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PRCLOGO

De scuerdo el desarrolo de la industris en México y la
gren cantided de productos gue se producen pare su ventsa en el
mercado, la verieded de servicios que existen es necesario iden
tificerles por medio de marcas.

Pera tener derecho a utiligar una marce en México, hay
que soliciter gl registro de la misaa, 8 donde acudir pars pow~
der utilizar una marca, éstas son unas de las rezones por las -
que se realize este trabajo.

El obJetive principal de este estudio es la de demoS—-
tr2r la forme en que 56 Tregistra, su trdmite sdministrative; 1a

forma en que se conserva la vigencia y la forma en que e apli-
ca la Ley de Invenciones y Marcas, vigente.

“"Por mi raza hablard el espiritu"

cd. Mérico, D.P., 19%.
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CAPITULO I

CCNCEPTOS FUNDANINTAL:S

1. La marca. Conceptc.

El concepto de marce es muy amplioc y lo 2nalizarcemos -
desde el punto de vistz doctrinal, legel y desde el punto de --
vista de las legislaciones de otros pafses.

Desde el punto de vista doctrinel el maentiro David ——e
Rangel Medins hece una seleccidén de las opiniones al respscto y
lae agrupt «n cuatro corrientes qué son: “le aque sefiala &8 lg —-
aarca un pspel de signo indicsdor del luger de procedencia de -
la mercancia; aquella que coneidera & la marca como un agente -
individualizador del proaucto mismo; uns méds cue redne los ras-
goe distintives de las dos mencionedee; y otrs gue, sdoptando -
18 tesis mixte yo indicada enfoca la esencis de la merca en ——-
funcién de la clientels™. (1)

Hermenegildo Baylos Corroza nos dice: “ILa merca es un
signo destinado a individualizer los productos o los servicies_
de una emprese determinada y hacer que sean reconocidos en el -
mercado por el publico consumidor. La merca puede consistiy en
una coabinacién de fonemas, que &l ser materializada, resulta -
perceptible de un modo suditivo, mediente su pronunciacién, y -
de un modo visual, por la aprehensién de ls representacién gré-
fica de los aismos. Este ee la marca denominativa, integrads --
por e¢ifras o guarisgos, letras del abecedario, voecablos, pale-—
bras, Puede también consistir en combinaciones de trazos, 1{-—-
neas, colores, dibujoe, emblemas, figuras., Es la marca grifice.
O on combiasciones de denominasciones y gréficos, marce mixte"” .
(2)

(1) RANGEL ¥EDINA, DAVID, Tratedo de Derecho Marcario, 18, —e—w
;(u%gn, Editorial Libros de Z&XicO, SehAsy Mexico 1960, ~—

(2) BAYLOS CORROZA, HERMENEGILDO,Tratedo de Jerecho Industrial,
la. edicién, Editorisl Civitas, Ladrid l§75, pr. 838 ¥ 339,



Pedro 3Breuer Moreno define as{ la marca: “La marca es
el signo ceracteristico con que el industrial, comercisnte 0 ~-
agricultor distingue los productos de su industria, comercio o
explotacién agricola®. (3)

Joaquin Rodriguez Rodriguez nos proporcions este Cofew
cepto: "La marca es la seflal externa que es usada por un coaere
ciante para distinguir los productos por é1 eladorados, vendi-—
dos o distribuidoa, o loa servicios que presta, de msnera que -
el adguirente pueda cerciorarse de su procedencia y el CoRer——e
ciante quede 2 salvo de loa efectos de la competencia desleal -
gue le bicleren los gue pretendiesen utilizar el prestigio y la
solvencia de aquél, para colocar preductos inferiores o no acre
ditajos, La marce es un signo de origen®. (4)

Jorge Barrera Greff nos da la definicidn siguiente: —-
"Por narca en derecho industrizl, entendemos el s8igno distinwe-
tivo 4e las mercancfes gque una capresa elabore o expenda®, (5)

Segdn Tullio Ascarelli la marca, “sirve pars individus
lizar el producto. Constituye un bien inmaterial, qQue 8€ troaem~—
duce materialmente en uns contrasefia puesta en 1las asrcaacias o
en su embalaje, y que sirve pars indicar la procedencis del pro
ducto de una haciende determinada, atrayendo y conservando 1l -
clientels. BL pdblico puede as{ comocer la procedencia de 1a —

(3) BREUBR NORENO, PEDRO, Tratado de Marcas de Pibrica y de Co-
mercie, 2a. edicién, EJItorial Kobis, Buenos Hres,%?gen?!-
aa, l§t6. p.31.

(4) RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JUAQUIN, Curso de Derecho Mercantil

Tomo I, 16a. edicién, Editorial Porruas, <o, s Do o=
427.

(5) BARRERA GRAPP, JORGE, Tratadg de Derecho Mercantil, Vol., I,
Generalidades g Derecho ust v or: orrda, Méxi-
co, 1957, p. 283.



mercanc{a y cuidarse de las falsificaciones, y el que, gracias

.'a la bondad de sus productos, ha sabido congquistar una clisnte—
la, puede conservarla, al quedar & cubierto del peligro de gque
el pdblico compre otros productos, creyéndolos suyos*. (6)

Pars Agust{n Ramella, *la marca es la sefial exterior =
escoglda por un induatriel 6 comerciante y empleada 1o miSmO ==
que el propio nombre comercial para garantizar que los produc—-—
to8 puestoa bajo ells, por la cual se distinguen, provienen de
su fébrica o comercio y distinguelas especialmente de 108 pro--
ductos que la hacen competencie™. (7)

Los prineipalee representantes de les corrientes a que
se reficre Rangel Medina son:

“En la primer corriente se encuentran autores comno —--
Armengaud Ainé, Eugene Pouillet, Paul Roubier y Antonio Rosello
¥ Gémez.

Bn la segunda corriente ne encuentran autores Como —--—
A. Laborde, Stephen P. Ladas, Pedro C. Breuer Moreno y Joao da
Gama Cerqueira.

En 1a tercer corriente se encuentran sutores como ——--
Céoar Sepdlveda, Agust{n Ramelle y Joaquin Rodrfguer y Rodriw--
guee. -

En ls cuarta corriente se encuentran autores CORO —m=w
Tullio Ascarelll, Prancisco Perrars, ¥erio Ghiron y Mario Ro---
tondi®. (8)

Desde 6l punto de vista legal el artfculo 87, de la --
Ley de Invenciones y Marces vigente, pubdlicada en el “Diario —-

(6) ASCARELLI TULLIO, Derecho Mercantil, Traduccibn de Felipe
J. Tena. Notap de Joaquin Rodrlguez Rodrfguez sobre el De—
recho Mexicano, México 1940, p. 57.

(7) RAMBLLA, AGOSTIN, Trastado de 1a Propiedad Industrial, Tomo_
11, Fijos de Reus Kitores, Hadrid, 1013, p. 2.

(8) RANGEL ORTIZ, HORACIO, EL uso de las marces y sus efectos -
jurfdicos, Tesis UIA, u&xico, 1980, p. 4l.
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Oficiel™ de 10 da febrero de 1976 y reformada en el 8fio de —=—
1887, publicada en el "Diario Oficisl®™ de 16 de enero del mismo
8fio, que & la letra dice: “Bsta ley reconoce las marcas de proe
ductos y las marcass de servicios, LaB primeras se constituyen -
por 108 signos gue distinguen a los artfculos o productos de ==
otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos
que distinguen un servicio de otros de su misma especie 0 —w——w
clagse*. (9)

Por dltimo anslizaremos 1as definiciones que contienen
las legislaciones de algunos pafses.

En Francia, la Ley sobre Marcas de Fdbricae, de Comer——
cio o de Servicio de 31 de diciembre de 1964 modificeda por 1la
ley de 23 de Jjunio de 196%, que abrogé las ley de 23 de junio ~—
de 1857 dispone en su artfculo 1° ®Se concideran como marces de
fdbrica, de comercio o de Bervicio los nombres patronfmicos, —
los pseudénimos, 108 nombres geogrificos, las denominaciones —
arbitrerias o de fantasfa, la forma caracterfstica del producto
o de su acondiclonamiento, les etiquetaes, envolturss, emblemas,
grabados, timbres, sellos, vifietas, orillos, ribvetes, combina-
ciones o disposicicnes de colores, dibujos, relieves, letras, -
cifras, divisas y, en general, todos 1ds signos materieles que
sirvan pars distinguir loe productos, efectos o servicios de —
una empresa cualoulera®,

En Italia, el Cédigo Civil aprobadc por Real Decreto -
de 16 de merzo de 1942, en el Libro V del Trabajo, Titwlo VIII
de 1a Hacienda(establecimiento), Capftulo III De 1la Marca esta~
blece en su artfculo 2569 que, “Derecho de exclusividad., Quien
ha registrado en les formas establecidas por la ley une nueva -
marca, constituida por un embleaa 0 por une denoainscién y des-
tinada a distinguir mercaderfas u otros productos de la propie
empresa, tiene derecho a8 valerse de ellas de un modo exclusivo
pare las coses respecto de las cuales ha sido registrada®,

(9) Ley de Invenciones y Marcas, Publicede en el "Diario Ofi-—-
c ] e febrero de 1976.



En Coloxgbia, por Decreto 410 de 1971 por el cusl 86 =
oxpidié el C&digo de Comercio, en el libro 39 Tft, 2° cap. 29 =
De los Signos Distintivos (seccién 1, Definiciones), en £l wm—
ertfculo 583 dispone que,“Se entiende por marcas de productos -
todo signo que sirva para distinguir los productos de ung ————
egpress de los de otra®, "Se entiende por marcas de servicios -
todo signo destinado & distinguir loe servicios de una emprese.
de los de otre®.

Bn Venezuela, rige le Ley de Propiedad Industrisl, -
promulgads el 2 de septiemdre de 1955, que define la marce asf:
Artfculo 27, ®"Bajo la denominacidn de marca ccmereial 5e COMe——
prende todo signo, figura, dibujo, palsbra o combinacién de pe-
labras, leyenda y cualquiera otra peilal que revista novedad, -
usedos por une persona natural o juridica para distinguir los -
artfculos que produce, aquellos con 108 cuales comercis o su —
propia empress®, (10)

La definicién mds parecida al texto del artfculo 37, -
de la Ley de Invenciones y Marcas, es la que contiene la Legia-
lscifn de Coloabia, ya que las otras definiciones de las leyes_
de los otros pufses anteriormente citedos nos indican las que -
pueden ser marces, el derecho que puede ejorcer quien tiene =—e-
registrada uns merca y quien puede usar la marca.

La definicién que propongo es la siguiente: "La parca_
e8 el 8igno exterior que se utiliza pars distinguir 108 Pro~-—-—
ductos que una persona(ffsics o moral), vende, produce o el lu-
gar donde se presta un servicio deterzinado de los de 8us COT=m
petidores”, ’

2, ar gue ocupa la marca en el Derecho de Propiedad In

(10) NAVA NEGRETE, JUSTO, Derecho de las Marcas, Editoriel Poe-
rris, México, 1985, pp. 147, 148 y 149.
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Para hablar del lugar que ocupe la marca en el Sisteaa
de Propiedad Industrial, primeroc hay gque saber en cual de los -
tres émbltos de dicha propiedad se encuentra la maroa.

“a)Las normas internacionales del Tratado de Par{s, -
que es un "I'ratado Marco" que coatiene principios generales ——-
obligatorios para los Estados miembros y, adeads incluye pre-—
captos que no pueden ser legalmente infringidos por 1as legiBam
laciones locales;

b)Les leyes naclonales de propledad industrial expedie
das por los Estados en ejercicio de su soberanfa, y

o)El sistems local de sdministracidén de los instrumen-
toe leghles de la propiedad industrial (patentes, marcas, avi--
308 y nombres comercizles, etc.)®. (11)

Le merca es un instrumento legal de le propiedad in-—
dustrizl, y es legal por gee esta contempiado en la ley. La —
marca esta protegida en iéxico desde el siglo pasado, desde ---
1839 bajo el gobierno de Porfirio Dfaz, ya que el régimen de --
Dfaz mlentd siempre una marcada idea de desarrollo igdustriml y
comercial, El primer cuserpo lepislativo importante de este tipo
de propiedad fue la Ley de Marcas de Pdbrica de 28 de noviembre

de 1539- '

“Despuds aparece 1la Ley de Marcas Industriales y de Co
mercio del 25 de mgosto de 1903, influida ye por las corrientes
internacionales de la propiedad 1ndustrial, ya que recoge bas--
tante de los conceptos de 1a Revisién de Bruselas de 1900 & la_
Convencida de Unidn de Par{s de 1883, En 1909 se publica un re-
glamento para el Registro Internacional, conforme 8l arreglo de
Madrid de 1891, en el que se provefa el régimen iaternacionsl -
de lae narcas.

Tieapo después aparece la Ley de Yarcas y de Avisos ¥
Nombres Comerciales de 26 de junmio de 1928, que entrd en vigor

(11) ALVAREZ SOBERANIS, JAIME, La R_e_ggacwn de 1as Invencionas
; #arcas % de la Transferencia de Tecnologia, tor. -

orrusa, COo, s Po .



T
ol 27 de julio del mismo afo, expedida por Don Pluterco Elfas -
Calles.

Despuds surge la Ley de la Propieded Industriel de 31
de diclambre de 1942, que entrd en vigor el 1° d2 enero de -—
1943, expedida por Don fanuel Avila Comecho*. (12)

La marce ocupa un lugar muy importante en el Derzcho -
de Propiedad Industriel en el aspecto econbaico, aungue se re-
conoce por ls aayorim de los autores como importente, no sge ha
podido precisar el impacto econdmico de lss marcss en el proce-
80 de comercializacién de servicios y productos y menos sdn ha
sido posible determinar su contribucién al desarrollo de 108 --
pafses. Independientemente del régimen socloeconduico que se -
adopte localmente, se considers indispensable la intervencién -
del Batado para reguler esta materia con el fin de proteger el
interds de 1a coaunided y ssegurar un dessrrollo suténomo y —--
equilibrado,

La a&rca os imporisnte en el desarrcllo de un pefs, ya
que la marca es el vehfculo que utilizan 18s expresas pare cap-
turar lue clientela y dominer los mercedos, y Adesempefia un papel
primordial en la comercislizacidn de las mercencfas y servicios
y son una infinidad los artfculos que se comercislizan g través
de las marcas en el nunde moderno, y esto es como consecuencis
de que vivimos en unse sociedad consunista, cuyo objetivo pri---
mordial es incrementar la clientels y las compras que ésta rea-
1liza, poniendo a su disposicién una mayor cantided y varieded -
de articulos para su consumo y as{ aumentar la produccién y que
los dueilos de los esteblecimientos productivos obtengen moyores
ganancies.

De este forma 8l obiener gananclas uns persona se for-
telece la economfa del pafs 8l que pertenece dicha persona y —
de ests forma existe un mayor desarrollo econémico pars ese ——-

pals.

(12) SEPULVEDA, CESAR, El Sisteme Mexicano de la Propiedad Ip--
dustrial, Segunda Edicidn, Editorisal Porrue, Meéxico,l y

vPe 1,2, ¥ 3.



"Todos los pafses tienen marces y el incremento en el
ndmero y varieded de bienes que genera el esparato productivo, -
fortalece la presencia de éstas en el mercado, por que ellas o
constituyen el dnico instrumento que tiene 2 su disposicidén el
consumpidor pera identificarlos y poder selecciomar el de Bu ——
preferencis.

La marce tiene utilidad econémics psra un pafs, ya que
se utilize en todese las naciones, pobres y ricas, independiente
meate de su estructure socio-econémica, el regimen polftico, 1a
culture o le religién, y 1ls marce lleva inplicito el “goodwill?
ea decir, la clientela, el sector des aquellos consumidores que
prefieren hebituslmente un determinado producto marcado, y esto
cbvienente representa un cierto velor ecomémico pera el pafs al
cusl pertenece la marca®. (13)

La marca ocupa un lugar primordial en la Propiedad In-
dustrials es factor importante pars el progreso sovcio-econémico
del pafs. En el caso de México circuls une infinided de marcas_
nacionsles ¥y extranjeres y por lo tanto es una nacién en copBe-
tante progreso.

3. Sistemas de proteccién s la marca.

Existen tres sistemas de proteccién a le marcs que son
el sistema declarstivo, el sistema stributivo y el mixto. Bl ~
sisteme que ha adoptado nuestra legislacién es ol mixto.

a)Sistema declarativos

Comenzaremos por analizar el sistess declarativo que -
es el més antiguo, y el que regfa en todos los pafses, hasta el
dltime cusrto del siglo pasado. "La propipdsﬂ de la marce se —-
adquiere por quien primero la usa y no por quien la deposita o
registra, es decir, aquél que primero ha ofrecido en el mercado
productos o servicios distinguiéndoloe con une mareca {no regis-

(13) ALVAREZ SCBERANIS, JAIME, ob. cit., pp. 52,53,54,55, ¥ 56.
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trada) por un plazo determinsdo (varfa segdn los diversos pal--
ses), Se le ha llamado declarativo, en virtud de que el depdsi-
to o registro constituyen una presuncién de propiedzd 3el titu-
lar del registro, el cusl puede ser atacadc O impugnable Por =
cualquier tercero gue demuesire medisnte pruebes idénees gus yve
usaba oon anterioridad a dicho registro dichs marcae 'pera dig——-
tinguir Bus productos o servicios, y por lo zismo puede exigir
legalasnte que se nulifigue el depdoito o reglstro de 1le zaree_
concedida™, (14)

Ahorse veremos las ventejas e inconveniexntes del siste-
ma declarstivo! °La propiedad de une carce e adquiride por -.-
quien primero la usa, sun gin necesided de registro, y 8e con-—
serva mientras no ls 2bandone expreea o itfcitarente, en forag -
que no deje lugar a dudas;

E1 depdsito confiere ciertas amcciones (les erimin Lea)
y oin despuds de caducado el depdsito, el titular puede ecclee
nar civilmente en defensa de su czarce;

Los depbeitos efectuados por guien no tenga priorided
en el uso, carecen de valor. El leg{timo propietsrio, adn sin -
depositer 1a marce, puede lmpedir, zediente acclones civiles, -
que quién la depdsito comtinde usZndola;

Y 81 el legftimo propieterio le deposita, adn efectusw
do el depdésito por ese itercero, puede perseguirlo criminelmen=-
te, 9in que 8 ello obste el depdeito que efectud;

El depésito crea una presuncién de prupiedsd s faver -
ds quisn lo efectds, sujseis & prueba en contra;

Si 1la marce no ha sido useda por nedie, el depdsito se
considera acto de apropimcidn". (15)

b)Sistema stributivoe:

Estudisrenocas el sistema atributivce, que es de cardeter
estrictamente formalists, "no se permite que un tercero hags -~
valer el darecho sdquirido por el uso de uns merca con enterio-

(14) RAVA NEGRETE, JUSTO, ob, cit., pp. 411y 4l2.
(15) BREUER YCRENO, PEDRO, ob., cit., pp. 193 y 134.
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rided a su regisiro por otro, es decir, se adquiere ls propie--
ded de une marcs quien primerc 1la registra y no quien la usa -
primero, 21 cuzl no se le confiere derecho slguno. El depésito__
0 registro ¢s el que fija el puntc de partide del derecho, si -
elguien utiliza una merce entes de depositarla, el depdsito no
entrafia ningdn efecto retroactivo. (16)

¥encionaremos elgunas de las ventajas e inconvenientes
del mencionado sietema: “Algun2s veces el verdadero creador de_
1a perea, 2l que primero ls usé, es despojado de sus derechos - -
zor un competidor que se sdelants a registrarls;

El trémite de le inscripcidn es relativamente largo;

Ca permite el registro de marcas que no vayan e usarse
0 gque g6 reconocen derechos sObre marcas gque ya no se usan;

Pacilite iu bddsguede de anterioridades ya que al COw~~
nerciante s86lo pueden efectarlo las marcas que ya estén regis—
trades;

Se evitan pleitos de Indole dudoss o de prueba diffeil
¥ elimina las discusiones a gque se preste la priorided de uso,-
necho & comprobar mucho tieapo después de comenzado®, (17)

c)Sistema mixto:

El sistema mixto es ecogido por nuestra asctual Ley de
Invenciones y Marcas, En este sistems, "el derecho & la marca -
que adquierse el titular de un depésito o regilatro no gueda cone
solidado haste que ha transcurrido un plazo determinado por 1la
Ley, plazo que varfe segin las leyes marceriss de los diversos
pafses,

Durante este plago, cualquier tercero puede legalmente
atacar u oponerse a dicho reglstro, siempre y cuando demuestre
fehacientemente medimnte pruebas idbneas que y& se ussba con an

(16) KAVA NEGRETE, JUSTO, ob. cit.,p. 412,
(17) BREUER MORENO, PEDRC, ob, cit., pp. 200,201 y 202.



11

terioridad 1s msrca depositade o registrada y por lo mismo pue-
de exigir la nulidad de ésta®. (18)

El sistems mixto es el ads justo a nuestras neceside—
des ya que se adapte a nuestra forms de vide, ya que si alguna_
persons no hublers registirado una marce por descuido o por ne—
gligencia y la eetuviera usando de buena fe, le persona que —--
tieapo después 18 registra no puede atacar & 1a persona que hu-
biers usado la marca con mds de un sfio de snterioridad a 18 ~--
fecha del regietro. Asf lo establece el ertfculo 33, de le Ley_
de Invenciones y Marcas, vigente.

4, Puentes del derecho 8_ls marca.

La prizer fuente es por un registro y la segunda wa——
fuente es por un primer uso, 6l que en primer tiempo adoptas una
marca tiene el mejor derecho,

Es sl registro el que se considers como 1a fuente més
comin parse adquirir 1la exclusividad de le marca,

El derecho que 38 obtiene sobre una marca & través de
Su uso ee puede oponer como excepcién por quien haya ussdo df-~
cha maroa, contra una accién que ejercite el duefio de uns marce
registrada,

51 se venis usando la marca con anterioridad a la fe--
cha de registro sirve como excepcién, con més de un afic de an--
teriorided, de acuerdo al artfculo 93, de 1la Ley de Invenciones
y Marcss,

(18) NAVA NEGRETE, JUSTO, ob. eit., p. 413.
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Si s¢ aolicits el registro de la azarca usada con ante-
rioridad, pueds scliciter 1la nulidadi de la marca regisirsada con

asoyo de un uso snterior,

articulo 147, de la Ley de Invencicnes y Marcas, frac-
cién II y III, ane establece aue el registro de la marca es pu-
lo:

II- Cuando la marca sea idéntice o semejante en grado
de ccafusién a otra que se haye ueado con enterioridad en €1l =
pefs.

e trate los mismos o similares productos, aguf{ en -—
nuestro pals que es México.

III- Zs una variante que tiene ccmo base el uso,

Que exista unz merca registrada.

Cue sxista el uso de 1la marca en el extranjero.

Adexnds de haberse usado en el extranjero hays 8iG0 —--—
registrada en el extranjero.

El derecho exclusivo sobre la marca 8élo puede hacerse
valer mediante su registro.

"“Las fuentes que dan origen al derecho a la marca va——
rian de scuerdc con la Nacidn de gue se trete y con la époce ——
qua se examine"., (19)

Se El uso como fuente del derecho.

Es importante el uso como fuente del derecho porque —
determina 1a fecha de priorided y esto determine la inscripciédn
registral.

(19) RANGEL ORTIZ, HORACIO, ob.cit., p. 59.
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Carlos Pernindez-Yovoa, escribe gue, “se hs observado_
con razén que la ventsja fundanental del principio de prioridsd
en el uso es su flexibilidad; se adapts al curso de 1la vida coe-
nercial e industrial al proteger las marcas efectivii2nite USGea
das en el trifico ecoadmico, exicleado 2l empreseric del cune--
plimlento de 1las forwmalidsdes administretlivss propizs de la —--
insoripeidn registral, Analiza éste parrefo diclendo, que hey
que reconccer que e¢sta ventaja ers méa digne de estimacid.: en
una época en que la actividad econémica no hadbfa alcanzado el -
intenso desarrollo actual, es decir, en una época de pequcfios y
medianos empresarios los cuales fen sélo despuds de gue la per-
ca hubiese logrado &xito entre 8l piblico, se decidfen & ins-—o
cribirla para dotarla de uns proteccidz més enérgica y ponerla_
al abrigo de imitaciones fraudulentas.

Bn 1s sctuslidad por el contrario astia veataja pilerds_
peso ante ol inconveniente de la inseguridal jurfdice inherente
81 principio de prioridad en el uso®. (20)

El primer uso es una ceracteri{stica del sistema decla-
reativo, ya que quien primero usa la marca es guien tleae nejor_
derecho sobre ella,

Horaclo Réngel Ortfz dice que: "no baeta el uso vera -
que nezca el derecho exclusivo de propiedad industrial, sino ~-
que el uso anterior de cste signo por perte de otro industrial
o coaereiante, en determinadas circunstancias gque sefials la —~-
ley, puede impedir que nazce vdlidemente el derecho exclusivo a
favor de otro titular registral posterior.

En muestro Derecho Marcarioc el uso de le marca consti-
tuye una fuents de varios derechos, bien ses uso observado des-

{20) PERNANDEZ-NOVCA, CARLOS, El nacimiento del derecho sobre -
la marea, en *Revista de Derecho Mercantil®, nimers 102, -
voI. ZTLII, octubre-diciembre, Hadrid, 1966, p. 236.
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de €l puntc de vista del solicitaante del registro en calidad Qe
usuario anterisr del aisao, o bien considerando el uso que en -
la coaunided se ha hecho de un signo y por esta razén 00 es pPo=
sible cbtesner su ssrcpiacién, ya que le corresponde 8 la comu——
nided la 1i%ertad a uzerlo y no & una persona en exclusiva.

El otro puntc de vista es aue el uso que se ha realiza
do deo una marce en combinacién con su registro, el cusl no pue-
de ser menos productsr de derechos que los mates mencionados? -
Se mencicne en este parte el registro por que ve Intimemente -
vinculado con #1 uso de acuerdo & nuestra Ley de Invenciones ¥y
verces en ¥éxico. (21)

£1 artfculo 89 de la Ley de Invenciones y 'darcas esta-
blece gue: *Tode persona que esté usandc 0 quiera WSAr unas par-
ea para distinguir los artfculos que fabrique o produzes, podrd
adquirir el derecho exclusivo & su uso, satisfaciendo las for--
melidadens y requisitoe que establecan esta ley y su reglazefeaw-
to".

Bste artfoulo nos demuestira que quien desee adquirir -
el darscho gl uso exclusivo debe de haber usado 12 marca y 86—
guir usando la que desea registrar, ya 'sea para demosirar lg —
fecha de prioridad o comprobar el uso después de que Se conce-
de el registro pera que se peraite 1a renovocién de 1a marca.

Para demostrar la priorided ss requiere 1o que 1la ley
llamé uso efectivo de la marca, gue no es otra cosa sino la co-
mercislizacién del producto o servicio que proteja, en volume--
nes y condicionee gue correspondan a una efectiva explotacién -
comercial, quedando & juicio de la autoridad el decidir si se -
cumple o no con estos presupuestos.

Easto es de acuerdo £l artfculo 118 de 1a Ley de Inven-
ciones y ¥arcas y que adeads establece que: "La Secreteria de -
Comercio y Fomento Indusirisl podrd requerir al interesado la -

(21) RARGEL CRTIZ, HCRACIO, ob. cit., pp. 61 y 67.
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informacién o docuzmentos que considere necessries para cercio—-
rarse de 18 efectiva explotacién®.

Con lo anteriormente expuesto se llege 8 la afirmacidn
de que el uso @3 una fuente para el derecho =l momento de re———
gistrarse y para la conservacién del derecho indefinidemente, -
pero el uso no es indispensable pare el registro, pero sf ea -~
indispensable para determinar le feche de prioridad.

6. El registro como fuente del derecho.

Cuando se trata unicamente del registro como fueate ——
del derecho nos sstamos refiriendo al sistemas stributivo. En —-
México no priva este sistema, ya que aquf prevaslecs el sistens_
aixto.

En el sistema mexicano para obtener el registro de una
marca es mediante uns solicitud que se presenta ente 1la Cecre=w
tarfe de Comercio y Pomento Industrial.

Jorge Barrera Graff afirma: "gque el registro otorga --
plenitud de derechos con una tutela mayor & favor del propieta-
rio, inclusive sin ueo posterior*., (22)

El derecho que otorga el registro de una marca es la -
seguridad al inversionista como lo manifiesta Carlos Perndndez_
Novoa, al establecer que:

*Con el fin de elegir marcae adecuadas y difundirlas -
entre el piblico, el empresaric efectuard demasimdos gastos y -

estos gastos resultarfan estériles si el ordensmiento jurfdico

(22) BARREHA GRAFP, JCRGE, ob. cit., p. 309.
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no garentizase al expressrio, de uno u otro modo, el otorgamiee
ento del tituls de 1z merca registrada®,

Y continus diciendo el mismo sutor:

"Por eso, & medide que ha venido generalizdndose la -
préctica de sfectuar previas e importantes inversiones en mate-
rie de publicided, se ha sentido correlativamente la necesidad_
de otorger zl enpresario squelle segurided jurfdica que sélo —
puede dispenser un sistema fundsdo en el principio de la insee-
cripeidn registrel®. (23)

1 registro como fuente pare adguirir el derecho para
¢l us¢ exclusivo estd contemplado en la Ley de Invenciones y —

de Zomercio y Pomento Industrieln™.

Cuslquier persons puede obtener el derecho pera utili-
zer unas marca como lo seficle el articulo 89 de le Ley de Inven-
ciones y Marcass cue a8 la letra dice: "Tods persons que ¢Sté —-
ugando o quiera usar unm Barcs pers distinguir los artfculos —-
que febrigue o produzeca, podréd adquirir el derecho exclusivo a
su uso, satisfeciendo las formalidedes y requisitos que estam——
btlecen esta ley y su reglamento”.

Y sgrege el mismo precepto, que:

"Igual derecho tendrdn los comercimnies y prestadores_
de servicice debidamente establecidos, respecto a los articulos
que venden ¢ 10s servicios que presten en el territorio nacic—
pal y de los cumles quieren indicar au procedenoia. Los comere—
cientes podrdn user su marcs por sf sola o egregads B 1a 48 ~==
quien fabrique los productos con el consentimiento expreso de -
éote".

(23) FERNAWDEZ-NOVCA, CARLCS, ob. cit., pp. 238 y 239.
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En el artfculo anterior sl referirnos a que cuzlguier
persona puede obtener el derecho pesrs el uso exclusivo de una
marca, nos referimos & los comerciantes, fabricantes y prestadg
res de eervicios,

A1 hablar del registiro cozo fuente parz 2l uso exclusi
Yo, nencicnsremos 10 Qque Se vuede registrar como aarcs y  esto
ésta contemplsdo en el artfculo 90, de la Ley de Invenciones y
Marces, que nos indica que son registrables como marca:

®*1- Las denominaciones y eirnos visibles, suficiente—
mente distintivos y cumlquier otro medio susceptible de identi-
ficar los productoe o servicios & que se apliquen o traten de
aplicarse, frente a loe de su misme clase o especie,

1I- Los nombres comerciales y las razones sociales 0 -
denoalnaciones socieles, siempre que no gueden cowzprendidos en
las prohibicicnes previstas en el artfculo 91, de lz Ley de In~
venciones y Marcas®.

5in eabargo bhay casos en que el uso suele oponerse al
registro, como ocurre en la hipotes{s que sefiala el articulo —
93, primer parrafo, de la Ley de Invenciones y Marcas, que ~e
dice:

SEl derecho &l uso de una marca, obtenido mediante su
registro, no producird efecto contra us tercero que, de buens -~
fe, exploteba en la Repmiblica la nisma marce u otra semejante -
en grado de confusién, para los mismos o similares productos o
servicios, sieapre y cuendo el tercero hubiere empezado & usar
1a msarca con mds de un afio de anterioridad a la fechs legal de
su registro, o del primer uso declarado, que deberd comprobar -
en su oportunidad®.

Ahora aencioneremos lo que no se puede registrar como_
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marca, de acuerde al artfculo 91, de la Ley de Invenciones y e
dercas, vigente, gue dice:

"I- Lz2s denominaciones y signos cue no rednan 1os re-—-
quisitos qus sefale le fraccidén I, del articulo 90.

II- Loz nomabres prooios, téenicos o de uso comin de ==
los productoz o servielos gue pretendan ampararse con 18 marca,
asf ccmo mcuellas pelabras que en el lenguaje corriente 0 en —
lzs prédcticas comerciasles, se haysn convertido en la designae—
cidn usuel o generica de los mismos,

IIT- Ls figura de los envases ocue sean del doninio pl-
blico 0 que se hayen hecho de uso comin y, en generla, aguellos
Gue carezcan de una originalidad tsl que los distings fdcilmen~
te. ’

IV~ La forma usugl y corriente de los productos o la ~
impuesta por lz naturaleza misaa del producto o del servicio o
por su funcién indusirisl,

V- Les denominacicnes, figuras o freses descriptives -
de los productos o servicios que traten de protegerse cono mar-
ca, Una denominacién no se considerard distintiva porque osten—
te una ortograffisz caprichoss, o construceién artificial, o Bmea
el productc de 1z unién de dos o aés palebras que, anmlizedss -
aiclademente, contimden siendo descriptivas en su conjunto.

Quedsn ineluidas en el supuesto anterior las palabrss_
descriptivas o indicativas de las cualidedes, cerecter{sticas -
fisicas, contenido, uso, destino o funcién, composicidn de pro-
piedades, tivo, especie, calidad, centldad, velor, presentacién
o época de elaboracién de los productos o de prestacidn de 1loe
servicios.
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Vi- Las letras aisladas, los nuneros y 10s ¢0lores ——
aislados, & 2enos que estén combinedos o scozpaftados ds elemen~
tos tales como signoe, diseflos o denoainaciones, gue les den —-
un cerdcter distintivo, Se considerd minero aislado, el cczpues
to por uno o nds digitos expresados nuaéricemente o con letra.

VII- Las que reproduzcan o imiten sin autorizacidn es-
cudos, banderas y eablemas de cualquier paf{s, BEstado, XNunicipio
o divieiones polfticae similares, as{ como las denominaciones y
siglas de organizaciones intermecionales, gubernazentales, in--
tergubernaaentales, no gubernamentales o de cualquier otra orge
njizacidn reconocida oficialmente, asf como la designacidn verw
®al de los zisamos.

VIII- Lea que reproduzcan o imiten signos o puncounes -
oficiales de control y gurantfa adoptados por un Estado, sin —
autorizacidn de la autoridad coapetente.

IX. Ia8 gque reproduzcesn o imiten monedas, billetes de
banco y otros medios oficiales de pago nacionales o exiranjeroa
o las monedss conmemorativas.

X~ Las que reproduzcan o initen condecoraciones, meda-
llas u otros vremios obtenidos en exposiciones, ferias, congre-
som, eventos cultureles o deportivos reconocidos oficialmente,

XI- Los nombres, seudénimos, firmas, sellos y retratos
de personas, sin consentimiento de los interesados o, 8i han fg
1lecido, de sus ascendientes o descendientes de grado més préxi
mo.

XII- Los tf{tulos de obrag literarias, artfsticas 0 ~—
cient{ficas y los personajes ficticios o siabélicos, salvo con
el coasentiniento de su autor, cuando conforme a 1la ley de 1la
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aateria, éz%e acntenga vigentes sus derechos; as{ como los per-
spnzjes humsnos de ceracterizecidn, sino se cuenta con su con—-
formidad,

7III- (Derogeda por el Artfculo Primero del Decreto de
29 de diciendbra de 1336, publicado en el "Disrio Oficial® de 16
de enero de 1937).

XIV- Les denonminaciones geogréficas, propias o comtee—
nes, 8s{ como los gentilicios, noabres y adjetivos, cuando indi
quen la procedencia de los productos o servicics y vpuedsn origi
nar confusidén o error en cusnto a su procedencia, z8{ como 1las
denominaciones de pocblaciones o lugares que ge caractericen por
le fobricacién de clertos proluctos, para maparar €stos, excep~
to 103 nonmbres de lugares de propiedad particular, cusndo sesn
especizles e inconfundidvles y se tenga el consentimiento del —
propistario.

XV- Los azpas, sin eabargo, podrén usarse como elemen-
to de las marces, si corresponden 2l pais de origen o lugar de
procedencie de los productos o servicios que aguellas distin—w—m
guen, siempre que en este pafs estuviesen regietrados.

X¥i- Las denominaciones, zignos o figuras susceptibles
de engefiar al plblico o inducir a error, entendiéndose por ta—
les, los que constituyen falsss indicacliones sobre la naturale-
2a, origen, componentes o cualidedes de los productos o Bervie
cios que pretendan amparar.

ZVII~ Las denomingciones ¢ signos que, conforae & —e—m
otras disposiciones legales, no sea poslible utilizar para fines
comerciales o, por razones de interés piblico, la Secreterfa de
Conercio y Fomento Indusirizl considere inconveniente regis

trer.
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IVIII- Todo lo gue sea contrarioc = 1la zoral,
nas costuabres, al orden pUblico y aguello gue tiendz = ridicu-
lizar ideas o personas.

|,
.
B
£

X~ Las denocainaciones o signos igusles o sexzc jante es_
8 una marce, que la Secretarie de Comercio y Poamento In:.z; trizl
estine notoriasmente conocide en ¥éxico, para proteger 1os mis—
mos o simileres productos o servicios, o bien gue sean suscepti
bles de crear confusidn ea forme tal, gue puedan inducir &1 pi-

tlico a error.

IX- La traduccién & otros idiomss de las palebres no -
registrables.

IXI- Uns sarca que sea idintica a otra, anteriormente_
rogistrads y vigente pars amparar los aismos productos ¢ servi-
clos sdn cumndo sea solicitada por el titular de le regisirads_
o con el comsentiziento expreso de &ste.

IX11- Una zarca jne ses semejante & otre ya registrada
y vigente, aplicede & loe zismos o simileres productos o servi-
clos, en grado tal gue pueda confundirse con la anterior, tomdn
dole en su conjunto o siendiendo a los elementos ¢ue hazyus siidc
reservados.

IXIII- Une merce que sea idéntics o semejante, en m
do de confusién, 2 un nombre comerciaml zplicado & los mismos o
simileres servicios, que se presten en el eetavlecimiento cuyc_
nombre comercisl se hays uscdo con antericridad”,

Los efectos del registrc de una merca tendrén upa vie-
gencie de cinco aflos & partir de 1la fecha legal, como lo estisw—
blece el artfculo 112, de 12 Ley de Invenciones y Xarcas.
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La personz gue cbtiene el registro de una zarce debe =
de comprovar zu uso dentro de tres &los a partir de 1a fecha —-
del otorgamiento del registro cecmo lo estsblece €l artfculo 117
de la Ley de Iavenciones y Yarcas.

Z] titular de la nerca registreda podrd sutorizar 8 ==
upz o més personss como usuarios de le misza, asf lo establece_
el zrticulo 134 de la Ley de Invenclones y Xarcas.

El usuario registrado podrd tomar las medides legales
tendientes o izpedir la falsificacién, imitacién, o uso ilegsl_
de la maree, como lo estzblece el segundo pirrafo, del ertfculo
115,4e la Ley de Invenciones y Xarces.

De acuerdo 8l artfculo 141 y 142 de la Ley de Invenw—
ciones y ¥arcas, el titular del registro de¢ una mares, Ppuede -
transaitirla por log zmedios y con las forazalidades de la legie-~
lacifn comdn, pero su transmisién no produce efectes 2i no se -
inscribe en el Registro Nacionel de Transferencia de Tecnologfs
¥ pera que produzes efectos contre tercercs la transmisién se -
dete de registrar en le Direcciédn General de Invenciones, ¥ar—
ecas y Deserrcllo Tecnoldgico", pero por Decreto de 16 de merzo_
de 1389, cembie de nombre esta Direccidn, por Direccién General
de Desarrollo Tecnoldgico.

E1 titulsr de una zerca registrada podrd solicitar por
eserito, en cualquier tiempo, lz cancelecidn de su registro, de
ecuerde al artfculo 150 de la Ley de Invencicnes y Marces,

Los efectcs del registro soa a partir de la fecha le—-
gal, que son cinco wilos y estos efectos o resultados del regis-
tro, son précticados por el titular de la marca registiruda.
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CAPITULO II

BEL REGISTRO MARCARIO EXN LA LEGISLACION XEXICANA

1. Cédigos de comercio de 1854, 1884 y 1889.

Aates de entrar al estudic de los Cédigos de Comercio_
gue han regido nuestra vida mercantil, mencionaremos algunas de
las causas por las cuales surgié la marca,

-“"Eate deearrollo llege a su clfmax a través de un pro-~
ceso complejo de chogques y de confusién, en el que se mezclan y
confunden la rivalidad entre el comercio y la industrie en el -
siglo XIX, Pero es 8 principio del siglo XIX cuando el mundo —
comercisl se transforma por completo. Aparece la mdquine de va~
por, ella permite la construccidén de motores y maquinariaj —w
surge el ferrocarril y las distanciss. se acortan. El sumento de
poblacién une més & las ciudades; las vias de comunicacién se -
hacen mée f4ciles; con la construccién de la maquinarias indug.-
trial, graciss a la invencién de la maguina de vapor, aperece -
un nuevo personaje en 1la escena del comercio, el fabricante. El
fabricante no es \dnico, hay otros que fabrican los miemes pro--
ductos que 1. Ha necido le competencia.

El mayorista se aprovecha de la situacién, y exige mds
¥y mejoree condiciones en sus relacicnes con el fabricante. EI -
probleama exige solucién y no hay otra que crear mayor demande -
para sus productos, y as{ nace lg marcae, como protectora del -
fabricante,pues empars y distingue sus productos., El consumidor
exrige sl mayorista tal o cual marce pars coaprar los productos_
que distribuye; si no la tiene acudird{ s otros; el mayorista se
ve obligado a defenderse y 1o hace de 1la misme menera que el fa
bricante, adquiriendo une marces y screditéndola®. (24)

(24) MENDIETA R., SONIA, Evolucién Histdrica de las Marcas, en
*Reviste Mexicans de la Propledad Industirial y Artlstica®,
afio I, enero-jusic de 1963, nimero 1, México, D.F., pp. 71
y 72.
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En a1 C6digo de Comercio de 1854,no0 exist{a una regle-
mentacidn especifice sobre las marcas. En el Cédigo de Comercio
de 1884 se reglementen en forms especifics las marcas, en @l —
Libro Cusrto, De 1la Propieded Mercantil, en el T{tulo Segundo -
De las Marcas de Pdbrica, del artfculo 1418 al 1423, En el Cé=-
digo de Comercio de 1889 ya no existe una reglamentacidn sobre_
marces, ya que se cres la Ley de Marcas de Mibrica del mismo —
eilc,

¥encionaremos los artfculoe que reglamenten las marcas
de fédbrice, incluidos estos, en el Cédigo de Comercio de 1884 ,
¥ se observaré gque se trata le marca en foraa superficiml:

wirtfculo 1418,~- Todo fabricente tiene el derecho de -
soner a sus productos, peras distinguirloe de otros, uns marce -
especisl que consista en su nombre § el de le razén sociel, el
nozbre de su esteblecimiento, de la ciudad 6 locslidad es que -
se hage 1la fabricacidn, 6 en inicisles, cifras, letras, diviea—
ses, dibujos, cubiertas, contraseiias § envases.

Artfeule 1416,~ El comercisnte tiene propiedad en sus_
marcas, y ninguno otro podrd usar les mismas.

Artfculo 1420.- Las marcas deben estar preclsamente en
los productos § mercancfes; y en aquellos en que esto ho sea o
sible, bastard que estén en la cublerta & envase, de tal maners
que €l objeto que encierren no puede extreerse sin desgerrar la
cubierta en que estd la marcas,

Artfculo 1421.- Hedie puede adoptar una marca que esté
ya adoptzda por otro.

Artfculo 1422, Para edquirir la propiedad de la mares
ca, se necesita depositarls previamente en la Secretarfa de Po-
mento; y &sta concederd la propiedad siempre que le misma marca
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no 8e use ya por otra persona, 6 no gea de tal menera saemejante
que se comprenda la intencién de defraudar intereses ajencs,

Artfculo 1423.- La felsificacién de meress produce en
ol ramo mercantil la accidn de defios y perjuicios, ademas de w—
1lss penas que seiialare el c6digo respectivo®. (25)

Los Cédigos de Comercio de 1854, 1834 y 1889 pertene--
cen & 1a etapa del México Independiente.

2. Ley de Marcas de Pdbrica de 1889.

De osta ley haremcs mencién ls forma en gue 8e regls—-—
traba wna marca de fébrica, y es 1a primera que reglaments le -
saros en forama especifica, "Es la primera ley que contiene relg
ciones industriales y comerciales, que empezd & regir el 1% ae
enero de 1890, y 1la cual tuvo como modelo la Ley francess de 23
de junilo de 1857 sobre las msroas de fdbrica y de comercio®, -
(26)

Mencionaremos quienea pueden ser sujetos del derecho -
de las sarses, de acuerdo al artfeulo 4°, de 1la mencionezda ley:

"Cualguier propietario de una marca de fdbrica, ya sea
nacional o sxtranjero residente en el pafs, puede esdquirir el -
derecho exclusivo de usarle en la Repfblica, sujetdndose a 1las
formelidades de la presente ley.

Los nacionales y extranjeros que residan fuera del —-—
pafs, pueden registrar propiedad de marca, teniendo en ests es-
tablecimiento o sgencle industrial o mercentil, pars ls vente -
de sus productos, salvo lo que, para los extrenjeros dispongsn
los tratados®. (27)

Céaigo de COmercio de 1884, de 15 de abril del mismo afio,

E sy Ob. cit., p. 50,
(27 Ideu., ob. cit., . 51.
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Heremos mencién del procediniento para sdquivir 18 —--
propiedad exclueiva de una marca de fébrica de acuerdo al artfe
culo 5%:"Para adquirir 12 propiedad exclusiva de una marca de -
fébrica, el interesado ccurrird o por medio de su representante
& la Secretarfa de Fomento, haclendo constar que se reserva sus
derechos econpaiiando los sigulentes documentos:

I. E1 poder otorgado al mandatario, si el interesndo -
no se preeenta por s{ mismoj

II. Dos ejemplares de 1a marca o de su representacién_
por medio del Aibujo o grabado;

III. En el caso de que la marca se ponga en hueco o en
relieve sobre los productos, o de que se presente alguna otre -
particnlaridad, se remitirdn también doe hojas separadas,.en ——
lae cuales se indicardn squellos pormenores, sea por medio de -
una o varias figuras de detalle, sea por medio de una leyenda -
explicativa, y

IV. E1 contrato de comisién escrito, & cuya virtud se_
haya establecido 1a agencis, debidamente legalizedo, en el caso
a que se refiere la segunda parte del artfculo anterior. La se-
gunda parte del artfeulo anterior establece que: La narca in---—
dustrial ¢ mercantil gue pertenezca & un extranjero no residen-
t$e en 1a Repiblica, no podrd ser registrada en éata, si no 10 -~
hubiere sido previa y regulsrmente en el pafs de su origen™. -
(28)

El mismo procedimiento para adquirir la propiedad ex--
clusiva de una marca establece en su ertfculo 6° que: "En 6l —-
ocurso deberd expresarss el nombre de la fdbrica, el lugar de -
su ubicacidén, el domicilio del propletorio y el género de 0O=——
mercio de injustria para lo cuzl el solicitunte debe servirse -
de le marca®. (29)

(28) RAVA WEGRETE, JUSTO, ob. cit., p. 51.
(23) Ividen,
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Menocionaremos la adquisicidén sobre el derecho de 12 —-
aarca de acuerdo al artfeulo octavo y noveno, de la Ley de dar-
-cas de Pdbrica,de 1883:

=artfoulo 8°: El que prizero hublere hecho uso legale-
msnte de una marca, es el Unico que puede pretender adquirir su
propiledad. En caso de disputa entre dos propietarios de 12 mis~
me marca, la propiedad pertenecerd &l primer posgedor, ¢ bien -~
8i 1a posesidén no pudiere comprovarse, al primer solicitante.

Artfeulo 9°: La propiedad exclusiva de une marce NO —-~
puede ejercitarse sino en virtud de 1m declaracidén hecha por la
Secretarfa de Pomento, de que 6l interesado se he reservudo sus
dereochos, deapués de haberse llenade todos los requisitos lege—
les, (30)

Haremos mencidn del sistema sin previc exdmen con lla~
mamiento a oposiclones que establesce el artfculo diez,de la Ley
de Marcas de Pébrica:

"lLa declaracidén hecha por la Secretarfs de Fomento se
hard ain exdmen previo, bajo 1la exclusiva responsabilided de —-
108 solicitantes y sin perjulelo de los derechos de tercera.

La Secretarfa de Fomento hard publicar le solicitud -
del interesado y, en el caso de oposicidn, presentada dentro de
1los 90 dfes siguientes a la pudlicecién, no se procederd al re-
gletro de la marca hasta que 1z autoridad judicial decida en —
favor de quiém debe hacerae el reglstro™. (31)

La duracién del registro de una marca estaba estable—-
cida en el artfeulo 12, de la Ley de Marcas de Pibrica de 1889,
que decia: "La duracidn de la propledad de las marcas de fdbri-

(30) NAVA NEGRETE, JUSTO, ob. cit., pp. 51 ¥ 52.
(31) Idem., ob. cit., p. 52.
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ce es indefinids; perc se entenderd sbandonada por la clausura_
o falte de groducecidn por mds de un afio, del establecimiento, —
fébrica o negcciccién zue la haya emplesdo®. (32)

Le Ley de Infresos y Presupuesio de Bgresos del Erario
Federal, en su srtfculo I, fraccidn XVII, para el afio fiscel —
qus comienze el 19 de julio do 1898 y termina el 30 de Junio de
1899, que esteblecfe que:

“El titular de uns sarce registrada tiene la obliga——
cién de peger las tasas que 1 ley seflale, ($ 10 pesos por cada
merca), los cuales se enterardn en la Tesorerfs de la Feders——
cién®. (33)

3. Ley de Marcss Industirisles y de Comercio de 1903,

Esta ley fue oromulgads €l 25 de sgosto de 1903, gue ~
entrs en vigor el 19 de octubre del mismo eflo, y el rombre com-
pleto de 1la ley es: Ley de Yarcas Indusirisles y de Comercio, =
de Nombres Comercieles y Avisos Comerciales. El reglamento de -
este ley es de 24 de septiembre del mismo sflo, y haremos men——
cién de slgunos artfculos importantes,

Mencionaremos quiénes sun sujetos del derecho de las -
marcas: "Todo mexicano o extranjero puede registrzr una maree ,
e iruel derecho tienen las sociededes, compaiifas y en general -
todas las persones morales', (34)

Haremos mencién del procedimiento de regisiro de las -
mercas: “Pare obtener el derecho exclusivo &1 uso de una marce_
o5 neccesario hacer su registro en la Cficina de Patentes y Mar-
cas, llenando las formalidades que establece 1z presente Ley y
su Reglamento (art. 2 de la Ley).

(32) HAVA NEGRETE, JUSTC, ob. oit., p. 52,
(33) Ibfdem.
(34) Idem., ob. cit., ps 63.
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Todo el que desse registrer una marca, deberd presen—-
ter en la Oficina de Patentes y Marcaes una eolicitud acompafiade
de 1o siguiente:

I.- Una descripeién de la merca, terminéndols con las_
reserves que de ella 8e hagen. Si fuese necesario, a Juicio 2el
interesado, se acompafiard también una descripcién y dibujos ds
e808 objetoe o productos,

Las deacripciones de 1la marcs cuyo registro se solici-
te, deberdn estar putorizadas eon la firma del intereesdo o de
su apoderado, y en caso de que dicha descripcién comprends ve--
rias fojas, cads una iré, ademds rubriceda en el margen (art. -
6, Regl.)s

I1I.~ Dos copias del documento anterior;

111.- Un oliché de le merca;

Cuando le marca debs ussrse a colores se indicard, ---
hasts donde sea posible en el cliché, segun se exprese en el --
modelo correspondiente que se adjunta (art. B Regl.), y

IV.-~ Doce ejemplares de la marca tal y como se vaya a
usar (art. 3 de la Ley).

Cuando una meroa o parte de ella, la constituyen ohje-
tos de netal u otra substancia, se remltird ademéds doce ejem—--
plares de su representacién impress en papel. Cuendo la mdres -
vaya a fijarse por medio de sellos en plomo, por medio de fuego
o cuslquier otro procediniento se remitird igualmente d0Cce ~—ee
ejerplares de su reoresentacién impresa en papel (ert, 10 —~—=—=
Regl.).

Aunque se soliciten varios regisiros a nombre de ung -
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misme persens necesitard screditar el solicitante su personali-
ded en cada solicitud (art. 11 Regl.).

Pere csde registro de mercos que se pretenda hacer, se
formulsré por sepesrado una sclicitud segin el modelo correspon-
diente adjunto (art. 2 Regl.).

La Cficine de Petentes y Marcas expedird al interesado
un recidbo de los documentos y cliché, expresandc en ese recido_
el dfe y 1a hora en que le hayan sido entregados y el nimero de
orden que corresponde (art. 3 Regl.).

La Oficine de Patentes y Marcas hard un examen pupre-—-
mente administrativo de los documentos presentedos, con el fin
de cerclorarse si estén completos y llenan los requisitos gue -
en cuento a8 su forma previenen esta ley y su reglamento (art., -
10 de la Ley) y {mrt. 4 Regl.).

El registro de una marca se hard sin previo oximen de
su novedad, bajo la exclusive responsepilidad del aolicitante y
sin perjuicic de tercero (art. 10 de la Ley).

El certificrdo de registro de una nzres se expedird —-
por la Oficina de Petuntes y Narcas, este certificado lebidae--
mente legalizedo y con los documentos 8 §1 anexos, constituye -
el t{tulo que ascredits el uso exclusivo de la merce (art. 11 de
la Ley).

En caso de extrevio o de destruccién del certificado -

de registro, se podré reponer & costae del titulsr, de mcuerdo =
el modelo adjunto (art. 13 Regl.)". (3%)

(35) NAVA WEGRETE, JUSTO, ob. cit., pp. 63 ¥ 64,
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El tituler de una marca registrsda tiene ls obligmeidn
de pagar por el certificado, de acuerdo al capftule IV, titula-
do "Derechoes Fiscales™, de ecuerdo al ertfculoe 85, de 1z ley s
que nos estamos refiriendo que dice: “"Se debe de pager cinco -~
pesos por el registro, y de acuerdo al reglemento, sor el dupli
cado del certificedo de registro de una marca, se pagarén +tres
pesos. Este tasa se derogt por la misma ley en su artfculo §3 -
transitorio®. (36)

De acuerdo a esta misma ley mencionsremos el derecho -
de Prioridazd que dice: “La marca cuyo registro se pide en NMéxi-
co dentro de los cunatro meses de hadber sido pedido en uno ¢ ve-
rios Bstados extrenjeros, se conciderard como hebiendo sido re=
glstrada en le misama feocha en que lo fue en el primer EBstado —-
extranjerc en que hudbiere sido registrads, sileupre que ese prim
aer Bstsdo conceda e los ciudadancs de Xéxico este mismo dere--
cho (art, 8 de 1la Ley).

La durascién del registro de uns marca es indefinidas, -
pero tendrd que renovarse el registro de una marca c&ds veinte
afios. Para tal efecto ne presentard une solicitud, aegin el mo-
delo adjunto. Bl retardo pars hacer ess renovacidn no treerd —
copsigo 1la perdide de los derechos a8l uge exclusivo de la mer--
ca, pero hard incurrir al interesado en un recargo sobre los —-
derechos fiscalee que haya de pagar, y mientras no se lleve a -
cabo esa renovacién, el mismo interesado no tendrd accién pensl
contra 1los gue indebidamente usen o falsifiquen la marca (ert._
6 de la Ley) y (arts. 15 y 16 Regl.)". (37)

4. Ley de Marces,Avisos y Nombres Comercisles de 13928.

Esta ley es de 26 de junio de 1928, que entré en vigor
el 27 de julio del mismo aflo, y su reglamento es de 11 de di—-w

(36) NAVA NEGRETE, JUSTO, ob. cit., p. 65.
(37) Idem., ob, cit., pp. 65 y S6.
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clembre del mismo =ziio. Estudicremos los articulos del reglamen-
to y de la ley, =més relacionales para cbiener el registro de ==
una marcs, ruienss pueden solicitarla, y cuanto se paga.

Y¥encionareaos la adquisicién del derecho de la iiarca;_

“"Se adoptu el sisteaa mixto, ya que no sflo puede —---
adquirirse el derechc exclusive de uso de unz marca, mediante -
su registro en el Departamento de la Propiedad Industriel, eino
gque, tenbién se reconocen los derechos adquiridos por un usug~—
viv extraregistral siempre y cuendo hays explotado dicha marca
con mds de tres aziios de anteriorided a lc fecha legel del meh=-
cionado reristro (erts. 4, 5, 6 y 39, freccicnes II y III de la
" Ley)*. (38) ‘

Les sujetos del derecho de iarcas, son los mismos oue
en le ley tniericr.

Zn la solicitud de registro de una: marca se snexan los
ziguientss Iccumentes!

“I. Descripcién de la marce por triplicado;
II- Un clisé;

I1I- Doce impresiones del cliesé;

IV~ Doce etiguetas & colores; y

V- Une carta poder". {39)

“Por primere vez se incluye en sl Reglecmento una cla—-
sificacién de artfculos en 50 clzues; no siendo limitativa, —--
sino que perzite segdn la clase 50 incluir artfculos no clasi--
ficados (srt. 9 del %egl.)". {40)

(38) NaVA NEGRETE, JUSTG, oh, cite, pp. 76 ¥ 77.
(39) Idem., ob. cit., p. 85.
(40) Idem., ob. cit., po. 77 ¥y 78.
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"Se establecid el exemen de noveded como requisito —--
provio el registro de unz marce, assf como el procelimiento de -
oposicién de los terceros que se concideren efectados, {(erts. -

14, 17, 18 y 23).

Se dispuso que los interesados, de comin zcuerdo, po--
dfan esometerse m 1a resolucién de una Junts Arbitrsl pere deci
dir scerce de la semejanzs entre la marca presentads a registro
Y lss pefiuledss como enterioridcdes estipuldndose gue serfa w—
ineoelable el fallo de los &rbitros, el cusl servirfa de base -
a la Cficina de la Propiedad Industrisl paera sdmitir o rechazar
1a marca solicitada. (art. 21).

Teabién se introdujo la préctice de los exdmenes extra
ordinarios de novedad de lss merces, a eolicitud de persons -—
intersssda o por orden de autoridad judicial, {arts. 36, 37y -
38).

Como en 1a ley anterior, las diversas determinaciomes
administrativasente emitidas por el Deportamento de 18 Prooie--—
ded Industrisl de oficio o a peticién de parte, no tenfen ce--a
rédcter definitivo, pues la ley concede 2 los inconformes el de-
recho de demsnder judicialmente su revocecién. Pers tel efecto,
el Cepftulo VIII se destiné a reglamentar el procedimiento pera
obtener diche revocacidén ante 103 Jueces de Distrito de ls Ciu-
dad de México., (art. 65). De esis modo las rescluciones del De-
partazento de la Propiedad Industrisl acerca de negativa de re-
gistro de marces, concesidn de dicho registro, nulidad, extin--
cibn, imitacidn, falsificecibn y uso ilegal, sélo gquederfan w——-
firmes cusndo no hubieran sido recurrides dentiro del plazo de -
quince dfee de la fecha en que fue dads 8 conocer la Tesolu-m-=
cién, o por sentencia definitiva que en dltime instencie ven---
drfa @ pronuncier le Suprema Corte en el Amparc promovido con--
tra la sentencia del Tribunsl de Circuito, que en Apelacién co-
nocfa de 18 dictada por el Juez de Distrito®. (41)

(41) RANGEL MEDINA, DAVID, ob. cit., pp. 37 ¥ 38.
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“El Tf£tulo de Propiedad de unes Marce serd expedido por
el Departamento de la Propiedad Industrial y estard firmado por
el Secretarioc de Industria, Comerc¢io y Trabajo y sutorizado con
el sello de aquella CUficine; dicho titulo y los documentos a é1
anexos ecreditan & su titular el derecho exclusivo de la merca
(ert. 27 de 1s ley) y (art. 27 del Regl.)*. (42)

Cuando alguna persona (ffsice o moral), solicite el ~-
registro de una o verias marcas debe pagar los siguientes dere-
chos fisceles de acuerdo al articulo 116 de la mencionada ley,-
en ol Capitulo XII, denominedo, "Derechos Piscales™, gue dice i
“a) Al presenter la solicitud pars su exémen y sin lo cual no -
ge procederd 8 verifiearlo coeiescsecscccrscrcascascess $ 10.00
b) Cuendo el exdmen hays sido terminado, por 1a expedicifn del
FLtUL0 sewrasnvrsrraconvarrenrssnseonararereersrscavese § 15,00

Tembién en el mismo capfitulo se prevee el psgo que se
hac{a por la renovacién de le marca y por ol exdmen de novedad:
Por le renovecién del registro de unas mercz, i se efectds ——-
dentro del PlBzO DOTMBL seececervssassnssssacscesesse $ 10.00;
Por el exdmen de novedad previsto por los artfculos 36 y 37: --
a) Si se trata de una maroa en que solamente deba atenderse a -
1a 3enomingcidn seeesscrivncrscnssateniiorrsccsssrenes $ 10.00
b) Si debe atenderse tanto & una denominecidén como & los carac-
teres de 18 etiqueta o marbete o solamente a ésta ... $ 15,00%,
(43)

El Derecho de Prioridad se amplis a seis meses {art. -
25 de la ley).

Mencionaremes 1la dursocién del registro de una marce de
acuerdo a la ley que se estd tratando: “ILos efectos del regis—
tro de una marca dursrdn veinte afios, contados a partir de la -

(42) KAVA NEGRETE, JUSTO, ob. oit., p. B8O.
(43) Idem., ob. cit., pp. 81 y 82.
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fecha y hora de presentacién de la solicitud y demés documentos
relativoe en el Departamento de la Propiedad Industrizl; pero -
este plazo serd renoveble indefinidamente por periodos de diez
afios (art. 24 de la Ley).

Kl Reglamento fije cudndo debe efectumsrse la Trenove——-—
cién y el pago de loe derechos por este concepto, asl tambiénm ,
en ceeso de retardo pera solicitar la mencionsda renovecidén o —-
efectusr el pago, la imposicidén de recargos (arts. 54, 56 y 57
del Regl.).

Por otra parte, fe establece categéricamente gue 9i —
trenscurrieron los tres sfios siguientes al vencimients de cada
“plezo sin que se presentara la solicitud de renovecién 0 se —=e
efectuara el pego correspondiente caducard la marca y pesard el
dcminio piblico,

La renovacién del registro de una marca se solicitapd
ante el Departamento de la Propiedad Industirial, en escrito por
duplicado.

Pars conservar los derechos del registro de una mares
que no haye podido explotarse, Se preseatsrd al Departazento de
1a Propieded Industrial una manifestacidn exponiendo de esta =e
circunstaencia, antes de gue concluys el perfodo de cinco afios ,
desde ol dfs en que se suspenda la explotacidn, con ls masnifes-
tacidn se enterardn derechos por velor de $ 5,00 pesos™, (44)

S Ley de la Propiedad Industrial de 1342.
Bota ley es de 31 de diciembre de 1942 y rigié desde -

o1 1° de enero de 1943, y lleva el nombre de Ley de la Propie—
dad Industrial, vorgque se precisen y definen los derechoe rela-

(44) NAVA NEGRETE, JUSTO, ob. cit., pp. 82 y 83.
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tivos de la srupledad Industriel ¥ se protegen los intereses de
los titulares de éstos y los del piblico, también esta ley toma
en cuanta los Principies de la Convencidn de Parfs para la Pro-
teccidn de 12 Prepiedad Industrisl del 20 de marzo de 1383, re-
visada en 3ruselaa, Jashington y la Haya.

¥encionaremos lac reforzas mas importantes en cuento a
@steria de registro en ésta ley, en lo que se refiere a las mar
cas;

"Se reduce a 1J &fios el plazo de vigencla de 1a3 mare
cas, pairz Que ses igual 8l gus debe itranscurrir eantre las reno-
vacionss suhsacusntes (art., 132}.

56 incluyen reglus gue permiten a los propietarios w--
hacer nuevos registros en que introduzcan modificaciones a los
gue nublesen heeno sntericrzente (art. 140), establecisndo nor-
mus nue impiden que se desvirtde el sistems de exclusividad de
uzo de las marcus, por razones de orden piblico, para evitar —-
wue plerd.s su cardeter .idstiative de loc productos que zope---
ren, danotstive teablién de su procedencia, ya que el piblico —-
tiene interés en que, una vez conocida la calidad de los artf{—
culoe o producto= que ge fabrican o venden a2l amparc de una -
marce letermiaada, pueda uliuirirlos poaterloruente, sin nece—
cidad de detenido examen ¥ sin riesgos de confusién (arts. 151
a 154). Por el aismo motivo, se reglamenta el empleo de les wwe
marcas por usuarios registrados (arts. 158 a2 167).

Se suprimid el procediniento para obtener 1as revoca—

. ciones de las resoluciones administretivas, (oulided, ext;ncién
por falta de uso, de falsificacién, imitacién, uso ilegel de —
arrcas, de oficio sem declarado un registro de marca), que la -
Loy da 1978 establecfa en el sentido de que los interesados in-
conforzes con diches determinaciones adninietrativas podrfan --
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ocurrir ante los Jueces de Distritec de la Ciulad de ¥éxicc en -
un juiclio especial de oposicién o federal revocetorio. Consi-—-
gulentemente, al no consigner la nueva ley medio elguno de ime-
pugnaciln de sus resoluciones, dicisdes éstas, 1lm revisién  3e
eu legalidad quedé en mancs de los awismos Jueces de Distrito, -
perc 8 través del juiclo de smparo, Aun cuando en la exposicidén
de motivos se explica que el procedimiento relativo 21 juicio -
especiel de revocacién se suprime, s fin de lOgrar gque &€ T'ém—-
puelvan en forme més expedite las controversiass entre los par--
ticulares y ls adaninistracién™, (45)

Antes del julclo de emparo se podfie pronover el recure
80 da reconsideracidn, en loB casos esteblecidos por le aisme -
ley, en le siguients forma! "En las reacluciones de la Secreta-
rfa de Econozfa, por las que impongan sanclones, podrd solici--
tarse su reconsideracidn ante le propis Secretarfa, por parie -
interesada, medisnte un escrito que con lss pruebas que se juza
guen pertinentes, deberd presentarse dentro de los 15 diss si.-
guientes @ 1a fecha en que se haya comunicado 1la resolucién im-
pugnade, le ejecucidén se suspenderd si el interesado garantiza_
el importe de la multa.

La Secretarfa podrd allegarse cuantos elementos de ——-
prueba estize neceserios para la mejor resolucién del racurso y
dentro del plazo de 30 dfas lo resolverd segun proceda”. (46)

*Ss otorga un plazo de gracia de 2 efios (antes de 3 —-
afies) y 8l no se presenta la solicitud o se efectds el pago, —-
ceducard 1s marce {(arts, 168 a 170 de 1la ley y el artfculo re--
1stive de la ley de 1928 es el 24). (47)

(45) RANGEL MEDINA, DAVID, ob. cit., pp. 45, 46 y 47,
(46) NAVA NEGRETE, JUSTC, ob, cit., p. 96,
(47) Idem, ob. cit., p. 97.



38

Ia Secretarfa de Economfa sl efectusr el trimite admi-
nistrativo, "cusndo recibe 1a solicitud de registro de uns mar-
ca y la obligecién de los solicitantes de pager la terifs res—
pectiva, & mds tardar, el quinto dfm de presentada la 801icfwe—
tud, a diferencia de la ley de 1928 que &l plazo que fijaba pa-
gar ere e mds tarder de 3 dfas de presentada la solicitud®, =—
(48)

(48) NAVA NEGRETE, JUSTO, ob. cit., pp. 94 y 95.
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CAPITULO XIII

APZL DEL R:GISTRC DS MARCAS ER LA LZY DE IRVENCICRES
AS

1. Bl rezistro conc fuente del derecho exclusivg.

Este capitulo lo analizarewos de acuerdo a la Ley de -
Invencicnes y Marcas vigente, que abrogé a la Ley de Propiedad
Industrial, de 1342. La Ley vigente fue publicade en el "Diarlo
Oficial™ de 10 de feoreroc de 1976 y entré en vigor, de acuerdo_
e su primer erticulo tramnsitorio, al dfa siguiente de su publi-
cacidn, es decir, el dfa 11 de febrero de 1976.

Zsta Ley fue reformada el dfa 16 de enero de 1987, --—
éste reforma publicadsz en el "Diario Cficial™,

El registro como fuente del derecho exclusivo egtd —w-
contexvlado en el srtfeulo 88, de 1sa Ley de Invencicnes y Mar--
ces, vegente, gus dice: 'Il derecho de us0 2a2xcliiugive fe Uz —ee
marca se obtiene medisnte su registro em la Secretarfa de Coasr
cio y Fomento Industrial®.

£l artfcule 39, de la Ley de Inveaciones y <£arces nos
indica quiénes pueden solicitar el registro: "Toda persona que
esté usando o quiers usar una marca para distinguir los art{ch-
los que febrique o produzca, podré sdquirir el derecho exclusi-
ve & su uso, satisfaciendo las formalidedes y requisitos que --
establecen esta ley y su reglamento®,

El mismo artfculo continua sefialando que: “Igual dere-
cho tendrfn 1los comercizntes y prestadores de servicios debida-
mente establecidos, respecto & los artfculos que vendan o 1los_
servicios gue presten en el territorio nacional y de lo3 cuales
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quieran indicar su procedescim. Los comercimntes podrdn user su
marca por s8i sola ¢ agregada a la de quien febrique los produc-
tos con el consentiriento expreso de éate”.

El art{eculo 75,del Reglemento establece que: "Para ob-
tener el registro de una marca, deberd preseatarse ante la Se—
cretarfa solicitud por duplicado, en papel blanco de 36 kilogrs
mos, contenicndo los datos a sue se refleren los artfculos 100
y 101 de la Ley. Se expresard la denoainacién de la marca o, en
su caso, sl se trata de innominada o mixte, as{ como la ubico-—
¢idn del establecimiento industrial, comercial o de servicios ,
precisendo el pa{s, le poblacibn, calle y mimero correspondiene
te, Cuando asf lo requiera la Secretarfa, deberd acreditarse la
existencia del esteblecimiento, o del principal si cuenta con -~
varios". (49)

E1l derecho al uso exclusivo de una nsrek, se demuesira
mediante un t{tulo, de acuerdo 8l articulo 110, de la Ley de In
venciones y Marcas, vigente, al establecer que: "El1 derecho al
ugo exclusivo de une marce se acreditard por medio del titulo =
respectivo, que serd expedido por el Secretario de Cozercio y
Pomento Industrial y serd firmedo por éste o por el funcionario
en quien delegue esta fecultad®.

2. Princivales conflictos que se susciten entre 108 re-—-

Zistres.

El artfculo 92, de 1z Ley de Invenciones y Xarcaes, vi-
gente, establece que: "Cuando el regisiro se solicite por perso
na distinta al titular de una marca registrada, para artfculos
o servicios simileres a los que &sta protega y, a juicio de la
Secretaris de Comercio y Fomento Industrial, pudiers cBusSBY —~e=
confusién en los consumidores, se negard el registro si procede
(49) Reglamento de 1la Ley de Invencionmes y Marcas, publicado en

el Diario Oficiel de la eracion, de 30 de agosto de wwm
1988,
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una ver desechogado el trdmite a que se refiere el artfculo 1069
¥ éste artfculo se refiere sl exdmen de noveded que se le préc-
tice a la maroca.

Y el artfculo 106, establece que; "Si al practicerse -
el exfmen de novedad se encontrare otra marce igusl o semejente
yo regintrads o en trdmite y spliceds s los mismos o similares_
productoe, o servicios, ¢ un nombre comercisl, en loe supuestos
de las freccioses XXI a XXIIX del artfculo 91, en grado tal que
pudieran confundirss, se suependerd el irdmite y se notificard_
al solicitante, indicdndole las snterioridades existentes, pars
que manifiests 1o que 8 Bu derecho convenga dentro del plazo -=
que al efecto me sefiale, 6l cusl no serd menor de 15 ni mayor -
de 45 afas. 31 el interesado no contesta dentro del plazo conce
dido, se considerard sbandonada su eolicitud y perderd la fecha
legaul®,

B artfculo 91, en sus fracclones XXI, XXII y XIIII, -
establecen que:

"IXI. Una marca que sea idéntica & otra, anteriormente
registrada y vigents para amparar 108 miesmos productos o servi-
cios:adn cusndo sea solicitada por el titular de la registrads_
© con el cousentimiento expreso de éste.

XX11. Uns marca que sea semejante a otra ya registrada
y vigente, apliceda a los mismos o similerees productos o servi-
cios, en grado tal gue pueds confundirse con le anterior, tomdn
dols en 8u conjunto o atendiendo 2 los elementos que hayen sido
reaervados.

XXII1. Une marce gque sea idéntica o semejante, en gré—
do de copfusién, & un nombre comercisl aplicedo a los mismos o
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similares ssrvicios, que se presten en el establecimiento cuyo
nombre comercisl se haya usedo con anterioridadn.

El artfeculo 107, segundo pérrafo, dispone que: "Si 1a
modificecidn propuests constituye una sustitucién de la marca -
solicitada, se sujetard a us nuevo exdmen, en cuyo c8so se ten-
dr4 como fecha legal la de la sustitucidén. Si como resultado de
este exdmen se encontrare otra marce igusl o semejante, ya re-
gistrada o en trémite y splicada B los mismos o similares pro--
ductos o servicios, o 8 un nombre comercial, en los supuestos -
de la® fracciones XXI & XXIII del artfculo 91, se negarf el ~--
Teglistro®,

81 artfculo 108, previens gue: *Si alguno de 108 Te=ww
glstros marcarios citados como anterioridad, respecto a una s0-
licitud de registro, se encuenirs sujeto 8 un procedimiento de
cancelecidén, nulidad, o extincidén, pendiente de resolucién, a -
peticidén del interesedo, o de oficio, serd suspendido el trémi-
te de la solicitud, hasta que se dicte la resolucién correspon-
diente”™.

B! mismo precepto agrega que: "Si dicho registro re——e
sulta cancelado, enulado o extinguido, podréd concederse el nue~
vo registro si no hay otrs razdén que lo impidav,

Estos son los conflictos més importentes de acuerdo a
1e Ley de Invenciones y Marcas, vigente. Estos conflictos son -
resueltos por la Direccidn General de Desarrollo Tecnolégico ,
pero en forma especifice por la Direccién de Marcas, Resolucidn
¥ Seguimienton,

3. Yigencia y Conservecidn.

a vigencia de la marca es de 5 aflos y la conservacién
es de acuerdo & la renovacién. La renovecién es antes de que se
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cumplan los 5 alos de vigencia, debe ser ésta renovacién 6 me--
ses anten que se terminen 108 5 ailos o 6 meses después de los 5
afios (plazo de gracis). Esto lo vamos a anslizar de zcuerdo a =
la Ley de Invenciocnes y Marcas, vigente.

Segin el articulo 112, de la Ley de Invenciones y we—-
Marces, "loe efectos del registro de una marca tendrdn una vi--
geacis de cinco aflos a partir de la fecha legal. Este plazg ——-
serd renmovable indefinidamente por periocdos de cinco afios, de -
reunires los requisitos establecidos en la presente lay, su re-
glamento y demée disposiciones aplicables™.

Rl mismo precepto asgrega que: "La fecha y hora de pre-
sentaoién de la solicitud de registro serd 1la fecha legal de le
marca y servird de bvase para determimar la prelacién®.

Bl oapftulo eexto, de la Ley de Invenciones y Murcas -
regula 18 renovacién del registro de marcas, en 108 artfculos
139 y 140.

Artfoulo 139. "La renovacidén del plazo inicial de Qu-w
racién de los efectoe del registro de una marca y de cada uno -
de los ulteriores, deberd solicitarse pcr el tituler dentro del
d1timo semestre de cada plazo. Podrd, sin embargo presenterse -
eota solicitud dentro de un plazo de gracia de seis meses, con-
tado a pertir del vencimiento de cada plazo. Vencido el plazo -
de gracia sin que se preseate la solicitud caducerd de plenc ——
derecho el registro de la marca®.

Artfculo 140. “la renovacién del registro de une marca
86lo procederd si el interesado comprueba en forma fehaciente ,
su uso efectivo y contfauo; es decir, no interrumpido en su «--
aplicacidn & los productos o servicios qus aapare, comprobacidn
qus se efectuard independientemente de la seflalade en el articu
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lo 117, de ls Ley. 5i une misma marce 8e encuentra registrada -
pare proteger dos o més c¢clases de productos o servicios basto-.
rd, pare que procede la renovaciés de todos los reglstros, que
se demuestre el uso afectivo e ininterrumpido por lo menos en -
algunas de dichas clases",

4. Conclusién de sus efectos.

La conclusién de los efectos de la marcs se produce ——
por extincién, nulidad, caducidad y cusndo el titular del regis
tro solicita la cancelacién.

El artfculo 115, de la Ley establece que: "La marea —-
debe unaarse tal y como fue registresda. Su usc en forms distin--

la decleratoria correspoadiente®.

Por su parte, el artfculo 117, dispone que: "El titu=
lar de una marca deberd demostrar a satisfaccién de 1a Seore-—
taria de Comercio y Fomento Industrial, el uso efectivo de la -
misme, cuando menos en alguna de las oleses en que Be encuentre
registrada dentro de los tres afios siguientes a su registro. De

registro carrespondiente”.

Conforme al artfculo 147, de 1la Ley, el registro de ==
una marca es_nulo:

*I. Cuesndo se haya otorgado en contravencién a lms dis
posiciones de esta ley o de la vigente en le &poca de su regis-
tro.

I1, Cuendo la marca sea idéntica o semejante, en grado
de confusién, a otra que haya sido usada en el pafs, con ante--
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riorided s 1a focha legal de lu merce registrada, aplicsda & -
los aieaos o eimileres productos o serviciocs, siempre que quien
bage valer el mejor derecho por uso anterior coapruebe huber -
usedo su marce iainterrumpidasente en el pafs, antes de la fo—-
chs de uso declarado por el que la registré,

I11. Cuando la marca 8o bhe venido usando con anterig--
ridad en el extranjero, en ls misma hipbtesis de la fraceién —
saterior, si edendis del uso existe ol registiro extranjero y re-
ciprocidad al reapecto.

1V. Cuando la etiqueta en gue aparezca la marcs conten
ge indiocaciones feleas respecto a la procedencis de los produc-
tos o servicios que ampare, ubicecién del establecimiento indus
trisl o comercial del titulsr de la asrca o con respecto a mo——
dsllas, diplomss, premios o recompensas.

¥. Cuando el registro se hubiers otorgsdo con base en_
declaraciones falses o inexacias.

v1., Cuendo por error, inedvertencia, o diferenmcia de
apreciacién, oe hays otorgsdo el registro existiendo en vigor -
otro que se considere invadido, por tratarae de una marca que -
sea igual o seasjante en grado de confusibén y que se refiera a
servicios o productos iguales o similares,

VII. Cuando el agente o el representante del titular -
de una marce registradas en el extranjero, solicite y obtenga el
reglatro de ésta & su noabre, sin el consentimiento expreso del
titular de la marca extranjera. En este caso el registro se re
putard como obtenido de mala fe.

La accién de nulided fundade en las fraecciones I, V ¥y
¥I1, podrd intentarse en cualquier tlempo; le fundeda en las -
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fraceiones IV y VI, en un plazo de tres ados, la fundada en 1=
fraceidn II, en un plaze de ua afio y la fundads en 18 fraccién_
III, en un plezo de seis meses. .

Los plazos mencionados se computardn a partir de 18 -
publicacidén del registro en la Gaceta de Invenciones y Marcas®.

El artfculo 148 dispone que: “Caducaran de pleno de——
recho lop registros de las marcas que no se renueven en 108 ——
términca del Capftulo VI del presente T{tulo Cuarto de ests ——
ley".

Y el articulo 149: "Ademds de los cascs eatablecidos -
en este ley, procederd la_extincidn del registro de una narca =
81 su titular ha provocado o tolerado que se transforme en de——
nominacién genérica la gue corresponda a uno o varios de 108 =
productes o servicios para los cualez se registrd, de tal modo_
que e¢n los medios comerciales y en el uso generalizado de dicha
dencminacién por el piblico, la misma haya perdido su signifi-.
cacién dietintiva, como medio de identificar el correlativo —--

producto o servicio a que se aplique"..

El mismo precepto agrega gue: "Al efecto se ohservard
el procedimiento marcadc en el T{tulo Octavo de la presente ley
y la denominacién de que se trate pasard al dominio piblice &
partir de la fecha en que 8e publique en el "Diario Oficial™ de
la Federacibn la declaratoria correspondiente”, .

Por su parte, el art{culo 150, de la Ley establece ——
que: "El titular de una marca registrada podré solicitar por —-
escrito, en cualquier tienpo, 1a cancelacién de su registro. ls
Sacretarfa de Comercio y Fomento Industrial podrd requerir la -
ratificacién de la firma sl lo concidera necesario®.
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Rl aismo precepto agrega que: "El registro de una mar-
ca podrd ser cancelado por la Secretarfa de Comercio y Fomento_
Industrial cuando su titulsr aspecule o0 hage ueo indebido an el
precio o calided de un producto o servicio asparado por la mar-
08 eu detrimento del piblico o de la economfa del pafs™,

Pinalmente, dice el articulo 151 que: "La declaracién
de nulided o extincién del rsgistro de una merca, en los casos
en que se requiera, se hard administrativemente por la Secreta-
ria de Comercio y Pomento Industriel de oficio, & peticién de -
parte o del ¥inisterio Piblico Pederal, cusndoc tenga algin ———-
interés la Pederacifén”.

Dentro de la Secretaria de Comercio y Pomento Industri
al, se encuentra 18 Direccién General de Desarrocllo Teonoldgi~——
co, y dentro de ésta se encuentra la Direccién de Yercss, Reso-
lucién y Seguimiento, que ea ls encargadas en forma general de -
todo el trémite de la marca, (solicitud, expediocién, renovea-——-
cidn, ete.).
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PRINCIPYCS (UB AIGEN EL REGISTRG

1. Princivio de la territorislided.

BEn ¥éxico la marca registreda tiene un dmbito de pro-—
teccidn circunscrito al pafs. En Estados Unidos hay dos clases_
de mercas: las nacionsles y las estatales.

En ralacidén 8 este principio, Justo Nava Negrete, opi-
ns8 que , "Le evaluascién y aprecimscién del principio de aovedad
de la marcae s8e encuentrs limitada y sujeta al principio de 1la =
territorielidad, es decir, debe entenderse referida la eficacia
jurfdica de las marcas Unicamente en el territorio nscional®.

Rl mismo sutor agrega que:

“"En vista de lo cusl, no podrén constituir vdlidamente
o tener influencie alguna en cualguier marce que st conceda en
nuestro pafs, aguellus anterioridedes que resulten ie otros paf
3es extranjeros®. (50)

En relacién ) principlio de la territorielidaed, David_
Rangel Medina, nos dice que, “La8 proteccidn de la marca ecté ——
circuscrits & los limites del pafs en donde ha sido registrads,
Si se registra una merca en ¥éxico, los efectos de tel registro
se oxtienden Unicemente & este pafs. Si se quiera que el FAere-e
cho sobre esta marca sea respetadc en Estudos Unidos o en Jaw—
pén, tendrd que registrarse la misma marcs en ¢sda uno de die-—
chos pafeses. Esto se debe ml principio de la territorialidad, -
eegin el cual el dmbito de vdlidez de la marce termina com les
fronteras del paie donde Be tiene registrada*. (51)

(50) HNAVA NEGRETE, JUSTC, ob. cit., pp. 189 y 190,

(51) La proteccién de las marcas notorias, en "Revista Mexicana
de SustIcIa. Procuraduris Goneral de la Repiblica, Procu-—
radurfa General de Justicie del Instituto Naclonsl de ———
Ciencias Penales; No. 4, Vol. II, Oct.-Dic., 1984, pp. 360

¥ 363,
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2. Principio de la especislidaed.

Un registro de marca se otorga para distinguir un gru-
po de mercanc{as o servicios. En la solicitud de registro se -—
dice pare qué artfculos o pare qué servicios quiero la exclusi-
ve. El reglamento eatablece las c¢leses,

Devid Rangel Medina al respecto nos dice que: "El prin
cipio de la especimlidad de 1la marca consiste en otra limita—-—
oién al derecho que el regisiro de le marca confiere a su titu-
lar. Eate reatriccién tiene que ver con la natursleza de 108 —-
productos, ya que ol derecho exclusivo que origina el registro
de la marca opera #8610 en el cempo de 108 productos o de 1las —-
servicios 1dénticoe o similares",

El mismo autor nmgrega que:

®*Suscite dudas la aplicacidn de la especialidad cuendo
la {ndole, el destino, la naturalege, el funcionamlento o el —
nombre de las mercancfes colocan a éstms en zonas fronterizes ,
en ssctores imprecisos. Orientade 8 definir tel ambiguedad, -—-
1a legielacidn de todos los pafses ha creado cetélogos, fndi——-
ces, listas de productos y de servicios sgrupdndolos en catego-
rias llamadas clases". (52)

En el campo de las marces notorias, es especiml, "en -
el sentido de que 86lo se aplica a la categorfa de productos -~
para los que ha sido creada, y que de aquf surge 1a regla gene=
rel semin la cual la mercs no puede recgisirarse pera proteger ,
indeterminademente, cuslquisr mercancfe, as{ como la de que el
alcence de la propiedad de una marca se limita a la proteccidén_
de los productos para ios que fue regisirada. Lo que quiere de~

{52) La proteccidén de las marcas notorias, en Revista Mexicana_
e Justicia, ob, cit., p. 3bl.
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¢ir que de ess misae marca puede apropiarse cualquier otra per-
sone pars distingir productos de diferente clase*, (53)

Se le llaza a la especislided de la aercsa, "8 la pProe-
teccidn juridica otorgada s todo signo o medio materisl para -
que constituya vilidemente une merca se encuentra limitada & —
productos ¢ serviclios determinados, particulares, aingu.luros, -
los cumles identifica o distingue®. (54)

Es especial la marca, "ys que 1& OBIr'ca 86 encuentrs -
referida exclusivaamente a productos o servicios determinados
¥ que esta regls es reconocida expresamente por la doctrina, Ju
rigprudencia y por las legislaciones mercarias de los diversos_
pafses®, a dicha regla nuestra,Ley de Invenciones y Marcas, vi-
gente, hace elusién al referirse al urﬁfculo 90, que nod dice =
1o que puede constituir una marca. (55)

Como una excepcién a la regla de la especialided es
“la similitud o efinidad entre los productos o servicios debe -
oxeninarse primordialmente atendiendo a su naturslers y como —
coadyuventea & ese criterio odjetivo y juridico podrfan tomarse
en cuenta otros oriterios que tengsn como propéeito aceantuar o
reafirmer une mayor objetivacidén (satisfaceién de idénticas ne—
cesidedes, destino a la misma clientela, el mismo uso, etc.)., -
BEn todo caso, es a la Administracién (discrecionslmente), o en
dltima instancis a los tribunales (interpretacién) a quienes =
compete decidir esta cuestién tal como ocurre en los diversos -
pafses®, (56)

Lo cierto es, que lus resoluciones o fallos que 88 wee
enitan sobre 1a similitud o afinided entre los productos o ser-
vicios determinados, "deberdn constrefiirse a razonazientos 16——

53) Revista Mexicans de Justicia, ob. cit., p. 362.
54) NAVA NEGRETE, JUSTO, ob, cit. p. 18l.
55) Idem., ob. cit., p. 183.
56) Idem., ob. cit,, p. 186,
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gicos y apegados a la ley, peraz el efecto de perseguir los si--
guientes propésitos:

a) Bvitar la arbitrariedad y antijuricidad, y por con-
siguiente la vulnerabilided del sistema jurfdico, y

b) Salvaguardar y asegurar los intereses legftimos del
consumidor evitédndole de que incurre en error y confusida en la
eleccién de un producto o servicio determinado". (57)

3. Clasificacidn de productos y serviciocs,

Ente clasificacién de productos y servicios, es de —--
acuerdo Al Arreglo de Nisza, de 1957, relativo a la Clasifica-=
¢14n Internacional que 8e aplica 8 las marcas de fébrica o de_
comercioc.

El artfoulo, cuarto transitorio, del Reglamento de le
Ley de Invenciones y Msrcas, de 30 de agosto de 1988, esimblece
que: “Bntretanto se publice en la Gaceta de Invenciones y Mare-
cas y entrs en vigor ls clasificacién de los productos y servi-
clos a que ee refiere ol artfculo 79 de este Reglamento, segui-
rd on vigor 1la contenids en el artfculo 56, del Reglamento ———-
citado en primer término en el Artfculo Segundo Tremsitorie®, -
o sea e3 el Reglamento ds la Ley de Invenciones y Marcas, publi
cado en ol Diaric Oficial de la Pederacidn, de 20 de febrero de
1961,

En 1la Gaceta de Invenciones y Mercas, Volumen Extraor-
dinario XIV, se publice la clesificacién de productos y servi--
cios a que se refiere el Artfoulo Cuerto Transitorio del Regla-
mento antes mencionado, y en la primer regla de aplicacién ests
blecs que: ®*La clasificacién de productos y servicios para el -
registro de les maercas & que se refiere el punto anterior y es-
tas reglas de aplicacidn entrardn en vigor el 27 de novieabre -~
de 1989™,

(57) NAVA NEGRETE, JUSTO, ob, cit., p. 186,
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La clesificacidén de productos es 1a siguiente:

“Clase 1, Productos qufmicos deatinados & 18 induSew—e
tria, ciencia, fotografia, asf como & la agricultura, horticul-
tura y silviculturs; resinas artificiales, materiss plésticas -
en estedo bruto; abonos para la tierra; composiclones extinto--
res; preperacionse parge el temple y soldadura de metales; pro-—
ductos qufmicos, destinados a conservar los alimentos; materias
curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industris,

Clase 2. Colores, barnices, laces; preservativos cone-
tra 1t herrumbro (antioxidantes) y el deterioro de la madera; -
materias titéreas; mordientes; resinas natursles en estado bru-
to; metales en hojes y en polvo para pintores; decoradores, im-
presores y artistas.

Clase 3. Preparacionés paerz blanquear y otras substan-
cias para la colada; preparaciones pars limpiar, pulir, desen--
gresar y raspsr; jabones; perfumerfa, aceites esenciales, cosmé
ticos, lociones pars el cabello; dentffricos.

Clese 4. Acoites y grasas industriales; lubricantes; -
productos para absorber, regar, y concentrar 6l polvo; combusti
bles (incluida la gasoline para motores y materias de alumbra-
do); velas, mechas,

Clase 5. Productos farmacéuticos, veterinarioe e higié
nicos; substencies dietéticas para uso médico, alimentos para -
bebés; emplastos, material para curas (apésitos); materias pare
empaster los dienies y para moldes dentales; desinfectenteo, —-
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Productos pers.la destruccién de los animeles dafiinos, fungici~
daa, herbicidas.

Clase 6. Metales cosunes y sus aleaciones; materiales
de construccién metdlicos; construcciones transportebles metdli
cas; aateriales metdlicos para vies férreas, cables e hilos pe-
tflicos no eléctricos; cerrsjerfa y ferroter{s metdlicaj tubos_
notdlicos; cajas de ceudales; productos metdlicos no comprepdi-
dos en otras clases; aineralesa,

Clase 7. Méquines y mdquinas-herreaiontas; motores ~--
(excepto para vehfculos terrestres); scoplamientos y correas de
trensaisién (excepto para vehfculos terrestres), instrumentos -~
agricolas; incubadorss de huevos.

Clase §, Herrasalentas e instrumentos impulsados manuale
mente; cuchillerfs, tenedoreas y cucheras; armas blancas; magui~
nilles de afeitar.

Clase 9. Apsratos e instrumentos clent{ficos, nduti~—e
cos, geodésicos, eldotricos, fotogrdficos, cinemmtosgrdficos, 6p
ticos, de peoar, de medir, de sefializacién (balizaalento), de =
control (ianspeccidn), de socorro (salvamento) y de ensefianza; —
apsratos para el registroe, trenoaisidn, reproduccidén del sonido
o de indgenes; soportea de regletros magnéticos, discos acisti-~
conj distriduidores autométicos y mecanismos para aparatos de =
previo pego; cajas reglstradoras, mdquinas calculadoras, equi--
pos para el tratamiento de la informacién (proceso de datos) ¥
las computadorss; extintores.

Clese 10. Aparatos ¢ instrumentos quirirgicos, médi--
cos, dentales y veterinarios, aieambros, ojos y dientes artifi--
ciales; artfculos ortopédicos; material de suturs.
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Clese 11, Aparatos de aluabrado, de calefaccidn, de -
produccién de vapor, de coccién, de refrigeracién, de secado, -
de ventilacién, de distribucién de sgum e instalaciones sanite-
rias,

Clase 12, Vehfculos; aperatos de locomocidn terreatre,
aéreas o merftima.

Clase 13. Armas de fuego; municiones y proyectilesj —=
explopivos; fuegos artificiales. :

Clese 14. Metales preciosos y sus sleaciones y objetos
de estas materias o de chepado no comprendidos en otras clases}
Joyerfa, visuterfa y piedras preciosas; relojeria e insirumen--
tos cronométricos.

Clese 15. Instrumentos de misica.

Clase 16. Papel, cartén y artfculos de estes nsterias,
no comprendidos en otras clases; productos de imprents; artfcu-
los de encuadernacién; fotograffae; papelerfa; sdhesivos (pegm-
mentos) pera la papelerfs o la casa; aaterisl pers artistss; —-
pinceles, méquines de escribir y artfculos de oficina (excepto_
muebles); aaterisl de instruccién o de ensefianza (excepto epa——
retos); Materias plésticas para embslaje (no comprendidess en -
otrag clases); barujas; caracteres de imprenta; clichéa,

Class 17. Caucho, gutapercha, gomh, azianto, nics y —-
productos de estas materias no comprendidos en otras clases; —
productos on materims pléstices semlelaboradss; materisles que
sirven para calafatear, cerrsar con estops y aislar; tubos flexi
bles no metdlicos,

Clage 18, Cuerc e imitaciones de cuero; productos de -
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estea naterias no comprendidoe en otras clases; pieles de enima
les; Wwadles y maletas; parsguas, sombrillas y bastones; fustas_
¥ talabverteria.

Clene 19, Materiales de construccién no metdlicos; tu~
bos rigidos, no metdlicos,para la construccién, asfalto, pez ¥
botdn; construcciones tramsportables no metdlicas; monumentos —
no metdlicos.

Clase 20. Nuebles, espejos, marcos; productos, no com-
prendidos en otras clases, do maders, corcho, cafia, junco, mim-
bre, cuerno, hueso, marfil, ballens, concha, #mbar, ndcar, espu
ns de mar, suceddneos de todas estss materias o de materias a~—

plhetices.

Clase 21. Utensilios y reciplentes para el menejo o la
cocina (que no nean de metales preciosos nl chapados); peines y
esponjas; cepillos (con excepcién de pinceles); materiales para
_la fabriocacién de cepillos; materisles de limpieza; viruta de -
hierro (estropsjo metdlico, de mcero); vidrio en bruto o semie-
1lshorado (con excepcién del vidrio de construccidn); cristale—
ria, porcelans y loza, no comprendidas en otras clases.

Clase 22, Cuerds, bramantes, redes, tiendes de campaw-
fis, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otrss clases); ma~
terias de rellenmo (con excepcién del ceucho o materias pldsti-—
cas); materias textiles y fibrosss, en bruto.

Clase 23, Hilos psre uso textil,

Clase 24. Tejidos y productos texiiles no comprendidos
en otras clases; ropa de caszs y de mesa.

m Yeatidos, calgados, sombrereria.
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Clage 26. Puntillas y bordados, cintae y lazos; boto-a
nes, broches, rlfileres y agujse; flores artificieles.

Clase 27. Alfomdras, felpudos, esterss, 1inoleum y ==
otros revestimientos de suelos; tapicer{as mursles que no sean_
en aaterias textiles.

Clsee 28. Juegos, Juguetea; artfculos de giansasia y de
porte no comprendido en otras clases; decoraciones para drholes
de navidad.,

Clase 29. Carne, pescsdo, aves y caza; extractos de —-
carne; frutas y leguabres en conserva, secas y cocidas; jaleas,
mermeladas; huevos, leche y productos ldcteos; aceites y grasas
comestibles; salsas para ensaladss; conservas,

Clase 30. Café, té, cacso, aziocer, arroz, tapioca, 8e-
&b, sucedéneos del café; herinas y preparaciones hechas de ce-—
reales, pan, pastelerfs y confiterfa, helados comestibles, —wa-
miel, jarabe de melaza; levadurae,polvos pars esponjar; sal, mos
tazaj vinagre, salsas (con excepcién de salsas para ensalsdas);
especlas; hielo.

Clase 31. Productos agrfcolas, hortfcolas, forestales_
Y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frue
tes y legumbres frescas; seamillas, plantas y flores naturales ¢
alimentos pera animales, nalta.

Clage 32. Cervezas; aguas minersles y gaseosas y otras
bebidas no alcohdélicas; bebidas y jugos de frutas; Jarabes y —
otras preparaciones para hacer webidas.

Clase_33. Bebidas slcohblicas (con excepcién de las e
Cervezas).
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Clese 34. Tabaco; artfculos pars fumedores; cerillag -
(cerillos, féaforos)®.

La clasificacidén de servicioe es la siguiente:
“Clase 33. Publicidad y Regocios,

Clese 36, Seguros y Pinanzas,

Clase 37, Construcciones y Reparaciones.
Clase 38, Comunicaciones.

Clage 39. Transporte y Depésito.

Clese 4Q. Tratamiento de Materiales.

Clase 41. Educacién y Esparcimiento.

Clsse 42, Varios™.

) Por ltimo, mencionaremos las reglss de aplicacidén mas
importantes de acuerdo & la prdectica:

*1. La autoridad procederd a la reclasificacién de las
marcas registradas, el solicitarse su renovacién. Diche renove-
cibén se solicitard mediante el formato que para tales efectos -
se publice en esta Gaceta.

II. Ea caso de gue 108 productos 0 servicios que emva-
re une marca registrada conforme & una clase de la clasificg—w—
¢ién del Reglamento de la Ley de Invencicnes y Marces, de 20 de
febrero da 1981, cueden comorendidos en dos o mds clases de 1la
nueva clesificacidén, y con el fin de respetar la fecha legal, -
el regzistro marcarioc se reclasificaré autométicamente por la —=
rutoridad, en tentse clases como le correspondan, lo cuzl heré
del conocimiento del titular de los derechos.
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Posteriormente & que el particular reciva el oficio —
que tenga por renovads 1z marca, ¥ en un plazo iamprorrogable de
tres aeses contados & partir de 1a notificacién del mismo, éate
podrd hacer las observaciones que considere pertinentes en cuan
to a 18 reclasificeciédn, la limitacién de productos o servicios
reclasificados y por ende las clases a que é8tos correspondan ,
podrd hacerse en cualquier tiempo,

II1I. Si como consecuencis de 1a reclasificecién de los
productes o servicios que esmpere uns marcs, éstos csen en algu-
na clesse que comprenda productos o servicios adicicneles & 1los
originelmente zmparados por la marca, 1la proteccién que la auto
ridad brinde a8 su titular, se limitard a los productos o serviw
clios amparados por el regisiro marcario originsl,

IV. 51 el registro marcario & reclasificerse incluye -
algdn diseflo, el solicitente deberd anexsar & su solicitud de —-
renovacién cinco stiquetas de la msreca tal y como aparece en le
Gaceta de Invenciones y Marcas respectiva o, en su defecto, cin
co fotocopias de la misna.

V. La solicitud de renovecién so0lo procederd si el in=
teresesdoc cumple con estas reglas y los demés reguisitos que se-
falan la Ley de Invenciores y Marces y su Reglaaento.

VI. En el caso de las marces a que se refiere el artf-
culo 99, de 1a Ley de Invenciones y Marcas, e podrén presentar
tantas solicitudes como clases correspondan conforme a la nueva
clasificacidn, en cuyo caso se enterarén los derechos de regis-
tro que procedan para cedse solicitud conforme @l artfculo 66,—-
fraceién III, incisos b) y ¢) de la Ley Federal de Derechos.

Vil. Las solicitudes de registrc de marcas que se en--
cuentren en trédmite al momento de entrar en vigor la clasificae-
cién de productos y servicios (27 de noviembre de 1989), se ——-



59

resolverdn de conformidad con la clasificacién contenida en el
artfculo 56, del Reglamento de la Ley de Invenciones y liarcas ,
publicedo en el Diario (ficial de la Federacién de 20 de febre-
ro de 1981,

El srtfculo 56 antes mencionado, se refiere a la clesi
ficacién anterior de productos (55 clases), y servicios (20 cla
ses).

VIII. Lae solicitudes de renovacién de registros marcas
rios, que se encuentren en trdajte al entrar en vigor la recla-
sificacién, se resolverdn exclusivamente por 1o que hace a la =~
renovacién, sin reclasificar productos o servicios.

IX. Se deja sin efecto la Gacetm de Invenciones y Mar-
cas, Volumen Extraordinario XIII, puesto en circulacién el 25
de novienbre de 1988, cue indicaba otras reglas de aolicacién,

4. Registros Internacionsles.

La idea del registro internacional de marcas surgié -~
desde, ™el Congreso de Par{s de 1878, asimismo fue objeto de —=
exdmen en 1580 y en 1883, y empez$ s tomar cuerpo en 1la Confe--
rencia de Roma de 1886, haszte que encontré finalmente su reali-
zacién en 1w Conferenciz de Madrid de 1391", (58)

“El objetivo esencisal ea' la de peraitir al titular de
un registro nacionsl obtener la proteccidén de su marca en va--—
rios pafses extranjeros, por un depdsito unico, hecho en una -—
sola lengua y en uns sola adainistrucién central®. (59)

"México originalmente se adhirié al Arreglo de Madrid_
al 26 de julio de 1909 (Diario Oficial de 13 de septiembre de -
1909), después mediante decreto de 9 d¢ marzo de 1943 (Diario -
Oficial de 6 de abril de 1943), se ordend que a partir del 10 -

(58) NAVA NEGRETE, JUSTC, ob. cit., p. 223.
(59) Ibfden.
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del citado mes y afio dejarfe de estar en vigor, en todo el te--
rritorio nacional el mencionasdo Arreglo® (60)

Es necesario aencionar gue, "México con motivo de su -
adhesién al Arreglo de Madrid, expidid un Reglamento pars el Re
gistro de las Marcas Internacionales mediante decreto de 9 de -
novienbre de 1909 (Diario Oficial de 12 de noviembre de 1909) ,
en virtud del cual se indiceba espec{ficamente las condiciones_
Y formalidades que dewf{a cumplir el titular de uns merca de fLé-
brice o comercio, domiciliado en muestro pafs para asegurarse -
1z proteccién de su marca en los Estedos miembros del mencions-~
do Arreglo, as{ como les funciones gue desempefiaris al respecto
la Cficina de Patentes y Marcas de México". (61)

En la Exposicién de Motivos de le Ley de la Propiedad_
Industrial de 1942, mencicnebe gue, “Por virtud de su adhesién_
sl Arreglo de Madrid, nuestro pafs contrajo 1la obligacién de --
inscribir y proteger, en diverses clases nacionales, todas 1las
marces depositadas en la Oficins Intermecionsl de Berpa, reali-
z&ndo 8l efecto une labor de inscripcidn y exémen que con fre—-
cuencis ha resultado innecesario, ye que sélo se explota en Mé-
xico un némero relativamente corto de marcas internscionales® .
(62)

Tiempo despuds se crea otro registro internacional, ya
que, "la Cficina Internacionel de la C¥PI, preparé un proyecto_
de trstedo, el cusl finalmente fue objeto de exdmen y discmeién
en la Conferencia Diplomédticea sobre Prcpieded Industrial cele—-
brede en Viena en junio de 1973, siendo aprobado el 12 del nie-
mo mes y ailo, el Tratado y su Reglamento®. (63)

Heremos mencidén de les diferencias entire el Arreglo de

) RAVA WYGRETE, JUSTO, ob. cit., p. 224.
)} Ivfden.

§62§ Idem, ob, cit., pp. 224 y 225.

Idem, ob, cit., p. 226.
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¥adrid y el Trstado de Viena, en relacifén & loe resistroe inter
nacioneles y qus son: "en el Arreglo de Uszdrid, adlo vpusds ser
objeto de registro internacional uns marca gue esié ya registra
da en 1a Oficina Hacional, de un Estado amiseabro, mieniras que -
en el Tratado de Vieps no se exige ur registro previo; adezéds -
en virtud del Arreglo de Yadrid, la anulecidn del registro nf.-
cionsl que sirve de bass durante los prizeros afios del registro
internscional, esntrafia la snulacidén del registro internacional,
en el Tratado de Viena no existe ¢sa dependencis", en esta Wlti
2a diferencie se refiere cuando los efectos de la msrce durskben
20 afios. (64)

Los Principios Generales del Arreglo de Medrid més inm-
portantes son:

"Pranscurrido uo plezo de cinco aflos & partir del re-
gistro internaocional, éste quedara independiente de 13 marce nz
cional snteriormente registrade en el pafs de origen (art, 6 --
del Arreglo).

La durscién de proteccién del registro internacional -
ea de veinte aflos, que puede ser renovado vor periodos iguales
indefinidamente (arte, 6 y 7 del Arreglo)*. (65)

Haremos meocidén de los motivos de México para denun—--
ciar el Arreglo de Madrid, que son:

"aAdends de 1las razones gque provocaron la salida del ——
Bresil, consistentes en que el registro internacional ocasiona-
ba 8 la Administracidn Nacional un trebajo considerable y gas--
tos inftiles, y en que los nacionales nostraben poce interés -
por sl registro internacionsl, ¥éxico tuvo como otra causas de -

(64) WAVA MEGRETE, JUSTO, ob. cit., p. 226.
(65) Idem., ob, cit., p. 229.
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terainante la controversie originada en su negativa s proteger_
las marces internacionales que comprendiesen mds de una clase -
de mercaenciss, de conformidad con la clasificecién mexicena, a
menos gue se hiciese la divisién respectiva y un depésito inter
nacionel por cada clese. La Oficina Internacional de Berna se -
abstuvo de registrar las negativas de proteccién, sosteniendo -
que debfa distinguirse entre marcas depositadas directsmente en
un vafs unionista distinto del pafs de origen de la marca y mar
cas depositadas en le Oficinma Internacional, quedando estas l-
tisas sometidas al régimen especial establecido por el Arrexlo.
El gobierno mexicano considerd tal interpretacidn como correc~—
ta, voro reconociendo a la vez que se obligaba sin compensacién
ai provecho & colocar cada marca internacional en adltiples -~
clases nacionales", estos son los motivos por los que México —
dejo de pertenecer al Arreglo de Madrid, de una manera muy acer
tada pera el beneficio del pafs. (66)

¥éxico actuslaente no pertenece & ningin Tratado, ——-——
Arreglo Internacionales en lo que Be refiere & materia de Regls
troe Internacionsles.

(66) RANGEL MEUINA, DAVID., El Derecho Marcario en America Lati
na, en "Revista mexicans de la propled industriel y ar--
Bitioas oo 17, snero-jumio de 1971, México, D.¥., po. -

2% y 30.
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CAPITULO V

ngCEDI!I ENTO ADMINISTRATIVO PARA XL REGISTRO DE LA =
CA

1, Autoridades cue conocen del registro.

La antorided que comnoce del regisiro es en fornn sape-
cifica 1a Direccién General de Desarrolle Tecnolégico y pare =1
trdaite exclusivamente del registro de lu marca, es 1la Dirgee—
cién de Marcas, Resolucién y Seguimiento.

La autoridad gue conoce del registro de acuerdo a le
Ley de Invenciones y Msrcas, {artfculo 100), y de acuerds ol ~-
Reglamento de 1a Ley de Invencionese y Marcas, (articule 73), es
le Secretarfa de Comercio y Pomento Industrial.

2. Solicitud pera el registro de una marca.

El artfculo 100, de la Ley de Invenciozea y Marcss, vi
gente, establece que! "La solicitud de registro de une marcm se
pregentard ante la Secretaris de Comercio y Fomento Industriaml_
por es¢rito, en el gue se hard conetar la denominacibn de la -~
marca ¢ su condicién de innominade o de mixta, el nomdre, domi=
cilio y nacionalidad del solicitante, la ublcacidén 3el estable-
cimiento o del principal si tiene varios; la declaracidn de 1la
fechs en que se principid 2 usar la marca, la que no podrd ser
modificada ulteriormente, asi como los demds datos que prevenga
ol reglamenie™.

Bl mismo articulc dice que a 1la solicitud Be B8COD—me—=
pafiard:

*I, ILa descripcidén de la marca, que terminard con las
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reservas que de ella se hagan con srreglo a las disposiciocnes
reglementarigs,

iI. Los ejeamplares de la impresidén de ls marca con las
caractar{sticas que establezcea el reglamento.

I1i. Cuendn ls marca, ean su descripcidn, mencione colg
res, tipo o tamafic sspecial de letras, y se reserven éstos, se
ernibirén ademds los merbetes o etiguetas de la marcs, en la --
Porna en gue ésta vays & usarse. Deberdam coincidir ls deacri_p-—
¢idn de la marcs, las reservas y las silguetss o marbetes pre—
sgntados,

Bl articulo 101, ordena que: "En 1ls solicitud de re-—
gistro de 1a merca, as{ comoc en la descripcidn, deberdn especi-
ficarse los productos o servicios que protegerd. Podrd, sin ——
embargo soliciterae para todos loe productos o servicios de uns
c¢clase. Cusndo se trate de productos o servicios no clasifico——
do0s, siempre deberdn especificarse.

No podrén comprenderse en una sola solicitud productos
o servicios que pertenezcan a clases distintas",

El artfculo 102, por su parte sefisla: “Al soliciterse_
el registro de una marce no podrédn reservarse elementos que no
aparezcan en los ejemplares exhibidos.

Cuando la solicitud ae presente para proteger une mar-
ca 8in denominacién, tampoco deberdn aparecer palebras en 18 w—
etiquets gue constituyan o puedan constituir une marca; o pale-
braa o leyendas que puedan engafiar o induoir 8 error al pblico
congumidor®.

Estos son los reguisitos gue establece la Ley de Inven



65

clones y Marcas, vigente. Mencionaremos los requisites que este
blece ol Reglaxento de la Ley de Invenciones y ¥arcsms, vigente.

El artficulo 75, sefiala gue: "Para obtenar el regisire
de une marca, deberd presentarse asate le Secreterfs soTiciiud -
por duplicado, en papel bdlanco de 36 Filogrsmos, conteniende —-
los datos a que se refieren los artfculos 100 y 101 de la Ley®,

Bl artfeulo 76 que: ™La solicitud & que as refiere el
artfculo 75 del Reglamento, se presentarf en el formato Cuyo --
texto se publicard en la Gaceta de Invenciones y Marcas,y el ——
cusl contendrs las siguientes secciones:

8)Una seccién reservada para la Direceidn, con los as—
paclos necesarios para anotar la fech® legal ¥y hora de presentaz
oién de 1z eolicitud, el ndmero de folio y el del sxpediente —
qus le correasponds; el numaro de registro cuando se concede, ol
lugsr y fecha de concesién y la firme del funcicnario competen—
te de la Direceién.

b)Una aeccidn que debe ser llensda por el solicitante_
en 1a que deberd indicarsze:

1.~ Denocminecidn de 1la marca o, en su caso, precisar -
8l es innominada o mixta.

2.- Clase a la que pertensce.
3.~ Productos o servicios a los que se aplice.

4,~ Pocha del primer uso de la msrca.
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«~ Tipc de establecixiento y ubicacién del mismo.
6.- Hombre, domicilic y rmacionalidad del solicitante.
7.~ Koabre, domicilio y nncionnlidgd del apoderado.

6.~ Cuendo se reclame priorided, se deberd indicar el
pais, 1s fecha y el pémero de la solicitud extranjera.

¢)Una seccibn paru pegar un ejemplar o marbete de 1la
EALCH .

d)Uns meccién pars 1s deseripeién de la marca.

e)Uns seccidn pars 1ms reservas, donde se expreserd en
que consiste dicha merca y los elemenios de que Se compone,

£)Una aecoién pars 1a exclusién de las leyendas o figu
ra8 no registrables, contenldes en la etiquetm, cuando la marca
tembién aparezca en ella.

El texto de la solicitud podrd utilizerse como tftulo_
definitivo si contiene las menciones & que se refiere este artf
culo®,

Xencionaremos los documentos Gue se deben de anexar Bl
presentar la solicitud de registro de una marca, de acuerdo al
instructivo que proporciona la Direccién Genersl de Desarrollo
Tecnolégico y que dice:

"1. Presentar por duplicado la Solicitud de Registro -
de Marca anexs & este instructivo, indicando $odos los datos ~-
que en olle se requieren (con firas original en ceda copip ¥ —-
escrita totalmente s mdquirs).
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2. Ocho etiquetas de la marca en Blanco y nesre no @ma-
yores de 10 cm ni aenores de 4 ca,

3. Ocho etiquetas @ colores {s3dlo en el 238¢ qUE S& ww
trata de proteger un conjunto en el que intervengan colores},

4. Una carte poder (en ceso de que el rogistrc 3o soli
cite por aedio de un tercero).

5. Original o covrie certificada del Tesiimonis que -
acredite lu existencia de la sociedad, as{ como las fmcultsdes_
de su representante y, ez su caso, laz Je conferir pederes & -
nosbre de la misaa (ei 8l registro lo sollicita una perscir mo-
ral)".

Haremos nencién de la forma en que se presenta la soli
e¢itud de registro de una zarse ante la Dirececidn General de De-
sarrollo Tecnolégico, ds acuerdo al instruciivo que proparciona
1a aiema Direccidnt

*1. Exhivir la docunentacién ante 1a Yentaniila de Li.
quidaciones para su cotizacién de acuerde @ la lLey Federal de -
Derechos.

2. Pagar los derechos correspondientes en la Cajla de -~
Hacienda.

3, Regressr & 1& Ventanilla de Liquidaciones y entrew—
gar el comprobente de pego.

4, Acudir a la Ventanilla de Oficialfa de Partes para_
recibir la copia de la solicitud debidaxente sellada con la fe-
che y hora de recepcidn®.
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Ahore nencionaremos las cuotas que hay que cubrir e la
Czja de Baciende, de acuerdo al articulo 66, de la Ley Federal
de Derechou, de 31 de dicieambre de 1981, que dice:

"Articulo 6€.,— Por la solicitud, expedicién, registro
¥ vigerncis de mercas a2 que se reflere laz legislacidn en materia
de invenciones y marcas, se pagard el derscho sobre invenciones
y marcas conforze e las siguientes cuotes:

I. Por el estudio de solicitudes de une merce para ——=—
zplicarse:

a un solo producto © servicio de una clase cualgquiera.

seereesesongrnasesensrrsatrittarterarsarsarne 46,500

de dos & diez productos o servicioe de una sola clase.

testeteatrstroatntetnenineretriotansocssteorre 92,500

a mda de diez productos o servicios o pars todos 1los
productos o servicios de una sols clase@..... 185,000

e) Por el reconocimiento de cada derecho de prioridad.

sssssresesrasasesstesesisessssetottsanssanas 139,000

v) Por la comprobacidén de uso efectivo de la marcB....

¢} Por la comprobacién de uso en una clase diferente a
aquella en la cusl se tuvo por comprobeado el uso efec-
$iV0ieeessvosecsnavarssnaossatosesasscacenss 185,000

d) Por la renovecién si se efectda previa comprobacién
del uso de la mMErca 8n SU ClABB.sassescsassse 92,500
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e} Por la renovacién 83 se efectis previe comprobacidn
del uaso de la marce en otrs ClB8G..csasserss 185,039

II, Por la revisién de cada revosicién de documentowe=
cién o complementacidn de informacida feltante y por cada soli-
Citud Ge ProOrTOZBacvesesseroccasecesracsversosnnnansns 23,500

III. Por el registro y expeifcidn del t{tulo en caso -
de nueva 20licitudeiearrcreaccnscscsorocassorcnccnsen 92, 500%

3. Exémenes que se deben de prdcticar & la solicitud del

registro de una marca.

a) Examen adzinistrativos

El articulo 103, de 1a Ley de Invenciones y Harcas, -
vigente, establece que: “Recibida la solicitud, se procederi =
efectusr un exdmen de ésta y de los documentos exhibidos, para
comprobsr ai se reunen loe requisitos que previenen esis ley 3
su reglamento”.

La nieme ley previene en su artfculo 104: "Si la soli-
citud o los documentos exhiblidos no se enconiraren en regla, se
le hard paber al solicitante para que 10s modifique. No se per-
mitird que en los nuevos documentos se hegan alteraciones 0 ———
adiciones 8 1038 ejemplares o etiquetas que hayan sido exhibi-~-
dos, nl adiciones o modificaciones en las cladsulas de las 16—
servas, en forua tal que las hagan aperecer distiutas en esen--
cia de como fueron presentadas originslmente®”.

El mismo artfculo establece que:
*Los nuevos documentos se exhibirdn en el plazo que al
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efecto seilale lu Seccretarfe de Comercio y Fomento Industrial, -
el cual no excederd de dos meses, Si cumplido este plazo no se
presentaren ccrreciazente, me considerard sbandonsda la solici-
tud y perders s feche legzal de presentacién®.

El ertifculo 73, segundo pdrrafo, del Reglemento de la
Ley de Inverciones y Marcas, vigente, se refiere también el ezd
men edminietretivo y dice: "En lss scleraciones o adiciones que
se formulen no ss permitirdn modificaciones que impliquen cam—
bic sustancial & lo solicitade inicislments, 8in perjuicio de -
que ol solicitante puede presentar nueva solicitud de registro_
cono zerca de oire denomintcién, figura o composicién®,

b) Examnen de novedad
Conforme el articulo 105: “Satisfechos los requisitos_
legales se procederd a efectusr el exdmen de noveded a efecto -

de verificar el se pudieran afectsr derechos adquiridoa™,

4. Situaciones em que se suspende el trdmite administre--
tive.

l. Cuendo se practica el exémen de novedad y se encuen
tre otra marca iguel o semejante ya registrads o en trdmite y -
aplicada a los mismos o similares broductos, o servicios, o a
un nombre comercial, en los cagoe de les fracciones XXI & XXIII
del art{culo 91, de la Ley de Invenciones y Mercas, se notifice
el solicitante para aue menifieste 1o cue a su derecho convenga
en un plezo no menor de 15 dfes ni mayor de 45 dfas {(artfculo -
106, de la Ley).

2, Cumndo alguno de los registros marcarios citadoms co
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mo anteriorided, respecto a une solicitud de registro, se ene—w
cuentre sujeto 8 un procedimiento de cancelscidn, extincién o
mulidsd, pendiente de resolucidn, de oficio o a peticién del ~-
interesado, serd suspendido el trémite de su solicitud, haste -
que ses dictads 18 resolucién correspondiente (artfculo 108, ge

1s Ley).

3. S1 el interesado modifica la marca solicitada o 1li-
mita los productos o mervicics que pretende proteger, en forma
tal que no exista posibilidad de confusidn con les anterioride-
des citadas, se continusrd el trémite respectivo. Lo mismo se -
haré si loe arguzentos del interesado inducen a la Secretaris -
de Comercio y Pomento Industrisl s concluir que no existe posi-
bilided de confusién. Puera de estos supuestoe se negard de pla
o el registro (artfoulo 107, primer pdrrafo, de la Ley).

4. 51 la modificacifén de la marce constituye uns susti
tucién de la sisas, se sujetarf a un nuevo exémen, pero si se —
encuentra otra sarca igusl o semcjante, ya registrads o en tré-
mite y aplicade & los mismos o slmilares proiuctos o servicios,
0 & uwn nombre comercial, en los supuestos de laes fracciones XXI
s IXIII del srtfculo 91, se negard el registro {artfculo 107, -
segundo pérrafo, de ls Ley).

Se ndiciones que se deben de cumplir para el regisiro -
0 BA [ cién de ulo correspondiente.

Las condiciones que se deben de cumplir o requisitos -
paras la expedicién del t{tulo, es Bseguir los paeos que sefialan
1a Ley de Invenciones y Narcas y su Reglamento.

Uno de estos requisitcs es la de presentar la solici~-
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tud en la formaz gue sefiale el instructivo para solicitar el re-
gietro de mzrea, que proporeciona la Direccidn Genersl de Desa--
rrollo Tecnolégico y que es en la siguiente forma:

®1l.- Datos de 1a #Marca:

~ Tipo de Marca.
Cruce el cuadro correspondiente (5610 uno de ellos)-
8j le morca estd constitufda por:
Nominative.~ Cuando la marce esté constitufda por —
una o nds palabras.
Innoninedz.~ Cusnde la merce sélo esté constitufda -
por un disefio o logetipo.
Mixta.- Cuando la marca esté constitufda por la coa-
binacién de palabra (s) con un logotipo o disefio.

- Denominacién.
Anote el nombre de su marca. Cuando se trate de re—
gistrar sélo un disefio o logotipo, deberd anoter la_
palabre "Sin denominacién® , y ei se tratars de uns_
marca donde ademds del nombre interviene, un disefio o
logotipo, anote 18 denominacién de la marca y las pa
labras "y diseiio".

-~ Productos o servicics que protege.
Especifique los productos o servicios que desea pro-
tegor con la merca. (Deben pertenecer & uns sola cla
se de 18 Clasificacién Oficial).

~ Clase.
Anote el nidamero de clase de acuerdo & 1& Clasifice--
cién Oficial.

- Cruce el cuadro correspondiente si eu marca sélo am-

para;
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1 producto
De 2 a 10 preoductos
Toda la clase,

- Uso de la Harca.
51 la marca oe ha usado anote lu fecha em que eapezé
a userla {no se trata de la fecha de presentacién, =
ni de registros anteriores).
54 no la ha usado (deberd cruzer el cusdro no se ha
usado).

2.,- Datos del Establecimiento.

Tipo: Cruce el cuadro segin su actividad.
Usicacién del Establecimiento.

Anote el domicilio (calle, mimero, colonis, oddigo
postal, poblacifn, estado y pafs, ssentando su cla
ve respectiva). Si cruzé industrial y comercisl, y
el domicilio fuera distinto, seilale los dos,

3.- Reclsancién de prioridad (i ls hay).
Este apartado debe ser llenedo unicamente en el ca
8o de haber solicitado el regisiro de 1a merca en
el extranjerc y quiera reclamarse su prioridad.

4.- Este apartado es para uso exclusivo de la Direc-—--
cibn.

5.= Datos del Titular:

Rombdre. Anote el nombre coapleto de la peraons, ya
ses ffeica o moral, sefialando 1s clave (en su ca~-

80).
- Nacionalidad. Anote la nacionalidad del solicitan.
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te, asentando la clave del pais.

Donieilio. Anote lm calle, mimero, colonim, cédigo
postal, poblacién, estado y pafs, asentando su cla
ve respectiva,

Datos del Apodersdo.

Bste apartado sélo serd llenado en caso de que la_
solicitud de regiestro de marcs sea tramitada por -
un tercero.

Noabre, Anote el nombre completo del Apoderads Le-
gal, sefinlando la clave (en su caso).

Anote le nacicnalidad del Apoderado, ssentando 1la
olave del pafs.

Anote el lugar y fecha donde presenta la 80licl~-w
tud, &s8{ como noabre y firma del solicitante o &po
derado.

Domicilio. Anote 1ls calle, ndmero, colonia, cédigo
postal, podlacibén, estado, pafs, asentando 8u clae
ve respectiva,

Deacripcién y Reservas.

Reservas. Deberd anotar expresemente todss y cada_
uns de lss palabres, figuras y colores de las cus~-
len desee Gue ee¢ le protejan.

Bxolusidn de leyendas no reservables.

Aquf debverd snoter todas y cada una de 1as pala---
bras y figuras que no seen reservebles de acuerdo_
a la Ley de Invenciones y Marcae, 0 Qué pPor razoww
nes de interds pdblico no sean susceptibles de re-
gistro y que formen parte de su etiqueta; ejeaplo:
Hecho en México, etc.
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8.~ Etiqueta o espécimen de la marca.
Bn el recuadro deberd pegar una etiqueta de su ——-
maroa.

9.~ Docusentos que se anexan.

10.- Este apartado e8 para uso exclusivo de 1la Direc—~
cién®,

El otro requisito es que a la solicitud de regisiro de
saroa se le préctiquen los cxdmenes administrativo y de novedad
¥y no exieta ningun impedimento legal para detener el trdmite de
1ls solicitud,

Bn efesoto, semin sl artfculo 109, de la Ley: *Con-ee—-
cluido el trdmite de 1a eolioitud y satiafechos los requisitos_
legalen, se requerird el pago de derechos por el registro de la
saros ¥y 1 expedicién del tftulo. De no cubrirse los derechos —
dentro del plazo que 8l efecto se seflale, gue no podrd ser me--
nor de ocho dfae hdblles, se tendrd por abandoneda, de plenc —
derecho la solicitud®,

El mismo artfculo establece que:

"Hasta antes de requerir ol pago de derechos, la Secre
tarfa de Coaercio y Fomento Industriml podrd comunicer al inte-
resado cualquier requisito u obstdculo para el registro, derive
do de los exdmenes a que se refieren los artfculos 103 y 105 de
este ley o por causa superveniente®.

En forma general, estos son los requisitos o condicio=
nes que se debean de cumplir para el registro de la marca y la -
expedicién del tftulo correspondiente.
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6. Ceracterfsticas del tftulo de la marca registrada.

Leze caracter{sticas del tftulo de 1= marca registrada
estdn contenidas o regultdas por el artfculo 111, de 1la Ley de
Invenciones y ¥arcas, gue dice: “Ep 1los titulos se hara ConSeee
tsr: nimero de la marca, fecha legal del registro y la de prio-
ridad en au caso; fecha de expedicién del tf{tule; nombre del —-
tituler y ubicacidn del establecimiento principal del mismo",

El mismo artfeulo establece que:

"Al titulo se znexard un ejemplur de 1la descripeién y
reserva asi como el de la reproduceién de 1s marce, marbete o -
etigueta exhibida al solicitarla”.

T. Hegative del registro.

La negativa del registro de ls marca es decretades por
la Secretarie de Gomerclio y Fomento Industriel cuande se esté -
cn alguno de los supuestos del artfculo 91, de la Ley de Inven
clones y Marcas.

La negativa de registro de una marca se ¢omunica 8 —-a
quién estéd solicitdndola por medio de un oficio, que estd fir--
mado por el Subdirector {(a) de Marcas.

Bl Oficio de negativa de registrc de marca deberé —m--
fundarse de acuerdo sl artfculo 17, del Reglamento Interior de
la Secretaria de Comercio y Fomento Industrisl, fraccién III. -
También esterd basado en el art{culo cuarto, fraceidén XVI, —-e-
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inciso b), del Acuerdo que adscribe Unidades Administratives Yy
delega Pacultades en los Subsecreterios, Oficiel Meyor, Direc—-
tores Generales y otros Subalternos de 12 Secretarfa de Comer—.
cio y Pomento Industriel, y reformado en su ertfculo 4°, frac-.
cién XVI, el 10 de sgosto de 1987,

El artfculo 17, fraeccién III, del Reglamento Interior
de 1la Secretarfia de Comercio y FPomento Industriml, establece —-
que: :

®Articulo 17,~ Son atribuclones de 1a Direccidn Gene—-
ral de Desarrollo Tecnolégico:

IIY.~ Trédmitar y, en su caso, autorizar las solicitu--
des de registro o de publicidad de patentes o certificados de -
invencidn, de mejoras, de dibujoe o modelos industriales, de —--
marcas, de denominaciones de origen, y de Avisos o nombres ——--
comercinles, asi como el registro de sus renovaciones, transmi-
siones ¢ licencias de uso y la congervacidn de loe derechoe que
eastablezcen los ordenamisntos legales? (67)

El artfeulo 4°, fracoién XVI, inciso b), del Acuerdo -
que adscribe Unidades Administrativas y delega Facultades en ~-
los Subsecretarios, Oficial Mayor, Direotores Generales y otros
Subalternos de la Secretaria de Comercio y Pomento Industrial -
establece que:

(67) R amento Interior de la Secretarfa de Comercio ¥y Pomento
Insmtﬂai, Publicado en 61 "Diardio OfLicial” de 16 48 =w—=
arzo de 19 :

8g.
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wartfculc 4%, E1 Contralor Interno ¥ los Directores -
Generales que & continuzcién se indican, quedan facultados para
reslizar los siguientes actos:

XVI.~ El Director General de Invenciones, Marcas y De-
garrollo Tecnolégico:

b) Firmar las resolucicnes relativas a las solicitudes
por las que se niegue 8l registro o publicacidn de los mctos ju
ridicos (firma de tftulos de patentes de invencidén o de mejoew=
res, de certificados de invencidn, de mejoras, de marcas, de de
nominsciones de origen, etc.)". (68)

Haremos amencién de la reforma del Acuerdo que adscribe
Unidedes Adainistrativas y delega Pacultades en los Subsecrets-
rios, Oficisl Mayor, Directores Generales y otroes Subalternos -
de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, en su frac-~
cién XVI,del artfculo 4°,Publicadc en el Diarioc Oficial, el dfa
10 de ngosto de 1987, que dice:

“Las facultades & que se refieren los incisos »), o) ¥y
d), también podrén ser ejercidas, conforme a su respectiva com-
petencia, por los Directores de Invenciones y Desarrollo Tecno-
16gico, y de Marcas y Asuntos Contencioscs. Las resoluciones —-
aludides en el inciso b), podrén ser firmadas teabién por los =
Subkdirectores de Invenciones y de Marcas, respectivamenten,

Este Jdltime reforma de 10 de agosto de 1987, es el fun
damento legal, de los QOficios de negativa de registro de mmrca_
sean firmedos por el Subdirector (a) de Marcas.

(68) Acuerdo que adscribe Unidzdes Administirativas y delega Pa-
cﬂtaﬂes en _los §ubsecretarios§ Q'*i’icia; Mayor, Diractores
Generalaes ¥ otros dubalternos de 1la Secretaria de Comercic

% omento lno uetrial, ublicado en el”Diario Oficialdde 12
e sentiembre de Se
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8. Recurso contra 16 negativa.

En contra de 1la negative del registro de una marcz por
la Secretarfa de Comercio y Pomento Indiustrisl, no existe almin
recurso gue esté establecido en la Ley de Invenclones jy Karcas
vigente, ya que el recursao quc se prevee es \Unicameate en cuan-
to a sanciones administrativas y que dice:

"artfculo 231,~ Las personas afectadas por lss sancio-
nes edainistrativas impuestas con fundamento en esta ley y de--
mde disposiciones derivades de ella, podrdn recurrirlas en revi
8ién por escrito ante la Secretarfa de Comercio y Fomento Indus
trial dentro del término de 15 dfas hédbiles siguientes a la fe-
che de notificacién de 1lm resolucidn respectivav,

Entoncee lo que procede en contrs de la negativa de --
registro de una marca, es la presentacidén de una demande de w--
amparo, por violaciones al artfculo 103, fraccién I, 14 y 16 --
Constitucionales.

Bl juicio de amparo indirecto se trédmita ante un Juez_
de Distrito en materia admjinistrativa, El término para le pre--
sentacidén de la demanda es de 15 dfas como lo establece el artf
culo 21 de 1a Ley de Amparo que dice:

“Artfculo 21.- El término para la interposicién de 1la
demanda de emparo serd de guince dfas. Dicho téramino se contard
deade el dfa siguiente al en que haya surtido efectos, conforme
a 1la ley del acto, la notificacién 21 quejoso de 1la resolucién_
o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de -
ellos ¢ de su ejecucién, o al en que se hubiese ostentado sabe-
dor de los mismos*. (69)

(69) ALSERTO I'RUEBA URBINA, JORGE TRUEBA BARRERA, Nueva Leéis-_

lacidn de Amparo Reformada, 51 edicién, Zditoriel Porrda ,
Néxico,1969, p. 50.
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Se proaueve el amparo indirecto con fuandamento en el -
;irtfculo 114, fraccién II, y 116, de la Ley de Amparo.

Desde que se presents la demsnda de amparo, el Juez de

Distrito decide =i adzite o desecha la demanda dentro de un tér

mino de 24 horas {(artfculo 148, de la Ley de Aaparo); al admi--

tir la demands el Juez de Distrito fijar{ la fecha para la cele

" brecién de la auliencia constitucional a mds terder en un tér--

mino que no debera exceder de 30 dfas (artfculo 147, de la Lley
de Amparo).

En ecte téraino se pueden ofrecer toda clase de prue—
bas (documental, testimonisl o periciel, inspeccién occular, —--
etc.), excepto la de posiciones y las que fueren contres la mo—-
ral o contre el derecho {srtfculo 150, de la Ley de Amparo).

El 2ie de le celebracidén de la eudiencia constitu——mew
cionel se procede a recibir y desahogar las pruebes, los elege-
tos por escrito, y en su ceso el pedimento del Ministeric Fy---
blico Pederszl; acto continuo se dictard el fallo que correspon-
da (articulo 155, pdrrafo primero, de la Ley de Ampero).

Al concederse el amparo, se le mande copie de le sena=
tencia & la autoridad responsable (5ecretarfe de Comercio y Fo-
mento Industriel), En este caso la autorided responsable no con
cede el registro de la merca, ya que intervone el recurso de reg
visién (ertfculo 87, de la Ley de Amparo).

El término para interponer el recurso de revieién es -
de diez dfas, contedos desde el sigulente al en que surts sus -
efectos le notificacién de la resolucién recurrida (artfculo --
86, de la Ley de Amparo).
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4l felter documentos se scliciten al Juzgado de Distri
to, & las Autoridades respcnsables se les notifica por medio -~
del Actuario o por correo certificado con acuse de recivo y sl
que joso por medic de liata,

El Tribunal Colegizdo de Cireuito en m&teris adainis--
trativa celificard la orocedencis del recurso de revisidn, edmi
tiéndoclo o desechéndolo, admitido el recurso y hecha la notifi-
cacién al Miniater{o Publico, el Tribunal resolverd demtro del
téraino de 15 df{as, ya sea concediendo o negando el ampero, —--
(artfculo 90, de la Ley de Amp&ro).

Al concederse el amparo se le menda covia de le sef-——
tencia & la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial, y éstea
procede & efectuar el registro de la merce, previo vago de loz
derechos gue hay que integrar a 1a ventanilla de la Secretarie
de Hacienda y Crédito Publico.
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CCNCLUSICRES

l.~ El registro de la merca y su 180 DOSHEricr, Son =e
indispensables pera edquirir el dereche a2l use exclusiwve.

2.~ Las leyes en asteria de mercat, znteriores s ls V3
gente, sirvieron de base pere crezr una ley mds complets,

3.- La conclusidn de los efectos de uns marca de lugar
pare la presentacién de otre solicitud de registro para explc--
taér diche marca,.

4.- la marce se protege en el pafs donde se leé recitie-
tra y se utiliza pere un productioc, verieos productos o para tode
la clease.

S.— Se debe de incluir en el T{tulo Cuarto, Capftulo -
II, de la Ley de Invenciones y Wsrces, que es el Trémite del ig
gistro de Marces, un artfculo obligetorio pars que el interesa-
do verifique las marces ya regisiradss o en trémits, pars que -
de esta forma no se solicite le mlsme narca.

6,- Se debe de incluir en la Ley de Invenciones y lzre
cas, en el T{tulo Décimo, un Capitulo V, denominado Pago de De-
rechos,

7.~ Se debe de incluir en el T{tulo Décimo, Capitulo -
IV, .de la Ley de Invenciones y Mercas, un recurso en contra de_
1a negative del regisiro de uns marcs,

8.~ Se debe de incluir en el T{tulo Cuarto, Capftulo -
11, de la Ley de Invenciones y Marces, un artfculo que establez
ca un término pera el registro de una marca.

9.-'21 registro de las marces en Xéxico es un benefi-.
cio pare la economfa del peis.
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