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C AP T T UL O I

Il N T R O D UCC I 0N

1.- Naturaleza juridica de las marcas.

Es realmente importante conocer la naturale
za jurfdica de las marcas para fundamentarlas constitucional
mente, por ser un instrumento protegido por el derecho y pa-
ra determinar la competencia de los tribunales.

En este orden, el derecho de las marcas per '
tenece al Derecho Pablico, porque la Ley de Invenciones y --
Marcas establece en su articulo 20., que "Las disposiciones-
de esta ley son de orden pGblica y de interés social", asf -
el Estado protege la propledad jurfdica privada originaria -
de la marca y sanciona la competencia desleal.

El derecho de marcas entonces, es una pro--
piedad privada originaria e independiente del producto, es -
decir, el titular de la marca conserva integros sus derechos
sobre ésta, que son independientes de los productos que pa--
san a manos de los consumidores. En otras palabras es evi--
dente que la marca tiene una fuerte relacién con los produc-
tos o servicios que la distinguen de otros, sin embargb cada
uno tiene una regulacién juridica‘propla entre si.

Son diversas las teorfas que estudian su na
turaleza jurfdica, desde aquellas que se la otorgan, como --
aquellas que se lo niegan. Esto ha motivado gran distancia-
miento entre los doctrinarios y por ende, la ausencia de un-



criterio mas o menos uniforme, y también provoca afirmaciones
como aguella que dice que la naturaleza jurfdica de la marca-
es "sui generis", porque argumenta, -"la marca es una propie-
dad pero sin ser propiedad, es decir, con caracterfsticas es-
peciales" y desde luego ya se sabe lo que provoca al hacer es
tas afirmaciones y estas caracterizaciones "sui generis", ---
aparte de que no aclaran nada y producen mayor confusién en -
una instituci6n, que si bien es cierto no tiene unidad en ---
cuanto a su naturaleza juridica, si tiene caracterfsticas pro
pias, bien definidas y se encuentra ampliamente regulada por-
el Estado, que ha considerado que la marca, ademis del valor-
econbémico que representa, tiene una funcién social.

Asimismo, el Estado reconoce que la marca es
un dé}echo de propledad con funcién soctal. Es decir, un de-
recho de propiedad, toda vez que el titular de la marca tiene
el derecho de usar, gozar y disponer de la misma pero con las
modalidades que la Ley le impone a ese derecho.

Asf el Estado, a través de la tey de Inven-
ciones y Marcas de 10 de febrero de 1976, otorga a la Secreta
rfa de Comercio y Fomento Industrial las siguientes faculta--
des:

a) Prohibir por razones de interés pablico,
el Registro de determinadas denominaciones o signos como mar-
ca. (artfculo 91, fraccién XXI)

b) Prohibir el uso de marcas distintas para
artfculos esencialmente iguales, destinados a un mismo fin y-
del mismo titular. (articulo 116)

c¢) Declarar por razones de interés pablico-
el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto
o servicio. (artfculo 125)

d) Prohibir por razones de interés poblico-



el uso de marcas registradas o no en determipado producto de-
cualquier rama de actividad econémica. (artfculo 125)

e) Otorgar licencias obligatorias por causa
de utilidad pablica, para el uso de marcas registradas a fa--
vor de algdn interesado. (artfculo 132)

f) Denegar todo acto relacionado con la mar
ca, su uso o transmisi6n cuando afecte el interés pGblico. -~
(artfculo 146}

g) Cancelar el registro de una marca cuando
su titular especule o haga uso indebido en el precio o cali--
dad de un producto o servicio amparado por una marca en detri
mento del pablico o de la economfa nacional. (articulo 150)

h) Imponer condiciones a los titulares de -
marcas de orfgen extranjero o cuya titularidad corresponda a-
una persona fisica o moral extranjera que estén destinados a-
amparar artficulos fabricados o producidos en el territorio na
cional. ’

Con todo ello, se demuestra el interés so---
cial del Estado sobre los intereses de los particulares, asf-
como el evitar actividades de monopolio y competencia desleal

Asimismo, el Estado a través de la Secreta--
ria de Comercio impone una serie de obligaciones y condicio--
nes al titular de la marca, por lo que podemos afirmar como -
primera conclusién: que el derecho de las marcas (bien inma-
terial) es un derecho de propiedad pero con funcién social y-
que estd muy lejos de una propiedad puramente privatista o de
un derecho real.

2.- L o n c e p t o.

Hay tantas definiciones de marca como auto--



res hay, por lo que serfa largo enumerarlas, ademds, afortuna
damente existe uma gran uniformidad en la doctrina para defi-
nir o conceptuar a la marca y la mayor parte de un buen name-
ro de legislaciones de los pafses también es coincidente en -
su concepto. Por ejemplo, la legislacion espafiola define a -
la marca "como un signo o medio que permite a la persona fisi
ca o moral distinguir sus productos, los objetos de su comer-
cio o sus servicios de sus competidores".

La ley francesa sobre Marcas de Fébrica, de
Comercio o de Servicio dispone en su artfculo 1o., gque "se --
considera como marca de fébrica, de comercio o de servicios,-
los nombres patronfmicos, pseud6nimos, los nombres geogrifi--
cos, las denominaciones arbitrarias o de fantasfa, la forma -
caracterfstica del producto o de su acondicionamiento, las --
etiquetas, las envolturas, emblemas, grabados, timbres, se---
llos, orillas, ribetes, combinaciones o disposiciones de colo
res, dibujos, relieves, letras, cifras, divisas y en general-
todos los signos materiales que sirvan para distinguir los --
productos, efectos o servicios de una empresa cualquiera”.

Y asf, en forma similar, todos los paises de
finen a la marca, es decir, no hay diferencia esencial en el-
concepto, las diferencias surgen al establecer cuédles son los
signos que pueden constituir una marca.

En nuestro pafs, en la Ley de Invenciones y
Marcas del 10 de febrero de 1976, hace primero una distincién
de marcas de productos y marcas de servicio, y en el artfculo
870., dice que las marcas de productos son los signos que dis
tinguen a los artfculos y a los productos de otras de su mis-
ma especie y clase, y las marcas de servicio son los signos -
que distinguen un servicio de otros de su misma especie o cla
se. Esta definici6n es similar a la Ley Tipo sobre Marcas, -
Nombres Comerciales y Actos de Competencia Desleal para los -
pafses en vias de desarrollo y otros instrumentos jurfdicos -



internacjonales a los que M&xico pertenece, como el Convenio-
de Parfs, el Convenio de Berna y otros.

3.~ Signos o medios materiales que pueden -
constituir una marca.

Ya habfamos hecho menci6n que en todas las -
legislaciones marcarias es coincidente el concepto de marca,-
m&s no asf en cuanto al criterio para calificar los signos o-
medios materiales que pueden constituir una marca. En aten--
ci6n a esto, hay que clasificar las legislaciones en tres ---
grandes grupos:

Un primer grupo, es de aquellos pafses que -
dan una conceptuacibn génerica de los signos o medios materia
les que pueden constituir una marca, asi se deja un campo bas
tante amplio de interpretaci6n a las autoridades administrati
vas y judiciales cuya Gnica limitaci6n serdn las prohibicio--
nes.

Hay un segundo grupo, que contiene una defi-
nicién enumerativa de lo que puede constituir una marca, enu-
merativa pero no limitativa, y

Un tercer grupo, que contiene una enumera---
cién limitativa, como es el caso de México, los Estados Uni--
dos, Gran Bretafia y Sri Lanka (antes Ceylédn) asimismo, se se-
flala en estas legislaciones las prohibiciones de 1o que no --

puede constituir una marca.

Sin embargo, y antes de proceder a seflalar -
lo"que constituye una marca en nuestra Ley, es muy convenien-
te hacer la diferenciacién con otros signos que pueden llevar
a confusi6bn por lo similar en su naturaleza, y son fundamen--
talmente:



Las denominaciones de origen, que sefiala el-
artfculo 152,

Los avisos comerciales, que menciona el artf
culo 174, y

Los nombres comerciales a que alude el arti-
culo 179.

Estos son tres de los siete objetos jurfdica
mente protegidos por la Ley de Invenciones y Marcas, al lado-
de:

Las patentes de invencion,

Las patentes de mejora,

Los certificados de inventor,

Los modelos y dibujos industriales y la

Proteccién contra la competencia desleal.

4.- Las denominaciones de origen.

Es la denominaci6n geogrdfica de un pafs, de
una regi6n o de una localidad, que sirve para designar un pro
ducto originario de ellos y cuya calidad y caracteristicas se
deben exclusiva y esencialmente al medio geogréfico, incluf--
dos los factores humanos y los factores naturales y que ade--
mds cuenta con un reconccimiento mundial.

Es el caso del vino espumoso que proviene de
la zona de Champagne, Francia, o del licor Cogfiac o Cognac --
del mismo pafs o la produccidfn de la planta del agave mexica-
no llamado tequila, que toma su nombre de la Zona de Tequila-
en el Estado de Jdalisco. En el caso del cogiiac o cognac, ---



existe un acuerdo comercial entre México y Francia para las -
marcas geogréficas de origen o denominaciones de origen del -
29 de noviembre de 1951, precisamente para el uso de esta de-
nominacién de origen en productos mexicanos siempre y cuando-
estos refnan una serie de requisitos y calidades altamente --
controladas.

5.- Nombre comercial.

AGin cuando la Ley tampoco define a éstos, --
se entiende al nombre comercial como el nombre o la designa--
ci6n que identifica a una empresa comercial, industrial o ---
agricola de una persona fisica o moral.

En estos nombres comerciales pueden entrar -
las razones sociales siempre y cuanto no sean descriptivas de
los productos o servicios que prestan, sino entrarfan en el -
terreno de las marcas., Por ejemplo "Liverpool, S.A." "San---
born's, S.A." etc. Este mismo nombre comercial pueden apli--
carlo a los efectos que produzcan o expendan, por ejemplo ---
"Chocolates Sanborn's". En este caso, el nombre comercial go
za de una doble proteccién juridica: es decir, como signo --
que distingue a un establecimiento comercial, industrial o --
agrfcola y como agente diferenciador de mercancfas.

En caso de que el establecimiento no produz-
ca directamente mercancias sino un tercero, seréd requisito in
dispensable agregar el nombre o marca del producto del fabri-
cante originario y con 13 leyenda "fabricado o confeccionado-
para ..." siempre y cuando exista el consentimiento del pro--
duétor. Esta misma disposicién se extiende a los emblemas.

6.- El aviso comercial.

Es una serie de signos que tengan sefialada -



originalidad y cuya finalidad sea la de anunciar al pGblico -
un comercio, una negociacién o determinados productos que los
distingan fécilmente de los de sus especies. Por ejemplo: -
"Almacenes Galvan, donde mds barato dan" o "Parfs Londres, la '
gran boutique".




CAPITI T UL O 11

SIGNOS 0 MEDIOS MATERIALES QUE PUEDEN CONSTITUIR MARCA

A).- TJTextos legales.

A continuaci6én, haremos el andlisis de los -
artfculos 90 y 9! de la Ley de invenciones y marcas que nos -
sefialan que puede constituir una marca y que no puede consti-
tuir una marca,

Articulo 90.- "Pueden constituir una marca:

Fraccién I.- "“Las denominaciones y signos -
visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio-
susceptible de identificar productos o servicios a que se apli
quen o traten de aplicarse frente a los de su misma especie o
clase."

Fraccién Il.- "Los nombres comerciales y --
las razones o denominaciones sociales, cuando no sean descrip
tivas de los productos o servicios a los que se apliquen o --
traten de aplicarse o los giros que exploten." (siempre que-
no queden comprendidos en las prohibiciones previstas por el-
artfculo siguiente).

Por su parte el articulo 910. sefala en 23 -
Fracciones, lo que no es registrable como marca.

De aquf, que ante lo meramente enunciativo y
escueto del artfculo 90o. en cuanto a lo que si puede consti-
tuir una marca y lo amplio del articulo 91o. de lo que no pue
~de constituir upa marca, se haga el andlisis de ambos en par-
ticular del artfculo 910. que aplicado a contrario sensu nos-



determinard también lo que si puede constituirse como marca.

Asf entonces, son admisibles como marcas, --
los siguientes signos o medios que se clasifican en los gru--
pos que a continuacién se sefalan:

A) Aquellos signos o medios materiales que-
requieren del consentimiento o autorizacién del titular o in-
teresado como son:

1.~ Los escudos, banderas o emblemas de ---
cualquier pafs, Estado, Municipio o divisiones polfticas simj
lares, as! como las denominaciones o siglas de organizaciones
internacionales, gubernamentales o de cualquier otra organiza
ci6én reconocida oficialmente, asf como la designacién verbal-
de las mismas. (VII).

2.~ Los signos o punzones oficiales de con-
trol y garantfa adoptados por el Estado. (fracci6n VIII)., --
Sin autorizacién de la autoridad competente.

3.- Los nombres, seud6nimos, firmas, sellos
y retratos de personas. (Fraccién XI). Sin consentimiento de
los interesados etc.

4.- Los tftulos de obras literarias, art{s-
ticas, cientificas y los personajes ficticios, simbélicos, --
as!{ como los personajes humanos de caracterizacién. (frac---
cién XII).

§.- Los nombres de lugares de propiedad par
ticular. (fraccién XV). Los mapas, sin'embargo podrdn usar-
se como elemento de las marcas si corresponden al pals de ori
gen o lugar de procedencia etc.

B) Signos o medios materiales que se eﬁcueﬂ
tran sujetos al cumplimiento de un requisito o limitacibn ex-
presamente para que puedan constituir una marca:
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1.- Envases que re(nan el requlsito de ori-
ginalidad. (fraccién III).

2.~ Las denominaciones geogrédficas, propias
o comunes asi como los gentilicios, nombres y adjetivos siem--
pre y cuando:

a) No indiquen la procedencia del producto-
o del servicio (s); y

b) Puedan originar cualquier confusi6n o --
error en cuanto a la procedencia de los productos. {fraccién-
XIV).

3.- Las denominaciones de poblaciones y lu-
gares que no se caracterfcen por la fabricacién de los produc-
tos que se pretenden amparar con la marca. Es decir, no con--
fundirse con las denominaciones de arigen (fraccién XV).

4,- Las letras, nGmeros y colores que red--
nan el requisito de distintividad, ya sea mediante combinacio-
nes o acompafiadas de elementos tales como signos o denominacio
nes. (fraccién VI).

5.- Los mapas, pero s6lo como elementos de-

las marcas, y si corresponde al lugar de origen o de proceden-

"cla de los productos o servicios que aquellas amparen. (frac-
cl6én XVI).,

6.- Los nombres comerciales, las razones'sg
ciales o denominaciones sociales, siempre que no queden compren
didas en ninguna de las hip6tesis sefialadas para los signos no
id6éneos como marcas. (fraccién II, artfculo 90).

c) Signos o medios materiales que mediante-
una interpretacifén a contrario sensu y ademdés de la doctrina -
dominante, se han considerado como marca:
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1.- La forma del producto o del servicio --
cuando tenga un carédcter distintivo. (fraccién IV), y

2.- Las denominaciones arbitrarias, de fan-
tasfa o las llamadas evocativas. (fraccién V).

D) Signos o medios materiales que pueden --
constituir una marca en general:

1.- Las denominaciones y signos visibles su
ficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible-
de jdentificar, los servicios o productos que se apliquen o -
traten de aplicarse frente a los de su misma especie o clase,
dentro de este grupo se pueden inclufr: las iniciales, emble
mas, monogramas, etiquetas, vifietas, fotograffas, envolturas,
etc.

B.- Breve exdmen de los signos que pueden -
constituir marca.

1.- Signos nominales o verbales.

También conocidos como marcas nominativas, -
son aguellas que se componen de una o mds palabras. Es una -
de las llamadas marcas perfectas porque atraen a la vez que -
los ojos del pablico, los ofdos, porque recuerda el sonido de
una o mis palabras. Es por ello que en estas marcas queda --
protegido el sonido de la palabra, incluso sin tener en cuen-
ta con que caré&cteres se presenta. En conclusién es toda ---
aquella marca susceptible de identificarse o pronunciarse con
una palabra. Hay infinidad de ejemplos y son las marcas més-
camunes: Colgate, Bimbo, Canadd, Coca cola, Volkswagen, etc.
etc., todas ellas identifican sus productos con verlas, o es-
cucharlas.

2.- Nombre civil o comercial.
El nombre como todos sabemos, es un atributo
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de la personalidad y es el medio de identificacidén de las per
sonas dentro de la sociedad. De aqul que la Léy. para que lo
acepte como marca resulta que se aplique en la forma acostum-
brada y que tengan caracteres que lo distingan claramente de-
un homénimo registrado ya como marca. Por ejejmplo Vidal Sa-
sson, Gloria Vandervilt, Pierre Cardin, etc. ademéds s6lo pue-
de usarse en forma personal, es decir ofreciendo los produc--
tos o servicios que el mismo nombre del duefio o productos fa-
brique u ofrezca, o bien puede usarse por un tercero pero con
la licencia respectiva.

Tampoco pueden usarse o intentar registrar -
como marca, nombres propios pero que sean muy parecidos a ---
otros nombres ya registrados y que puedan causar confusi6n en
los productos ¢ servicios, por ejemplo, se negé el registro -
del nombre LEOLA GREY, por considerarse una imitacién de la -
marca DOROTHY GREY en 1943,

En otras palabras, para usarse el nombre co-
mo marca, tendrd que ser este suficientemente distintivo.

Por otra parte, ya se sefialé que las denomi-
naciones sociales pueden registrarse como marca, sin embargo,
como afirma el maestro César SepGlveda (1), en el plano publi
citarfo y comercial, las razones sociales nunca han tenido re
sultados porque no poseen cualidades suficientemente distinti
vas. Asf por ejemplo: Morales Lépez y Compafifa no puede ---
constituir una buena marca para cerveza, o la Atléntida, S. -
de R.L. para perfumes o finalmente: Sénchez e Hijos, para ro
pa iInterior femenina: son francamente ineptas.

( 1) Sé&pulveda, César. El Sistema Mexicano de .la Propiedad
Industrial, Editorial Porrda, 2a. edicibn, México, ---
. p. 120.




‘3.~ Los seudénimos.

Estos no son nombres reales sino falsos, ---
adoptados o ficticios muy difundidos en el campo artfstico, -
generalmente para ocultar la verdadera personalidad del au---
tor, aunque con una estrecha relacién con la propia personali
dad de éste. No hay que confundirlo con el sobrenombre o apo
do, porque generalmente estos se derivan de los defectos fisi
cos o de conductas consideradas negativas de las personas, o-
para distinguir en el caso del sobrenombre, a dos personas --
con el mismo apellido.

Por esta razén, la Ley admite el registro de
seudénimos como marca, pero si es un seudénimo muy conocido -
y un tercero desea registrarlo como marca tendrd que recabar-
la autorizaci6n del duefio del mismo. Tal fué el caso de la -
negativa de registro para un tercero del seud6nimo “"Pelé" pa-
ra distinguir todo género de publicaciones y revistas.

4.- Los t{tulos de nobleza.

En otros pafses, esencialmente mondrquicos,-
en donde los tftulos de nobleza tienen ciertos derechos y pri
vilegios sociales, no pueden usarse estos, sin embargo en Mé-
xico no tienen ninguna validez ni significacién jurfdica de -
conformidad con el artfculo 120. Constitucional, por lo que -
no existe ninguna limitaci6n o restricci6n para constituir vd
lidamente signos marcarios, la misma libertad se extiende pa-
ra sellos herdldicos, escudos de armas y otros signos de no--
bleza.

5.- Firmas o sellos.

En atenci6n a la importancia que reviste una
firma como signo de identififcaci6én y de obligarse al pie de -
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un documento, se hace indispensable darie proteccién jurfdi--
ca, de aquf que la ley exija el consentimiento o la autoriza-
cion del interesade, de sus descendientes o ascendientes si -
aquel ha fallecido. Lo anterior se extiende para el sello, -
aunque éste es ya poco usado para autorizar documentos, se---
llar y cerrar pliegos, sobres y otros usos andlogos.

6.- Nombres geogré&ficos.

Puede usarse como signo marcario cualquier -
nombre geogréfico, es decir, cualquier Estado, valle, regibn,
municipio, barrio, departamento, rio, continente, ciudad, lo-
calidad, montafia, mar, etc. etc.. Es decir, cualquier lugar-
geogrifico de cualquier parte del mundo, siempre y cuando no-
se presenten estas dos circunstancias:

a) Cuando indiquen la procedencia de los --
productos o de los serviclos y

b) Cuando puedan originar confusi6bn o error
en la menclionada procedencia.

Es decir, no hay que confundir la indicacién
de procedencia con la denominacién de origen, pues ambas tie-
nen las siguientes diferencias:

1.- La indicaci6n de procedencia no denomi-~
na un producto, mientras que -la denominacién de origen si lo-
hace.

2.- La indicacién de procedencia se aplica a
todos los productos, mientras que la denominaci6én solo a de--
terminados productos o de determinada calidad y caracterfisti-
cas. La indicacién de procedencia no determina calidad ni ca
racterfsticas especiales.

3.~ La denominacid6n de origen es un signo -
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distintivo mientras que la indicaci6n de procedencia no lo es.

4.- La denominacién de origen es un objeto-
jurtdicamente protegido por la Ley como parte de la propiedad
industrial, mientras que la indicaci6n de procedencia no lo -
es.

Las disposiciones anterfores también se ex--
tienden a los gentilicios, que denotan gente, naci6n o patria
por ejemplo, no pueden ser admisibles como marcas:

"inglés", para distinguir casimires,
“sutzo", para distinguir relojes,
“francés", para distinguir perfumes o

"italiano", para distinguir pastas alimenti-
cias, etc. ’

7.- Los titulos de obras literarias, artis-
ticas o clentificas.

En México es perfectamente lfcito que un ter
cero solicite el registro marcarfio de una obra literaria, ar-
tistica o cient{fica; asf como los nombres o figuras de perso
najes ficticios o simb6licos, siendo desde luego necesario, -
obtener el consentimiento de aquel que posee los derechos vi-
gentes de autor, de acuerdo a la Ley Federal de Derechos de -
Autor, lo que ha evitado afortunadamente o por lo menos limi-
tado infinidad de controversias y gran piraterfa que se venfa
dando en nuestro pafs.

8.- Oenominaciones.

Las denominaciones pueden ser arbitrariaé, -

de fantasfa o evocativas. Son todas aquellas que se inventan
del lenguaje corriente, Son todas aquellas producto de la --
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imaginaci6n y se forman de mapera fantasiosa, arbitraria o --
caprichosamente y que ha sido escogida libremente y por quien
la va a emplear como marca.

En México y en todos los pafses del mundo, -
la Denominacién arbitraria o de fantasfa constituyen la cate-
gorfa mds numerosa de las marcas de fébrica, de comercio o de
servicio. Dentro de este grupo estan también las marcas evo-
cativas, que en opinlén del maestro David Rangel, son aque---
l1las que "formadas de un modo arbitario despiertan la idea --
del producto o sugieren su naturaleza o utilidad" (2). Es de
cir, se relacionan de modo remoto o indirecto con el producto
y no son descriptivas porque como veremos mis adelante ésta -
caracterfstica es una prohibicién para registrarla como mar--
ca. Por ejemplo la marca "completarr6z" o "nectarita" obteni
das por General Foods de México.

En este aspecto, es importante aclarar que -
la justificacién original fué usada para nombrar los produc--
tos en el ramo farmacéutico o industrial, no obstante, actual
mente se usa para infinidad de productos en particular los --
alimenticios, por ejemplo NESCAFE para café, VELOZ para bici-
cletas o CHOCOMILK para una bebida con sabor a chocolate, pa-
ra este prefijo en particular, existe Jurisprudencia de la --
Corte que la ha considerado de uso com@n, es decir el prefijo
CHOCO fue constantemente registrado por la Direcci6n de la --
Propiedad Industrial y coexiste vdlidamente para varios titu-
lares diferentes de las marcas: CHOCOLINA, CHOCONIEVES, CHO-
COLITO, CHOCO-KRISPIS, etc. por lo que respecta a las naciona
les, en cuanto a las internacionales estan registradas en la-
propia dependencia: CHOCOTI, CHOCODREAM, CHOCOSOL, CHOCOQUI-
NA, CHOCOLATINES, etc.

( 2 ) Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario, --
Edicién del autor, Primera edicién, 1960, p. 272.
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Asimismo, pueden registrarse como marcas ---
aquellas que contengan los prefijos de sustancias quimicas o-
farmaceGticas como SULF, por ejemplo: SULFACRIL, SULFACRINA,
SULFADIAZINA, ETC.

9.- Nameros, letras, siglas y monogramas.

En México, los nGmeros y letras son véilidos-
como signos marcarios a condicién de que estén acompafiados y-
combinados de elementos o signos que les den una caracterfsti
ca distlntiya. es decir, no podrén registrarse aisladamente -
nameros ni letras.

Sin embargo, es pertinente sefialar que aqui-
la autoridad ha actuado con liberalidad, porque no hay duda -
de que las letras son verdaderos medios materiales que pueden
distinguir los productos.

La administracion mexicana ha concedido los-
registros de marcas que consisten exclusivamente de alguna le
tra del alfabeto castellano, por ejemplo "Z" para distinguir-
productos quimicos, "X" para productos musicales o "S" para -
aparatos eléctricos. Asimismo es usual combinar dos o més le
tras pero que no llegan a constituir un vocablo, por ejemplo-
"AMD" para cuchillerfa, o “JMG" para calzado.

En cuanto a los ndmeros se siguen las mismas
reglas de interpretaci6n, es decir, son admisibles para regis
tro, los signos consistentes en nameros, sean estos dfgitos o
compuestos de varias cifras. Por ejemplo "333" para calzado,
"666" para un medicamento, "33" para detergentes, "474" para-
medias.

Finalmente también son admisibles la combina
ci6én de letras con nameros de lo eficaz de su distinci6n y --
proteccién, por ejemplo: "2x3" para alimentos, "8x4" para de
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sodorantes, "CHANEL No. 5" para perfumes, “CLUB 45" para una-
bebida alcoh6lica, etc.

En cuanto a las siglas, consideradas como --
una letra inicial que se emplea como abreviatura de una pala-
bra, la cual a su vez es el nombre propio de una persona fisi
ca o moral, pueden vdlidamente registrarse como marcas, tanto
si-estdn combinadas en forma caprichosa, como si estdn repre-
sentadas con caracteres grdficos no especiales. Por ejemplo:

"R.C.A." (Radio Corporation Of America)
"I1.B.M." (International Bussines Machines)
"I.E.M." (Industria Eléctrica de México)
"G.E." (General Electric)

"G.M." (General Motors), etc.

En cuanto a las siglas gubernamentales o de-
organizaciones internacionales estas pueden usarse, pero con-
la autorizacién expresa de las mismas, por ejemplo las siglas
de: ALALC, PEMEX, UNESCO, GATT, ONU, etc.

10.- El emblema de la Cruz Roja.

Es importante seflalar en este capftulo lo re
lativo al emblema de la Cruz Roja y la Denominacién "Cruz Ro-
ja“. )

La Cruz Roja es el nombre de un organismo --
privado de utilidad pablica, integrado por sociedades naciona
les para el socorro y la asistencia en tiempos de guerra y --
paz, es reconocida por todos los Gobiernos como asociaci6n in
ternacional y con un cierto control y como asociacién de bene
ficiencia internacional, también es reconocida por todas las-
naciones civilizadas.
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€1 emblema de la cruz roja es en honor a ---
Jean Henri Dunant, de nacionalidad suiza quien propuso y fun-
dé la asoclacién y asf el estandarte helvético es rojo.

Por ias anteriores razones en la Convencién-
de Ginebra del 6 de julio de 1906 protege totalmente la deno-
minaci6n y el emblema de la Cruz Roja, y por lo tanto la pro-
hibicién de usarla, sin la absoluta autorizacién de la asocia
cién, prohibicién que se hace extensiva a México al adherirse
a la citada Convencién el 4 de junio de 1907.

tt.- Signos figurativos o emblematicos.

La doctrina coincide en que son todos aque--
l1los que estén destinados a atraer la atencién visual, por --
ejemplo: los emblemas, etiquetas, vifietas, retratos, fotogra
fias, colores, mapas, envolturas, formas de envase, produc---
tos, escudos, banderas, signos, y punzones de contral y garan
tia.

A continuaci6n ser&n desarrollados brevemen-
te:

a).- EMBLEMA.- Afirma el maestro Rangel Me
dina "que es el medio de representacién grdfica empleado por-
la industria o el comercio para distinguir mercancfas" (3), -
por lo tanto los emblemas de los establecimientos comerciales
pueden constituir marca para ser aplicada a las mercanclas --
que ahf se venden.

- Lo {deal entonces, es registrar la denomina-
ci6n de la marca con su respectivo emblema y asf avitar se---
rias controversias. Por ejemplo la marca extranjera CHEMISE-
LACOSTE y el cocodrilo verde como emblema, o la marca BIMBO -

{ 3 ) Rangel Medina, David, ob. cit. p. 280.




con el osito respectivo.

b).- ETIQUETAS.- Es la rotulaci6n impresa-
en reducido tamafio, adherida a toda clase de envases, paque--
tes, etc., que dd al producto una presentaci6n caracterfsti--
ca.

c).- VINETAS.- Viene del! adorno dado a los
margenes, titulos, al final o comienzo de los libros, general
mente representado en un racimo de uvas, o una cepa. Actual-
mente son poco usadas,

d).- RETRATOS Y FOTOGRAFIAS.- V4lidamente-
pueden registrarse como signos marcarios si se obtiene la au-
torizacién del interesado (autor) o de sus ascendientes o des
cendientes si ha fallecido.

e).- COLORES.- Pueden ser un signo marca--
rio siempre y cuando vayan acompafiados de elementos suficien-
temente distintivos. Esta exigencia es 16gica, si no cual---
quier persona registrarfa los 7 colores del arcoiris o espec-
tro solar como signo marcario, impidiendo que el resto de los
productores y competidores puedan usarlos, lo cual es itnadmi-
sible; ésta disposicién también se extiende a los matices de-
dichos colores, por ejemplo, respecto del azul, el azul mari-
no, azul rey, azul eléctrico, azul claro, azul cielo, etc.

f).- MAPAS.- EIl mapa se entiende como la -
representaci6én geogrdfica de un pafs, Estado, zona, terreno,-
etc. En México los mapas pueden emplearse como elementos de-
las marcas, siempre y cuando correspondan al pafs de origen o
lugar de procedencia de los productos o servicios que se quie
ran distinguir. Es decir, por sf solos los mapas no pueden -
constitulr signos marcarios.

g).- ENVOLTURAS, FORMAS DE ENVASE.- Todas-
las envolturas, formas de envase, recipientes y otras, no pue
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den constituir signos marcarios sino estdn presentados con --

caracterfsticas muy especiales que los hagan lo suficientemen

te distintivos para ser registados como marcas. La protecci6n
se hace muy particular para los envases de vidrio como las bo

tellas para refrescos (por ejemplo la botella de Coca cola) y

aguas minerales; botellas para distinguir perfumes, cremas o-

artfculos de tocador (en particular los productos de perfume-

rfa de la marca AVON que cuentan con infinidad de registros -

por la presentacién particular de sus productos), etc.

h).- LA FORMA DEL PRODUCTO.- Actualmente -
todav{a hay, controversia si la forma del producto puede regis
trarse como marca, la doctrina estd muy dividida y en sentido
afirmativo se han pronunciado los franceses que defienden que
la forma del producto puede registrarse como marca, porque --
-argumentan-, muchas veces los consumidores distinguen o bus-
can més los productos, no por la marca, sino por su forma ori
ginal, por ejemplo: jabones, quesos, etc. Claro que para re
gistrarlo como marca, ésta forma del producto debe de tener -
los siguientes requisitos o caracteristicas:

La forma no debe ser: ni esencial para el -
producto; ni funcional; ni de utilidad intri{nseca o exterior-
del producto; ni siquiera estética u ornamental. En otras pa
labras, la forma del producto no debe ser un vehfculo de uti-
1idad, por ejemplo, como el de algunos fracos o envases para-
adaptar la mano y servir mejor el producto o portarle fécil--
mente; tampoco se registrardn aquellos que tengan la forma --
usual y corriente del producto, En la Ley mexicana se acepta
este criterio en la fracci6on IV del artfculo 91, aplicado a -
contrario sensu.

i).- ESCUDOS, BANDERAS O EMBLEMAS DE CUAL--
QUIER PAIS, ESTADO, MUNICIPIO O DIVISION POLITICA SIMILAR.- -
En nuestro pafs y en los de mayor parte del mundo, los simbo-
los nacionales esté&n jurfdicamente protegidos, como son: el-
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Escudo Nacional, la bandera y el himno nacional, porque cons-
tituyen también signos de soberanfa y representativos de sus -
ideas polfticas, sentimientos nacionalistas, su historia, ---
etc..

En México, es admisible registrar como marca
cualquier emblema, bandera o escudo de cualquier pals, Esta--
do, municipio o similar siempre y cuando exista el consenti--
miento, segin el Convenio de Parls al que México pertenece, -
y la Gnica limitante es que no se contrarié el orden péblico.

Sin embargo, y por -las razones apuntadas l{-
neas arriba esto tiene controversia, ademds en nuestro pafs -
existendisposiciones en contrario para €l uso de los simbo--
los nacionales mexicanos que estdn en franca contradiccibn --
con la Ley de Invenciones y Marcas:

1.- Una autorizacibén en este sentido viola-
rfa el derecho del Estado a controlar el uso de sus simbolos-
nacionales y su soberanfa. Asimismo serfa violatorio de la -
Constitucion y Leyes reglahentarias de la misma. En efecto,-
el artfculo 73, fraccién XXX-B que otorga facultades al Con--
greso para legislar precisamente sobre estos simbolos, y es -
la Ley sobre las caracter{sticas y Uso del Escudo, la Bandera
y el Himno Nacional de! 24 de febrero de 1984 que prohibe y -
hace imposible que estos simbolos puedan ser objeto de regis-
tro marcario, pueden ser objeto de comercio, como sucede en -
la celebracién de fiestas patrias oficiales como el 16 de sep
tiembre o el 20 de noviembre, es decir, pueden venderse pero-
no registrarse como marca.

Por otra parte el C6digo Penal en el Capftu-
lo V, relativo a Las Insignias Nacionales establece en el ar-
tfculo 191 pena de seis meses a cuatro aflos de prisién o mul-
ta de $ 50.00 a $ 3000.00 al que ultraje el escudo nacional o
la bandera, ya sea de palabra o de obra. Asimismo el artfcu-
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lo 1920., sefiala una pena de tres dfas a un afio de prisién y
multa de $ 25.00 a $ 1000.00, a quien haga uso indebido del -
escudo, insignia o del himno nacional. En este sentido los -
pnealistas RaGl Carrancd y Trujillo y Ratl Carrancd y Rivas,-
hacen una apasionada defensa de estos signos nacionales al se
ffalar que el ultraje no s6lo debe considerarse de palabra y -
obra, sino de toda clase de gestos sonidos, caricaturas o de-
expresiones aparentemente inofensivas pero que tienen connota
ci6n injuriosa y difamatoria, aunque sea una sola vez. “por-
que el ultraje existe independientemente de la gravedad de la
ofensa." (4)

Jj).- SIGNOS MIXTOS Y COMPLEJOS.- Estos sig
nos que el Estado adopta tienen una funcién de autentifica---
cién ptiblica, y por lo tanto una gran trascendencia, sin em--
bargo, pueden constituir vilidamente signos marcarios con la-
autorizaci6n de la autoridad competente. (fraccién VIII del-
artfculo 91). Sin embargo esta autorizacién tendrd siempre -
el cardcter de excepcional, porque precisamente estos sellos,
signos o punzones que tienen un caricter oficial, estdn reser
vados al Estado para garantizar la identidad y legitimidad de
los actos a las cosas que aplica y que tienen una garantfa pd
blica.

Hay diversidad de disposiciones regulando e§
tos sellos o marcas pablicas como son por ejemplo, La Ley de-
Normas, Pesas y Medidas, su reglamento y decretos adicionales
para el uso de las siglas D.P.M. del Departamento de Pesas y-
Medidas de la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial. -
Otro ejemplo son los sellos oficiales para marcar todas las -
carnes destinadas a consumo humano, para autentificar la ins-

( 4 ) Carrancd y Trujillo, Raal y Carrancd y Rivas, Raal, -

Codigo Penal Anotado, Editorial PorrGa, S.A.; 1978, -
pags. s ' y 363.
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pecci6n sanitaria. Incluso las tintas usadas tienen particu-
lar calificacién, por ejemplo la tinta verde significa que el
producto fué "RECHAZADO 0 SOSPECHOSO", mientras que la tinta-
morada significa: "INSPECCIONADO Y APROBADO".

Hay también como ejemplo, los punzones para-
marcar la pureza del oro y la plata y otros productos metaldr
gicos, precisamente para evitar fraudes, imitaciones o falsi-
ficaciones.

Finalmente el Cédigo Penal en el Titulo Deci
mo tercero, denominado “Falsedad", en los artfculos 241 y 242
se ocupan en 13 fracciones de la falsificaci6n de sellos, cu-
flas, punzones, troqueles, marcas, pesas y medidas as{ como de
las penas y sanciones que van de 3 meses a 9 afios de prisi6n.

k).- SIGNOS MIXTOS Y COMPLEJOS.- Son aque-
llos signos que estdn constituidos por la combinacién de sig-
nos nominales y figurativos que son susceptibles de protec---
cién juridica a titulo de marca, siempre y cuando tengan efi-
cacia, suficiente capacidad distintiva y sean l{citos.

En cuanto a esta Gltima caracteristica de 1i
citud, es conveniente recordar simplemente a modo de seiala--
miento, los signos o marcas no registrables por ser ilfcitos:

- Armas, Escudos y Emblemas de la Nacién.

- El Emblema de la Cruz Roja, DenomlnaciQn-
"Cruz Roja" y Denominacién "Cruz de Ginebra".

- Nombres, Firmas, Sellos y Retratos sin --
autorizacién correspondiente.

- Signos contrarios a la moral y a las bue-
nas costumbres, que mds adelante serén analizados.
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C.- Signos que no pueden constituir marca.

Corresponde aquf el andlisis del art{culo --
910. de la Ley de Invenciones y Marcas.

Artfculo 91o.- No son registrables como mar
ca:

Fracci6n I.- Las denominaciones.

Las denominaciones y signos que no reGnan ~--
los requisitos que sefiala la fraccién I del artfculo ante----
rior.

Esta disposicién resulta l6gica ademés de -~
que hacer lo contrario serfa francamente ineficaz, por ejem--
plo, no puede solicitarse el registro de la marca "zapatos" -
para marcar zapatos, o la de "lentes" para seflalar una infinf
ta varledad de lentes que puede haber en el mercado, porque -
ademds de ineficaz, son palabras o términos del dominio pGblf
co y del lenguaje corriente y nadie puede hacerlos objeto de-
un derecho exclusivo a través de una marca porque se consti--
tuirfa un monopolio sobre un producto. Finalmente también -~
atenta contra los principios de originalidad, distintividad y
diferenciacion que deben caracterizar a las marcas.

En Méxjco, se han negado los requisitos de -
los siguientes nombres genéricos:

"Sal de uvas" para distinguir preparaciones-
medicinales antidcidas.

"Pachuco" para distinguir vestuario.

"Sarteneta" para utensilios de cocina.

"Cuba libre" para bebidas alcoh6licas.

"Yogurt" para productos de leche, etc.

En cambio, fueron consideradas como marcas:-
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"Kardex" para distinguir sistemas de archivo
para oficinas y similares.

“"€lectropura” para agua embotellada.

"D.D.T." para insecticidas, etc.

Fraccién II.- Los nombres comerciales.

Los nombres propios, técnicos o de uso comfn
-de los productos o servicios que pretendan ampararse con la -
marca, asf como aquellas palabras gque en el lenguaje corrien-
te o0 en las précticas comerciales, se hayan convertido en la-
designacién usual o genérica de los mismos.

La fraccién Il sefiala la posibilidad de que-
una marca denominativa, es decir, aquella que fué producto tg
talmente del ingenio o de la fantasfa de su autor, después de
un clerto tiempo se vuelva de uso generalizado por el pablico
o del lenguaje corriente, "se vu[garice” y sobre todo si el -
titular de la marca lo consciente o no toma medidas suficien-
tes para evitarlo. En este caso el titular pierde todos los-
derechos y se pierde en consecuencia el requisito de distinti
vidad y eficacia efectiva.

Casos tipicos y ademds empleados de manera -
abusiva por los competidores son: NYLON, MAIZENA, JEEP, D.D.
T., ASPIRINA, CHICLES, CELOFAN, GUILLETE, etc.

Es pertinente seflalar que existen algunas --
excepciones a esta prohibici6én, como la que sefala que "las -
denominaciones necesarias y vulgares pueden constituir vélida
mente signos marcarios, si se aplican productos o servicios -
diversos a los que usualmente designan, transformindose en de
nominaciones de fantasfa, y por ende, con plena capacidad y -
eficacia distintiva y suficientemente originales". (5)

{ 5 ) Rangel Medina, David, Ob. cit., pa&gs. 300, 301 y 324.
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El tema suscita mucha controversia y al res-
pecto se han elaborado varias teorfas como la dbjetiva. Subje
tiva e Intermedia. La Ley mexicana actual se acoje a la Teo-
rfa Subjetiva, es decir, toma en cuenta el comportamiento ac-
tivo o pasivo del titular de la marca, as{ también la vulgari
zacl6n de la marca debe verificarse no s6lo en su empleo nece
sario para el ‘pGblico consumidor, sino incluso por los circu-
los comerciales.

Fraccién II1I.- Figuras de uso com@n.

La figura de los envases que sean del domi--
nio pGblico o que hayan hecho de uso comGn y, en general, ---
aquellos que carezcan de una originalidad tal que los distin-
ga fécilmente.

La Ley mexicana se refiere Gnicamente a "---
nombres que se hayan hecho de uso comGn" sin aludir a las fi-
guras que tentan esa condicién. Tal silencio sin embargo, no
significa que se admita el registro de figuras o signos que -
puedan considerarse ya como un simple adorno, bien como un --
sfmbolo usual y corriente para designar objetos de algtn ramo
industrial o comercial, pues las reglas establecidas para las
denominaciones usuales son aplicables a los elementos emblemd
ticos. -

Fraccién IV.- La forma usual.

La forma usual y corriente de los productos-
o la impuesta por la naturaleza misma del producto o del ser-
vicio o por su funcién industrial.

En efecto hay figuras que son de uso general
para ciertos productos, como sucede con la liebre y el faiséan
para artficulos de caza; el pez para el comercio de'pesca; una
hoja de vid o un racimo de uvas para vinos y licores; el rayo
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para aparatos eléctricos, etc. Dichos signos no pueden ser -
usados por un empresario determinado en forma monop6lica, por
que ya se reconocen popularmente, como medios que tienen la -
funci6én de identificar todas las mercancfas de un género de--
terminado.

Fracciéon V.- Figuras o frases descriptivas.

Las denominaciones, figuras o frases descrip
tivas de los productos o servicios que traten de protegerse -
como marca. Una denominacién no se considerars distintiva --
porque ostente una ortograffa caprichosa, o construccién arti
ficial, o sea el producto de la unién de dos o mas palabras -
que, analizadas aisladamente, continuen siendo descriptivas -
‘en su conjunto.

Quedan inclufdas en el supuesto anterior las
palabras descriptivas o indicativas de las cualidades, carac-
teristicas fisicas, contenidos, uso, destino o funcién, compo
sici6n de propiedades, tipo, especie, calidad, cantidad, va--
lor, presentacién o época de elaboracién de los productos o -
de prestacion de los servicios.

De acuerdo a la interpretaci6n del Segundo -
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Cir--
cuito: “"frases descriptivas son aquellas que de modo innega-
ble y categbrico describen especifica y exclusivamente los --
productos que pretenden ser protegidos como marca."

Es decir, no pueden registrarse como marca -
aquellas frases que se refieran al color, naturaleza, dimen--
sién, funci6n, composicién, tipo, peso, ingredientes o medi--
da del producto. Por ejemplo las solicitudes para registro -
de las marcas: "MAIZARINA" para registrar harina de mafz o -
“NARANJINA" para amparar naranjas o productos de naranja, sin
embargo ilegal o inexplicablemente hubo ya un registro de las
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autofldades mexicanas de la frase descriptiva "METROBUS" como
marca para unidades de transporte, porque a Juicio del citado
Tribunal Colegiado "las dos palabras unidas pierden descripti
vidad" y se convierten “"en una palabra lfcita o registrable"-
que de ninguna manera describe segln el tribunal, una al ----
transporte colectivo y la otra al vehfculo.”

Fraccién VI.- Las letras nGmeros y colores.

Las letras aisladas, los ndmeros y los colo-
res afsiados, a menos que estén combinados o acompafiados de -
elementos tales como signos, disefios o denominaciones, que --
les den un cardcter distintivo. Se considera nGmero aislado,
el compuesto por uno o més digitos expresados numéricamente o
con letra.

Tampoco son registrables como marcas, voca--
blos descriptivos con ortograffa caprichosa o cambiando le---
tras del alfabeto pero que tienen un mismo sonido, por ejem--
plo:  VITMINA por VITAMINA, o una "K' por una "C" asf se negl
el registro de ia marca "KOMODO" por "Cémodo" porque todos, --
los fabricantes de zapates tienen el derecho de poner este ca
lificativo a los zapatos que fabrican no asf la marca "KOMO--
DINI" que s{ fue aceptado el registro por el Primer Tribunal-
Colegiado en Materia Administrativa para la fdbrica de zapa--
tos "El Borceguf®.

Tampoco son admisibles para registro, las fi
guras o emblemas tomados de la naturaleza misma del producto,
por ejemplo una vaca para distinguir productos lé&cteos, una -
manzana o durazno para mermeladas o conservas, un libro para-
impresos y publicaciones, etc. Sin embargo existen excepcio-
nes y es cuando existen emblemas y frases totalmente origina-
les que son perfectamente distintivos y por lo tanto registra
bles, es el caso de la marca francesa para distinguir quesos-
denominada: "LA VACHE QUI RIT" y que tiene como emblema la -
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figura de una vaquita sonriente.

Tampoco son registrables los calificativos -
que evocan alguna caracterfstica del producto, como BUENO, EX
TRA, DE PRIMERA CALIDAD, ULTIMA MODA, VERDADERO, NATURAL, SU-
PERFINO, etc.

Fraccién VI1.- Escudos, banderas y emblemas.

Las que reproduzcan o imiten sin autoriza---
cion escudos, banderas y emblemas de cualquier pafs, Estado,-
Municipio o divisiones polfticas similares; asf como las deno
minaciones } siglas de organizacién reconocida oficialmente;-
asf como la designacién verbal de los mismos.

Fraccién VIII.- Signos o punzones oficiales.

La que reproduzcan o imiten signos o punzo--
nes oficiales de control y garantfa adoptados por un Estado,-
sin autorizacion de la autoridad competente.

Fraccion IX.- Imitacién de monedas o bille-
tes.

Las que reproduzcan o imiten monedas, bille-
tes de bancos y otros medios oficiales de pago nacionales o -
extranjeros o las monedas conmemorativas.

Esta prohibicién es nueva en la ley y no hay
doctrina al respecto. En los Instrumentos Internacionales se
hace alusi6én en el Convenio Centroamericano para la Proteccién
de la Propiedad Industrial, no as{ en el Convenio de Par{s ni
en la Ley Tipo para pafses en vias de Desarrollo, a pesar de-
que ha habido bastantes comerciantes que sin escrGpulos repro
ducen o imitan las monedas o billetes para usarlos como mar--
cas.
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El C6digo Penal mexicano también contiene -~
disposiciones para estas materias en los Capftdlos I y II "AlL
teraci6bn y Falsificacién de Moneda, Billetes de Banco y Otros"
particularmente en los artfculos del 234 al 238 se protege es
to, al tipificarse el delito de falsificaci6n de billetes y -
monedas y se seflalan Las penas que van de 6 meses a 5 afios pa
ra las monedas; y de 5 a 12 afios para los billetes de banco.-
Ademds no hay que olvidar que la emisién de moneda y billete-
es competencia exclusiva del Estado de conformidad con el ar-
ticulo 28 de la Constituci6n. Prohibicidn que se hace exten-
siva para las monedas conmemorativas a las que se les d& un -
cardcter oficial como son por ejemplo las monedas del mundial
de futboll que son emitidas por la Casa de Moneda.

Fraccién X.- Condecoraciones y medallas.

-Las que reproduzcan o imiten condecoraciones,
medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, -
congresos, eventos culturales o deportivos reconocidos ofi---
cialmente.

Se considera a las medallas, condecoracio---
nes, recompensas, diplomas, premios, menciones y distinciones
honorfficas como la distinci6n de otro tipo, el resultado del
esfuerzo, trabajo, superioridad, acto heréico o consagraci6n-
personal de alguien en particular y bien espec{ficamente sefia
lada, por lo que ni siquiera pueden transmitirse o cederse a~
tftulo honeroso ni gratuito.

La fracci6n X, se refiere a distinciones he-
chas en exposiciones, ferias, concursos, o eventos cultura---
les, comerciales o deportivos oficiales. En consecuencia se-
considera como un honor personal por lo que no es posible que
alguien ajeno se atribuya honores o distinciones gque no son -
el resultado de su esfuerzo, trabajo, ctreacit6n inventiva o de
su inteligencia, que nadie le otorg6, distinguié o concedi6 y
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que quisiera apareciera en sus productos o servicios.

En este sentido, la Ley de Premios, Estimu--
los y Recompensas de la Armada de México del 14 de enero de --
1985 se refiere a estas distinciones honorificas.

Asimismo, el C6digo Penal sanciona en el ar-
ticulo 250 con prisi6n de un mes a 5 afios a quien use unifor--
mes, insignias, distintivos o condecoraciones a que no tengan-
ningan derecho.

Fracci6bn XI.- Firmas y sellos.

Los nombres, seud6nimos, firmas, sellos y re
tratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, -
si han fallecido, de sus ascendientes o descendientes de grado
mis préximo.

Fracci6bn XI1.- Obras literarias, artisticas
o cientfficas.

Los titulos de obras literarias, artfsticas-
o cientificas y los personajes ficticios o simb6licos, salvo -
con el consentimiento de su autor, cuando conforme a la ley de
la materia, éste mantenga vigentes sus derechos; asf como los- .
personajes humanos de caracterizacién, si no se cuenta con su-
conformidad.

Fracci6n XIIl.- {Derogada).

Fracci6n XIV.- Demoninaciones geogréificas.

Las denominaciones geograficas, propias o co
munes, asf como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando -
indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan-
originar confusitén o error en cuanto a su procedencia, as{ co-
mo las denominaciones de poblaciones o lugares que se caracte-
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ricen por la fabricacidén de ciertos productos, para amparar &S
tos, excepto los nombres de lugares de propiedaﬁ particular, -
cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consenti
miento del propietario.

Fraccién XV.- Los mapas.

Los mapas, Sin embargo, podrén usarse como -
elemento de las marcas, si corresponden al pafs de orfgen o ly
gar de procedencia de los productos o-servicios que aquéllas -
distinguen, siempre que en este pafs estuviesen registrados.

Fraccién XVI.- Origen, componentes o cuali-
dades de los productos.

Las denominaciones, signos o figuras suscep-
tibles de engafiar al pGblico o inducir a error, entendiéndose-
por tales, los que constituyan falsas indicaciones sobre la na
turaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o-
servicios que pretendan amparar.

Fraccién XVII.- Disposiciones legales.

Las denominaciones o signos que conforme a -
otras disposiciones legales, no sea posible utilizar para fi--
nes comerciales, o por razones de interés pGblico, la Secreta-
rfa de Comercio y Fomento Industrial considere inconveniente -
registrar, )

Fracci6én XVIII.- La moral y las buenas cos-
tumbres.

Todo lo que sea contrario a la moral, a las-
hyenas costumbres al orden pGblico y aquello que tienda a ridi
culizar ideas o ﬁersonas.
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Ya sabemos lo inGtiles que han sido los in--
tentos por precisar las nociones de moral, buenas costumbres y
orden ptiblico, no sélo en el &mbito jurfdico, sino sociolbgi--
co, religioso y hasta ético, porque varfan demasiado con el --
tlempo, la época, las circunstancias, la cultura y otras razo-
nes todas validas, sin embargo, todas las legislaciones contig
nen estas disposiciones a pesar de las vaguedades, imprecisiones
y diversas interpretaciones por la elemental razdén de que exis
ten conductas que atentan contra la moral coman, la dignidad y
el pudor de las personas y sus sentimientos, es decir, a pesar
de la imprecisién de los conceptos, hay una moral y dignidad -
natural y esencial en todos los seres humanos racionales y ci-
vilizados que debe protegerse y que todos entendemos, o lo que
el maestro David Rangel denomina "ia conclencia com@n del pue-
blo y que son motivo de escéndalo”. (6)

Generalmente estos signos contrarios a la mo
ral, el orden pGblico o las costumbres son signos obscenos o -
de cardcter sexual.

Son diversas Ias normas que se refieren a es
tos signos como la Ley Federal de Derechos de Autor, la Ley fe
deral de Radio y Television, la Ley de la Industria Cinemato--
gréfica, el Reglamento de Anuncio y Publicad (hay un nuevo an-

teproyecto), etc. pero independientemente de lo variade de su-

interpretacidn, asf{ como la de orden pGblico, en general todo-
ello se interpreta como "la salvaguardia de los intereses de -
la colectividad y la subsistencia del Estado bajo un orden ju-
ridico".

Fracci6én XIX.- La confusioén.

Las denominaciones o signos iguales o seme--
jantes a una marca, que la Secretarfa de Comercio y Fomento In

{ 6 ) Rangel Medina, David. Gb. citada. p. 398 y 399
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dustrial estime notoriamente conocida en Méxic034para proteger
los mismos o similares productos o servicios, o bien que sean-
susceptibles de crear confusi6én en forma tal, que puedan indu-
cir al pablico a error.

"Las denominaciones, signos o figuras suscep
tibles de engafiar al pablico o inducirlo a error, entendiéndo-
se por tales los que constituyan falsas indicaciones sobre la~
naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos-
0 servicios que pretenden ampararse”.

. Es decir, esta fracci6n se refiere a los sig
nos o figuras susceptibles de engahar al ptblico. -

En realidad esta hipbtesis ya se contiene en
la fracci6n X1V, aunque la autoridad ha determinado que no es-
as{, y que esaAfraCCIOn estd expresamente para la proteccibn -
del consumidor evitdndole defraudaci6bn, o como afirma el maes-
tro David Rangel Medina: "obedece a un principlo de ética co-
mercial y a la tutela del interés general®, (7)

Fracci6n XX.- La traducci6bn de otros idiop--
mas.

La traduccién a atros idiomas de las pala--~
bras no registradas.

Las palabras simples o compuestas de lenguas
vivas extranjeras y las constitufdas artificiosamente de modo-
que por su grafismo o fonética parezcan voces extranjeras cuap
do la marca se solicite para aplicarse a artfculos o servicios
que el solicitante produzca o preste exclusivamente en el pafs-
o en cualquier otro pafs de habla espaficla.

{ 7 ) WNava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas. 'Porrfia, -
S.A. 1a, Edici6én. MéXico. 198B5. p. 496. '
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En este sentido existe el criterio del Ter-
cer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa al interpre-
tar que la prohibicién obedece a una doble finalidad; preve--
nir a error al pGblico sobre la procedencia de los productos-
que ampara la marca y pensar que es de procedencia extranjera
e impedir los perjuicios que con tal error se puedan ocasio--
nar a la industria nacional. '

En relacién a esta prohibici6bn hay algunas-
excepciones, por ejemplo:

- Palabras que ni fonética o gré&ficamente-
parezcan voces extranjeras.

- Palabras simples o compuestas de lenguas
muertas, y

- Palabras simples o compuestas de lenguas
vivas extranjeras, cuando los productos o servicios no se prg
duzcan o presten en cualquier pafs de habla espafiola.

A pesar de las excepciones antes menciona--
das, la mayorfa de los autores considera que es exajerada y -
se deja al arbitrio de la autoridad administrativa calificar-
1o, porque en ocasiones basta que le parezca extranjera para-
negar el registro, aparte de que se obstaculiza la creativi--
dad y s6lo grandes corporaciones han logrado registrarlas, --
por ejemplo: "“KLEEN-BEBE" de Kimberly Clark de México.

Fraccién XXI.- La identidad en otras mar--
cas.

Una marca que sea identica a otra, anterior
mente registrada y vigente, para amparar los mismos productos
o servicios, adGn cuando sea solicitada por el titular de la -
registrada o con el consentimiento expreso de éste.




- 37 -
Fracci6én XXI1.- La vigencia.

Una marca que sea semejante a otra ya regis
trada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos-
o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la ante--
rior, tomdndola en su conjunto o atendiendo a los elementos -
que hayan sido reservados.

Fraccién XXIII.- Confusién en un nombre co
mercial.

3 Una marca que Sea idéntica o semejante, en-
grado de confusién a un nombre comercial aplicado a los mis--
mos o similares servicios, que se presten en el establecimien
to cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad.



EL REGISTRO DE LA MARCA

1.- Procedimiento para el registro de las-

marcas.

En la actualidad los trédmites de registro -
de una marca en nuestro pafs se han vuelto sencillos y rédpi--
dos, de conformidad con la Ley de invenciones y marcas y su -
reglamento. Resulta muy aconsejable que antes de presentar -
la solicitud correspondiente ante la Secretarfa de Industria-
y Comercio para obtener el registro de una marca, efectuar --
una investigacién de anterioridades a fin de cerciorarse de -
la novedad del registro que se pretende realizar.

2.- Presentacion de la solicitud.

Concepto.~ Podemos decir al respecto que -
es el acto jurfdico-administrativo por virtud del cual cual--
quier persona fisica o juridica solicita a la Administracién-
pablica registrar invariablemente un signo o medio material -
con el fin de que constituya una marca,

De conformidad con lo preceptuado por el ar
ticulo 89 de la Legislacién sobre propiedad industrial, Trans
ferencia de tecnologfa e inversiones extranjeras, "Toda perso
na" o sea que no establece restricci6n alguna en el derecho -
mexicano y por lo mismo cualquier persona fisica o jurfidica -
puede solicitar el registro de una marca, sin que previamente
se tenga que cumplir con determinadas condiciones o requisi--
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tos como podrfan ser: el uso anterior, determinada calidad -

profesional, etc.. Al respecto sefiala el ordenamiento que he

mos dejado sefialado "Toda persona que esté usando o quiera --

usar una marca para distinguir los artfculos que fabrique o -

produzca, podrd adquirir el derecho exclusivo a su uso, satis

faclendo las necesidades que establecen esta ley y su reglamen
to.

Igual derecho tendrdn los comerciantes y --
prestadores de servicios debidamente establecidos respecto a-
los artfculos que vendan o los servicios que presten en el --
territorio nacional y de los cuales quieren indicar su proce-
dencia. Los comerciantes podrén usar su marca por sf sola o-
agregada a la de quien fabrique los productos con el consenti
miento expreso de &ste. Ahora bien, las ventajas que podfan-
atribuirsele al solicitante de una marca al no exigirle condi
cién alguna, resultan en cierta forma eventuales pues el artl
culo ciento diecisiete de nuestra Ley expresamente prevee la-
extincién plena de los derechos del registrante si permanece-
sin explotar su marca durante un plazo de tres aflos siguien--
tes a su registro. Este mismo plazo se aplicé inicialmente a
todos los titulares de registro de marcas ya concedidas pero-
dicho plazo empezé a correr a partir del 11 de febrero de 1796
en que entro en vigor nuestra ley. Extinci6n ésta que en ---
nuestro derecho no requiere de alguna declaracién expresa to-
da vez que opera ipso jure, haciéndose la anotacién en el ex-
pediente respectivo para que se piblique en la Gaceta de In--
venciones y marcas.

“"El titular de una marca deberd de-
mostrar a satisfaccidn de la Secre
tarfa de Industria y Comercio el <=
uso efectivo de la misma, cuando -
menos en alguna de las clases en -
que se encuentre registrada dentro
de los tres afios siguientes a su -
registro.  De no demostrarlo se --
considerard extinguido de pleno de
cho el registro”.
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Los extranjeros unjonistas pueden registrar
marcas al igual que los mexicanos en razén del principio fun-
damental del artfculo 20. de la Convenci6n Internactonal de -
la Uni6n de Parfs que consagra la asimilacién del unionista -
al nacional.

En la mayorfa de las legislaciones marca---
rias modernas no se exige calificacién especial al solicitan-
te. (8)

En Francia, toda persona fisica o moral es-~
ta habilitaga para depositar una marca farmacéutica; puede --
ser vilidamente depositada por un no farmacéutico. Tanto la-
jurisprudencia dominante han considerado que el dep6sito es -
vdlido atn cuando haya sido efectuado por un no fabricante o-
comerciante.

Sin embargo, M. Maday en relaci6n a ésta --
cuestién ha distinguido tres grandes grupos de pafses:

.- Los pafses que han adoptado una legis-
lacioén con influencia Britanica. En estos palses no es nece-
sario que e! titular de una marca ejerza por sf mismo una ac-
tividad comercial o industrial. En cambio, si no utiliza por
s mismo las marcas debe estar en condiciones de controlar la
calidad de los productos fabricados o vendidos bajo licencia-
por otra persona ffsica o moral (préctica del usuario regis--
trado). Pero ha sido admitido como suficiente un simple con-
trol Financiero, lo cual otorga claramente a las sociedades -
Holding, el derecho de ser titulares de una marca de una mang
ra vélida.

2.- Los palfses con influencia latina. Que
.generalmente no exigen ninguna calificaci6én por parte del de-
positante. : '

( 8 ) Chavanne, Albert. Marcas cuyo titular no es fabrican-
te. Ffranctia.
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3.- Los otros pafses en donde la Ley exige
directa o indirectamente que el titular de la marca posea ---
clertas calificaciones. (9)

Inspirado en ésta clasificaci6n Pierre De--
mart propone la siguiente division:

A.- Pafses cuya Legislaci6n exige una obli
gacién claramente expresada para que el depositante tenga la-
calidad de comerciante, de Industrial o, de una manera mis ge
neral, de productor,

B.- Pafses donde una obligacién semejante-
no esta contenida expresamente en la Ley, pero donde puede --
ser interpretada por la Jurisprudencia partiendo de ciertos -
textos y,

C.- En fin, pafses donde la Ley no hace --
mencién, ni adn indirectamente de alguna obligaci6n relativa-
a la calidad del depositante. (10)

Posteriormente, este autor hace un andlisis
en relacién a éste problema en algunos pafses, auxiliado al -
efecto, por el estudio de los informes de los corresponsales-
de la Uni6n de Fabricantas de Parfs y algunas indicaciones de
un estudio del sefior Maday. De dicho estudio entre otros, --
los pafses en cuya legislacién marcaria exigen que el titular
de la marca ejerza personalmente una actividad industrial o -
comercial, son entre otros: Alemania Federal, Canada, Brasil,
Dinamarca, Grecia, Holanda, Polonia, Uruguay, etc.

( 9 ) IDEM,

( 10 ) Demart, Pierre. Marcas. Publicado en R.M.P.I.A. --
Afio de 1965/66.
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Al efecto veremos las soluciones que se ---
adoptan en Espafia e Italia.

En Espafia en opini6n de Hermeregildo Baylos
Carrosa ni el Estatuto de la propiedad Industrial ni la Juris
prudencia del Tribunal Supremo sefialan que sea necesario que-
el titular acredite el ejercicio actual de la actividad Indus
trial o Mercantil concreta a la que la marca que pretende ---
inscribirse a de servir de medio 0 en su caso, el uso efecti-
vo de la misma. Sin embargo, el mismo autor cita una senten-
cia de 1o contencioso administrativo de 13 de octubre de 1952,
en donde se-llegé a declarar que no puede ser reconocida una-
marca a quien no aparece inscrito en el Registro Mercantil o-
cuando menos en alta en la Contribucién correspondiente.

En esa virtud el autor Espafiol a su juicio-
considera que la exigencia de que en el peticionario concurra
1a calificacién de Industrial o comerciante carece de justifj
caci6n alguna y no constituye presupuesto esencial de la regu
lacién de la materia en el EPI. Sin embargo no puede negarse
la posibilidad de que, en el curso del procedimiento le sea -
exigida la demostraci6n de esa calidad sobre la base del ya -
citado artfculo 1490. En este sentido es 1a opinién de Monte-
ro Palacios al interpretar los articulos 10o. y 1210. afirman
do categéricamente que este Gitimo precepto legal no debe ser
entendido literalmente y pensar as{, que el status personal -
enunciado en &l es preciso para el registro de una marca; ---
pues, al contrario el articulo 100. concede la misma facultad
a todo espafiol o extranjero que haya establecido o pretenda -
establecer una industria nueva. No obstante este autor, omi-
te lamentablemente comentar el articulo 1490. de EPI que a --
juicio de M. Elzaburu dicho precepto legal confirma sin ningu
na duda que el titular de la marca debe tener la calidad de--
productor, comerciante o fabricante. '

En Italia, los autores Sergio y Lodo Lodi -
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seftalan que seg@in la comon Ric. 21-7-1973 la solicitud de re-
gistro de una marca puede ser propuesta por causahabiente o -
por cualquiera sin que concurra algGn particular requisito re
lativo a la actividad profesional del solicitante.

En contra de lo expuesto, es la opini6n de-
Mc. Baberi quien después de hacer una interpretaci6n de la --
Ley Italiana y de la Jurisprudencia al respecto, concluye que
una marca que es depositada por quien no es fabricante, ni cp
merciante, no es védlida. En suma, en la gran mayorfa de las-
Legislaciones harcarias, en la escasa Jurisprudencia asf como
en la doctrina dominante, el criterio adoptado es liberal, en
el sentido de que cualquier persona fisica o moral pueden so-
licitar a la Administraci6én PGblica el registro de una marca.

3.- Personalidad del solicitante.

Para soljcitar el registro de una marca po-
dréd acudir el mismo interesado o en su caso un mandatario, en
tal supuesto la personalidad podrd acreditarse por carta poder
suscrita por el mandante ante dos testigos, indicindose el --
nombre de éstos y su domicilio, sin que se requiera legaliza-
cién atGn cuando el documento se haya otorgado en el extranje-
ro. Cuando el solicitante lo sea una persona Jurfdica Mexica
na el mandatarfo acreditard su personalidad por los medios es
tablecidos en la Legislacién Civil o Mercantil exhibiendo la-
Escritura pablica en la que consten las facultades de quien,-
le otorgé dicho poder, manifestando bajo protesta de decir --
verdad que no ha sido relevado de su mandato y en el caso de-
que sea extranjera, dicho poder deberd estar debldamente lega
1izado por las autoridades diplématicas o consulares en los -
términos que establecen las leyes respectivas.

En la préctica casi en su totalidad las per
sonas fisicas o jurfdicas emplean el servicio de un mandata--
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rio que son generalmente especialistas en la materia, lo cual
se presenta con mayor frecuencia cuando se pretende llevar a-
cabo el registro en otro pafs, en este supuesto ya sea que se
soliciten los servicios de un especialista del pafs o del lu-
gar donde se va a efectuar el registro. Al respecto, nos pa
rece que acorde con el espiritu y la estructura misma de la -
actual Ley, resulta imprescindible la creacién dentro de la -
organizaci6n de la Direcci6n General de Invenciones y Marcas-
y Desarrollo Técnologico de un sistema de asesorfa lo cual --
permitirfa que el solicitante acuda con menos frecuencia a la
prestaci6n de los servicios de un especialista en la materia-
para registrar una marca en el pafs y por lo mismo le traerfa
un beneficio econémico considerable. En otros pafses se pre-
senta la misma préctica exigiéndose que las discusiones con--
cernientes al exdmen de los dep6sitos sean seguidos por un --
mandatario local. )

4.- Documentos que deben acompaiarse a la-

solicitud.

En cuanto al contenido y especificaciones -
relativas a la solicitud de registro de una marca, asf como -
los documentos que deben acompafiarse a la misma se ocupan de-
ello los articulos 1000., 1010., y 1020. de la Ley y Artfcu--
los 60., 530., 540., 550. y 560. del Reglamento.

Ahora bien, de conformidad con los menciona
dos preceptos legales, se debe presentar para el registro de-
una marca lo siguiente:

.- Una solicitud por duplicado, la cual -
deberd contener en primer término los datos generales de la -
marca que consisten en la denominaci6n de origen, los produc-
tos o servicios en los que dicha marca se aplica o se ha benl
do aplicando, 1a determinaci6n de si dicha marca se ha venido
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usando con anterioridad y en su caso la fecha de inicio del -
uso.

Asimismo se deberdn anotar los datos del so
licitante como son: E] nombre, la nacionalidad, el Registro-
Federal de Causantes asf, como el domicilio donde se podrén -
ofr y recibir toda clase de notificaciones.

La ubicacién del establecimiento en la que-
se deben anotar si se trata de un establecimiento Industrial,
Comercial o de Servicio, y el pafs.

Los datos del apoderado en su caso, como son
el nombre, el domicilio, lugar, fecha y firma.

Por Gitimo se deberd hacer una relacidn de-
los documentos que se anexan a la solicitud as! como también-
la reclamacidn de prioridad si es que esta existe.

2.- Hna‘descripcién de la marca por tripli
cado. Dicha descripcifn se hard en papel blanco fuerte de --
tres tantos, tamafio 21.0 x 29.7 cm. sin membrete alguno, debi
damente firmados, escritos en tinta obscura y a doble espacio,
por un s6lo lado del papel conservando un margen a la izquier
da de 4 cms.

En dicha descripcién se hard mencién princi
palmente el nombre, domicilio, y nacionalidad del propietario;
e} uso al cual se destinard la marca y las reservas tales co-
mo el uso Qe palabras y el derecho de aplicarse de cualquier-
manera que produzca la impresién visual que se pretende.

3.- Doce ejemplares en blanco y negro de -
la impresién de la marca no mayores de 10 cms. ni menores de-
4 cms.,

4.- Doce ejemplares de los Marbetes o eti-
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quetas de la marca cuando ésta sea en colores o con figura y-
en la forma en que esta vaya a usarse.

5.- Clasificacién de productos y servicios.

Merece especial atencidn ésta cuestién por-
lo que nos avocaremos a su estudio tanto en México, como en -
otros pafses.

En México, en la solicitud de registro de -
una marcé, ast como en la descripcién, deberdn especificarse-
los productés o servicios que se protegerdn pudiendo, incluso
abarcar dicha protecci6n toda la clase de acuerdo a la clasi-
ficacién de articulos o productos y servicios que se inserta-
en el articulo 560. del Reglamento. Es preciso remarcar que-
en cada solicitud no deben comprenderse productos o servicios
que pertenezcan a clases distintas. Con gran beneplacito en-
el mes de agosto de 1982 se acab6 de elaborar un catdlogo de-

. productos y servicios para el registro de una marca en cumpli
miento al Gltimo pdrrafo del artfculo 56o0. del Reglamento de-
nuestra Ley de Invenciones y Marcas que establece lo siguien-
te:

"860.- La aplicacién de la anterior
clasificaci6bn serd complementada con
el catdlogo de bienes y servicios --
que se publicard en la Gaceta de In-
venciones y Marcas el cual podrd ser
modificado a juicio de la Secretarla
para adecuarlo a los requerimientos-
nacionales e internacionales de in--
formacién en esta materia".

Mas que un complemento a la clasificacién -
que se inserta en el citado articulo 560., es una nueva clasi
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ficacién oficial que comprende a aquella y algunas pebidas --
adecuaciones, ampliaciones o adiciones a la misma; asimismo -
con gran acierto se incluye un catdlogo que contiene la rela-
cién alfabética de artfcules productos y servicios identifica
dos con la clase a que corresponden, el cual tiene por objeto
contar con una gufa que sirva de base y facilite la asigna---
cién de bienes y servicios. Por otra parte, segln se indica-
en el mencionado catdlogo en su parte denominada metodologia,
“"Como fuentes de inspiracién se ha contado con la clasifica--
cion Internacional de Marcas y la clasificacién de Estados --
Unidos de América, adecuando los conceptos a la clasificaci6n

- de Marcas vigentes en nuestro pafs. Ademds, se ha tenido en-
cuenta la pridctica seguida en la Direccifn General de Inven--
ciones y Marcas en relacién a la clasificacifén de articulos o
productos y servicios". No obstante, al acierto al que aludi
mos en el péarrafo anterior, en realidad ésta clasificaci6n --
Oficial adoptada en nuestro pafs, es en esencia la de Estados
Unidos de América, la cual ya se consultaba con anterioridad-
por nuestras autoridades administrativas, en caso de duda res
pecto a la clasificacioén de un bien o servicio. Una vez més-
proporcionamos un servicio en beneficio de los intereses de -
nuestro vecino y naturalmente, para quienes se les encomien--
da por dicho pais la proteccién jurfdica de sus derechos de -
las marcas, ya que se evitardn problemas de reclasificaci6n o
la invalidacién de marcas.

En este orden de ideas y segtn lo menciong-
do en el citado apartado “"para determinar el grupo de clasifi
cacién oficial al que pertenecen éstos, se ha considerado en-
forma primordial el uso y destino de los mismos". Finalmente
para la aplicaci6n de la nueva clasificacién oficial se deben
tomar en cuenta las siguientes reglas:

1.- En los casos en los que se han reclasi
ficado los artfculos se efectuard el exdmen de novedad en la-
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clase a la que corresponden ahora y en la que antes se compren
dfan a fin de proteger los derechos de los titulares de los -
registros que se habfan concedido en el grupe anterior;

2.- De los registros cuya cobertura se ha-
reclasificado, deberd hacerse el cambio a la clase correcta -
en el momento de la renovacién y

3.- Respecto a la adecuada aplicacién de -
los artfculos o producto y servicio, con las facultades que -
le otorga la Ley de Invenciones y Marcas, la Secretaria resol
verd en definitiva sobre la clase a que corresponden.

Aﬂn se sigue elaborando un fndice alfabéti-
co por clase a fin de facilitar el manejo de bienes y servi--
cios protegidos con las marcas.

En numerosos pafses se aplica una clasifica
cién oficial de los productos o servicios a que se aplican --
las marcas de fdbrica o de comercio en esa virtud, se podrfan
establecer los sistemas existentes e imaginables clasificéndo
los en un orden creciente de acuerdo a las dificultades y los
gastos para el que se registra, como sigue:

1.- No hay clasificacién Oficial.

2.- Existe una clasificacién Oficlal pero-
s6lo la administracién se ocupa de ella.

3.- Existe una clasificacién oficial, con-
obligacién para el depositante de seflalar las clases en las -
cuales entran los productos referentes a sumarca, a veces con
la obligaci6n suplementarfa de pagar los f{mpuestos proporcio-
nales al nGmero de clases.

4.~ Hay una clasificaci6n oficial, con ---
obligaci6n para el que registra, de formular para cada clase-
un enunciado diferente de los productos, generalmente con la-
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obligacién suplementaria de pagar impuestos proporcionales --
al ntGmero de clases.

5.- Hay una clasificacién oficial, con obli
gacién de efectuar un registro diferente para cada clase que-
mencione los productos adecuados y dé lugar al pago de un ---
impuesto.

México se encuentra dentro del sistema men-
cionado en el primer apartado pues en cada solicitud de regis
tro de una marca no deben comprenderse productos o servicios-
que pertenezcan a clases distintas, ademds el solicitante es~
ts obligado a pagar la correspondiente cuota por la presta---
ci6n del servicio de registro de una marca a cargo de la Se--
cretarfa de Comercio y Fomento Industrial.

6.- Exdmen administrativo.

Es aconsejable y resulto imprescindible que
tanto la solicitud como los documentos que se acompafian a la-
misma deben elaborarse por el solicitante con cuidado y preci
si6n, pues s{ éstos no se encuentran en regla, se hard de su-
conocimiento por la Direccién de Invenciones, Marcas y Desarro
1lo Técnologlco, la que fijard un plazo que no excederd de --
dos meses como mé&ximo, para que los presente correctamente, -
ya que si no lo hace de ésta manera, se considerard abandona-
da su solicitud y automdticamente perderd la fecha legal de -
presentacién.

El exdmen administrativo también comprende-
el estudio del signo o del medio natural que se trata de re--
gistrar como marca, si es registrable o no, a la Luz del artf
culo 910., pues si se encontrard en alguno de los supuestos -
de dichas fracciones, se procederd a comunicarselo al solici-
tante, para que en un plazo de cuarenta y cinco dfas manifies
te lo que a su derecho convenga; en caso de no hacerlo, se --
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considerard abandonada la solicitud.

Ahora bien, en el supuesto de que el solici
tante dé contestacién dentro del Plazo antes mencionado, la -
Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial, resolverd si se-
continua el trémite o se niega el registro. Por otra parte -
si el solicitante modifica su marca pero vuelve otra vez a in
currir en los supuestos del artfculo 910. se negard el regis-
tro.

7.- Exdmen de novedad.

Una vez que ha sido efectuado el exdmen ad-
ministrativo correspondiente, y se cumplieron con todos los -
requisitos legales, es decir, que la solicitud y los documen-
tos que se acompafiaron a la misma se encuentran en regla, asf{
como que no exist@ objeci6n alguna en cuanto a la registrabi-
lidad del signo o medio material que se pretende registrar co
mo marca, por no estar comprendido dentro de los supuestos --
que marca el artfculo 910. ya antes mencionado, se procederd-
a efectuar el examen de novedad que consistird fundamentalmen
te en verificar si dicho signo o medio material pudiere afec-
tar un derecho adquirido con anterioridad.

Ahora bien, el examinador quien tiene a su-
disposici6én las denominaciones de las marcas alfabéticamente-
y por clases, asimismo cuenta con un catdlogo de las marcas -
figurativas por clases; efectuard a su libre arbitrio, motiva
do por su experiencia, el exdmen de novedad correspondiente,-
dicho examinador se circuscribira a determinar si existe otra
marca igual o semejante ya registrada o en trdmite y aplicada
a los mismos productos o servicios similares o un nombre co--
mercial en los supuestos de las fracciones XVII, XVIII, y ---
X1X, del artfculo 910. en grado tal que pudiesen confundirse.

En el supuesto de que se encontrard alguna-
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o”“algunas anterioridades seg@n los supuestos ya mencionados,-
se suspendera el trdmite y se comunicard al solicitante la ap
terioridad para que manifieste lo que a su derecho convenga -
en un plazo que no serd menor de quince ni mayor de cuarenta-
y cinco dfas. Si el interesado no contesta dentro del plazo-
concedido, se considerard abandonada su solicitud y perders -
la fecha legal. En caso de no encontrarse ninguna anteriori-
dad o haberla subsanado el interesadc se procederd a su regis
tro.

En 1a ‘misma ley se indica que en el caso de
que el interesado modifique su marca y ésta constituya una --
substituci6n de la marca solicitada se procederd a realizar -
un nuevo exdmen de novedad y en el supuesto de que se encon--
traré alguna anterioridad se negard el registro. Finalmente-
en el supuesto de que dicha anterioridad se encontrard sujeta
a8 un procedimiento de cancelacién, nulidad o extincién, pen--
diente de resolucién, a peticién del interesado ser& suspendi
do el trémite de su solicitud hasta que se dicte la resolu---
cién correspondiente. Si dicha cancelacién resulta proceden-
te, podrd concederse el nuevo registro.

En relacién al procedimiento de registro de
una marca, en todos los pafses del mundo, en sus legislacio--
nes marcarias se seflalan diferencias en cuanto a los requisi-
tos, condiciones y formalidades que debe cumplir el solicitan
te para registrar una marca.

Asf tenemos, que en ciertos pafses el regis
tro de una marca da lugar a un exdmen puramente formal, es de
cir se examinard Gnicamente si la solicitud reGne las condi--
ciones de forma exigidas por la ley o su reglamento, sin que-
entre a examinar las condiciones de fondo. Ha esto es lo que
la doctrina ha denominado sistema sin previo exédmen.

Otro sistema lo constituye el llamado siste
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ma sin previo exémen con llamamiento a oposiciones segln el -
cual la administracién omite efectuar un exdmen en cuanto a -
las condiciones de fondo no obstante se concede a los terce--
ros la facultad de oponerse al registro de una marca dentro -
de un plazo que varfa en los diversos pafses a partir del mo-
mento de la publicaci6n de la solicitud de la marca.

En realidad en un gran ndmero de pafses el-
registro de la marca se encuentra sometido a un exémen previo
por la administracién.

A este respecto, existe segln la doctrina -
un sistema de previo exdmen el cual consiste en que la admi--
nistraci6én ademds de efectuar el exdmen previo y antes o des-
pues del mismo hace un llamamiento a las oposciones mediante-
la posibilidad de la publicacién de la solicitud de la marca-
que se trata de registrar, para que en un plazo que varfa de-
uno a seis meses en los diversos palses cualquier tercero que
tenga un mejor derecho se oponga al registro.

8.- Tftulo del registro.

Una vez que se ha efectuado el exdmen admi-
nistrativo y el de novedad y se han satisfecho los requisitos
legales exigidos, se requerird al solicitante para que reali-
ce el pago de los derechos correspondientes por el registro -
de la marca y la expedici6n del Titulo. De no cubrirse los -
derechos, dentro del plazo que al efecto se le sefiale, mismo-
que no podrd ser menor de ocho dfas hdbiles, se tendrd por --
abandonada la solicitud.

Ahora bien por medio del Titulo del regis-
tro de una marca se acreditard el derecho al exclusivo uso de
la misma, el cual serd expedido por el Secretario de Comercio
y Fomento Industrial y serd firmado por éste o por el funcio-
nario el cual delegque esta facultad.
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Finalmente en dicho Tftulo, se hard cons---
tar: el nGmero de la marca, la fecha del registro y la de --
prioridad en su caso, la fecha de expedicién del Ti{tulo, el -
nombre del titular y la ubicacion del establecimiento princi-
pal del mismo.

Al Tftulo se anexard un ejemplar de la des-
cripci6bn y reserva como el de la reproduccién, de la marca, -
marbete o etiqueta exhibida al solicitarla.
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DERECHOS DEL TITULAR DE LA MARCA

1.- Los derechos.

El titular de una marca que ha efectuado su
registro ante la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial,
adquiere una serie de derechos cuyo estudio es de gran inte--

" rés y que a continuacién expondremos en forma jlustrativa y -

sistemdtica.

Para lograr el objetivo citado, hemos deci-
dido elaborar este subapartado al tenor siguiente:

Exclusividad.

Concesién de licencias.

Transmisién total.

Nulidad de otros registros similares.

Pedir el registro en México de una marca re
gistrada en el extranjero.

Pedir la nuladidad de registroc de una marca
registrada en el extranjero, obtenido sin consentimiento de -
su titular.

Persecusién.

Acci6n de dafios y perjuicios y reparacién -
del dafio contra el tercero usurpador.

2.- Exclusividad.

El titular de una marca tiene un derecho --
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de uso exclusivo, el que obtiene mediante su registro segfin -
lo dispone el artfculo 880o. de la Ley de Invenciones y Marcas
en vigor. Ello nos lleva a considerar que entonces el regis-
tro es fuente del derecho a la marca sin embargo no es la dni
ca fuente, ya que puede serlo el mismo uso de la marca.

Sobre el particular menciona el maestro Al-
varez Soberanis, que en algunos pafses el derecho a la marca-
se obtiene precisamente a través del uso, como es el caso de-
Norteamérica en donde la Suprema Corte de Justicia ha sosteni
do que "el derecho a una marca particular surge de su uso, no
de su mera adopcién; su funcién consiste simplemente en desig
nar los artfculos como el producto de un fabricante en parti-
cular y proteger su goodwill contra la venta de otros produc-
tos distintos a los de el". (11)

En América Latina, los sistema marcarios vi
gentes en la regién son de cardcter atributivo, es decir sélo
actuerdan proteccién jurfdica a las marcas registradas. Nues-
tro pafs al respecto, sigue un sistema mixto ya que el dere--
cho a la marca no sélo se obtiene con el registro, sino a tra
vés del uso mismo, situacién que puede corroborarse con el --
contenido del artfculo 930. de la Ley Vigente de Invenciones-
y Marcas que a la letra dice:

"El derecho al uso de una marca obtenido me
diante su registro, no producird efecto contra un tercero que
explotaba en la Reptbiica la misma marca u otra semejante en-
grado de confusién para los mismos o similares artfculos o --
servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a ---
usar la marca con mis de un aflo de anterioridad a la fecha le
gal de su registro.

{ 11 ) Rangel Medina, David. La Caducidad de Marcas por Des
uso. Revista Mexicana de Ia Propiedad lnaustrgal y -
Artistica. Afo V No. 10; Julio-Diciembre de 1967. Mé
xico D.F. pédg. 224.
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El tercero tendréd derecho de solicitar el -
registro de la marca, dentro del afio siguiente al dfa en que-
fuere publicado el registro vigente, en cuyo caso se tramita-
ré& la nulidad de éste". (12)

_ De la lectura del citado precepto, claramen
te se puede apreciar la fuerza que el uso tiene para obtener-
el derecho a la marca, incluso existiendo un registro con pos '
terioridad a é1.

* Al respecto es interesante que anotemos, --
que el maestro Barrera Graf sefiala que el uso y el registro,-
son en vigor las fuentes de las que deriva el derecho al em--
pleo o utilizaci6n de la marca; si bien el mero uso sin el re
gistro, concede una proteccién juridica parcial e incompleta-
y en cambio el registro, otorga plenitud de derechos con una-
tutela mayor a favor del propietario. (14)

En nuestra opinién este derecho de exclusi-
vidad, lo tiene el titular de la marca frente a cualquier ter
cero, pero s6lo con relacién a marcas iguales o semejantes y-
respecto al producto o a la clase de productos o servicios --
que se indiquen en la solicitud del registro. De este dere--
cho de exclusividad derivan otros, tales como e! impedir que-
otra persona registre o use el signo distintivo del que el ti
tular es el Gnico duefo; el demandar por consiguiente la nuli
dad de un registro posterior similar o igual; el perseguir a-
los imitadores o usurpadores, etc.; derechos que en este sub-
apartado estudiaremos mds a fondo, razén por la que sdlo los-

( 12 ) Alvarez Soberanis, Jaime. La Regulacién de las Inven
ciones y Marcas y de la Transferencia Tecnolfglca. --
EditorTal Porrda S5.A., M8xico - 1979. Pag. 68.

{ 13 ) Legislacion sobre Propiedad Industrial, Transferepcia
de Tecnologfa e Inversiones Extranjeras. Ley de In--
venciones y Marcas. Leyes y C6digos de México; Edito-
;éal gorrﬁa S.A. Octava Edicién. México D.F. 1983. -

g. 34.
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hemos enunciado para apreciar claramente en que consiste la -

exclusividad del titular que ha registrado su marca ante la -
Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial.

3.- Concesi6n de licencias.

De acuerdo con la Ley de Invenciones y Mar-
cas, personas distintas del propietario del registro también-
pueden usar la marca, en cuyo caso dichas personas son desig-
nadas como usuarios autorizados o usuarios registrados de la-
marca; este uso podrd autorizarse con relacién a todos o algu
nos de los productos o servicios protegidos por dicha marca.-
Esta figura de los usuarios autorizados es contemplada por el
artfculo 1340. de la Ley Vigente de Invenciones y Marcas.

Del artfculo 1350. de dicha ley, pueden des
prenderse los requisitos que se necesitan para que se de el -
usc autorizade de las marcas, los que podemos resumir de la -
siguiente manera:

A).- La elaboraci6n de una solicitud en la
que se manifestardn los siguientes datos:

a).- Nombre, domicilio y ubicacién del es-
tablecimjento del usuario.

b).- Los productos o servicios en relacibn
con los cuales se solicite la inscripcién del usuario autori-
zado.

c).- La duraci6n del uso autorizado de la-
marca.

d).- Esta solicitud se presenta por dupli-
cado y se anexa una copia certificada del acto, convenio o --
contrato respectivo, por el que se concede el uso autorizado.
(Art. 600. del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas).
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B).- Se acompafia a la solicitud una cons--
tancia expedida por el Registro Nacional de Transferencia de-
Tecnologfa., por medio de la cual se acredita que la marca en-
relaci6n con la cual se solicita la {nscripcién del usuario -
autorizado, se encuentra comprendida en un acto, convenio o -
contrato inscrito en dicho registro.

C).- Finalmente se inscribe al usuario au-
torizado en la Direcci6n General de Invenciones y Marcas de -
la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial.

Sobre los usuarios autorizados el maestro -
Rangel Medina en uno de sus trabajos cuyo tftulo es: “La Li-
cencia de Explotacién de Marcas en el Derecho Mexicano", men-
ciona que la condicién de usuario autorizado deriva de un con
venio que celebran por una parte el propletario de una marca-
y por la otra la persbna fisica o moral que se obliga a em---
plear los mismos procedimientos y formGlas técnicas en la fa-
bricacion de las mercancfas, de tal manera que las producidas
por el titular del registro y las que provienen del usuario,-
sean equivalentes; a cambio de cumplir tales obligaciones ---
substanciales, dicha persona comparte la explotacién de la --
marca y el documento en el que se hace constar dicho acuerdo-
de voluntades o consentimiento del duefio de la marca para que
otro la use, es conocido como licencia de explotacién de la -
marca. {(14)

Hemos ya anotado el concepto del usuario au
torizado y también sefialamos los requisitos que fija la Ley -
para que se le de la condicién del usuario autorizado de las-
marcas, sin embargo surge ahora por légica la siguiente in---
terrogante ¢Cudnto tiempo dura dicho tiempo autorizado?.

( 14 ) Barrera Graf, Jorge. Tratato de Derecho Mercantil. -
Generalidades y Derecho Industrial. Vol&men Primero.
Editorial Porrfia S.A., México D.F. - 1952, P&g. 309.
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Para contestar dicha interrogante, debemos-
partir de la consideracién de que la Ley no dice nada al res-
pecto; por consiguiente dicho plazo queda a libertad de las -
partes; sin embargo si inferimos que las marcas tiepen una vi
gencia de 5 afios; independientemente de que puedan ser renova
das indefinidamente, entonces podemos interpretar que el pla-
zo del uso autorizado légicamente no podréd exceder el de la -
vigencia misma de la marca. Dicho de otra manera y desde un-
punto de vista prdctico, podrfa decirse que la duraci6n de la
licencia de explotaci6én de la marca, serd paralela o igual a-
la del registro, con lo que podré& considerarse prorrogada esta
licencia a medida que el registro de la marca sea renovado.

Este uso autorizado se equipara al efectua-
do por el titular de la marca, para todos los efectos ha que-
haya lugar, por ello podrd seguir a los usurpadores o imitado
res de la marca; ademds los productos que el usuario venda de
beré&n ser de calidad, forma y naturaleza equivalentes a los -
fabricados por el titular, ostentando el nombre del usuario -
del registro y la indicacién del lugar en donde son fabrica--
dos o producidos.

Una vez concedido este uso autorizado, pue-
de éste sin embargo cancelarse en términos de lo dispuesto en
el artfculo 1380. de la Ley de Invenciones y Marcas Vigente -
que a la letra dice:

"La inscripci6n de usuario de una marca se-
r4 cancelada:

I.- Cuando la inscripci6n del acto corres-
diente sea cancelada por el Registro Nacional de Transferen--
cia de Tecnologfa.

I1.- Cuando lo soliciten conjuntamente el-
titular y el usuario.




- 60 -

I1I1.- Por mandato judicial".

En relaci6n con este precepto, en lo perso-
nal pensamos que el Registro Nacional de Transferencia de Tec
nologfa cancelard la inscripci6n de usuario autorizado, cuan-
do no se cumplan los requisitos sefialados para dicho uso, o -
bien por no usar la marca en forma fgual que el titular.

En cuanto a la fracci6n II, referente a la-
cancelacién de la inscripcién del uso autorizado solicitado -
conjuntamente por el titular y el usuario, creemos en lo per-
sonal que tal fraccidén es equfvoca, pues basta que pensemos -
que las relciones entre estas personas no marchen bien, enton
ces jamas habr& un acuerdo conjunto, por consiguiente para --
evitar tal situacién la ley deberfa permitir la cancelacién -
de ese uso autorizado, cuando sea solicitado indistintamente-
por el propio titular o bien por el propio usuario, sin nece-
sidad de actuaci6n judicial.

Para finalizar con el estudio de los usua--
rios autorizados, s6lo anotaremos que esta figura tiene gran-
importancia,y trascendencia entre los titulares de las marcas
ya que como en su oportunidad lo veremos, para conservar el -
registro de una marca debe demostrarse su uso efectivo, mismo
que también se necesita para la renovaci6n del propio regis--
tro; de donde si a un titular no le interesa su marca y tiene
e] deseo de mantener vigente el registro, bastard para que lo
logre que lo haga a través de un usuario autorizado o de va--
rios, pudiendo incluso explotar la marca conjuntamente con el
usuario si asf lo deseare. La desventaja que existe, en que-
s{ el titular no desea conceder el uso a determinado usuario-
y no explota &1 directamente la marca sino a través de terce-
ros, entonces bloque totalmente a la persona que quizd si ten
ga gran interés en explotar la marca.

4.~ Transmisién total.

Asf como anotamos, que el titular de la mar
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ca puede conceder su uso a un tercero, pudiendo inclusoc ex--
plotarla conjuntamente con é1; puede también transmitirla --
por los diversos medios del Derecho Civil es decir por actos
inter-vivos (compraventa, donacién, permuta) o mortis causa-
(sucesiones}).

Sobre el particular Bauche Garcfadiego men-
ciona, que esta transmisi6én se funda en el hecho de que el -
derecho al uso exclusivo de una marca, es un derecho de pro-
piedad que recae sobre un bien inmaterial y que por conse---
cuencia reGne todas las caracterfsticas de propiedad inmate-
rial susceptible de transmitirse. { 15 )

Esta transmisién de las marcas, se encuen--
tra regulada en los artfculos 141o. y 1420. de la Ley Vigen-
te de Invenciones y Marcas, de los que puede deducirse que -
las marcas registradas pueden transmitirse conforme al dere-
cho comdn, pero para que dicha transmisién surta efectos de-
be inscribirse en el Registro Nacional de Transferencia de -
Tecnologfa y a su vez registrarse en la Direcci6n General de
Invenciones y Marcas para que surta efectos frente a terce--
ros.

Aunque la Ley no lo dice, puede presumirse-
que para inscribir la transmision de la marca tanto en el Re
glstro Nacional de Transferencia de Tecnologfa y en la Direc
ci6én General de Invenciones y Marcas, deberd acompafarse el-
acto, convenio o contrato que haya dado origen a dicha trans
misién.

Podriamos preguntarnos ¢Quién o quiénes pue
den registrar dicha transmisién ?; la respuesta es sencilla,-

( 15 ) Rangel Medina, David. La Licencia de Explotaci6n.de

. Marcas en el Derecho Mexicano. Revista Mexicana de-

Ta Propiedad Industrial y Artistica. "Ado II, No. 4,
Jul-Dic. 1964. México D.F. Pag. 279.
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pues serd precisamente el nuevo titular o un representante de-
&1; lo har& entonces porque asi convino con el anterior titu--
lar, o bien por mandato judicial. Sin embargo es importante -
que observemos, que antes de registrar la transmisibn, se exa-
mina el respectivo expediente y se verifica si existen transmi
siones anteriores no registradas, en cuyo supuesto estas debe-
rdn comprobarse y registrarse también las intermedias, el fin-
es que se anoten todas las transmisiones efectuadas. De esta-
manera se evitard registrar la transmisi6én de una marca que --
aparezca haberse registrado en contravenci6n a lo dispuesto --
por la Ley de Invenciones y Marcas en vigor al efectuarse el -
registro; o bien evitar registrar la transmisién de una marca-
que deba ser considerada como nula de acuerdo por la referida-
Ley.

Es importante sefalar que hecha la transmi--
si6n de la marca, el nuevo titular adquiere los derechos y ---
obligaciones que correspondfan al anterjor titular, por consi-
guiente si desea conservar vigente el registro de la marca, de
berd demostrar el uso de la misma, claro que nos referimos al-
uso efectivo y en su caso deberd también renovarla.

5.- Nulidad de otros registros similares.

Este derecho que tiene el titular de una mar
ca, destaca y deriva del derecho de uso exclusivo y es regula-
do en la fraccién VI del artfculo 1470. que a la letra dice:

"El registro de una marca es nulo:

VI.- Cuando por error, inadvertencia o dife
rencia de apreciacién se haya otorgado el registro existiendo-
en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una -
marca que sea igual o semejante en grado de confusién y que se
refiera a servicios o productos iguales o similares".
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La fraccidn de este precepto, es clara ya --
que existiendo un registro en vigor, se otorga otro que ampare
una marca igual o semejante en grado de confusién y que se re-
fiera a servicios o productos iguales o similares; sin embargo
es interesante mencionar, que puede ocurrir que se venga usan-
do ininterrumpidamente una marca que no esta registrada, pero-
que se ha usado por més de un aﬁo'y se presente el registro de
una marca igual o semejante en grado de confusifén y que se re-
fiera a servicios o productos iguales o similares, entonces el
usuarifo de la marca no registrada podrd solicitar la nulidad -
de ese registro.

Lo expuesto nos lleva a considerar que podré
solicitarse la nulidad de un registro similar, este o no ante-
riormente registrada la marca, siempre y cuando se cumplan los
requisitos expuestos; este derecho de accién de nulidad esta -
fundado como ya lo anotamos en la fracci6n VI del artfculo ---
18470. y podréd ejercitarse en un plazo de tres aflos de conformi
dad con la parte final del precepto citado de la Vigente tey -
de Invenciones y Marcas.

6.- Solicitud del registro en México de una
marca registrada en el extranjero.

Este derecho que tiene el titular de una mar
ca, es regulado en los artfculos t13 y 114 de la Ley de Inven-
ciones y Marcas, de los cuales se puede desprender, que el ti-
tular de una marca cuyo registro se ha solicitado en uno o va-
rios Estados Extranjeros, se considerard ‘registrado en nuestro
pafs en la misma fecha en que lo fue en el primer Estado Ex---
tranjero, siempre que se pida dentro de los seis meses y se in
dique la fecha en que fue depositado en el extranjero. Sin em
bargo para que este derecho se conceda, es necesario que el --
pafs extranjero otorgue a los mexicanos el mismo derecho, es -
decir impera el Principio de la Reciprocidad Internacional.
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Agrega la Ley, que para la obtencién de ese-
derecho, es necesario que se compruebe dentro de los tres me--
ses.en que se haya solicitado la marca en México, que ésta fue
presentada en el pafs de origen dentro de los seis meses ante-
riores, por medio de una copia certificada expedida por las ay
toridades competentes del Estado de que se trate y ulteriormen
te demostrar que fue registrada en ese pafs, e incluso se pre-
vee que sobre el particular se respeta lo pactado por nuestro-
pafs en los Tratados Internacionales.

7.- Nulidad del registro de una marca regis
trada en el extranjero, obtenido sin consentimiento de su titu
lar.

Derecho que esta contemplado en la fracci6n-
VI1 del articulo 1470. de la Ley de Invenciones y Marcas Vigen
te que regula los distintos casos de nulidad del registro de -
una marca; este supuesto se da cuando el agente o el represen-
tante del titular de una marca registrada en el extranjero, so
licite y obtenga el registro de &sta a su nombre, sin el consen-
timiento expreso del titular de la marca registrada en el ex--
tranjero; en consecuencia el registro se reputard como obteni-
do de mala fe.

El derecho a esta acci6én de nulidad, podrd -
solicitarse en cualquier tiempo, de acuerdo a lo dispuesto en-
la.parte final del artfculo 1470. de la aludida Ley.

8.- Cancelacién voluntaria del registro.

De acuerdo con lo dispuesto por el artfculo-
15600. de la Ley de Invenciones y Marcas, el titular de una mar
ca registrada podréd solicitar por escrito, en cualquier tiem--
po, la cancelacién de su registro sin embargo si la Secretarfa
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de Comercio y Fomento Industrial lo considera pertinente, so-
licitard la ratificacién de la firma.

Este derecho revista gran importancia y puede
acarrear grandes beneficios a terceros interesados en la marca,
ya que si el titular no tiene interés en ella podrd solicitar-
1a cancelacién de su registro, permitiendo en consecuencia a -
terceros que tengan interés que esten en posibilidades de obte
ner dicho registro para explotar la marca.

. 9.~ Persecucién a los infractores.

Es el derecho que tiene el titular de una -~-
marca en contra de los usurpadores o imitadores de la misma.

Sobre el particular, menciona el maestro ---
Barrera Graff que las acciones penales tipificadas para prote-
ger los derechos de los titulares de marcas son cinco a saber:

A).- La acci6n de Invasién.

B).- La accién de Imitacién.

C).- La accidén de Falsificacién.

D).~ La acci6n de Uso Illegal de la Marca.
E).~ La accién de Competencia Desleal.{16)

A continuacidén examinaremos dichas acciones-
con apego a nuestra Ley de Invenciones y Marcas en Vigor:

A).~ La acci6n de Invasion de la Marca.- -~
Consiste en su reproduccién por parte de terceros sin el con--
sentimiento del duefio, para amparar artfculos iguales o simila
res a los reservados por éste. Conducta que es contemplada co
mo delito en la fracci6n IV del artfculo 219 de la Ley en cues
tidn.

(16 ) Barrera Graff, Jorge. Ob., Cit. Pag. 324.
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B).~ La acci6n de Imitacién.- Estriba en -
la utilizacién por un tercero, en productos iguéles 0 simita=--
res, de una marca parecida en grade de confusién a otra regis-
trada, y ademés si dicha confusién ha sido declarada por la Se
cretarfa de Comercio y Fomento Industrial, segln lo dispone la
fraccién Il del artfculo 210o. de la multicitada Ley.

C).- La acci6n de falsificacién de una Mar-
ca.- Se da al ofrecer en venta o poner en circulacién produc-
tos protegidos por una marca registrada, después de haber alte
rado, sustituido o suprimido parcial o totalmente &sta. Es «-
contemplada en la fracci6n VI del articulo 2110. que regula --
los delitos, también de la aludida Ley de Marcas.

D).- "La acci6n del Uso Ilegal de la Marca.-
Consiste en el comercio y la fabricacién dolosa de aquellas --
mercancfas cuyas marcas hayan sido objeto de los delitos de la
Invasion, Imitacidn o Falsificacion.

E}.- La acci6n de Competencia Desleal.- En
relaci6n con el uso de marcas se da en el supuesto de la frac-
cién IX del artfculo 2100. de la citada Ley, que a la letra di
ce:

"Son infracciones Administrativas:

IX.- Efectuar, en el ejercicio de activida-
des industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al
pGblico a confusién, error o engafio, por hacer creer 0 suponer
infundadamente:

a).~ La existencia de una relacién o asocia
cibn entre un establecimiento y el de un tercero.

b).- Que se fabrican productos bajo normas,
licencias o autorizacién de un tercero.

¢).~- Que se prestan servicios o se venden -
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productos bajos autorizacién, licencias o normas de un terce--
ro". (17 ).

10.- Accién de dafios y perjuicios y repara-

cién del dafio.

La sanci6n que establece la Ley de Invencio-
nes y Marcas contra los usurpadores o imitadores, es de dos a-
seis afios de prisi6n y multa de mil a cien mil pesos, o bien -
una de estas a juicio del juez seglin lo dispone en su articulo
2120, Sin embargo para ejercer la accibén penal se requerird -
la  previa declaracion de la Secretarfa de Comercio y Fomento In
dustrial en relacién con la existencia del hecho constitutivo-
de que se trate, en estas declaraciones no se prejuzga sobre -
acciones civiles o penales, sino que son hechas desde un punto
de vista meramente técnico y se hacen de conocimiento a la Pro
curadurfa General de la Reptiblica.

Ademds del ejercicio de la accién penal y de
la sanci6n administrativa que concede la Ley de Invenciones y-
Marcas contra usurpadores o imitadores, el titular podrd tam--
bién reclamar judicialmente de éstos los dafios y perjuicios y-
la reparaci6n del dafio sufrido con motivo de la infraccién co-
metida en su agravio. '

De acuerdo con nuestro Cé6digo Civil en Vigor
se entiende por dado, la pérdida o menoscabo sufrido en el pa-
trimonio por la falta de cumplimiento de una obligacién; y por
perjuicio se entiende la privaci6n de cualquiera ganancia lfci
ta, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la -~--
obligaci6én. Ademis agrega el propic Cédigo, que los dafios y -
perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la -~

( 17 ) Legislaci6bn sobre Propiedad Industrial, Transferencia-
- de Tecnologfa e Inversiones Extranjeras. Ley de Inven

ciones y Marcas. Ob, Cit. P&g. 67
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falta de cumplimiento de la obligaci6n, ya sea que se hayan.--
causado o que necesariamente deban causarse; accién que confor
me al artfculo 1934 del ordenamiento aludido prescribe en dos-
afnos.

Para ilustrar este derecho que tiene el titu
lar de la marca contra usurpadores o imitadores, para reclamar
dafios y perjuicios, consideramos pertinente citar la siguiente
Ejecutoria:

"Dafios y Perjuicios, Prescripci6n en Caso --
De.- Es evidente que si conforme al artfculo 1934 del C6digo-
Civil del Bistrito y Territorios Federales, la accién para exi
gir la reparaci6n de los dafos causados en los términos del Ca
pftulo v, Tftulo Primero, Primera Parte del Libro Cuarto de --
ese C6digo, prescribe en dos afios contados a partir del dfa en
que se haya causado el dafo, no puede empezar a contarse sino-
cuando ha terminado de causarse. £l que,opone la excepcién de
prescripcién, debe acreditar que ha transcurrido el tiempo ---
prescrito en la Ley para ello, y ha de probar el punto de par-
tida, que no puede ser, de ninguna manera, la fecha o la época
.en que empezaron a causarse los dados, sino cuando éstos han -
dejado de causarse. Desde este punto de vista corresponde a -
quien propuso la excepci6én acreditar la fecha en que la pres--
cripcién comenz6 a correr", (18)

Tomando la noci6n de daflos y perjulcios en -
el derecho civil, podemos entonces fmplicitamente entender el-
de la reparacién del dafic en materia penal a que se condena a-
los imitadores o usurpadores de las marcas; al respecto es ---
aplicable el Titulo Tercero del Cé6digo Penal en vigor bajo el-

{ 18 ) Cruz Ponce, Lisando y Leyva, Gabriel. (C6digo Civil pa
ra el Distrito Federal. Edici6n conmemoragiva del gU
Aniversarlio de su entrada en vigor. (1932-1982) U.N.
A.M., Facultad de Derecho 1982. México D.F.




I

rubro de "aplicaci6n de sanciones" y en cuanto a la prescrip--
cién se estard a lo dispuesto en los artfculos 1000., 1010., -
1020. y 1040. y siguiente del ordenamiento legal citado.

Para finalizar es muy importante que anote--
mos, que para conocer de los delitos que cometen los usurpado-
res o imitadores de las marcas, son competentes los Tribunales
de la Federacién, conociendo incluso de las controversias civi
les que se susciten con motivo de la aplicaciébn de la Ley de -
Invenciones y Marcas; son precisamente los Juzgados de Distri-
to en Materia Administrativa los que conocen de estas controver
sias. Sin embargo agregamos, que la propla Ley citada, prevee
en su artfculo 2150, la situacion de que conozcan los Tribuna~
les del orden comln cuando dichas controversias afectan s6lo -
intereses particulares lo que queda a elecci6n del propio ac--
tor.

De esta manera conclufmos con el estudio de-
los principales derechos que adquiere el titular de una marca-
que la ha registrado ante la Secretarfa de Comercio y Fomento-
Industrial; aclarando que nuestra legislacién por contemplar -
un sistema mixto en cuanto a las fuentes del derecho a la mar-
ca; confiere también al titular de una marca que la ha estado-
usando ininterrumpidamente por mds de un afio, los mismos dere-
chos; siempre y cuando dicho uso sea efectivo en términos de -
lo dispuesto en la multicitada Ley de la materia.

Proseguiremos, al estudio de las obligacio--
nes que tiene el titular de las marcas, sea registrada o bien-
que la ha usado efectivamente e 1n1nterrump{damente por mis de
un afo.
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OBLIGACIGNES DEL DUERO DE LA MARCA

Al estudiar nuestro apartado anterior, anota
mos que el titular de una marca que la ha registrado, o bien -
que la ha venido usando efectivamente e ininterrumpidamente por
mds de un afio; adquiere una serie de derechos, los que hemos -
ya citado. Pero también debemos decir que dicho titular ad---
quiere una serie de obligacliones, mismas que estudiaremos en -
este apartado, y que con un fin meramente sistemdtico e {lus--
trativo lo elaboraremos al tenor siguiente:

Uso.

Renovacidn.

Uso de 1a marca tal como se registroé.

Leyendas obligatorias.

Vinculacifn de marcas.

Registro, uso y prohibiciones obligatorias.

1.- Del uso de la marca.

Una vez que el titular de la marca ha obteni
do su registro, tiene como principal obligacién para conservar
vigente ese registro, usar la marca. Sin embargo dicho uso no
es el comGn y corriente sino que se trata de un uso efectivo -
que debe demostrarse a satisfacci6n de la Secretarfa de Comer-
cio y Fomento Industrial, y que es definido por la propia Ley-
de invenciones y Marcas: como la comercializacién del produc-
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to o servicio que protege la marca, en volGmenes y condiciones
que correspondan a una efectiva explotacién comercial a juicio

de la aludida Secretarfa.

El maestro César SepGlveda, sobre el particu
lar menciona que, !a manera de comprobar actualmente esa explo
tacién consiste en formular una declaracifn conforme al modelo
que proporciona la Direcci6n de Invenciones y Marcas, sefialan-
do los particulares de ella, si el uso se hace por el propieta
rio de la marca o por el usuario autorizado. Ah{ se expresard
también la clase a que pertenecen los artfculos o servicios de
la marca, la fecha legal del registro de la marca y la fecha -
de expedicién, la fecha y namero de la resolucién por la que -
se concedié la altima renovaci6n, en su caso, y todos los de--
més datos relativos al propietario, o al usuario autorizado. -
También puede mencionarse el artfculo o artfculos o servicios-
respecto a los cuales se usa la marca, pues basta con que se -
emplee en alguno de ellos y no en todos, para que se tenga por
justificado el uso. ODespués vienen los datos econbémicos y las
principales poblaciones del pals en donde se venden los articu
los o se prestan los servicios, el importe de las ventas y el-
volGmen de articulos y los demds datos pertinentes. Deben ---

vacompaﬁarse tres ejemplares de la marca tal como se emplea, --
tres fotograffas de los productos que incorporan la marca, sinc
se emplean etiquetas y marbetes, por ejemplo en el caso de mé-
quinas; tres fotograffas a colores del establecimiento comer--
cial en donde se usa la marca por medio de emblemas, anuncios-
o membretes, etc. si se trata de una marca de servicio. (19)

Ademds de conformidad con la parte final del
artfculo 59 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas -
de la Secretarfa de Comercic y Fomento Industrial en cualquier
tiempo podrd hacer las inspecciones que juzgue convenientes, -
{ 19 ) Sepulveda, César. EIl Sistema Mexicano de Pfopledad -

Industrial. Segunda Edicibn. FEditorial PorrGa S.AL -
WéxTco 1981. Pa&g. 142,
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para comprobar el uso efectivo de Ias marcas.

Ya enunciamos que el titular de la marca, pa--
ra conservar vigente el registro de la misma, debe usarla efec-
tivamente; ahora surge la siguiente interrogante iDurante que -
tiempo debe demostrar ese uso efectivo?; interrogante que es --
contestada por el articulo 117 de la Ley de Invenciones y Mar--
cas, que sefiala que el uso tiene que comprobarse dentro de los-
tres afios siguientes al regiStro; sin embargo si consideramos -
que los registros de las marcas se repovan cada cinco afios con-
forme lo dispone el articulo 139 de la propia Ley, siendo requi
sito para que proceda la renovaci6bn demostrar el uso efectivo -
de la misma; ello nos lleva a observar que ese uso de los tres-
afios siguientes al registro, debe también comprobarse dentro de
los otros dos afios siguientes para que proceda en consecuencia-
1a renovacién de los cinco afios.

En lo personal creemos que el espirftu del le
gislador fue llevar a los titulares de la marca a demostrar un-
uso efectivo permanente de la misma, de obligarlos a demostrar-
que en verdad les interesa su marca; y terminando con ello de-
un modo tajante la renovacién por falta de uso que establecfan
las leyes anterifores, renovacién que s6lo bloqueaba a cualquier
persona que tuviere interés y deseo de explotar una marca y so-
bre todo si su titular no concedfa el uso autorizado de la mis-
ma.

El maestro CésarSepalveda menciona que en .la-
Ley anterior de 1942 el uso de las marcas era potestativo, pu--
diéndose revalidar incluso por falta de uso cada cinco aflos a -
perpetuidad. Ahora en la Ley Vigente el uso es obligatorio, --
pueS de no emplearse la marca su registro se extingue, vino a -
evitar entonces la nueva ley, el abuso de la gran existencia de
marcas de reserva, que impedfan el registro de otras. (20)

{ 20 ) SepGlveda, César. Ob. Cit. Pags. 142 y 143,



.73 -

Sobre la renovaci6n especial por falta de uso,
hablaremos al referirnos a la obligacién de la Renovacifn que -
el titular tiene para conservar vigente el registro de la marca,
Ahora bien, es muy importante anotar que la Ley de Invenciones-
y Marcas permite al propietario de una marca registrada en va--
rias clases del Nomenclator, pueda comprobar el uso en una de -
ellas segln su articulo 1170. y respecto a las deméds, deberd --
presentar una declaracién en la que se mencione la clase en la-
cual fue demostrado el uso, pagando los derechos respectivos en
cada una de las clases que esté protegiendo, seglin lo dispone -
el articulo 630. del Reglamento de la propia Ley.

Para finalizar con esta obligacion del uso; -
anotaremos que la actual ley, adolece de un gran defecto, ya ~-
que conforme & su artfculo 1170. se indica que la marca no usa-
da se extingue; pero conforme a su artifculo 99o0. altimo pédrrafo
se admite que no obstante esa extincién el titular de la marca-
puede solicitar de nueve el registro en cualquier tiempo; situa
clén que permite apreciar que entonces se puede mantener indefi
nidamente el registro de una marca de la que no se tenga un ver
dadero interés, impidiendo con ello que cualquier otro interesa
do en ella lo logre obtener, sobre todo si el titular de la mar
c3 en cuestién no desea conceder su uso autorizado., Realmente-
deberia existir mds rigor sobre este aspecto en la Ley de Inven
ciones y Marcas, a fin de evitar la existencia de registros de-
marcas que amparan productos o servicios con los cuales no se -
tiene ningan interés,

2.- De la renovacién. -

Realmente el propésito de establecer obligato
riamente la renovacién periédica de las marcas es limitar el n
mero de las existentes a las que efectivamente haya interés en-
conservar, a la vez que permite la adquisicién de marcas a quie
nes no tuvieron oportunidad de registrarlas a su nombre, por --
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existir otras concedidas. De esa manera quien po tenga inte--
rés en una marca la abandonard por falta de renovacién para --
que ingrese al dominio pablico. (21)

Surgirfa inminentemente la siguiente interro
gante en nuestro estudio ¢Cudl es el plazo para que proceda la
renovacién?; la resolvemos con los siguientes argumentos: En-
la anterior Ley llamada de Propiedad Industrial, se sefialaba -
en su artfculo 1320. que el registro de las marcas, se obtenfa
por un perfodo de diez afies contados a partir de la fecha le--
gal, plazo que es renovable indefinidamente por perfodos de --
diez en diez afos, designdndose incluso a este acto de renovar
cada diez afios el registro como renovacién peri6dica de la mar
ca; agregando el precepto de referencia que si esta renovacién
periédica no se efectta dentro de un plazo de gracia de dos --
aflos siguientes al vencimiento de cada plazo de diez afios, la-
marca entonces caducard.

En relaci6én con la anterior Ley de Propiedad
Industrial, el maestro Rangel Medina menciona, que el registro
de las marcas se mantiene por tiempo indefinido, pero estd vi-
gencia esta condicionada a que la marca se use, exigiéndose --
que el no uso de la marca no exceda de cinco affos, so pena de-
quedar extinguido dicho registro; sin embargo agrega nuestro -
autor, que la Ley no obstante sancionar la falta de explota---
ci6én de la marca registrada con la extincién del registro, ---
crea una ficcién que permite la vigencia del registro, a pesar
de que la marca no se use, entonces por virtud de esa ficcién,
pese al no uso de la marca su registro no se extingue, si el -
requisito del uso se suple dando cumplimiento a otra condicién
que. fija la propta Ley; que es renovar cada cinco afios el re--
gistro de la marca que no ha sido usada, es lo que se llama Re
novacidén Especial por Falta de Uso. (22)

( 21 ) SepGlveda, César. Ob., Cit. Pags. 152 y 153.

( 22 ) Rangel Medina, David. La Caducidad de Marcas por Des-
uso. 0Ob. Cit. Pag. 225,
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Por lo que hace a nuestra Ley Vigente de In-
venciones y Marcas, se seflala en su artfculo 1120. que la vi--
gencia de las marcas es de cinco afios a partir de la fecha le-
gal (que es la fecha de presentacién ante la Secretarfa de Co-
mercio y Fomento Industrial, segdn el artfculo 1120.) plazo --
que serd renovable indefinidamente por perfodos de cinco afios;
y si los titulares desean conservar todos los derechos que el-
registro les confiere, deben presentar dentro del Gltimo semes
tre de su vigencia, una solicitud y si los documentos presenta
dos satisfacen, la Secretarfa mencionada, citard entonces el -
pago de los derechos correspondientes, claro que si no se rea-
liza tal pago, se tendrd por abandonada la solicitud de la re-
novacion.

Asimismo, concede la multicitada Ley de Mar-
cas en su articulo 1390. un plazo de gracia para renovar las -
marcas, plazo que es de seis meses contados a partir del venci
miento de cada plazo; asf el interesado podr& renovarla cu----
briendo recargos, pero vencido el plazo de gracia, caducard en
tonces de pleno derecho el registro de la marca.

Es interesante anotar, que la Ley Vigente de
Invenciones y Marcas introduce la novedad de que la renovacioén
del registro de una marca s6lo procederd si el interesado com-
prueba el uso efectivo y continuo, es decir no interrumpido en
su aplicacién a los productos o servicios que ampare; y si una
marca se encuentra registrada para proteger dos o més clases -
de productos o servicios, bastard para que proceda la renova--
ci6n de todos los registros, que se demuestre el uso efectivo-
e ininterrumpido por lo menos en alguna de dichas clases; in--
cluso aquf se puede dar por reproducido lo que citamos sobre -
el uso de las marcas.

En conclusi6n podemos notar que a todas-lu--
ces, el espirftu del legislador, es llevar a los titulares de-
las marcas ha demostrar un uso efectivo y permanente de la mis
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ma, cosa que es positiva ya que se termina con los titulares -
que no tienen interés en explotar una marca y que ademds no de
sean que otro pueda explotarla.

3.- Uso de la marca tal como se registr6.

Citamos como principal obligacién del titu--
lar de una marca para mantener vigente su registro, al uso; pe
ro ademés de usarla le exige la Ley de Invenciones y Marcas en
su artfculo 1150., que debe usarse tal y como se registro, ya-
que su uso en forma distinta trae como consecuencia la extin--
ci6n del propio registro.

Nuestra opini6n personal, da justa razén a -
lo estipulado en el precepto legal aludido, ya que el uso en -
forma distinta de la marca, equivale a no estar usando la mis-
ma marca, y de acuerdo con la referida Ley, el no uso de la --
marca, produce la extinci6én del registro de pleno derecho, es-
decir va contra el espir{tu de! legislador de demostrar el uso
efectivo y permanente de las marcas para conservar vigente su-
registro.

4.- Leyendas obligatorias.

Si el titular de una marca desea que produz-
ca plenos efectos, principalmente frente a terceros, entonces-
tiene la obligacién de hacerla acompafiar de una serie de leyen
das o menciones.

El artfculo 1190. de la Ley de la materia, -
establece que los productos nacionales protegidos por marcas -
registradas en México, deberé&n llevar ostensiblemente la leyen
da "Marca Registrada"; su abreviatura "Mar. Reg.", o las si---
glas M.R.; aunque la omisién a esta leyenda no afectard la va-
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lidez de la marca, pero mientras subsista no podrd ejercitarse
ninguna accién civil o penal. En lo que se refiere a marcas -
de servicio, la leyenda debe aparecer tanto en el lugar en que
contraten o presten los servicios, por ejemplo en lafachada Jel
establecimiento, o bien en los anuncios, como también en aque-
1los medios capaces de representarla gré&ficamente, como en el-
caso del membrete de la correspondencia, en la publicidad.

Sobre el particular expresa el maestro César
SeptGlveda, que la privacién de las acciones civiles y penales,
por la omisi6n de esta leyenda no es totalmente definitiva; ya
que la omisjén puede compurgarse, haciendo publicar en la gace
ta de Invenciones y Marcas, un aviso participando que con esa-
fecha comienzan a ponerse esas menciones, con lo cual a partir
de los 30 dfas siguientes a la publicaci6én, podrin entonces -~
iniciarse las acciones civiles y penales que se deriven del re
gistro. {23)

Los productos de elaboracifén nacional debe--
rén indicar la ubicaci6n de la fdbrica o lugar de produccién;-
y si éstos se fabrican en el extranjero, tal indicaci6n serd -
la que corresponda al territorio nacional.

Otra leyenda obligatoria, la contempla el ar
ticulo 1210. de la citada Ley de Marcas, cuando indica que los
productos nacionales en los que se utilicen marcas registradas
o no, deberdn ostentar en forma clara y visible la leyenda "He
cho en México" y cuando se trate de productos de exportacién,-
&stos deberdn ostentar ademds, la contrasefla que, en su caso,-
establezca la Secretarta de Comercio y Fomento Industrial en -
la forma y dimensiones que se fijen; ahora bien, la omisién de
esta leyenda se sanciona de acuerdo a lo estipulado en el artf
culo 2100. referente a las infracciones administrativas.

Tambjén sefiala la Ley de Invenciones y Mar--

( 23} SepGlveda, César. Ob., Cit. Pdg. 144,
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cas que las indicaciones leyendas_y contraseftas que se acompa-
fian @ las marcas deberdn aparecer también en las etiquetas y -~
en los empaques 0 envases en que se contengan al expenderse al
pblico o s6lo en éstos Gl1timos cuando por la naturaleza de --
los productos no pudieran insertarse en ellos.

Dispone la Ley de Invenciones y Marcas, que-
al emplear las marcas deberdn omitirse indicaciones referentes
a registros en otros pafses o leyendas en idiomas extranjeros,
en productos nacionales amparados por marcas que estén o no re
gistradas; también deben evitarse las inserciones de falsas in
dicaciones de procedencia en las marcas. El desacato a estas-
observaciones, acarrea infracciones reguladas en los articulos
2100. y 2110. de la Ley en cuestién.

5.- Vinculacién de marcas.

El1 maestro Rodrfguez y Rodriguez menciona, -
que las marcas vinculadas, son aquellas marcas originariamente
registradas en México, que deben unirse a otra marca, origina-
riamente registrada en el extranjero o cuyo titular es una per
sona fisica o moral extranjera, cuando ésta Gltima marca esté-
destinada a amparar productos fabricados dentro del territorio
nacional. (24)

La vinculaci6n de las marcas, es una innova-
ci6n de la Ley vigente de Invenciones y Marcas, la que seflala-
en su artfculo 1270., que toda marca de origen extranjero o cu
ya titularidad corresponda a una persona fisica o moral extran
Jera, que esté destinada a amparar artfculos fabricados o pro-
ducidos en territorio nacional, deberd usarse vinculada a una-
marca originariamente registrada en México.

{ 24 ) Rodrfguez y Rodriguez, Joaquin. Curso de Derecho Mer-
cantil. Tomo I, 17a. Edici6n. Editorial Porrfia S.A.-
M&xico D.F. 1985. P&ag. 428.
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Ademds ambas marcas deberdn usarse de manera
igualmente ostensible y el que sea ostensible significa hacer-
patente, mostrar, lo que traducido al idioma llano, significa-
que la marca mexicana se note o muestre la mas destacada de --
las marcas extranjeras. (25)

Agrega la propia Ley, en su articulo 1280. -
que los actos, convenios o contratos que se realicen o cele---
bren con motivo de la concesién del uso oneroso o gratuito de-

" una marca registrada originariamente en el extranjero, o cuyo-
titular sea una persona fisica o moral extranjera, deberdn con
tener la obligacién de que dicha marca se use vinculada a una-
marca originarjamente registrada en México y que sea propiedad
del licenciatario; el incumplimiento a esta obligacién se tra-
duce simplemente en la negativa del acto, convenio o contrato-
ante la Direcci6n General del Registro Nacional de Transferen-
cia de Tecnologfa. Adem&s se indica que esta obligacién de --
vinculacion debe cumplirse dentro del aflo siguiente a partir -
de la inscripci6n del acto, convenio o contrato, o del momento
en que empez6 a usarse la marca extranjera, sino se hubiere ce
lebrado acto, convenio o contrato que autorice su uso.

De acuerdo con el artfculo 1280. de la Ley -
de Invenciones y Marcas este plazo podrd prorrogarlo por un --
afio mis la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial; pero -
podrd prorrogarse otro afio mis en base al Decreto Presidencial
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n del 6 de Enero
de 1978, que en sus considerandos Cuarto y Quinto indica, que-
los diversos sectores industriales del pafs, que tienen que --
cumplir con esta obligacién de vinculacién y a punto de vencer
se el plazo, se ven imposibilitados a cumplir con dicha obliga
ci6n ya sea por factores maltiples de fndole técnico y funda--
mentalmente econémico; por ello han solicitado al Ejecutivo Fe
deral dicha prorroga; la que de concederse no perjudicarfa a -
(25 ) G6bmez Vega, Bernardo. La Vinculaci6n de Marcas Mexica

nas a las Marcas Extranjeras. Revista Mexicana de la-

Propiedad Industrial Art{stica, Ano XV. No. 29-30. -
Enero-Diciembre de 1977. México D.F. Pédg. 143,
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los que hubjeren iniciado los trémites exigidos por la Ley pa-
ra la vinculacién de marcas ya que podrian acogérse a ella, y-
en cambio sino se otorgaré, se verfa seriamente afectada la in
dustria nacional, y se acarrearfa un inevitable trastorno a la
economia del pafs. (26)

Sobre el particular, el maestro César Sepél-
veda menciona, que la mayor parte de las marcas importantes ex
tranjeras se explotan en México para subsidiarias mexicanas de
empresas extranjeras y en ese supuesto, no tiene caso proteger
a la empresa local vinculando alguna marca mexicana a la extrap
jera., S6lo una minorfa de marcas extranjeras son explotadas -
por medio de licencias de usuarios netamente mexicanos. De --
ah{ se sigue que no existe una auténtica fundamentacién para -
establecer el régimen de las marcas vinculadas, y que eso se -
hizo irrealmente, dejéndose impresionar por hipbtesis econdmi-
cas no sustanciales en la practica mexicana; y ello constituye
la raz6n de que las propias autoridades administrativas apla--
cen la aplicaci6n de este régimen de vinculacibn de marcas. --
(27)

Es también interesante que mencionemos que -
la Ley vigente de Invenciones y Marcas, contempla la vincula--
cién de las marcas en forma colectiva, toda vez que estipula -
en su artfculo 1300. que cuando sean varias las personas o em-
presas que estén usando la marca de origen extranjero y se tra
te de un mismo producto, podrdn ponerse de acuerdo o asociarse
para usar la misma marca vinculada.

{ 26 ) Decreto por el que se otorga ampliacién por un afio més
del Plazo de Dos Afos ha que se refiere el Artfculo De
cimo Segundo Transitorio de la Ley de Invenciones y =--
Marcas. Diario Oficial de la Federacidén del 6 de Fe--
brero de 1978. Legislaci6n Sobre Propiedad Industrial,
Transferible de Tecnologfa e Inversiones Extranjeras -
0b. Cit. P&g. 114.

( 27 ) SeptGlveda, César. Ob., Cit. P&g. 150.
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Para finalizar, con lo referente a la obliga
ci6n de -1a vinculaci6n de las marcas, s6lo anotaremos que el -
incumplimiento de ésta trae como consecuencia la aplicacién de
las sanciones que establece esta Ley, en su Tftulo Décimo, Ca-
pftulo Primero, Articulo 2100. y siguientes.

Concluimos nuestro estudio sobre la obliga--
cién de vinculacién manifestando que los casos tipicos de estas
marcas vinculadas los tenemos en los automéviles, bastémos ci-
tar los siguientes ejemplos:

Ford Gran Marquis; Ford Topaz; Chevrolet Ca-
price; Dodgé Dart; Chevrolet Monte Carlo, Datsun Sakura; etc.-
En estos ejemplos podemos apreciar a la marca extranjera que -
serfa Ford, Chevrolet, Dodge y Datsun y a la mexicana que se--
rfa Gran Marquis, Caprice, Dart, Topaz y Sakura.

6.- Registro y uso obligatorio. Licencias-

obligatorias.

De conformidad con el artfculo 1250. de la -
Ley de Invenciones y Marcas en vigor, la Secretarfa de Comer--
cio y Fomento Industrial, podrd declarar, por razones de inte-
rés pGblico, el registro y uso obligatorio de marcas en cual--
quier producto o servicio.

Pero también por las mismas razones y oyendo
previamente a los organismos representativos de los sectores -
fnteresados, la referida Secretarfa podrs prohibir el uso de -
marcas, registradas o no, en determinado ‘producto de cualquier
rama de la actividad econémica.

La parte final del aludido precepto mencie--

na, que la declaratoria correspondiente se publicaré en el Dia,

rio Oficial de la Federacién y los obligados por ella deberdn-
cumplir sus disposiciones en el plazo y conforme a las reglas-
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que en la propia declaratoria se sefalen; el incumplimiento --
ameritard las sanciones correspondientes reguladas por esta --
misma Ley en su Titulo Décimo, Capitulo I artfculos 2100, y -~
2110. y Capftulo III artfculo 2250. y siguientes.

Existe una novedad en la vigente Ley de In--
venciones y Marcas cuando sefiala en su articulo 1320. que por-
causas de utilidad pablica la Secretarfa de Comercio y Fomento
Industrial podré& otorgar licencias obligatorias para el uso de
marcas registradas; aunque sabemos que es diffcil configurar -
el concepto de utilidad pGblica y en su caso tendrfa que estar
bien fundado para afectar el derecho de uso exclusivo del pro-
pietario. Para el caso, la misma ley sefiala un procedimiento-
para fijar las regalfas que corresponda al titular de las mar-
cas, muy suscinto y con audiencia de las partes interesadas; -
aunque no se tiene experiencia respecto a las licenclas obliga
torias de marcas ni en este pafs ni en otros de la América La-
tina, lo que impide formular un juicio sobre la utilidad de es
ta figura en nuestro medio. (28)

En nuestro afdn de investigar sobre el partf
cular, acudimos con el maestro Rangel Medina David, perito en-
esta materia, quien nos explicté en forma clara que hasta la fe
cha no se ha dado aln todavia un s6lo caso de otorgamiento de-
licencias obligatorias para el uso de marcas registradas por -
causas de utilidad pablica; profesionista que a su vez nos men
cion6 que serfa un ejemplo de ello, el que sucediera un terre-
moto o una catdstrofe que obligard al Gobierno a decretar medi-
camentos bajo la marca de "medicina" para combatir una fuerte-
epidemia.

Sin embargo en lo personal pensamos que de -
darse tal situacién, se suscitarfan una serie de problemas, --
simplemente basténos decir iqué sucederfa con las marcas regis

(28 ) SepGlveda, César, Ob. Cit. P&g. 151.
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tradas?; o bjen con las que estdn en trémite, e incluso con --
las futuras; todas ellas‘relacionadas con la marca en que se -
haya concedido la licencia obligatoria por causas de utilidad-
pGblica.

De esta forma concluimos con el estudio de -
las principales obligaciones del titular de la marca que la ha
registrado o en su caso que la ha usado efectiva e ininterrum-
pidamente por mis de un afio; proseguiremos con el estudio de -

la Pérdida del Derecho de la marca. .



€ AP 1 T U L O Vi

PERDIDA DEL DERECHD A LA MARCA

Estudiaremos los diferentes modos como se --
‘puede perder el derecho de la marca, sujeténdonos al tenor si-
guiente: ’

Caducidad por falta de renovacién.

Extincitn.

Extinci6n por falta de uso.

Extincién por uso en forma distinta al regis
tro.

Extincion por dilusién.
Nulidad

Cancelacién.

1.~ Caducidad por falta de renovacibn.

El incumplimiento de la obligaci6n de la re-
novacién de la marca que el titular de la misma debe realizar-
si desea mantener vigente su registro, trae consigo la pérdida
del derecho de la marca.

En efecto el artfculo 1480. de la vigente --
Ley de Invenciones y Marcas indica que caducardn de pleno dere
cho los registros de las marcas que no se renueven en los tér-
minos que ella misma establece, es decir cada cinco afios dentro
del Gltimo semestre de dicho plazo, contando ademds con un pe-
rfodo de gracia de seis meses a partir del vencimiento de cada
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plazo; obligacién que puede hacerse indefinidamente si se de--
sea conservar vigente el registro.

Realmente en el fondo la intenci6n del legis
lador es llevar a cabo los titulares de las marcas que tengan-
interés en ellas a renovarlas periédicamente y para ello de--
ben demostrar un uso efectivo, el que al fin y al cabo serd en
consecuencia permanente; permitiendo a su vez oportunidad a --
terceros que deseen explotar marcas caducas.

2.~ Extincién.

Nuestra Ley de Invenciones y Marcas vigente,
contempla los siguientes casos de extincién:

Por Falta de Uso.
Por Uso en forma distinta al Registro.
Por Dilusidn.

3.~ Extincidn por falta de usa.

En su oportundiad anotamos que el titular de
una marca si desea manteper vigente su registro, tiene como --
principal obligacién la del uso, uso que debe ser efectivo y -
demostrado a satisfaccién de la Secretaria de Comercio y Fomen
to Industrial dentro de los tres afios siguientes a su regis---
tro, y posteriormente dentro de los otros dos aftos si desea re
novarla.

Luego entaonces y de conformidad con el artf{-
culo 1170. de la Ley de Invenciones y Marcas si no se demues--
tra ese uso efectivo el registro correspondiente se considera-
r& extinguido de pleno derecho.
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Damos justa razén al 1egislad9r, ya que quien
no demuestra el uso efectivo que sefiala la ley, es porque no -
le interesa realmente su marca, no desea explotaria, y a tra--
vés de esta extincibn se esta permitiendo a terceros, que sf -
se interesen en explotarla, la oportunidad de adquirir el re--
gistro de la marca extinguida.

4.- Extincién por uso en forma distinta al-

registro.
de
El titular de la marca que sea conservar vi-

gente su registro, debe demostrar su uso efectivo y a satisfac
ci6n de la Secretari{a de Comercio y Fomento Industrial en el -
plazo que ya anotamos; pero ademds es necesario que use la mar
ca, en la forma en que fue registrada.

Efectivamente seffala la Ley referida, en su-
artfculo 1150. que la marca debe usarse tal y como fue regis--
trada, ya que su uso en forma distinta, traer§ como consecuen-
cia la extinci6n del registro, previa la declaratoria corres--
pondiente, sigquiéndose para tal efecto las disposiciones del -
Tftulo Octavo bajo el rubro de "Procedimientos y Publicidad -
de 1a misma Ley.

En nuestra consideraci6n personal,estd cau--
sal de extinci6én por usar la marca en forma distinta a la del-
registro, es positiva, ya que en dicho supuesto la marca equi-
valdrfa a no estarse usando y si agregamos que el no uso de la
marca trae consigo la extinci6n serd més que suficiente para -
apoyar esta causal. A mayor abundamiento deseamos anotar que-
esta obligacién del titular de una marca que desea la vigencia
de su registro, reforza la obligacién del uso efectivo de la -
misma, y con ello se lleva al titular a que demuestre que efeg
tivamente le interesa explotar su marca y por ello no tener --
necesidad de usarla en forma diferente.
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El uso en forma distinta de la marca regis--
trada, refleja a todas luces que el titular en verdad no tiene
interés en explotarla, y en consecuencia tal extinci6n da la -
oportunidad a terceros que si deseen una efectiva explotaci6n-
de poder obtener el registro de esa marca extipguida.

6.- Extincibén por dilusién.

Esta causal de extinci6n por dilusién la con
templa la Ley Vigente de Invenciones y Marcas en su articulo -
1490., manifestando que procede la extincién del registro de -
una marca si su titular ha provocado o tolerado que se trans--
forme en denominacién genérica la que corresponda a uno o va--
rios de los productos o servicios para los cuales se registré,
de tal modo que en los medios comerciales y en el uso generali
zado de dicha denominacién por el pGblico, 'la misma haya perdi
do su significacion distintiva, como medio de identificar el -
correlativo producto o servicio a que se aplique.

Ahora bien, para declarar la extincién por -
dilusi6n se observard el procedimiento marcado en el Tftulo Oc¢
tavo de la misma Ley y la denominacion de que se trate pasaré-
al dominio pGblico, a partir de la fecha en que se publique en
el Diario Oficial de la Federaci6n la declaratoria correspon--
diente.

Quedan as{ citados los distintos casos de ex
tincién del registro de una marca, proseguiremos con el estudio
de la nulidad.

6.- Nulidad.

El artfculo 1470. de la Ley vigente de Inven
clones y Marcas, regula los diferentes casos de nulidad del re
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gistro de una marca, por consiguiente enunciaremos a continua-
cién tales casos:

El registro de una marca seréd nulo:

I1.- Cuando se haya otorgado en contravencién
a las disposiciones de esta ley o de la vigente en la época de
su registro.

La obtencién del registro hace derivar una -
serie de derechos y obligaciones a cargo del titular de la mar
ca, por consiguiente si dicho registro se obtiene en contraven
cién a la Ley de la materia existird por tanto una situaci6n -
jurfdica irregular que traeréd consigo la nulidad de ese acto o
obtenci6n de registro y que afectard de uno u otro modo el cam
po de los derechos y las obligaciones que derivan del mismo. -
Accibn que podré intentarse en todo tiempo.

I1.- Cuando la marca sea idéntica o semejan
te en grado de confusi6n a otra que haya sido usada en el pafs
con anterjoridad a la fecha legal de la marca registrada, apli
cada a los mismos o similares productos o servicios, siempre -
que quien haga valer el mejor derecho de uso compruebe haber -
usado su marca ininterrumpidamente en el pafs con anterioridad
a la fecha de uso declarado por el que la registro.

Esta causal de nulidad, destaca al uso como-
fuente del derecho de la marca, frente a un registro posterior,
con la condicién de la existencia de un uso ininterrumpido de-
més de un afo conforme al articulo 930. de la multicitada Ley-
de Marcas. Por consiguiente, el uso y el registro son en nues
tra legislacién considerados como fuentes del derecho de la --
marca.

La acci6n para hacer valer la causal de nulj
dad contemplada en esta fracci6én es de un afio, segln lo dispo-
ne la parte final del artfculo 1470. de la referida Ley.
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I11.- Cuando la marca se ha venido usando-
con anterioridad en el extranjero, en la misma hip6tesis de -
la fracci6n anterior, si ademds del uso existe el registro ex
tranjero y reciprocidad al respecto.

Es decir el titular de una marca que la ha-
usado y obtenido su registro en el extranjero, y que posterior
mente solicita en nuestro pafs el registro de la misma, acre-
ditando el uso y el registro anteriores, podrd hacer valer es
ta acci6n de nulidad frente al que intente registrar poste---
riormente en nuestro pais una marca que ampare los mismos o -
similares productos o servicios. Sobre el particular deberé-
contemplarse lo dispuesto en los artfculos 1130. y 1140. de -
la Ley de nuestro estudio, mismos que hemos aludido anterior-
mente.

Claro que para hacer valer esa nulidad, ---
nuestra Ley exige que el Estado extranjero donde se ha usado-
y registrado la marca, otorgue a los mexicanos el mismo dere-
cho, basado en el principio de 1la Reciprocidad Internacional.
Accibn que puede hacerse valer en un plazo de seis meses, se-
gtn lo dispone la parte final del multicitado artfculo 1470.

IV.- Cuando la etiqueta, en que aparezca -
la marca contenga indicaciones falsas respecto a la proceden-
cia de los productos o servicios que ampare, ubicaci6n del es
tablecimiento industrial o comercial del titular de la marca-
0 con respecto a medallas, diplomas, premios o recompensas.

La accién para hacer valer esta causal de -
nulidad del registro de una marca, es de-tres afios, segan lo-
dispone la parte final del articulo 1470. de la Ley de Inven-
ciones y Marcas. Ademds dicha conducta constituye una infrac
cién administrativa segln la fracci6n VII del artfculo 210o0.-
- de la aludida ley, que es sancionada por el articulo 2250. de
la. misma.
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V.- Cuando el registro se hubiera otorgado-
con base en declaraciones falsas e inexactas.

En cualquier tiempo podrd hacerse valer la -
accién de nulidad del registro de la marca, contemplada en es-
ta fraceién.

VI.- Cuando por error, inadvertencia o dife
rencia de apreciacién, se haya otorgado al registro existiendo
en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una -
marca que sea igual o semejante en grado de confusibén y que se
refiere a servicios o productos iguales o similares.

La acci6n para hacer valer esta causal de ny
lidad es de tres afios, segGn lo dispone la parte final del mul
ticitado artfculo 1470. de la Ley de invenciones y Marcas.

VII.- Cuando el agente o el representante -
del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite
y obtenga el registro de ésta a su nombre, sin el consentimien
to expreso del titular de la marca extranjera. En este caso -
el registro se reputard como obtenido de mala fe.

Esta causal de nulidad, podra hacerse valer-
en cualquier tiempo, segln lo dispone la parte final del artf-
culo 1470, de la multicitada Ley de Marcas.

Independientemente de las acciones que conce
de esta Ley en su Titulo Décimo (referente a las infracciones-
y sanciones) al titular de la marca que se encuentre en el su~
puesto de esta fraccibn; podréd éste también, ejercitar los de-
rechos que pudieren corresponderle'y que derivaren, obviamen--
te, del acto, convenio o contrato que haya generado la figura-
jurfdica de la representacién, regulada en los artfculos 1800,
180t y siguientes del C6digo Civil en vigor.

Para finalizar con el estudio de la causales
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que propician la nulidad del registro de una marca, es impor--
tantfsimo aclarar que los plazos que hemos mencionado, se com-
putardn a partir de la publicacién del registro en la Gaceta -
de Invenciones y Marcas, tal como lo dispone la parte final --
del multicitado artfculo 1470. de la aludida Ley de Marcas.

_ Prevee el artfculo 1510. de la Ley de estu--
dio, que cuando la Federacién tenga algGn interés, la declara-
cién de nulidad del registro de una marca, la hard administra-
tivamente la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrijal de --
oficio, a petici6én de parte o bien por el C. Agente del Minis-
terio PGblieo Federal.

De esta forma concluimos nuestro estudio so-
bre la nulidad, como causal que motiva la pérdida del derecho-
de la marca, y proseguiremos  con la parte final de nuestro -~
Trabajo, referente a la cancelacién.

7.- Cancelacién.

Nuestro punto de partida lo constituye el ar
tfculo 1500, de la Ley Vigente de Invenciones y Marcas, seg(n-
el cual, ésta, puede constituir como un derecho que tiene el -
titular de la marca, o bien como una sancién impuesta a éste -
por la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial.

a) Cancelaci6n voluntaria.

Luego entonces, en el primer caso constituye
un derecho, porque precisamente puede solticitarlo en cualquier
tiempo, por escrito, el titular de la marca a la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial, la que si lo considera pertinep
te, podrd requerir la ratificacién de la firma. Como en sy --
oportunidad lo anotamos, si el titular no tiene deseo alguno -
en explotar su marca solicitard quizds de inmediato la cancela
cion de su registro, beneficiando asf{ a terceras personas que-
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tal vez si deseen explotar la marca en cuestibn.
b) Cancelacién obligatoria.

En el segundo aspecto, puede interpretarse -
como una sancién meramente administrativa, ya que el registro-
podrd ser cancelado por la referida Secretarfa, sin tomar en -
cuenta la voluntad del titular, cuando éste especule o haga --
uso indebido en el precio o calidad de un producto o servicio-
amparado por la marca en detrimento del pGblico o de la econo-
mia del pais. Realmente el espirftu del legislador es encau--
sar y obligar a los titulares de las marcas ha realizar una de
bida explotacién de las mismas, protegiendo al mismo tiempo al
pablico consumidor y a la econromfa de nuestro pafs, ademds es-
una situaci6n que sin duda alguna es bien contemplada por ter-
ceros interesados en explotar determinada marca.

De esta forma hemos conclufdo con nuestro -~
Trabajo, de modo que sola nos resta emitir nuestras considera-
ciones personales.
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C 0 NC L U S 1 0NE S

Conclufda la elaboracién de nuestro trabajo,
s6lo nos resta hacer las siguientes consideraciones:

1.- Es muy importante que antes de princi--
piar el trdmite para obtener el registro de una marca, realizar
un andlisis de anterioridades para no ver entorpecido el regis
tro por la existencia de un registro de marca anterior.

2.~ Se deben llenar todos los requisitos re
lativos a la solicitud inicial del registro a fin de que a par
tir de esa fecha comience a surtir sus efectos la prioridad --
.que en caso de controversfa se llegasé a tener en cuanto al --
trémite de recurso de registro de una marca.

3.- Lla marca de cuyo trémite se registre en
México, dentro de los seis meses siguientes ha haber sido soli
-citada en un Estado extranjero se considerard como fecha del -
registro la misma de la que se inici6 en el exterior siempre -
que el otro Estado conceda los mismos derechos a los mexicanos.

4.- En los examenes administrativos y de no

. vedad se requiere que el solicitante, amén de llenar los requi
'sitos que la ley le sefiale, esté atento para subsanar cualquier
requisito posterior que se presente y es muy importante que es
to lo haga dentro del término que al efecto se le conceda pues
en caso contrario se tendrfa por abandonada la solicitud y con
secuentemente se perderd la fecha de presentaci6n de la misma.

5.- En virtud de que el procedimiento admi-
nistrativo para objetar el registro de una marca se lleva a ca
bo ante la propia Secretarfa de Comercio, es muy importante --
que este bien fundamentado a fin de que pueda prosperar nues--
tra solicitud.
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-6.- Debe quedarnos claro, que la fuente del
derecho a la marca en nuestra legislacion, sigue'un sistema mix
to, la raz6n es sumamente sencilla, pues tanto el registro como
el uso pueden constituir tal derecho.

7.- En base a la anterior aseveracién, pode
mos decir entonces que los derechos y obligaciones que hemos es
tudiado, no s6lo corresponden al titular de la marca que la tie
ne registrada; sino también a aquél que la ha venido usando efec
tiva e ininterrumpidamente por mds de un afio y hace valer este-
derecho frente a un registro posterior a tal uso, y que ampara-
o protege los mismos o similares productos o servicios.

8.- El registro de las marcas tiene una vi-
gencia de cinco afos, mismo que puede renovarse indefinidamente
por perifodos de cinco aflos; con la condici6n de demostrar el -~
uso efectivo de la marca dentro de los tres afos siguientes al-
registro y posteriormente dentro de los dos afos restantes para
que proceda l1a renovaci6n. ‘Lo expuesto, nos lleva a considerar
que la intencién del legislador, en la vigente Ley de Invencio-
nes y Marcas es obligar a los titulares que en verdad tengan in
terds en su marca, a demostrar su uso efectivo y permanente, so
pena de sancionarlos con la caducidad o extinci6n del registro-
segln el caso.

9.- La caducidad o extincién del registro -
de las marcas originada en base al supuesto enunciado en la con
sideracion anterior parecerfa que deja abiertas las puertas a -
terceros que deseen explotar esas marcas; sin embargo ello no -
ocurre del todo as{ la razén es que la propia Ley tolera que el
titular del registro de una marca cdduca o extinguida, pueda so
licitar en cualquier tiempo nuevamente el registro. Por ello -
opinamos, que sobre el particular deberlfa haber mis rigor en la
ley, para que no permita tal anomalfa, privando con ello el de-
recho de terceros gque en verdad deseen explotar efectivamente -
esas marcas.
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10.- Si bien es cierto que la ley exige co-
mo requisito para mantener vigente el registro de una marca que
se use efectivamente, demostrando con elle que en verdad se tie
ne interés en la marca no obstante lo expuesto, debemos hacer -
notar que la propia Ley da salida a titulares que no tengan in-
terés en su marca, pero que deseen conservar el registro de la-
misma, & traves de la concesién de licencias. As{ entonces la-
'explotacl6n de la marca por parte de un tercero, evita la extin
cién o caducidad del registro. Sin embargo esta figura de los-
usuarios autorjzados, también es positiva ya que la explotaciédn
de las marcas finalmente benefician a la economfa del pafs. --
Por lo tanto-en lo personal, sugerimos que no obstante que un -
tercero explote la marca, la ley deberfa fijar un plazo al titu
lar para que también la explote y con ello demuestre que en ver
dad tiene interés en su marca.

11.- Nos llama la atencién que la ley esta-
blece que una de las formas de terminar la concesi6n de licen--
cias, es por la solicitud conjunta del titular y del usuario. -
En lo personal pensamos que lo ideal serfa establecer que tal -
relacién puede concluir a solicitud de cualquiera de ellos, sea
el titular o sea el usuario, basténos suponer que las relaciones
entre estos anden mal, entonces ello nos hace suponer que jamis
habrfa tal solicitud conjunta que sefiala la ley.

12.- Lla Ley de Invenciones y Marcas castiga
a los usurpadores. e imitadores con pena pecuniaria y pena priva
tiva de libertad, o bien con una de ellas a criterio del juez -
del conocimiento. Pensamos que esta ley deberfa remitir al c¢6-
digo penal que es el que tipifica las conductas delictuosas y -
las sanciona; por consiguiente esta ley de marcas a nuestro jui
cio esta invadiendo un campo que no le corresponde, y omite to-
talmente hacer alusién al ordenamiento respectivo.

13.- Cuando estudiamos la obligacib6n de las
Leyendas obligatorias, anexamos algunas ilustraciones en las --
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que aparecen &stas sin embargo en nuestro medio social podemos-
asegurar que cuando el pGblico consumidor adquiere determinados
productos o servicios pocas veces se detiene a observar tales -
leyendas, como las de hecho en México, Marca Registrada. En --
consecuencia ello propicia que a veces se adquieran productos o
servicios meramente imitados, y ni siquiera nos percatamos de -
ello, estamos por tanto tolerando esos flicitos, lo ideal es -
fijarnos en los productos que adquirimos y de notar alguna ano-
malfa en ellos, denunciarla ante las autoridades correspondien-
tes para que tomen cartas en el asunto.

t4.- En cuanto a la obligacidén de la vincu-
laci6on de las marcas, podemos contemplar que s6lo una minorfa -
de marcas extranjeras son explotadas por medio de licencias de-
usuarios netamente mexicanos, ya que la razén estriba, en que--
1a mayor parte de las marcas importantes extranjeras se explo--
tan en nuestro pals para subsidiarias mexicanas de empresas ex-
tranjeras, y en ese supuesto realmente no tiene caso proteger a
la empresa local y vinculada alguna marca mexicana a la marca -
extranjera. Lo que ha sucedido es que no se ha definido la ---
cuestidn de la vinculacién de las marcas, y de seguir como estd
a nuestro juicio mejor deberfa desaparecer tal obligacidn.

15.- Consideramos que las formas o causas -
que consagra la Ley para perder el derecho a la marca, {caduci-
dad, extincién, nulidad y cancelacién) son realmente sanciones-
para el titular de una marca que ha realizado una indebida ex--
plotaci6én de la misma. Reflejdndose asf el espirftu del legis-
lador de obligar a los titulares a demostrar interés en sus mar
cas, explotindolas efectiva e ininterrumpidamente y benefician-
do qsl al pablico consumidor y a la economfa del pafs.

16.- Sin duda alguna que el pGblico consumi
dor tolera, en su gran mayorfa las indebidas explotaciones de -
las marcas, pero ello también se debe al desconocimiento de ---
nuestros distintos sectores sociales; por consiguiente debe dar
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se publicidad a estas cuestiones a través de nuestros distin--
tos medios de comunicacién. As{ por ejemplo Ilamar la aten---
clén del pablico consumidor en el sentido de que al adquirir -
un producto, revise en este leyendas que establece la ley, es-
to podrfa lograrse a través de un programa de television.

Participar al pGblico en general y no s6lo a
estudiosos de la materia, la celebracién de congresos, cursos-
y seminarios. Ah{ podréd conocerse el materfal que existe so--
bre 1a materia, pero también se podré dar soluci6én a problemas
que atafien directamente al pablico consumidor y perjudican la-
economfa de.nuestro pafs.
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