invenciones y Marcas senala
" Los edectos del negistro de una marca tendndn una vigencia de ~--
cineo anos a partin de La fecha Legal, Este plazo serd nenovable -
indefinidamente pon perfodos de cinco aios, de reunirnse Los requi-
sitos establecidos en La presente Ley y su Reglamento y demds dis-
posdiciones aplicables”,

De Lo anterion se desprende, que el plazo para solicitar
esta nenovacifn es a Los cinco afios contadod a partin de u gecha-
y hora de La presentacibn de La soficitud de negistro de La marca-
y deberd solicitarnse por el titubar dentro del detimo semestre de-
cada plazo, previo pago de Los derechos correspondientes que fife~
La tanifa respectiva., Podrd sin embango presentarnse esta soldcltud
dentro de un plazo de gracdia de sels meses, contados a partin del-
vencimiento de cada plazo, pagando adends de Los derechos ondina -
nlos un recango, Vencido el plazo de ghacia 44n que se presente fa
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solicitud de nenovacifn, el registro de La marca caducard de pleno
denecho; esto de conformdidad cori Lo establecido por el arntfculo ~--
139 de £a Ley de Invenciones y Marcas.

Pon @Ltimo es convendente hacern mencibn que £€a Renova -~
cibn del negistro de La manca 86L0 procedend 84 el interesado com-
prueba en fomma fehaclente su wdo efectivo y continuo en sus pro -
ductos 0 servicios que ampare, de acuerdo con Lo preceptuado en ~-
el anticulo 140 de La Ley en Consulta.

Porn otha parte La Ley de Invenciones y Marcas, en &u - -
artleulo 91 sefola Lo que no es neglstrable como marca:

- I.- " Los nombres propios, téenicos o de uso comdn --
de £0s productos o servicios que traten de ampa -
ranse con La marca, adn cuando estén en Ldioma --
extrangero ",

I11,~ " Las palabras que en ef Lenguaje conriente o en-
Las précticas comerciales se hayan convertido en-
wa desighacifn wsual o genérica de Los productos
0 servicios que se trate de ampararn ".

TI1T.- " Los envases que sean del dominio plblLico o que~
se hayan hecho de uso comin y, en general, aque -
LLos que carezcan de una originalidad tal que Los
distinga f{Beilmente ".

V.- " La forma wsual y coviiente de £Los productos o -
La impuesta por La naturaleza misma del producto-
0 del servicdlo 0 por su funcibn industrial .

V. = " Las denominaciones, figuras o frases descnipti-
vas de Los productos o servicios que traten de --
protegerse con La marea ncluyendo aquellas que -
puedan servin para designar La especie, calidad,-
cantidad, valor, presentacibn o Epoca de efabona-
cibn de 2os productos o de prestacibn de Los sen-
vicios, Una denominacibn descriptiva no se consi-
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VIL,-

UIII. -

IX,-

Xl.-
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denand distintiva porque ostente una ortoghrafla -
caprichosa ",

" Las Letras aisladas, Los nlmercs y Los colornes-
aislados, a menos que estén combinados o acompa -
Aados de elementos tales como s4ignos o denomina -
ciones, que Les den un cardetern distintive ".

Las que reproduzean o {miten 84in autorizacibn es-
cudos, banderas y emblemas de cualquier pais, es-
tado, (edipio 0 divisiones polfticas similares;
asl como Las denominaciones y siglas de organiza-
ciones intenacionales, gubernamentales, intergu-
bernamentales, no gubernamentales o de cualquier~
otra onganizacibn reconocida ofdicialmente; asl -~
como La designacifn verbal de £os mismos,

Las que reproduzean o imiten 4{gnos o punzones -~
ofdciales de control y garantia adoptados por un-
estado, &in autornizaci6n de La autoridad competen
Ze,

Las que neproduzean o imiten monedas, billetes de
banco, y otros medios oficiales de pago naciona -
Les o extrangernos o Las monedas conmemorativas.

Las que reproduzean o imiten condecoraciones, me-
dallas u otros premios obtenidos en exposiciones-
ferndias, congresos, eventos culturales o deporti -
vos reconoclidos oflcialmente,

Los nombres, seudbnimos, §iumas, sellos y retha -
tos de personas, sin consentimiento de Los inte -
nesados, o 4L han fallecddo, de sus ascendientes-
o descendientes de grado mds préxdmo,




X11,-

XI II. -

X1V, -

XV, -

XVI. -

XVIIO-

- 25 -

Los titulos de obras Literarias, antisticas o -
clentificas y Los personafes ficticios o simbb-
Licos, dalvo con el condentimiento de su autonr,
cuando conforme a La Ley de £a maternia, Este --
mantenga vigentes sus derechos; asl como Los -~
personafes humanos de caracterizacidn, 44no se-
cuenta con su conformidad.

Las pakabras simples y compuestas de Lenguas --
vivas extranjeras y Las construlidas antificiosa
mente de modo que por su grdfismo o gonélica --
parezean voces extranferas, cuando £a marca se-
solicite para aplicanse a antlculos o servicios
que el solicitante produzea o preste exclusiva-
mente en el pals o en cualquier otro pals de --
habla espaiiola.

Las denominaciones geoghdficas, propias o comu-
nes, asf como Los gentilicios, nombres y adje -

twoa, cuando indiquen fa procedencin de £os --
productos o servicios o puedan ondiginar cual --
quier confusibn o erron en cuanto a La proceden
cia de £os productos.

Las denominaciones de poblaciones o Lugares que
se canactericen porn La fabricacifn de cilertos -
productos, para amparar €stos, excepto Los nom-
bres de Lugares de propiedad particulanr, cuando
sean especiales e Anconfundibles y se tenga el-
consentimiento del propletario.

Los mapas, sin embargo, podrdn usarse como ele-
mento de Las marcas, 84 corresponden al pafs de
ondigen o Lugar o procedencia de Los productos o
serviclos que aquellas distinguen.

Una marca que sea Ldéntica a otra anterionmente
rhegistrada y vigente para amparar Los mismos ==
productos o servdeios, adn cuando sea solicita-
da por dMulMdeLanegutdeao con el con
sentimiento expreso de fste,
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Una marca que sea semefante a otra ya registrada
y vigente, aplicada a Los mismos y similares pro
ductos o servdicios, en grado tal que pueda con -
fundinse con La anterion, tomindofa en su conjun
to o atendiendo a £os elementos que hayan sido -
hesenvados,

Una marca que sea Lidéntica o semejante en grado-
de confusibn a un nombre comercial aplicado a --
Los mismos o similanes servicios que se presten-
en el establecimiento cuyo nombre comerncial se -
haya usado con anteriornidad.

Las denominaciones, s4gnos o figuras suscepti --
bles de engaian al pdblico:o inducinlo a erron -
entendilndose por tales Los que constituyen §al-
sas Andicaciones sobre La naturaleza, onigen, --
componentes o cualidades de Los productos o ser-
vis{0s que pretendan ampararse.

Las denominaciones o signos que conforme a otras
disposiciones Legales no sea posible utilizan --
para f4ines comerciales o, por razoned de L{nterés
pablico, que La Secretaria de Patrimonio y Fomen
to Industrial consdidere inconveniente negistran, -

Todo Lo que sea contrario a La moral, a Las bue-
nas costumbres, al onden pabLico y aquello que -
tienda a rnidiculizan ideas o personas.

La traduccibn a otrnos idiomas de Las palabras no
registrables,
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CAPITULO TT11

" ANALISIS SOBRE LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS LEGALES EN
MATERTA DE MARCAS PROMULGADOS EN NUESTRO PAIS ".

A).- LEY DE MARCAS DE FABRICA DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1889, CARAC -
TERISTICAS MAS IMPORTANTES; B),~- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES ¥ ©DE
COMERCTIO, NOMBRES Y AVISOS COMERCIALES DEL 25 DE AGOSTO DE 1903, -
INNOVACTONES MAS INTERESANTES EN RELACION CON LA LEY DE 1889; -~ -~
C).~ LEY DE MARCAS ¥ DE AVISOS VY NOMBRES COMERCTIALES DEL 27 DE -~
JULTO DE 1928, ASPECTOS MAS SOBRESALIENTES RESPECTO A LA LEY DE -~
1903.; D).~ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ¥ SU REGLAMENTO DEL 31
DE DICIEMBRE DE 1942, MODIFICACIONES MAS IMPORTANTES EN RELACION -
A LA ANTERIOR LEY DE 1928; E).~ LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DEL -
10 DE FEBRERO DE 1976, INNOVACIONES MAS IMPORTANTES RESPECTO A LA-
LEY DE 1942.; F).- ALGUNOS COMENTARIOS ACERCA DEL NUEVO REGLAMENTO
DE LA LEY DE INVENCIONES V MARCAS EN MATERIA DE SIGNOS MARCARIOS.

A).~ LEY DE MARCAS DE FABRICA DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1889, CARAC -
TERISTICAS MAS IMPORTANTES.

Esta es La primera Ley que negull sobre marncas en nuestro
pals, en una fornma especdial, ya que como anterlonmente Lo comenté -
en el capltulo ndmero uno, Las primeras disposiciones que se expd -
dieron en materia marcarnia se encontraban contendidas dentro de - --
otrwos cuerpos de Leyes.

La Ley de Marcas de FAbrica entrf en vigor ef 1°, de enerwo de 1890;
esta Ley tiene gran nrelevancdia en virtud de que el Legisladoa de -
eda Epoca empleza a manifestar un especial interés por esta mate -
ria, sobre La cual no se habla concretado una posicibn §iume ni -~
decidido una polltica a seguinr.

A continuacifn se cit n Las disposiciomes mids Limpontantes contemi-
das en La Ley de Marcas de Fobriea: (1)

Se define a La marca de fdbrica como cualquier si{gno determinante

ﬁxeaypzmudadwudcmmwdeunmodummww.~-
. 1%

(1) Rangel Medina Davdd,~- Tratado de Denecho Marcarndlo, Editoriat-
Libros de MExico, 1960, pdgs., 22 y 23,
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Soko puede pretender adquirirn La phropiedad de una marca-
el pimeno que hubiese hecho uso de ella Zegalmente. Ant, 8°.

Se establece que para adquirnin £a propledad exclusiva de
una marca e8 necesarnio su regilstho ante La Secretaria de Fomento -
Art, 90.

Dicha adquisicibn se hace sin examen previo bajo La ex -
clusiva aupomabizjdad del soLicitante y 84in perjuicio de Los de~
nechos de tercero, quien podid presentar oposicibn al negistiro den
tw de Los 90 dias siguientes a La pubLicacifn de La so0Licitud. En
caso de oposicifn, el registro s6Lo se LLevand a cabo hasta que La
Lufom;zggd Judicial decida en favor de quien estd el mefon derecho.

La duracibn de La propiedad de Las marcas es indegdinida;
pero e entenderd abandonada pon La clauswra oe falta de produceifn
por mis de un afic de La fdbrica o establecimiento que £a haya om -
pleado. Arnt. 12°,

Es motivo de nubidad de una marca el habense obtenido en
contravencifn de £as prescrndipceiones Legaled; pero se requiere {ns-
tancia de parte para ser declarada, precisamente por una Autoridad
Judicial, At., 14°,

Se establecen una senie de disposiciones nefenentes a La
falsificacidn de muncas de fdbrica Art. 16°. Estos delitos de fal-
s44Lcacibn de marea quedaban sujetos a Las penas que sefala el - -
Cédigo respectivo, produciendo ademfs La accibn de dados y perjui-
clod.

Respecto al contendido de La Ley de Marcas de FAbrica, se
ha observado a thavés del tlempo Las omisliones en Las cuales incu-
Ul el Legisladon; sin embargo esta Ley constituye Los cimientos-
de nuestra actual Legislacibn marcaria.
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B).- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE NOMBRES Y AVISOS-
COMERCIALES DEL 25 DE AGOSTO DE 1903, INNOVACIONES MAS INTE -
RESANTES EN RELACION CON LA LEY DE 1889,

Nuestno Pals en algunos aios habfa alecanzado un gran avance en su-
desarrollo comercial e industriak, exigiendo La necesidad de refor
mar La anterdion Legisfacibn en Materia de Marcas. AL efecto se ex-
pidi6 el 25 de agosto de 1903 La Ley de Marcas Industriales y de -
Comencio, de Nombres y Avisos Comenciales y su Reglamento de fecha
24 de septiembre del mismo aio. Este Ondenamiento Legal vino a per
deccionan La anterion Ley de Marcas de {dbrica de 1889,

En seguida se citan algunas de Las innovaciones mfs sobresalien -
tudde'um l(.e con nespecto a £a derogada Ley de marcas de §dbri-.
ca-de 1889: (2

Se degine a La murca como aquél signo o denominacibn cardcternisti-
co y peculian, wsado por el industrial, agrnicultorn o comerciante -
en Los antleulos que produce o expende, con el fin de singularizar
Lo y denotar su procedencia. Ant, 1°, -

Se establece que para adquirih el derecho exclusivo al uso de una-
marca es necesarlo registrarnta en fa Ofilcina de Patentes y Marcas.
Ant, 2°.; por primerna vez el negistro de Las marcas 8¢ thamitf y -
efectud por una oficina especiabmente creada para ello, tal como -
existe actualmente,

Como en fa anternion Ley 8¢ continda con el sistema &in previo exa-
men de novedad bajo La exclusdiva nesponsabilidad del soficitante,-
Limitdndose La Oficina de Patentes y Marcas a realizar un examen -
%g,tuuuamwte adninistrativo de Los documentos exhibidos. Art, --

EL negdstrno comienza a surtin sus efectos desde La fecha
de su presentacifn a La Oficina de Patentes y Marcas. Art, 7°, V-

(2) Rangel Medina David,~- 0b, Cit, PAgs. de £a 27 a La 29,
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deberd renovarse cada veinte aios art., 6°.

S neconoce puionidad a Las marcas cuyo registrno se pida
en MExico dentrwo de Los cuatro meses de haber sido solicitado en -

otho pats, siempre que haya. necdprocidad al respecto para Los ciu-
dadanos mexicanod art. §°.

Se J4mplanta £a obligacifn de que Los fabricantes, agni -
cultores y comerciantes, deben indicar oAtenAthmnWe que sub mar
cas estdn negistradas., Ant, 9°.

Genbricamente se estipula que el registrw de una marca -
es nuto cuando 8¢ haya hecho en contravencibn a £as disposiciones-
de La propia Ley, y como dnica causal especlfica e consignha fa --
relativa a que La marca ya se hublese registrado con anterionidad-
por otro. Art, 15°,

Ademds de quien se crea perjudicado pon el registro, La
aceifn para pedin £a nulidad también comuponde al Mindsterio Pa-
blico en Los casos de intenbs general. Art, 16°,

No siendo competente £a Oficina de marcas para declarar-
La, sino Los trhibunales de La Federacibn., Arnt, 17°, y 35°,

La base de fa actual reglamentacifn penal del derecho --
marneario también se debe a esta Ley, atentas Las detalladas y com-
pletas reglas que contiene sobre La penalidad por uso iLegal o fal
s4ficacibn de una murea,Art. 182

Venta de mercancia manrcada {Legalmente, Art. 19°,
Por inducin al pdblico en error, Arnt, 20°,

. Por usar marncas en Las que se hagan indicaciones falsasd.
Ant, 23°,
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AsL como La omisibn de Leyendas obLigatonias arnt, 24°.

, 01fa faksa indicacibn de que una marca esta registrada.~
Ant. 25°.

Lo mismo debe decirnse por cuanto a La reglamentacibn de~
Las acciones por daiod y perjuiciod. Arts. 20°, al 32°, y 47°. al-

-]
65",

ASZ como de Las numernosas disposiciones establecidas pa-
na La persecucifn de Los delitos. Ants. 33°. al 38°. y 66°, al 72°,

- Innovacibn también digna de citarse es La nelativa al ~-
pwcedimiento para obtener ante Los Jueces de Distrito de La Ciu -
dad de México, fa nevocacibn de £Las nesoluciones administrativas -
de fa Oficina de Patentes y Marcas, en Los casos en que Los <intere
sados no estuvieren conformes Arts, 39°. al 46°,

Como mis adefante veremos este procedimiento fudicial --
hevocatorio subsistil en La Ley de 1928, habifndose suprimido en -~
La que estd vigente hoy, Lo cual ha detewminado que sea el fuicio
de amparo el dnico medio para impugnar Las nesoluciones admindistra
tivas de La Secretarnia de Economia, en cuestiones de marcas. -

C)l.~ LEY DE MARCAS Y DE AVISOS ¥ NOMBRES COMERCIALES DEL 27 DE --
JULTO DE 1928, aspectos mAs sobresalientes redpecto a La ley
de 1903,

En el afo de 1928 el 27 de julio, es promulgada una nue-
va Ley en Materia marcaria que deja 8in efectos a £a anteriorn de -
1903, se trata de £a " Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comer -
ciakles ", esta ley tom6 como base fundamental La anterion Ley de -
Marcas Indusiriales y de Comercio de Nombres y Avisos Comerciales.

En seguida se cltan algunas de Las nreformas mds {mporntantes esta -
ble;jdu en léa)Lcy de 1928 y £a cual entrf en vigor el 1°, de ene-
no de 1929,

(3} Ddianio Oficial del 27 de Julio de 1928,




" Se df una definicibn de La marca sefialando que el - -
comenciante industrial y agrnicultor que esté€ usando o -
quiera udar una marea para distinguin Los antleulos que
expende, fabrique o produzea, y denotar su procedencia-
puede adquirnin el derecho exclusivo a su uso, mediante-
su negistno en el Departamento de La Propiedad Indus --
tial dependiente de £a Secretaria de Industria Comen -
cio y Thabajo, LLenando Las gommalidades y requisitos -
que establece La presente Ley". Art. 1°,

" EL procedimiento para obtener ef negistro de una mar-
ca ¢s modificado, adoptindose el sistema de previo exa-
men con Llamamiento a oposdciones". Ant, 17

" Se dispusb que Los interesados, de comln acuerdo, po-
dlan someterse a La resolucibn de una junta Anbitrnal --
para decddin acerca de £a semefanza entre La marca pre-
sentada a negistro y La sefalada como anteriornidad esia
bleciéndose que serfa inapelable el fallo de Los arbi -
trhos, el cual servinia de base a La Oficina de La Pro -

pledad Industrial para admitin o nechazar £a muca 40 -
Licitada ", Ant, 21,

Tambiln se introduf6 La prdcetica de exdmenes extraordi-
narios y de novedad de £as marcas, a solicitud de perso
na interesada o por onden de Autonddad Judicial. Arts.-
det 36 at 38.

Ya no se hace necesarda La intewencibn Inmediata de --
L0s Tnibunales Judiciales para conocer acerca de £a - -
nulidad del regdlstho mancarnio, pues se otorgb facultad-

- 32 -
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al Departamento de La Propiedad Industrial para decidin
administrativamente tales cuestiones, de oficio o a pe-
ticibn de parte. Ant, 42,

Para La persecusibn de Los delitos de falsificacibn, --
imitacibn 0 uso ilegal de una marca, se exigil como nre-
sublado previo para el efercicio de Las acciones civi -
Les o penales, una declaracibn administrativa del Depar
tamento de La Propiedad Industrnial. Art. 59 y 83.

Como en La anterior Ley de 1903, Las diversas declara -
ciones administrativas emitidas pon el Departamento de-
La Propiedad Industrnial de oficio o a peticibn de parte,
no tenfan cardeter definitivo, pues La Ley concedfa a -
Los inconformes el derecho de demandar judicialmente su
revoecacifn., Para tal efecto, el Capftulo VIII se desti-
né a negubarn el procedimiento para obtener dicha nevoca
elfn ante Los Jueces de Distrito de La Ciudad de MExico.
Art, 65, De esta manera fas nesoluciones del Departamen
2o de La Propledad Industrial acerca de negativa de ne-
gistro de manca, concesibn de dicho negistrno, nubidad, -
extineibn, imitacibn, falsificacibn y uso <ilegal, 86Lo~
quedartan {inmes cuando no hubleran sido recuwwrnidas den
tw del plazo de 15 dias de La fecha en que fuese dada-
a conocer La resolucibn, o por sentencia definitiva que
en (Ltim instancia vendila a pronuncion £a Suprema Cor
te de Justicda en el amparo promovido contra La senten-
cia def Tribunal de Cireudlto, que en apelacifn conocla-
de La dictada por el Juez de Distrito.
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Se Limits a un plazo Los efectos de duracibn del regis-
tro de una marea, estableciéndose en 20 aros su dura -~
cdifn, y se exigdil su renovacibn cada diez aiios; sancio-
ndndose La falta de dicha renovacifn con La caducidad -
del registro. Ant, 24.

Inclusibn de La Leyenda hecho en MExico. Arnt. 28.

Finalmente se instituyl fa extineibn-de fas marcas por-
su dalta de explotacifn en un Lapso de cineo afios conse
cutivos, AMt, 40; a menos que antes delf vencimiento de-
dicho perfodo, el registro fuese renovado manifestando-
su titulan La imposibilidad de efectuar La explotacibn,
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D).- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SU REGLAMENTO DEL 31 DE DI -
CIEMBRE DE 1942, MODIFICACIONES MAS IMPORTANTES EN RELACION A
LA ANTERIOR LEY DE 1928,

Este Cuenpo de Leyes defb sin efecto a La anterion Ley -
de Marcas de Av.isos y Nombres Comerciales de 1928, En La exposdi --
cibn de motivos de La Ley de La Propiedad Industrial, dicen sus --
autores que este nuevo Ondenamiento Legal, conservd en general £os
sistemas y principios mis impontantes de Las anteriores Leyed. Se-
thata de un cuenpo Legislativo modeno el cual define en fouma es-
pecliica Los derechos de Propledad Tndustrial, con La §inalidad de
otongan mayor proteceibn a Los titularnes de derechos y al pdbfico-
en general., A continuacidn se sefalan £as innovaciones mis sobre -
salientes de La Ley de £a Propiedad Industrial en materia de man -
cas, con respecto a La Ley anterion de 1928, (4)

Se establece La prohibicibn del negistro como marca, de-
palabras de Lenguas vivas extranjeras, cuando pretendan aplicarse-
a phroductos que solamente se elaboren en México, o en cualquier -
otro pals de habla espariofa, para evitar que se induzea a evior al
pdblico sobre £a procedencia de £os productos marcados, con perful
cio tambin de La-industrnia def pats, Art. 105, frac, XI

Se establecen reglas mds estrictas para impedin que se -
registren mancas que engaden al plblico sobre La prcedencia de --
Los anticulos, o que constituyan galsas indicaciones sobre La na -

turaleza (I, calidad de Los productos amparados. Art. 105, fracs. --
XIT y X111,

ot Se reduce a diez ailos el plazo de vigencia de £as marcas
. 132,

Se contemplan preceptos fLegales que tlenden a impedirn --
que Los industriales o comerclantes que empleen marcas reglstradas
o no, en artlculos elaborados en el patls, thaten de darfe aparien-
cda extranfera, Lo que resulta en perjulclo de La economia del - -

(4) Ddando Ofdcdal de 31 de dicdembre de 1942,
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pals, ya que articulos mexicanos de buena calidad se hacen pasar -
como extranferos en detrimento del pdblico y del prestigio de fa -
ndustria Nacional. Arnts, del 148 al 150, 258 y 262, ASL mismo se
establecen sanciones eficaces para quienes no acaten Las disposi -
ciones nelativas al uso obLigatorio de La Leyenda " Hecho en Méxi-

co " en todos aquellos productos de fabricacién nacional, Art. - -
261, .

En cuanto al Procedimiento para dictan Resoluciones Ad -
ministhativas, se establecen normas reguladornas del: procedimiento-
para dictar Las decloraciones administrativas de nulidad, de ex --
tineibn pon falta de uso, de falsificacifn, imitacibn y uso Llegal
de mancas asl como de existencia de confusdibn de servicios, pro --
ductos o establecimientos entre competidores. Para tal edecto, se-
Andican Los requisitos que deben reunin Las solicitudes de decla -
raciones administrativas antes citadas., Arnts. 229 y 231; tambibn -
se reglamenta La notificacibn de La demanda respectiva, fLa oportu-
nidad para que ef propletario de £a marca registrada o el presun -
to falsiflcadon, imitadon, usuarnio ilegal, o desleal competidon --
formule su defensa porn escrnito y presente pwuebas. Ant, 230, Se --
prevee £a posibilidad de que £a nubidad de un registro de marea ~--
sea declarada de oficio, pon La Secretanfa de Economla, &efAalfndo-
se Lgualmente para takl hipbtesls el procedimiento especffico en el
que, como acontece con el instawrado a peticibn de parte, se dan -
a Los Ainteresados Las oportunidades que La Constitucifn exige en -
todo procedimiento 7u.e cubmina con decisiones que afectan derechos
adquiridos., Art. 231,

Finatmente de acuerdo con Las nommas generaled (Lifadas -
en el antleulo 16 constitucional, se indican Las caracterfsticas -

w debe satisfacer La nesolucifn administrativa que corresponda.-
. 233,

En cuanto al modo de impugnar Las Declaraclones Adminis-
tuativas, se suprimib el procedimiento para obtener Las revocacio-
nes de Las Resoluciones admindstrativas antes menclonadas, que La-
Ley de 1928 establecla en el sentido de que Los interesados Incon-
formes con dichas detenminaciones administrativas podrlan ocuvrin-
ante Los Jueces de Distrnito de La Ciudad de MExico en un Julclo --
especdal de oposicifn o federal nevocatornlo. Consecuentemente, al-
no consdgnan La nueva Ley medio alguno de impugnacifn de sus nreso-
Luclones, La nevisidn de su Legalidad quedb en manos de Los mismos
fueces de distrito, pero a thavbs del gu,w,co de Ampanro,
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En Lo que nrespecta al Reglamento de £a Ley de fa Propie-
dad Industrial; el cual por autornizacibn concedida por el artlculo
21 Transitornio de La Ley de La Propiedad Industrnial, el Ejecutivo-
Federal expidif Las disposiciones reglamentarias de dicha Ley, que
como £as de ésta, entranon en vigon el 1°. de enenro de 1943.

EL Titulo 11 del mencionado Reglamento es el destinado -
a Las Marcas. Contiene reglas referentes a La solicitud def regis-
tw. Ants. del 63 al 70, y a La clasificaciln de mercancias, Art,-
71 y 72; al uso de Las marcas, Ants, 75 y 77; y a La Duansmisibn -
de L0s derechos sobre Las mismas., Ants, del 78 al 81,

En el contenido de La Ley de La Propiedad Industrnial, ~-
se observa La influencia de Los principios de fas reformas del - -
Convenio para £a proteccdidn de La Propiedad Industrial, en La Ciu-
dad de Londres en el ailo de 1934, Este Ondenamiento Legal es de --
suma tuscendencia para nuestra Legislacibn mucaria, en virtud de
que constituye el antecedente de La actual Ley de Invenciones y --

.

E).- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DEL 10 DE FEBRERO DE 1976. INNO -
VACIONES MAS IMPORTANTES CON RESPECTO A LA LEY DE 1942,

Por dttimo hané mencifn a La Ley de ITnvenciones y Marcas, La cual-
entnd en vigon el 11 de febreno de 1976.

" La actual Ley de Invenciones y Marcas, sungdil como - -
rnesudtado del impontante desarrnollo tecnolbgico que habla adquini-
do nuestro pals, no Ablo por Las incuwrsioned de otros palses a tha
vés de su tecnologla, sino ademds aunque en grado relativo, nues =
tha tecnologla aleanzaba un nivel que era {ndispensable reconocern-
y regular a thavés de un Ondenamiento Jurnidico que tomara en cuen-
ta nuestra slLtuacibn y se adaptara a fLas necesdidades de La colectd
vidad; ainve tambiln de estimulo a dicha Ley La tendencia constan=
Le de nuestro gobierno de Andependizarse de otrhos palses asl como-
el esthmulo creatlvo de nuestras invenciones y el impulso de cler~
tas ramas econdmicas nespecto a €os derechos que protege La Propdle
dad Industrial. -
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Cabe sefalar que entne Los objetivos se encuentrn La de-
incrementan el desarro Aindustrial de MExico Lo cual trae como -
nesultado La apertuna de nuevos mercadosd al exterior que permitan-
colocan nuestrnos productos, con exclusibn cada vez mis de Los ex -
thanjernos, con La ginalidad de emplearn Los nacionales y acreditar-
nuestros productos frente al exterior. Los mencionados obfetivos -
fueron recaleados con insistencia por el Ex-Secnetario de Indus -
uia y Comencdio, Lic, José Campillo Sainz en su exposicibn ante La
Cimara de Senadores para La justificacifn de £a nueva Ley de Inven
ciones Yy Marncas" que fue presentada indiciafmente como " La inicia-
tiva de Ley que regula Los Denrechos de Los Tnventores asf como el-
Uso de Los S.ignos Marcarios ".

Las innovaciones mds imporntantes en £a Ley de Tnvencio -
nes y Marcas, con nespecto a La ley de £a Propdedad Industriakl son
Las sigulentess (6)

Inclusifn de Las marcas de servicio. Ant. 87

EL t&umino de dwwacibn del /Legum de Las marcas~
se nedujé de 10 afos a 5 afios, nenovables por tiem
po indefindido. Art. 112

Se suprimif La nenovacifn especial " por falta de-
uso " de Las manrcas.

Se exige ahora el uso efectivo de Las marcas para-
La conservacibn de Los derechos derivados de su re
glstrho y se establece que 84 no se compueba dicho
uso dentro de Los thes afos s{guientes a su reno -
vacifn, La marca se extingue., Arnt. 117

(6) Odiandio Ofdcial c'el 10 de Febrero de 1976,
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Se amplib el campo de Los s4ignos o palabras no regisirna
bLes. Art, 91

Toda manca de origen extranjero o cuya tltularidad co ~
nresponda a una persona flsica o moral, exthanfera, que
est€ destinada a amparar arnticulos fabricados o produ -
cidos en tewritorio nacional, deberd usarse vinculada -
a una manrea originalmente registrada en México. At. --
127; es decin se introduce La f4igura juridica de Las --
mureas vinculadas,

Introduceibn de Las denominacliones de onigen, nreguladas
en e Tltulo Quinto del Ondenamiento Legal antes mencdo
nado,

Y como una de £as novedades mis impontantes es La rela-
Liva a Las Infracciones y Sanciones Administratives, as
pectos de suma trhascendencia para La proteccidn juridi-
ca de Las marcas,

De Lo anterion se concfuye que el primer Ordenamiento --
Jwddico que thata en fonma especlfica sobre materia marcaria en-
nuestro pals, es La Ley de Marcas de FAbrica de fecha 28 de no - -
viambre de 1889 £a cual entr6 en vdgon el 1°, de enero de 1890, es
una Ley un tanto rudimentaria, s4in embargo, tiene gran importancia
por constituin La base, de La actual Legislacifin marcarla, Esta ~-
Ley vinf a iniciarn propiamente La autonomfa en La Legislacibn so0 -
bre mancas ya que con anterdondldad Los escasos preceptos que regu-
Laban esia materia se encontraban dentro de otros cuerpos de Leyes
como por efemplo el C6digo de Comercio de 1884 anterionmente cita-
do. Esta Ley en sus antlculos que fa integraban §Lfaba reglas que~
establectan una sende de disposicdlones relativas para Lla obtencdifn
del negistro de marcas, asl como también La de rechazar el negds -
thw de mureas de Los s4gnos que fuesen en contra de La moral, asl-
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como La fonma, el color, La Locucibn o desdignaciones que no consti
Luyesen porn 8L solas al signo determinante de La especialidad .del-
producto;’ £as marcas en esta Ley tienen una vigencia {ndefinida y
46L0 en el caso de clausura del establecimiento o §dbrica por mbs-
de un afio, se entendia abandonada; y por Getimo se establecen una-
sendie de disposdiciones nefenentes a La galsificacibn de Las marcas
de §dbrica,

EL 25 de agosto de 1903, se dicta una nueva Ley de Marcas Indus --
tuiales y de Comercio de Nombres y Avisos Comerciales, que vind a
sustituin a La Ley de 1889 y que heglamenta de un modo mds detalla
do y mucho mds amplio esta materda, ya que consta de 72 articulos-
dnicamente refativos a marcas, en La cual se perciben Las siguien-
Zes (nnovacloned:

Se df una Lista enunciativa en fowma mds amplia que en -
La anterion Ley de Marcas de FAbrica de Lo que no puede ser objeto
de negistro como murea; esta Ley establece La renovacibn de Las --
mueas cada 20 aiios; se contempla el derecho de prionidad; Se adop
ta el Sistema de registrho sin previo exfmen de novedad; inclusibn-
de La Leyenda Marca Registrada, en forma ostencible en Los produc-
tos, En othos preceptos de esta misma Ley, por primers vez e re -
glamentaron Los Avisos Comernciales.

Posterionmente el 27 de julio de 1928, se expide La Ley-
de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales, £a cuakl entrb en vigorn -
el lo. de enero de 1929, a diferencia de La anterion ley y en Lo -
personal percibo Los siguientes aspectos mds sobresalientes:

Se adopta ef Sistema de previo exdmen de novedad con Llamamiento -
a oposdiciones., Ant., 17; Los efectos del nregistno de una marca son-
de 20 afios nenovables indefinidamente por perlodos de 10 ados; se-
habla acerca de La fecha Legal de Las marcas; 8e establece La - --
obligacibn de que Las marcas LLeven ostencibfemente La Leyenda he-
cho en M&xico; se contemplan diversas causales de nulidad y extin-
cibn; asl como también que Las Declaracdlones Adninistrativas de ~-
nulidad o extincifn e hardn a trhavés del Departamento de La Pro -
piedad Industrial,
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La Ley de £a Pnopceda.d Industrial def 31 de diciembre de
1942, que entrad en vigorn el 1°. de eneno de 1943, se caracterizé -
pomque desde el punto de vista formal, codificé todas Las disposi-
ciones nelativas a Patentes de Invencifn, Marcas, Avdisos Comercia-
Les, Nombres Comenciales y Competencia Desleal.

En Lo personal Las neformas mis notables que introduce -
esta Ley en materia de Marcas, vernsan sobre el procedimiento para-
dictan nesoluciones administrativas de nulidad, extincibn por §al-
ta de uso, falsiflcacifn, imitacibn y uso Legal de fas marcas, -
asl como La confusibn de productos o esiablecimientos entre compe-
tidores. Para tal efecto Los anticulos 229 al 331 seralan Los ne =~
quisitos que deben Llenar Las solicitudes declaraciones admindis -
trativas antes citadas.

-

Esta Ley de £a Propiedad Industrial tiene suma thascendencia en --
virtud de que constituye el antecedente de £a actual Ley de Inven-
ciones y Marcas.

Por Gltimo haré neferencia a £a lLey de Invenciones y - -
Marcas, dispositivo Legal de gecha 10 de {ebrero de 1976, La cuck-
entnf en vigor al dia siguiente de su publicacifn dejando ain efec
tos a La anterion Ley de 1942,

En Lo personal fLas modificaciones que caben dedtacar por su impon-
taneia sont

Los efectos del negistrho de una marca tienen una vigen -
cdn de cinco afos a partin de La fecha Legal. Este plazo serd ne -
novable indefinidamente por perfodos de cinco anob. Art, 112

Se suprime La renovacifn especial por falta de uso de --
Las manreas;

Se 4incluyen por primera vez fas mancas de servicio;

Mayones Limitaciones para el negistrho de Las marcas;
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Reglas para comprobarn el uso de Las marcas;

Intrwoducelbn de La figura jurtdica de Vinculacibn de - -
WKULCM. *

Inclusifn de Las denominaciones de onigen, y finalmente-
entne othas novedades Lenemos Las nelativas a Las Ingracciones y -
Sanciones Administrativas.

Este Cuerpo Legal, en realidad es muy parecido a su an -
tecesona Ley de £a Propiedad Indusinial, ya que muchos de Los pre-
ceptos Legales contendidos en La Ley de 1942; fueron plasmados en -

La  Lley de Tnvenciones y Marcas, salvo Las modificaciones aludidas
anterdionmente,
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F).- ALGUNOS COMENTARIOS ACERCA DEL NUEVO REGLAMENTO DE LA LEY DE-
INVENCTIONES Y MARCAS EN MATERTA.DE SIGNOS MARCARIOS.

Con La §inalidad de que el Sistema Mexicano de Propiedad Indusirial
Logra una mejon regulacifn de £a creatividad humana y una adecuada
proteceibn a el uso de Los signos marcarios, el poder Ejecutivo --
promulgb en el Dianio Ogicial de La Federacifn el nuevo Reglamento
de £a Ley de Invenciones y Marcas, el cual entrd en vigorn a partin
def 21 de febreno de 1981,

Es conveniente recordar que cuando due promulgada La Ley de Tnven-
ciones y Marcas, La cual entrd en vigor el 11 de febrero de 1976,-
tuvfé como Reglamento aplicable el de fa Ley de £a Propiedad Indus-
Yuial, Sin embango se hacla necesawuia La elaboracibn de un Regla -
mento que sudtituyera al que ya por muchos afos habia servido, y -
el cual nesultaba ya un tanto obsoleto.

EL nuevo Reglamento de £a Ley de Invenciones y Marcas e forma de-
cuatno capltulos; y el cual contiene sesenta y ocho artleulos y --
Des Luansitorios. A continuacidn se citan Los aspectos mds impor-
tantes que negula este Reglamento en Materia de Marcas. (4)

" EL Reglamento de La Ley de Tnvenciones y Marcas, buscando una es
tuwecturacifn mis adecuada, contiene un primer capltulo de Disposi-
ciones Generales, cuyo propbsito es agrupar Las normad que por su-
candcotern genbrico tienen incidencia en Los diversos aspectos que -
regula La ley, a efecto de facilitar su manejo y hacer mas compren
sible y eficaz el presente ordenamiento ",

" En el segundo capfltulo se reglamenta Lo relativo a Las Patentes,
estableciendo Los requisitos que deben cumplinse en fa presenta --
wﬁdﬁﬁ s solicitudes, y regulando Lo referente al Examen de - ~
nov ",

" EL capltulo tercero e ocupa de Los Centificados de Invencibn, -
Dibusfos y Modelos Industriales ",

(6) Diarnio 0ficial, def 20 de gebrero de 1981,
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" Las marcas, denominaciones de origen, avisos y nombres comercia-
Les son materia de La regulacibn def caplfiulo cuarto, en el que --
atendiendo a Las necesddades que en La prictica se dan con frecuen
cia, y a Los planteamientos que desde el punto de visia interna -~
cional son operantes actualmente, 8¢ ha adecuado y ampliado La cla
s4ifLicacibn de Los anticulos, productos y servicios que pueden que~
dar amparados con el registro de una manca. Fundamentalmente, se -
adiciona una clasificacibn especifica para amparar Los servicios ",

" A efecto de pemitin £a eficaz aplicacién de La clasigicacibn de
nrefenencia se prevel en ef Reglamento La posterion publicacibn en-
La Gaceta de Invenciones y Marcas, del catdlogo de subclases y ~ -
Lista de Bienes y Servicios, por parte de La Secretanin de Patrl -
monio y Fomento Tndustrial ",

Con este Ondenamiento furldico se viene a colmar una Laguna que --
exi8tif en materia de {nvenciones y marcas; ademds se pretende - -
dar soluciones a Los problemas que por galta de disposiciones Lega
Les apopiadas se presentaron en La aplicacibn de £a Ley de Tnven-
cdones y Marcas; y se busca contar con un sistema nonmativo que --
nresponda efdlcazmente a Los requerimientos del MExico actual en es-
ta materdia,

En Lo particular Los puntos mds sobresalientes del actual Reglamen
to de £a Ley de Invenciones y Marcas, en cuanto a registhos marca-
nios son Los sigudlentes:

a) Caducidad de La Tnatancda,- EL artfculo 13 del Regla-
mento sefala que " Tratdndose de solicitudes en trdmite, cuando el
interesado deje de promover por un Lapso mayor de un afio a partin-
de su detima promocifn o def Altimo acto de autoridad salvo en Los
casos en que La Ley establezca un plazo distinto, La sollcodltud nes
pectiva se considerard abandonada ", -

De Lo anterdiorn se concluye que edta disposicibn tliene --
como finalidad acabar con el rezago con que cuenta csa Direccdbn-
General de Invenciones y Marcas, ya que, exdlsten procedimientos ya
de hace varios afAos cuyod {nteresadod han defado de promover y pox
Lo mismo no se Les puede dan §in a tales procedimientos.
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b) .- Nueva CLasificacibn de Mercaderlas y Servicios.

La Nueva CLasificacibn de productos y servicios que con-
templa el actual Reglamento de fa Ley de Invenciones y Marcas, en-
su antlculo 56, constituye un avance en Materia Marcarnia, en vin -
tud de que esta CLasifdicacifn se apega mis a £a realidad econdémica
y social de nuestro pats; nesullando ya obsoleta La anterior clasi
f{cacibn que tipificaba el Reglamento de La Ley de La Propiedad --=
Industrial, en su articulo 71,

la nueva Clasificacibn Oficial, comprende 55 clases para
amparar y distinguin productos, y 20 para servicios, Y que a con -
Linuacibn se citan:
= 1.- Materias primas o parcialmente preparadas.

2.- Receptdculos.

3.~ Petacas, maletas, guarniciones, montaduras, carpetas
y carternas de bolsillo.

4.- Abrasivos y materiales para pulir,

5.- Pegamentos.

6.~ Productos quimicos destinados a La indusirnia, La - -
ciencia, La fotogragla, La agricultura, La horticul-
twa, La silvicultura, con exclusdibn de Los produc-
Los destinados a La ciencia médica.

7.- Corndelenfa.

8.~ AMticulos para fumadornes ( excluyendo productos de -
tbaco ).

9,~ Explosivos, amas de fuego, pmoyecxi:ceb Yy equipo.

10.~ Abonos y fertilizantes,

11,- Tintas y obfetos entintadores,

12,- Materidles de construccibn.

13.- Feureterin, plomeria y conexiones para vaponr,




14.-
15.-
6.~
17.-
8.~
19, -
20. -
21. -
22, -
23, -

24, -
25,-~
260-

27, -
8.~
29.-
30.-
31, -
3z, -
33, -
34,-

35, -~
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Metales y piezas metdlicas, vaciadas o forjadas.
Acelte y grasas no alimenticlos.

Pintunas y materiales para pintones.

Productos del tdbaco.

Animales vivos y sus alimentos.

Vehfculos (exceptuando sus motores).

Linoleos y telas enceradas,

Aparatos elbetricos, miquinas y sus partes.

Juegos, juguetes y antleulos de depontes.
Cuchitleria, mdquinas o aparatos, heramientas Yy -
sus partes.

Aparatos y miquinas para Lavar,

Cervaduras y cajas fuentes.

Aparatos cientlficos y de medicibn, nduticos, geo -
désicos, fotogndficos, cinematoghdficos, Opticos, -
de pesar, de medin, de balizamiento, de controf, --
de salvamento y de ensefianza, de papel y pellculas-
sensibilizadas.

Relojes de todas clases.

Joyerla y vajillas de metal §4no.

Escobas, cepillos, sacudidores y motas,

Loza, thastos de cerdmica y porcelana.

Filthos y refrigeradones,

Muebles y tapicerta.

Vddrios y cudstalerta.

Aparatos de calefaccldn, alumbrado y ventilacibn --
{excluyendo Los elécetricos),

Bandas, mangueras, empaquetaduras y LLantas no me -
tdlicas,




36.-
37.-
38.-
39.
40.-
41.-
42.-
43.-
44.-

45.-

47.-
48.-
49.-
50.-
51,-
52,-
53,-
54, -
55.-
56.-

570-
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Instwmentos musdicales y sus partes,

Papel y arnticulos de escritorio.

Impresiones y publicaciones,

Vestuario (excluyendo calzado).

Antlcules de fantasfa, avios y merceria.

Bastones, sombrnillas y paraguas.

Tejidos de punto, malka y telas.

Hilos y estambres.

Instrumentos y aparatos quirntrgicos, médicos, odon-
Lolbgicos y veterinarniod.

Bebidas s.4n aleohol.

Alimentos y sus ingredientes.

Vinos de mesa.

Extractos de malta y bebidas poco aleohSlicas,
Licones aleohbLicos,

Jabones y detergentes.

Medicinas y preparaciones farmacluticas.
Cosméticos y productos de perfumeria.

Toda clase de calzado,

Apbsitos, vendas, gasas y algodbn.

Atilculos no clasifLcados,

Senviclos prestados cuya finalidad principal es La-
ayuda en La admindistracibn y/o explotacibn de una -
empresa comercial o industrial. Se comprende el ase
sonamiento prestado porn profesdionales y se excluyen
Los servicdios médicos,

Servdedlos de publicidad, comunicacliones al pdbLico-
por todos Los medios de difusibn y Los servicios --
que permdten fLa comunicacdbn entre personas, ya sea
por meddo de mensages o en foama onal o visual,




58.~

59.-
60.-

61,~

62,~

63,~

640"’

65,~
66, -
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Sewdicios prestados en asuntod {inanciernocs banca --
niod y otras insdtituciones de crnédito, asil como en-
relacifn con toda clase de contratos de deguros.
Servicios prestados por obras de construecibn,
Serwvdicdios prestados para La reparacidn y mantend --
miento de toda clase de maquinaria y equipo (meed -
nico y eléetrico).

Servicios prestados para el trhansponte de personas-
0 mercancias de un Lugar a otho .pah. cuaklquier otro-
medio Ldéneo, Los serviciod conexos (émpaque y en -
trega de mercancia), asf como Lo relativo a almace-
naje o depfsito de mercancias.

Servicios prestados por medio de La transformacibn-
de sustancias o anticulos en nuevos productos o ar-
tleulos semielaborados, en relacibn con La indus- -
tia.

a) Quimica,

b) Eléctrica y electrbnica.

c) Del vestuario y textil,

d) Mecdnica.

Los servicios nelacionados con La difusibn de cono-
eimientos y cultura,

Los servicios prestados para el desawrollo de entre
tenimiento, depontes, diversibn o recreo de Los in-
dividuos.

Servicios de Agencias de viafes.

Servdledlos prestados para alofamiento, y comida por-
hoteles, pensiones y compamentos turlstlcos, Asd -~
mismo, e comprenden Los serviclos prestados para -
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procwiar alimentos y bebidas preparadas para el con
sumo, esto es, por medio de restaurantes, centhos -
noctwinos, cantinas y bares,

67.~ Servdcios prestados para satisfacer necesddades in-
dividuales, tales como salones de belleza, peluque~
nias, estbtica personal,

68.~ Servicios de alquiler de toda clase de bienes mue -
bles o inmuebles no consdderados en alguna clase --
anterion.,

69.~ Servicios médicos y de diagndstico.

70.~- Servicios funeranios y de crematorios.

71.~ Servicios de Linpieza de vestuarnio y en genernal to-
da clase de textiles.

72.- Serwvicios de Limpieza y mantenimiento de inmuebfes.

73.~ Senvicios de fumigacibn y fertilizacibn agnlcola,-
asl como ef extemminio de pfagas.

74, - Svwdicio de nevelado de pelleuwla y papel, amplifica
clones y en genenal serviclos potogrdficos.,

75.~ Servicios no comprendidos en ninguna de Las clases-
antenionres,
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CAPITULO TV

ANALISIS SOBRE LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN LA PROTECCION-
JURIDICA DE LAS MARCAS CONTENIDAS EN LA LEY DE INVENCIO -
CIONES Y MARCAS.

INTRODUCCION,~ A) .- ANALISIS DE LAS DECLARACIONES ADMINISTRATIVAS-

DE NULIDAD DE MARCAS PRECEPTUADAS EN EL ARTICULO 147 DE LA LEY DE

INVENCIONES Y MARCAS,~ B).~ ANALISIS DE LAS DECLARACIONES DE IN -

FRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MARCAS QUE SENALA EL AR -

TICULO 210 DE LA LEY DE LA MATERIA,- C).~ ANALISIS DE LAS DECLARA- -
CIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE DELITOS CONTEMPLADOS EN EL ARTICULO -

211 DE LA LEY QUE SE COMENTA EN MATERIA DE MARCAS, - D).~ SANCIO --

NES. ,

INTRODUCCION,

Las disposiciones Legales que regulan f£a proteccibn de Las Marcas-
en £a Ley de Invenciones y Marcas, tienen como objetivo fundamen -
tal La proteccdSn a Los Denechos Marcarios en contra de La Compe ~
tencia desfeal, ,

La competencin desleal se caracteriza en virtud de que " el concu-
mente tata de aprovecharse de una reputacibn industrial o comer-
cial adquinida por el esfuerzo de otro, Lo que df una visifn mAs -
amplia de La figura jurldica de La competencia desleal, ya que se~
trata de proteger no £a posdesdbn de una clientela, sino La reputa~
eibn y prestigio de un comerciante producto de su esfuerzo. (1)

Las formas mils comunes de realizar La competencia desfeal son cuan
do se incuwwne en Las violacioned a Las disposdlciones que regulan =
La proteceidn jurldica de Las Marcas.

Ahona bien, antes de entrar al AndlLisdis de Las disposiciones que -
negulan La protecceibn Legal de Los registnos marcardos, preceptua-
das en La Ley de Invenclones y Marcas; es convenlente hacer men --

(1) Satanowshy, Marcos,- Tratado de Derecho Mercantil, Tomo I11,-
Tipogndflca Edit. Argentina, Buenos Alres, 1957, plg. 193.
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eibn a Los Onganos que conocen de estad controversias; seialo en -
puimen Lugan a La Secrnetaria de Patrnimondio y Fomento Industrial -
quien a thavés de La Direccibn General de Invenciones y Marcas, --
conoce primeramente de cualquien conflicto entre 84gnos WWA,
emitiendo declaraciones Administrativas sobre el particular; tales
Declaraciones Administrativas tienen importancia en virtud de que-
constituyen un nequisito de procedibilidad para continuan otra - -
fase ante otrhos Tribunales ya bien sean civiles o penales; esio de
congormidad con Lo establecido en el articulo 213 de La Ley de In-
venciones y Marcas,

»

Por otrha parte Los 6rnganos nevisones de estas Declaracio
nes Administnativas con sentido téenico son Los Trnibunafes Federa—
Les, quienes a thavés de Los Jueces de Distrnito en Materia Adminis
thativa y Taibunales Colegiados de Circwito tambifn en Materia Ad=
ministrativa emiten sus Juicios sobre La Materia, ya bien sea con-
cediendo el Amparo y Proteccidn de La Justicia de La Unibn al que-
fos0 0 bien negdndosele.

Lla Ley de Invenciones y Marcas contiene varios precepios
Legales que contemplan £a proteccibn juridica de Las marcas y a La
cual pueden recwuviin Los titulares de derechos murcarios; al efec-
to el antfeulo 147 de La ley que de estudia, contempla Las diver -
sas hipbtesis de causales de nulidad que pu.ede hacer valer todo --
titulan que se considene Lesdlonado en sus derechos de marcas; por-
otha parte el Titulo D€cimo de La Ley de Invenciones y Marcas en -
su capltubo T bajo el rubro de INFRACCIONES, comprende a £as In --
fracciones Administrativas seialadas en ef anticulo 210 y a Los --

Delitos contemplados en el arnticulo 211 de £a Ley de Tnvenciones y
Marncas.




- 52 -

A).~ " ANALISIS DE LAS DECLARACIONES ADMINISTRATIVAS DE NULIDAD DE
MARCAS PRECEPTUADAS EN EL ARTICULO 147 DE LA LEY DE INVENCIO-
NES ¥ MARCAS",

EL anticulo 147 de La Ley de Invenciones y Marcas como -
ya anteriormente hice referencia establece en sus siete gracciones
Las causales de nulidad del registro de una marca, estableciendo -
que: " EL negilstno de una marca es nulo cuando " :

FRACCION I " Cuando se haya oto{igddo en conthaven~

cibn a Las disposiciones de esia Ley-
0 de £a vigente en La 8poca de su re-
gistw ",

De Lo anterion se concluye que cuando un regdistrho marca-
nio se hublera concedido en contravencibn a Los supuedtos de oni -
ginalidad y de cardeter distintivo que seiala La Ley que se comen-
ia 0 bien a Las fomnmalidades preceptuadas por La misma es anula ~-
bfe. En nelacifn a esta causal de nulidad no hay . té&wmino para 0~
Licitarnta, consecuentemente puede hacerse valer en cualquier tiem-
po.

FRACCION IT " Cuando La marca sea idéntica o seme
jante en grado de confusibn a otra-
que haya sido usada en el pals con-
anterionidad a La fecha Legal de La
marnca registhada, aplicada a Los --
mismos o similanes productos o sen-
viclos, siempre que quien haga va -
Ler el mejon derecho de uso comprue
be haber usado su marnca Lnintenwm-
pidamente en el pafs con anterioni-
dad a £a fecha de uso declarado pon
el que La negistnb ",
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Respecto a £a fraceibn anterion thes son Los aspectos --
que hay que toman en consideracibn:

I.- Establecer La semejanza en grado de confusibn.

IT.- Que Los anticulos o servicios que amparen Las
mareas en conflicto sean L{guales o similares.

111.~ Que se demuestre el wso Lnintervwumpido con ~-
anterionidad a £a {echa de La solicitud de -~
regdlsirno,

Esta accifn puede efercitanse dentro de un aito a partin
de fa fecha en que sea publicado el registho de La marca en La -
Gaceta de Tnvenciones y Manrcas.

FRACCION TI1

" Cuando. £La marca e ha venido wsando con anterdio-
ridad en el extranfero en La misma hipbtesis de
La fraccibn anterion, 84 ademds del uso existe -
el regdlstno y reciprocidad al respecto “.

Esta graccibn contempla uno de Los principios cstableci-
dos en el Convendio de Parnls; se trhata del Prinelpio de Thato Nacio
nal o Asimilacifn, el cual confierne reciprocidad de derechos a £0s
miembros de fLa Unibn., Esta causal de nulidad, s6L0 puede hacerse -
valer dentro de Los seis meses sigulentes a La fecha en La que se-
s084icit8 el negistro de La marca en el extrangfero.

FRACCION 1V

" Cuando La etiqueta en que aparezea £a marca con-
tenga indicaciones falsas nespecto a La proceden
cda de Los productos o servicios que ampare, ubd
cacifn del establecimiento industrial o comer --
cdal det titubarn de La manca o con respecto a me
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dallas, dipfomas, premicd o hecompensas ",

Lo establecido en esta fraccidn es .Onporntante en virntud de que al-
gunos titulares de marcas, dan una apariencia extranfera a sud pro
ductos que don excfusivamente de elaboracibn nacional, engadando =
con ello al pblico consumidon scbre La procedencia de £04 mismos;
0 bien cuando se reproducen en La etiqueta en que aparece La marca
§alsos premios, diplomas, recompensas o medallas, que no cornrtes --
ponden en realidad a tales productos.

Esta acedibn puede ejercitarse dentro de £0s thes afios que sigan --
a fa publicaciln del negistrho de Lo manca en La Gaceta de Invencio
nes y Marcas.

FRACCION V " Cuando el fregisino se hubiere otongade con base en -
declaraciones falsas o inexactas ",

Esto se nefiene a que cuando el titulan de La marca que trata de -
registran, en su solicitud que presenta a La Direcedibn General de-
Invenciones y Marcas, dependlente de La Secretarfa de Patrnimonio y
Fomento Industrial, proporciona con falsedad datos relatives a La-
fecha de primer uso de La marca, asl como también a La ubicacibn -
del estabLecimiento industrial o comercial o en cuanto al titular-
de £a marca o bien con nespecto a Los arnticulos que protege, EL --
decarante al solicitar el registrno de una marca estd obligado a -
manifestan de buena fe y bajo protesta de decir verdad todos Los -
datos que Le sean requeridos, para £a obtencibn del registro de La
marea. Y al no hacerlo se presume £a mala fe def declarante. Esta-
accifn de nulidad puede efercitarse en cualquier tiempo.

FRACCION VI ™ Cuando por emron, imadvertencia o diferencia-
de apreciacibn se haya otongado el hregistho -
existiendo en vigor otro que e considere - -
invadido, por thatanse de una marca que sea -
{gual o semejante en grado de confusdibn y se-
reflera a senvicdos o productos ({guales o s4-
miblanres,"
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De Lo anterndion se concluye que Lo nvocado en esta fraccibn es una
gorma para que La Direccidn General de Invenciones y Marcas, en --
miende cualquier emror o inadvertencia al haber otorgado un regis-
tw de manca, no habiéndose percatado que ya exdistla con anterdioni
dad otno registho en vigon amparando articulod o servieios dimila-
nes o Lguales que Los protegidos por Za marca de posterior regid -
tho; y sdendo ademds tales registros marcarios semejantes o dgua -
Les en grado de confusifn.

En nelacidn con esta situacibn el eron hadica en £a omisibn que -
se hiz6 al haberse practicado el exdmen de novedad correspondiente
a £a murca concedida con posterioridad, en vista de que no Le fue
citada como anterionidad La marca registrada primeramente. Esta --
acelbn de nulidad puede hacernse valer dnicamente dentno de Los -~ -

tes anos contados a partin de La publicacibn del registro de La -
marca en £a Gaceta de Invenciones y Marcas.

FRACCTON VIT " Cuando ef agente o rephresentante del Litular
de una marca registrdda en ef extranfero, 40
Lieite y obtenga el negistro de &8ta a du --
nombre sin el consentimiento expreso del ti-
tulan de La marca extrhanfera. En este caso -
el negistrno se reputand como obtenido de ma-
La fe".
Esto sucede a menudo en nuedtro pals toda vez que algunas marcas -
extranjeras £Legan a hacerse famosas y ef representante al so0lici-
tarn el negistrno de fa marca se hace pasan poa el titular de £a man
ca, sdendo que es dnicamente el apoderado; quedando con esto demos

thada La fe del nepresentante, La nulidad del regdistro marca
nio obtenido de mala §e, puede hacerse valer en cualquier tiempo,
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B).- ' ANALISIS DE LAS DECLARACTIONES DE INFRACCIONES ADMINISTRA -
TIVAS EN MATERIA DE MARCAS QUE SENALA EL ARTICULO 210 DE LA~
LEY DE LA MATERIA ",

En cuanto a Las solicitudes de Declaracliones Administrativas por ~
wso de marncas fguales o semejantes, por personas que no tienen re~
gistrada una marca, {nvadiendo en forma indebida Los derechos de -
Los titulares de marcas negistradas; La Ley protege a Los titula -
res de dichas mancas, de acuerdo a Las disposiciones establecidas-
en el Titulo Décimo de La Ley de Invenciones y Marcas en ef capf

tulo 1 bajo el nrubro de INFRACCIONES ef cual comprende por una pai
te a Las INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS v por La otha a Los DELITOS.

Iniciané pon hacer mencibn a Las Ingracciones Adninistrativas que~
contempla el artfculo 210 de £a Ley de Invenciones y Marcas el - -
cual establece que:

" Son Infracciones Administrativas Las violaciones a -~
Las disposiciones de esta Ley y Las que de ella derni-
ven ",

" La nealizacibn de actos relacionados con £a materia -~
que esta Ley negula, contharniod a Los buenos wsos y -
codtumbres en La industria, comerclo y servicios que-
Amplique competencia desfeal ",

Constituyen Ingracciones Administrativass

" Usar una marca parecdida en grado de confusibn a otrha-
registrada, 84 dicha confusibn ha sido declarada pon-
La Secretanta de Industrda y Comercio hoy Secretarnila-
de Patrimonio y Fomento Industrial, para amparar Los-
mismos o similares productos o serviclos que Los pro-
tegdidos ponr Lo marca negdistrada ",
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En este caso cuando el titular del registro de una man -
ca considera que el uduarnio de otrha marca que no e encuentra re -
gistrada, le estd haclendo competencia por el uso que hace de una~-
marca registrada y se aplica a Los mismos o similanes artfeulos o-
productos, En este caso el titularn de La marca, solicita ante La -
Dineccifn General de Invenciones y Marcas La Infraceibn Adminis --
tutiva que sedala esta fraccibn, en contra de quien estd haclendo
uso de 4u maurca semejante en grado de confusibn a La marca regis -
m, adjuntando Las puebas que acrediten la veracidad de su - -

" Usar, 84in consentimiento de su titular, una marca e~
gistrada, como elemento de un Nombre Comercial o de-
una denominacifn social, siempre que dichos nombres -
estén relacionados con establecimientos que operen --
con Los productos o servicios protegidos por La man -
ca ",

Esto quiere decin que el titular de una marca negidtrada tiene el-
derecho de demandar a quien utilice su marca, coro elemento de un-
Nombre Comercdial o bien de una Denominacifn social, para amparer -
Los mismos servicios o productod. '

" Poner en venta o en circulacibn productod u ofrecer -
servicdos, indicando que estdn protegddos por una mar
ca regletrada s4n que Lo estén, Cuando el registro -~
haya quedado definitivamente anulado, cancelado, ca -
ducado o extinguido, se incwwrnind en La Infraccifn --
despuls de un afo de que haya causado estado la reso-
Lucibn conrespondiente ",

Se incume en esta InfraccdSn Administrativa, cuando se ponen a La
venta o en circulacidn o se ofrecen serviclos indicando en ellos -
Z’uz estdn protegddos por una marca regldtrada, sin que dicha marca

estl; bste ena un viclo que wsaban mucho Los comerciantes y fa-
bricantes en general, para que el pdblico consumddor tuviera mis -
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confdlanza, al adquirnin tales productos o servdiedlos diciendo que es
tdn negistrados. Esto constituye una novedad de La Ley de Invencdo
nes y Marcas, ya que en la ley de La Propiedad Industrial no se --
encontraba alin tipificada, ‘

Por otra parte " cuando el registro de La marca haya quedado def4-
nitivamente anulado, caducado o extinguido se incuwwird en La In -
fraccifn después de un afo de que haya causado estado La resolu --
cifn correspondiente ", Con redpecto al primer caso, significa que
cuando el titular de una marca registrada dolicita se anule un ~
regldno mancarnio por consdderar que es semejante en grado de con-
fusiin con La murca de su propledad; y 44 el criterio de La Dinec-
cifn General de Invenciones y Mancas es que se nulifique dicha man
ca el titular de Esta incwwind en La infraccifn después de un ado
de que haya causado estado la resolucifn, siempre y cuando conti -
nde usando fa marca que 8¢ ha declarado nula.

En el segundo caso sobre La " Cancelacifn " bien puede ser porque-
el titular solicite voluntariamente dicha cancelaciSn de su mareca-
0 bien sea que la Direccifn General de Invenciones y Marcas fa ind
cla de oficio 0 a peticifn del ministerio pdblico federatl, cuando-
la federacidn tenga algln interés.

En el tercer caso sobre La " Caducidad " &sta se di cuando Los - -
titulanes de mrcas reglstradas no solicitan dentrw del plazo que~
concede La Ley de La materia La nenovacibn de dichos registros --
marcariosd; ya gue La Ley de Invenciones y Marcas establece que - -
" Los efectos del registro de una marca tiemen una vigencia de - -
cinco afos a partin de La fecha Legal. Este plazo send aemovable -
indefinidamente por perlodos de cinco afdos ", el cual puede 30l -
cltarse seis meses antes de Lteminanse o blen seis meses despuls.-
Fuera de este plazo La marca caduca, (2)

Finalmente en el caso de La " Extincidn " se can&Lug: Z:e Los re -
glatros mucanlos se extinguen cuando no se compaue explota -
cdOn de Los miumos, es decir que ademds de la obligacin que tie -

(2) Ley de Invenciones y Marcas, Art, 112,



- 59 -

nen Los titulares de marcas de solicitar su renovacibn, tienen La-
obligacifn de demostrarn a satisfaccibn de La Secretaria de Patrimo
nio y Fomento Industrial ef uso efectivo de sus marcas, dentro de-
£0s trhes anos sdigulentes a su regidtrho, y cuando no se demestra -
tal comprobacibn de uso, £as marcas se extinguen.

Para finalizan con el anflisis sobrne Las Infracciones Administra -
tivas en materia de marcas que contempla el articulo 210 de La ~ -
Ley de Invenciones y Marcas, haré neferencia a que el " utilizar -
0 fijar en productos o en anuncios de servicios, indicaciones fal-
sas sobre premios, medallas, certificaciones, condecoracioned u --
otras preseas de cualquien Indofe ", constituye también una Infrac
cifn Admindstrativa; ya que en La prdetica comercdal se acostumbra
celebran ferdias o exposiciones en Las cuales se premian a Los an -
ticulos 0 a sus fabricantes, perg en muchas ocasiones ¢sos pre - -
mios, medallas, certificaciones, condecoraciones, ete., no corres-
ponden a tales articulos; ocasionando con ello que el pdblico con-
sumidon sea engafiado sobre fa procedencia y prestigio de tales ar-
tculos. Constituyen también Ingracciones Administrativas. Las man
cas que reproduzean o imiten s4n autorndizacibn escudos, banderas
emblemas de cualquier patls, Estado o Municipio; asl como Las deno-
minaciones y siglas de organizaciones intewnacionales, gubernamen-
tales o de cualquier otra organizacibn neconocida oficialmente o
bien 4Las que neprwduzean o imiten signos o punzoned oficiales de-
centnos y garantla adoptados por un estado, sin autorizacifn de La
Autonidad competente,

De Lo anternion se concluye que el fLegisladon considerns pertinente-
prohibin La negistrabilidad de tales elementos, ya que esto thae -
nla como consecuencia que el pdblico consumidon considere que ta -
Les productos o servicios se encuentran avalados pon determinado -
pals, municipio u organdizacibn,
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C).- ANALISIS DE LAS DECLARACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE DELITOS-
CONTEMPLADOS EN EL ARTICULO 211 DE LA LEY QUE SE COMENTA EN-
MATERIA DE MARCAS.

Ahona me neferint a Los delitos relativos a Los hegis --
thos marncarnios, que se encuenthan tipigicados en el artfeulo 211 -

de La Ley de Invenciones y Marcas y al respecto se establece que -
son delitos:

" Usar, s4in consentimiento de su u,uu&a}t, una marca re -
gistrada para distinguin Los mismos o similares produc
208 0 servicios que aquella protefa ".

-
De Lo anteriorn se deduce que el titular de una marca registrada, -
tiene el derecho de demandan el flicito que establece esta frac --
cifn en contra de toda persona que en el efercicio del comercio --
haga uso 84in su consentimiento, de una marea L{gual a La que tienen
hegistrada para protegen £os mismos o similares artleulos que Los-
protegidos por £a marca de su propiedad.

Tamb{8én constituye delito:

" Ofrecer en venta o ponen en cireulacibn Los productos
a que se nefdlene La fraceibn anternion y 11 del arntf -
culo 210 de La Ley de Invenciones y Marcas o bien,- -
productos protegidos por una marca registhada, habién
dolos alternado. Lo previsto en £a presente fraccdbn -

send aplicable, en Lo conduncente thatdndose de sern--

Los productos amparados por La marca de que sc trata en esta frac-
cifn, segdn el Legistador, queda mahi,biﬁo ponenfos en venta o en-
cireulaciBn, asl como aquellos productos o serviclos que sean de - °
marcas semefantes como en el caso de La fraccibn 11 del antleubo -
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210 de £La Ley de Invenciones y Marcas. Estos casos e dan tratdn -
dose también de marcas de servicios.

" Ofrecer en venta o poner en cireuwlacifn productos pro
tegidos por una marca hegistrada, después de haber al
terado, sustituldo o surpimido parcial o totalmente -
&m ".

También tienen proteccifn Las marcas registradas en el sentido de-
que ninguna persona pueda poner en venta o en cireulacibn Los pro-
ductos protegidos por efla en el caso de que £a marca haya 8ido --

alterada, sustitufda o suprimida parcial o totalmente. '
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SANCIONES.

Por detimo harn€ alusibn a Las sancioned establecidas con mo-
tivo de fa violacibn a Las disposiciones contempladas en Los
preceptos Legales 210 y 211 de La Ley de Tnvenciones y Man -
cas anterionmente analizados. Porn Lo que nesdpecta a Las vio-
Laciones de Las Infracciones Administrativas tipificadas en-
el arnticulo 210 de £a Ley de Invencioned y Marcas, Las san -
ciones son dmpuestas por La Secretaria de Patrimonio y Fomen
Lo Industrial a thavés de La Direceibn General de ITnvencdio -
nes y Marncas fLas cuales consisten en:

a) Multa de cien a cien mil pesos. -
b) Auresto administrativo hasta porn 36 honas.

c) Clausura temponal def establecimiento por
60 dfas o bien clawsura definitiva.

Independientemente de estas sanciones ef titular de La marca-
y perfudicado en este asunto, puede demandar La reparacibn de
dafios y perjuicios ante Los Trnibunales, ya bien sean Federa -
Les 0 del Fuero comdn; una vez que La Direceibn General de In
venciones y Marcas haya emitido La resolucibn Administrativa-
comedpondiente,

En cuanto a fas sanciones por vdiolaciones a Las disposiciones
establecidas en el artlculo 211 de La Ley que se estudia, co-
mesponde a La Procuadunia General de Lax Replbfica su imposi
cdbn, previa La declaracibn Administrativa de La Direceifn Ge
neral de Invenciones y Marcas en relacifn con el delito come-

Se impondrdn de dos a sels aiios de prisibn y mubta de --
clen a clen mi pesos o una solfa de esdtas penas a julcio del-
fuez; a quien cometa cualquiera de Los delitos establecidos -
en el antlculo 211 de La Ley que se comenta,

Independientemente de estas sanciones el perjudicado tam
bién podrd demandarn La reparacibn y el pago de Los daiios y --
perjuiclos sufridos con motivo de La comisibn del delito ante
Los Tnibunales Federales o bien del Fuero Comdn,
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CONCLUSTONES.

No obstante que Las marcas no son Lnventos y adolecen de un -
contenido tecnolldgico son imporntantes en virtud de que consti
tuyen un instrumento en el proceso de comercializacibn de Los
bienes y servicios que produce el sistema econdmico. De aht -
La preocupacifn de Legisladorn mexicano de proteger Los dere -
chos marcandios.

Las mancas se utilizan en todas Las naciones independientemen
te de su estructura sociakl, cultural, econdmica, politica y - -
rneligiosa, ya bien sea, que se trate de pafses pobres o nicos,
Las marncas son impontantes por La funcibn econbmica que rea -
Lizan,

Las marcas nealizan diferentes funciones tales como: Funcibn-
de distineibn, funcifn de garantia social, funcibn de propa -
ganda, {uncifn de indicacibn de origen o procedencia, guncibn
de proteceifn. La funcibn que mds imponta al titular de una -
murca ed que ésta Lo proteja de fa competencia deseal, y pa-
rna el consumidon La funcibn que mis L{nteresa es fLa de indica-
cibn de procedencia o de onigen, La cual thae aparejada La --
funcibn de garantia social misma que e permite con mayor se-
guwridad adquirin Los productos o servicios que desee.

Las diferentes Leyes que se han promulgado en Materia de re -
gisthos mancanios en nuestro pals, constituyen el reflefo de-
La situacibn econdmica y social de La Epoca en que fueron pro
mulgadas; advirtilndose en ellas grandes Lnnovaciones fas cua
Les han traldo como condecuencdia un mayor avance en el Dere -
cho Marcarnio, Ahora bien, en cuanto a fa proteceddn jurldica-
que se Les ha dado a Las marcas a Lo Largo de Las diversas le
yes en matenia mumearda, ya desde La ley de Marcas de Fdbrlca
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de 1889, 4e¢ contemplaban disposiciones tendientes a £a protec
cifn de ellas, establecilndosde una senie de reglamentaciones~
que contenfan sanciones en contha de todo aquél que Linvadiera
derechos adquirides en materia de Marcas. Estas reglamentacio
nes sinvieron de base a toda una serndie de disposdiciones sobre
La negulacibn de Las marcas, que a través del tiempo se han -
ddo penfeccionando cada vez mis,

No obstante Las crniticas de Los tebnicos sobre La Maternia de-
Propiedad Industrial y sus Legisfacioned; es necesario recono
cer que en México cada una de Las Leyes que se han ido promul
gando, se ha observado un avance en cada una de ellas, en el
sentido de dar una mayon proteceidn a Los Derechos de Prople-
dad Industrial, tanto al titular de ellos, como al pablico --
consumidon,

Actuatmente fa Administracibn pabfica de ha preocupado, en el
sentido de dar mayon ndpidez a Los procedimiontos contencio -
408 que se suscitan con motivo de La violacibn de derechos --
muearnios, con £a §inalidad de dar una mayonr 'pmoteccj,&n a to-
do aquel que se considere £invadido en sus derechos Marcarios,
Por otra parte muchas veces estos procedimientos contenciosos
0 Resoluciones Administrativas se alargan en virtud de que --
Las solicitudes o contestaciones que predentan Los intereda -
dos, no neunen Las fonmalidades establecidas porn La Ley, ha -
cibndose necesarnio enviarn al actor o al demandado oficios a -
tavés de Los cuales e Les requiere a §in de que den cumpli-
miento a detenminados nequisitos. Todas estas causas condtitu
yen cf. motivo por el cual muchas veced no se emiten con rdpi+
dez £as resoluclones Administrativas,
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En fa Ley de Tnvenciones y Marcas, se advierten en su content
do algunas Lagunas sobre La Materia y fallas en cuanto a su -
nedaceibn; mds Estas son mindimas comparcdas con Los aspectod-
positivos que contiene dicha Ley de Invenciones y Marcas, y -
sobre todo en fLa Regulacibn sobre La proteccién de Los Regds-
s mueanios.

Es conveniente sefialarn que en relacibn a Lo preceptuado en el
aticulo 127 de £a Ley de Invencivnes y Marcas el cual dispo-
ne "que toda marca de onigen extranjero o cuya titubaridad co
responda a una persona fisica o moral, extranjera que esté -
destinada a ampararn artfculos fabricados o producidos en te -
witonio nacional, deberd usanse vinculada a una marea orig4-
naniamente registrada en MExico,

Ambas marcas deberdn usarse de manera Lgualmente ostensibles".
De Lo antenion se anwiva al criterio de que La Institucibn de
Marca Vincufada debe ser abrogada, en virtud de que va en con
tu de La naturaleza y esencda de fa marca, £a cual es un 84g
no individualizadon de productos o bien de servicios.
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