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INTRODUCCTION

“La presente tesis intitulada "La Marca Notoria" tie-
ne como objeﬁivo fundamental gnalizar la trascendencia y-pro
teccidn de la marca notoria en la legislacidn mexicana de
marcas.. Otfos objetivos secundarios son: estudiar la evolu-
cidén juridiéa de la marca en el &mbito nacional; identificar
las fuentes del derecho marcario; precisar los principales
derechos y obligaciones que derivan del registro; senalar las
causas gue motivan la pérdida de los efectos del registro
marcario y destacar la impo;tancia'de la marca notoria fren-

te 'ala marca ordinaria o comiin Yy corriente.

En México, es un hecho irrefutable, se ofrecen al;pg
blico consumidor productos y servicios amparados por marcas,
tratando de imitir un signo de reconocido prestigio o© de re-
producirlo con algunas adiciones, causando perjuicios a los
titulares de dichas marcas, a los consumidores y en especial
a la Nacién porgue se divulga su imagen negativa en el ex-

tranjero. Son innumerables los actos desleales gue se come-
ten en contra de marcas gue gozan de alta reputacidn, como
son los casos de las marcas CHRISTIAN DIOR, PLAYBOY y MERCE-
DES BEN2Z, luego entonces cabe preguntarse ipor qgué la abun-

dante birateria de la marca notoria? Indudablemente gue es-

- -



to obedece a la falta de una adecuada regulaelcn v protec—

ClOﬂ Juridica en torno a la marca notoria,

lo que sixvid co-~

~mo motivacidn para elaborar el presente trabajc.de investiga

. . -
Cl1LOoT.

tral de estudio de la tesis,

tigacidén se recurre al método deductivo,

para abordar posteriormente la marca notoxias
oportuno sefialar que entre otras té&cnicas utilizadas,

can la documental y la hemerogr&fica.

En atencidn a la naturaleza especxal ael objeto cen—
como principal metodo de inves-

haciendo referencia

en primer término a diversos aspectos de la marca -ordinaria,

asimisme es -

idésta—

Someramente se puede aecmr que esta tesls se confor-

ma de cuatro capitulos. En el prlmero se elabora una resena

histdrica sobre la marca en donde sxgulendo un crden~cronolg

gico se refieren la &poca antigua, la Edad Media .y la &poca

moderna con el objeto de indagar sobre su existencia y carag

teristicas. Posteriormente se estudia la evolucidn juridica

de dicha figura en México, en donde tambidn en razdn de cro-

nologia se hace alusidn a la &poca precolonial, a la colo~

nial y a la independiente para llegar a la actual, con la £3i

nalidad de sefialar las principales innovaciones y diferen-

cias introducidas por las distintas leyes de la materia.
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En el capitulo segundo se elabora un apartado

acerca
de la significacidn de la marca desde diversos puntos de vis
ta con el fin de cerciorarse si en realidad existe un signi-

ficado uniforme. En un segundo apartado se mencionan algu-

nas de las teorias doctrinarias
turaleza juridica, con la finalidad de tratar de ubicar al
derecho marcario en la md@s apropiada y finalmente en un‘ter—
cer apartado se contemplan los sistemas protectores de lé

marca, fundamentados en el uso y en el reglstro como fuentes

creadoras del derecho marcarlo con Objeto de ldentlflcar el

sistema acogido por la leglslac1o mex. cana..

Por cuanto hace_al«capitulo,tercero, se sefialan los .

tramites del registro marcario} expllcandose la mecanica de

los examenes que deben efectuarse Y aprobarse para su conce-—
sidn; también se refieren los principales derechos y obliga-
ciones gue derivan del registro, mismos gue deben ejercitarse
v cumplirse para lograr una adecuada proteccidn legal. Por
ultimo, se formula un estudio acerca de las causales gue ge-—
neran la pérdida del derecho marcario, indicando cuiles ope-
ran de pleno derecho y cuiles reguieren de resolucidn admi-

nistrativa.

.a marca notoria es tratada en el capitulo cuarto

iniciando con sus antecedentes, mismos que reportados a prin

gue tratan de explicar su na
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cipios del yresente~siglo, culmlnan ccon, las revisiones del

Convenio de Paris para la Protecclon de 1a Propledad ‘Indus-~
trial de 1883, realizadas en los anos de 1925, 1934, 1958 v
1967; posterlormente se refiere el concepto de la marca noto

ria y se ~formula un estudio acerca de su protecc1on a la luz
de 1as dlstlntas leyes mexXxicanas de marxcas, expllcando los
motivos de su lncorporacién en la Ley de Invenciones y Maxr-
cas, para finalizar con el sefialamiento de algunas deficien-
cias gue esta ley presenta en torno a la proteccidn de la
‘harca notoria,

proponi&ndose posibles solucmones para una
eflcaz proteccidn legal.

La marca notoria como se apreciard en el capitulo
respectivo,

es aquella gue por la bondad del producto o ser-
vicio gue ampara Y la publicidad gue su titular ha hecho de
ella, adguiexre un status pafticular gque trasciende

de las
fronteras de su pais de origen y gue el consumidoxr

identifi-
ca facilmente en cualguier lugar del mundo donde se halle.
El consumidor la asocia de inmed;ato con el producto o sexrvi
cio qﬁq distingue, a sabiendas de gue adguirird dicho produc

to o servicio con la forma y caracteristicas conocidas en su
propio pais.

En la actualidad la pirateria sobre la marca notoria
ha tomado grandes dimensiones, Mé&xico constituye un ejemplo

-



tipico de abundancia, lo qué'hasta la’fécﬁa ho ﬁa'podido serx
abatido, poxr la falta de una adecuada regulac1on y protec—

cidén jurldlca de dlchos 51gnos dlStlnthOS Los llneamlen—

tos para acabar ‘con este 111c to se“re 'ltan en el presente

trabajo, lo gue en c1erta medlda justlflca su elaborac1on-



CAPITULO PRIMERO

REFERENCIAS HISTORICAS Y
ANTECEDENTES LEGISLATIVQOS

SUMARIO .. 1.1 RESENA HISTORICA. 1-1.1 Epoca
antigua. 1.1.2 Edad media.
derna.

1.1.3 Epoca mo-
1.1.3.1 Convenio de Paris de 1883.
1.1.3.2 Otros tratados.

1.2 ANTECEDENTES LE
GISLATIVOS NACIONALES. 1.2.17 Epoca precolo-
nial. 1.2.2 Epoca colonial. 1.2.3 Epoca in
dependiente. 1.2.3.17 Ordenanzas de Bilbao.
1.2.3.2 Primeros cddigos de comercio y ley
sobre el registro mercantil. 1.2.3.3 cddigo
de comercio de 1889 . 1.2.4 Epoca moderna.
1-2.4.17 Primeras leyes de marcas.

1.2.4.2
Ley de la propiedad industrial de 1942,

1.2.4.3 Ley de invenciones y marxrcas de 1975.



Este capitulo se divide en dos partes,

en la primera
se elabora una resefia histdrica sobre la marca,

gue abarca
la época antigua, edad media y &poca moderna, teniendo como
objetivo principal indagar sobre su existencia y caracteris-
. ticas, apreciando al mismo tiempo su evolucidn; posteriormen
te en la segunda parte se formula un estudio-acerca de 1la
evelucidn juridica de la marca en Mé&xico,

partiéndo‘de la
época precolonial, para pasar después a la colonial 'y . al pe-
riodo de Independencia, hasta llegar a la época'actﬁal; EY
objetivo central de esta segunda parte, cons;ste en senalar

las principales innovaciones y diferencias de los textos le—

gales especificos gque al respecto se dlctaron.

1.1 RESENA HISTORICA

1.1.1 Epoca antigua

. Durante la é&poca antigua, que pudiera comprender
Egipto, Grecia y Roma, durante los cinco primeros siglos desg
pués de Cristo hasta la caida del Imperio Romano,

la existen



cia de la marca

EGIPTO.

GRECIA.

ROMA . -

se reportd de la siguiente manerxa:

Se marcaron las herramientas y piedras de
construccidn, estas Qltimas. fueron marcadas

con ocre rojo, representando‘los‘nombres de

los esclavos gue las transportaron. (1)
L.a marca fue empleada‘d§ diversas maneras
en la alfareria, éonéqiéndose las marcas
del alfarero, del*pingér v las oficiales.
Sin embargo, se ha,ignorado la proteccidn
gue a tales marcas. pudo otorgarse. (2)
Entre los romanos el empleo de la marca

Eue comﬁnfy corriente en productos de alfa-

Grecia

reria, vinos y guesos; pero al igual gue en

e ha dicho que no existieron normas
juridicas especiales para reconocer y prote
ger’ el derecho marcario.

Sin embargo, a
juicio de Joseph Kohler, si existieron nor-

mas juridicas protectoras,

sefialando gue si
alguien usurpaba un nombre era condenado

por la lex cornelia, con la actio injuria-
rum © con la actio doli vy gue el mismo cas-

tigo se aplicaba a quien'adoptaba falsos
signos con intencidén de fraude.

. A la diso-~

-



lucidn del Imperio Romano, en forma miste-~
riosa desaparecieron la mayoria de las mar-—

cas de la alfareria. (3)

Finalmente, es importante sefialar que las marcas de
la &poca antigua, fueron reconocidas como signos de propie-

dad gue .no desempefiaron la funcidn de identificar la proce-—
dencia de las mercancilas.

1.1:2 Edad media

Durante la edad media fueron conocidos dos tipos de
‘marcas, a saber:

a. Individual.

Dentro de la marca individual se re
portaron las siguientes:

a) De familia o de casas, usadas por el merca-
der en sus casas Y productos,Ateniendo su
origen en la costumbre prehistdrica de mar-~
car las casas-. '

b)

Privadas, fueron adoptadas voluntariamente y
figuraron en manuscritos, libros de cuentas,
trabajos de carpinteria y de impresidn,

en
telas, productos agricolas,

barriles,

armas,
herramientas vy cueros.

Q0

Za




<) Compulsivaé,

basadas en-el prlnClplQ de pro-
teccxon al consumldor.

(4)

producto era reglamentar;o y controlaba el ingre
so-a c1ertas actividades.

El sistema de proteccidn de la marca fue impuesto me
diante edictos reales o reales Ordenes,

utilizado por casi
todos los paises europeos hasta principios del siglo XIX
Ademas, = v

se vislumbrd

la proteccidn legal de la marca y del
consumidor en contra de usurpadores, gquienes fueron castiga-
dos con penas graves y confinaciones,

civil y penalmente. (5)

asil como sancionados
Llama la atencidn gue la aplicacidn

de dichas sanciones variaba entre los diveros gremios,
poxr ejemplo,

-
asi
en alguno la falsificacidn de la marca se
gaba terriblemente,

casti
mientras gue en otro el mismo acto

i era
concebido come simple hecho de competencia desleal,
gado. (86)

no casti

1.1.3 Epoca moderna

Varios siglos abarcd la transicidn de la marca

medie
- -



val a la moderna, originada bisicamente por inmensas trans-—

formaciones en el funcionamiento del sistema econdmico,

Smi te-
niendo como escenario la evolucidn del comercio nacional e
internacional,

la centralizacidn politica y el creciente po;
der de las monarquias, el desarrollo de la banca y la econo-
mia monetaria, las exploraciones geograficas y, finalmente,
la invencidn de la imprenta y las dos grandes revoluciones

ideoldgicas conocidas en la historia como el Renacimiento y
la Reforma. (7)”

A51 entonces la maxca moderna nac;o en la segunda ml
tad. del- sxglo pasado,

creandose en: los’ultlmos decenios de

dlcho s;glo marcas gue atn subszsten ‘en’la dé&cada de los no-
venta Y qgque gozan de un enorme prestlglo,
(1806). SINGER (1852),

LA (1896) .

Cecomo son: COLGATE

KoDAx, (1888), QUAKER (1895) 'y COCACO-

(8)

Cabe mencionar que la marca moderna a diferencia de
la medieval ya no es obligatoria,

sino facultativa y en la
actualidad salvo disposicidn 1e§al es obligatoria; ya no de-
termina la propiedad de un bien, sirviendo principalmente pa
ra diferenciar articulos o productos (actualmente servicios)
de empresarios, comerciantes

(y prestadores de servicios).
Por ota parte,

la marca moderna representa un beneficio parxra
el productor ¥y no una desventaija,

-
como ocurria con la medie-



val gue permitia al adguirente de la mercancia reclamax al
productor, en su caso por los vicios Q‘defectos de aquella.
(9) ‘ :

Debe indicarée ﬁambién, que Lalmarea-édéﬁi;ié su pro
pio sentido gra;ias'al pfogréso industriéi;'c§n la produc—
cidn en masa como medic para permitir una vinculacidn entre
un productor'o un comerciante y su clientelé masiva, andbni-
ma, convirti&ndose de esta forma en un elemento competitivo

de primer orden que regquirid ser protegido de las imitacio-
nes © usurpaciones, lo gue propicid entonces gque en diversas

partes del mundo se elaboraran textos legislativos en torno
a la misma,

coma son los casos de las leyes f£rancesa de 1857,
inglesa de 1862 y alemana de 1874.

(10)

1.1.3.1

CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La regulacidn de la marca Gnicamente se habia presen
tado en el ambito nacional,

con un caricter preponderantemen
e territorialista, propici&indose entonces el acrecentamien-—

to de la pirateria marcaria y ademis,

por otra parte,
sarrollo del comercio internacional,

el de-~

hacia necesario gue en
este campo de la propiedad industrial se creara una legisla-
cidn internacional,

con la finalidad de otorgar proteccidn

[
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Proteccidn de la Propiedad Industrial™
‘ticulos,

extraterritorial a los usuarios de marcas, abatir la pirate-—
ria y evitar las complicadas dilaciones gque supondria un pro

tinguian. (11)

-
cedimiento total de reconocimiento de marcas en cada uno de
los paises, en los gue llegasen los proauctos.que éstas dis-~

Este conjunto de lnquxetudes se puso de manifiestao
en los congresos celebrados en Vlena y Paris en los afios de
1873 y 1878, respectivamente.

cuyo objetivo principal fue la
creacmon de una convencidn especxal para la proteccidn de la
propledad lndustrlal,

que apllcando un conjunto de reglas cg
munes a 1os extranjeros de los paises unionistas estuviera
siempre abilierta para nuevos adherentes.

Estos eventos culmi
naron con la celebracidn de una convencian llevada a cabo en
Paris el 20 de marzo de 1883,

en la gue se f£irmd . el pacto co
lectivo conocido con el nombre de

“Convenio de Paris para la

integrado de 19 ar-
formando parte del propioc convenio,
clausura de la misma fecha,

el protocolo de
que en siete parrafos contiene
las convenciones estipuladas. (12)

Este instrumento ha sido revisado en seis ocasiones:
Bruselas 1900, Washington 1911, La Haya 1925, Londres 1934,
Lisboa 1958 y Estocolmo 1967 (13)

su objetivo primordial
consiste en la proteccidon de los derechos de propietarios de

- -



tran los siguientes:

patentes de invencidn, dibujos y modelos industriales; max-~
cas de fabrica, de comercio y de servicio; nombres cpmercia—
les, denominaciones de origen y represidn de la competencia
desleal. (14) En otras palabras, el citado convenio estd

destinado a proteger los derechos de los que han creado nue-

vos valores en la vida de las empresas comerciales, indus-
triales y de prestacidn de servicios,

asi como del pGblico
en general de todos los paises; asimismo es un instrumento

que sirve para estimular y mantener el comercioc intermacio-
s nal.. o -

México es miembro unionista del Convenio de Paris pa
ra la Proteccidn de la Propiedad Industrial a partir de 1903,

afio en que lo signd, habi&ndose adherido a todas sus revisio.
nes posteriores,

incluyendo la iltima efectuada en Estocolmo
en 1967, cuyo texto estid vigente en el pais desde 1976. (15)

En materia de marcas el convenio gue se comenta con-
tiene varios principios rectores,

entre los cuales se encuen

1.

Principio de Igualdad de Tratamiento.

Por vir-
tud del cual los nacionales de cualguier pals

miembro de la unidn, gozan en todos los otros
paises miembros de las mismas ventajas y privi-

legios gue estos otorgan a sus nacionales.
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Principio de Independencia. Por el cual, el
unionista gque efectiia un registro o depdsito

en
un pais de la unidn,

es totalmente independiente
del registro o depdsito efectuado en el pais de
origen o . en otro pais de la unidn,

es decir,

no
existe vinculacion juridica alguna.

La Proteccidn de la Maxrca tal cual.

Por este
principio el unionista qgue tiene la

propiedad de
su marca regularmente reglstrada en
ergen,

su pais de
puede obtenexr la protecclon

de su maxrca
‘tal cual, en los otros paises de la unidn.

Derecho de Prioridad. Consiste en gue el unio- .
nlosﬁa que ha efectuado regularmente el depdsito

de una marca en alguno de los paises de la unidn,

disfruta de un derecho de. prioridad de seis me-

ses para efectuar el depdsito de dicha marca en

cualguiera de los otros paises de la unidn.

Otros principios.

Proteccidn de la marca noto-
riamente conocida,

proteccidn de la marca de sexr
vicio y de la colectivag

concesidn de un plazo
de gracia de seis meses para el pago de las ta-
sas de mantenimiento de los derechos de propie-~
dad industrial; prohibicidén de uso de la marca;
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prohibicidn en cuanto a los emblemas de estado,
signos: oficiales de control y emblemas de organi

zaciones intergubernamentales; transferencia de

la marca. (16) i

Cabe menc10nar ‘por ultlmo gue- para el mes de enero

de 1983 el Convenlo de Parls para’ 1a Protec01°n de la Propie

dad Industrlal, contaba;con_gz_m;embros. (17)

?. .2 ' OTROS TRATADOS

Ademas delea citado convenio, existen otros trata-

dos gue tienen como objetiio principal facilitar la prqﬁec—

cidn de la marca, entre los cuales pueden citarse los si-

guientes:

A Arreglo de Madrid.

El Arreglo de Madrid del 14

de abril de 1891 (18) relativo al registro internacional de

marcas, tiene como objetivo principal, permitir al titular

de un registro nacional obtener la proteccidn de su marca en

varios paises extranjeros, por un depdsito inico, hecho en

una sola lengua ¥ en una sola administracidn central tal <o

mo si hubiera sido expedido como registro nacional. (19)>

En el afio de 1909 Mé&xico se adhirid a este arreglo,
sin embargo,

dnicamente suscribid la revisidn de La’ Haya, ha
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bida cuenta de que dicho pacto fue considerado como ineguita

tiveo en razdn de gue eran miAs las marcas extranjeras gue. se
-

protegian.en el pais,

que las marcas meXicanas amparadas en
la oficina de Berna.

(20) En esas condiciones dicho arreglo
fue denunciado el 9 de marzo de 1943,

ordenindose gque a par-—
tir del dia 10 de dicho mes, dejaba de estar en vigor en to-

do el territorio nacional. (21)

En materia de marcas, este

instrumento contiene algu
nos. . principios rectores,

.como .son:

a) Duracidn de proteccidn del registro internacio-
nal de veinte afios,

renovado por periodos igua-
les indefinidamente. )

) El depdsito efectuade en la of;cmna 1nternacio-
nal asegura a su titulaxr los m;smos dérechos,:co
mo si hubiera realizado un reglstro dlrecto en
cada uno de los palses mlembros-

c)

Concesidédn de un derecho de prlorldad de sels me-
NP .ses. (22)

Por Altimo, cabe sefialar gue para el ﬁés:ae"jullo de
1986 el Arreglo de Madrid contaba con 25 mismbros.

(23)
B. Arreglo de Niza. Otro instrumento de importan—
cia en la proteccidn de la marca es el Arregld de

15 de junio de 1957

Niza del’
referente a la clasificacidn internacio

RN
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nal de productos y servicios para el registro de la marca,
que consiste en una lista de 42 clases, 34 para los produc-
tos y 8 para los servicios“

‘clase;ss a 42y,
lista alfabdtica de los prcduct

asi como en una

h'd servicios que comprenden
mas de 16,000 conceptos.

Este arreglo para el mes de jullO
de 1986 contaba con. 33 miembros,

emk no figurando Mé&xico hasta
la fecha como pais miembros. (24)
Cc.

e nl38.

Organizacidn Mundial de la Propiedad Intelectual

Poxr  su. parte el Convenlo que establecid la OMPI,

fue firmado en el afio de 1967 en Estocolmo. Posteriormente
esta organizacidn en 1974 adguirid el estatuto de Organismo
Espec;allzado de las Naciones Unidas,

Mé&xico pasd a formar
parte de la misma a partixr de 1975,

afic en gue formulo su xTra
tificacidn. (25)
L.os principales objetivos de la OMPI, son:
a) Fomentaxr la proteccidn de la propiedad intelec-
tual mediante la cooperacidn entre los estados,”
v
b)

Asegurar la cooperacidn administrativa entre las

uniones de la propiedad intelectual. (26)

Es oportuno indicar gue para el mes de marzo de 1989
la Organizacidn Mundial de la Propiedad Intelectual, contaba
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con 123 estados adherentes. (27)

DL

Tratado relativo a2l Registro de Marcas (TRT).

El1 TRT fue creado en Viena el 12 de junio de 1973 y entxrd en
wvigor el 7 de agosto de 1980; establece la presentacidn de

una sbliquud en la oficina de la Organizacidn Mundial de la
Propiedad Intelectual en Ginebra.

(Es conocido con las si-
glas TRT gue en inglé&s responden al nombre de Trademark Re-
gistration Treaty). (28)

P T

‘BEs oportuno agreg

que para el mes de 5ulio dé.1986

ar
el citado tratado contaba con cinco miembros, debiendo men—

cionarse gue Mé&xico hasta la fecha no forma parte de &l1.
(29) : ’

Para finalizar este apartado de la &poca moderna, de
be mencionarse gue para Mé&xico reviste especial importancia
el Convenio de Paris para la Proteccidn de la Propiedad In-
dustrial, gue formando parte del derecho nacional, en los
términos del articulo 133 Constitucional, con frecuencia es

invocado por las autoridades administrativas y Jjudiciales,
asi como por litigantes,

en la defensa de los derechos marca

rios y en la represidn de los actos desleales relacionados
on la materia.
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1.2 ANTECEDENTES LEGISLATIVOS NACIONALES

1.2.1 Epoca precolonlal

Antes de la conguista espafiola, los pueblos indige-

nas tuvieron un gran adelanto en la industria y en las artes
gracias a que contaron con una tecnologia gue cubria sus ne-
cesidades o satisfactores econdmicos,

pudiendo citarse como
ejemplo de dichos avances,

la formacidn matemitica del calen

e

gran perfeccidn, el conocimiento del curso y

posicidn de los astros, los trabajos de orfebreria v la fa-

bricacidn de vasijas de barro para servicio y adornec de la
casa- )

En el Area juridica se refleja su sentido del dere-
cho en el campo procesal,

en el de familia vy en el de propie
dad, sin embargo, tocante a la marca, segin los estudios ela
borados respecto de esta etapa histdrica, ninguna disposi-—

cibébn directa o indirecta parece haberse dictado a pesar de

gue el comercio tenia gran importancia, en el gue las tran-
saccions se efectuaron mediante géneros,

sin especificar o

individualizar el origen de las mercancias para distinguir-
las

y en donde no existid la moneda en su acepcidn actual,

toda vez gque se emplearon articulos como substitutivos de é&s
ta. (30)
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No obstante gque en el dmbito juridico no se reportd
- la existencia de la marca, se dieron durante la &poca preco-
lonial alguhos ejemplos rudimentarios relacionados con su
uso, como fue el caso de la collera gue sirvid para identifi
car al mal esclavo, impidi&ndole huir entre la gente o pene-
trar por lugares estrechos. Otro ejemplo lo constituyeron
las llamadas pintaderas © sellos, gque sSe usaron para sServir
como instrumentos para decorar con pinturas la superxrficie de
la piel humana, con

una idea ceremonial o religiosa; emplea-

identificacidén de ciertos tributos que”

..dos..tambié&n. para.la
migélpﬁeblos pagaron a los reyes y sefiores; tales pintaderas
fueron de dos formas:

planas o cilindricas. (31)

1.2.2 Epoca colonial

La’coéquista espaficla imprimid® al pais una transfor-
macidédn en el orden politico y moral, en la.agricultura, in-
dustria y comercio. Sin embargo y a pesar de gue se abrie-—
ron nuevas fuentes de trabajo para los indigenas'coﬁhmotivo-
de 1la exﬁlotaéién de minerales, el comercio no adgquirid su
natural desenvolvimiento,

debido a gue los espafioles lo re-—

servaron para si, cercando sus colonias por medio de una ba-
rrera insuperable hasta convertirlas en el patrimonio de los

reyes catbdlicos; circunstancia gue aunada a los impuestos,
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a la esclavitud y a la abyeccidn a gue fue reducida la clase

indigena, causaron perjuicio,a;léﬁprgpiaVEspaﬁa- (32)

Durante la &poca colonial, se emitieron disposiciones
relacionadas con el uso de la marca, reportindose la existen
cia de dos tipos de marcas:

A.

contemporineas.

Marcas con funciones mis restringidas gue las

Como ejemplo de estas marcas,

narse:

pueden mencio

a)

Mafcas transparentes de agua o filigrana hispana,
qgque fueron usadas como contrasena en los papeles
de la Nueva Espana. {(33)

b)

Marcas de fuego, en las gue el hierro fue utili-

zado para su impresidn; usadas para marcar escla
vos, tambi&n para marcar el ganado, aplicandose
en este GUltimo caso sobre el cueroc del animal en

una parte visible un dibujo,

con un hierro calen
tado al fuego; de esta manera la marca fue em
e i el T . °

.. Pleada

para los animales mayores (vacuno, caba-

llar) v la sefal gue consistid® en la incisidn o
corte hecho en oreja, nariz, etc., con un cuhi-
llo, para los menores (lanar). (34)
B.

Marcas que guardaron un parentesco cercanco a las
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contemporineas. En cuanto a estas marcas, pueden mencionar-

se las siguientes:
A raiz del des-

Marcas en los objetos de plata.

cubrimiento de américa y ante la notorid existen
se abrieron minas para su

a)

cia de ricos metales,
extraccidn, se dio trabajo a indios, negros vy es
quienes Gnicamente pagaron el gquinto

pafioles,
real. De esta manera fue cubierta la creiente

demanda de cruces, alhajas
con el fin de exterlorlzar el

LA SRS ] iAo n i P s Lt e 4T A P R D
el clero,

requeria
religioso de la é&poca, satisfacer el
1

espiritu

. -t ... gusto .de sefores encomenderos, funcionarios y po
bladores, asi como para calmar los incesantes
apuros de la monarguia. (35)
Sin eﬁbargo, con el propdsito de obtener un efi-
caz control sobre el pago de derechos en esta ra
fue preciso tener prevenciones le

ma industrial,
.gislativas, dictindose entonces durante la &poca

emnenmeresraglonial calgunas ordenanzas,

Ordenanzas del Marguez de Cadereyta

como son:

de 1638

1.
Yy oro ne

peor las cuales los objetos de plata
para ser

cesitaron de marca y sefial conocida
vendidos. La marca tenia gue registrarse an

Yy vasos sagrados que

L
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te el escribanoc piiblico del cablldo de la
Ciudad de Mexlco-

2.

Ordenanzas del Virrey Fuen clara de 1746 por.

las gue los objetos de plata‘y “oro tuv1eron
que ostentar marca,

mism% qpéiéebla‘regis—

trarse ante el escfibahé;ﬁeiijﬁez veedor.
3. Ordenanzas de Enéayadoreé}dé 178é, en virtqd
’ de las cuales se facultd a los ensayadorxes a

realizar visitas en los lugares en que fue-
B S e L e ST S TR o CdOmé@reializados  los  objetos de plata y
oro, auvtorizi@ndolos para gue recogieran los

objetos gue carecieran de marca y proceder
T en coﬁtra de los infractores. (36)
b)) Marcas de <ontrol estatal, reguladas por el Re-~

glamento y Aranceles Reales péra el comercio li-
bre de Espafia a Indias de 1778, fueron las gue
en forma obligatoria debieron llevar las mercan-—

ias embarcadas para Indias,

cuya falsedad fue
-castigada con el decomiso de la propia mercancia,

privacidon definitiva para practicar el comercio
¥y en ocasiones con privacidn de la libertad.
(37)

c) Marcas en las organizaciones gremiales.
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en la época colonial una variedad de oficios gue

con fre
cuencia provocaban dificultades entre el conguis
tador y el ayuntamiento, de tal modo que se hizo
necesario dictar normas para el ejercicio y con-

trol de los oficios, artes manuales y otras ocu-

paciones encaminadas a reglar la vida social y

econdmica. Dichas normas u ordenanzas fueron de

lo mas minuciosamente elaboradas y redactadas

con el fin primordial de evitar la

competencia
desleal.. (38) Ejemplo de estas ordenanzas, fue-
ron:

Ordenanzas de herreros de 1568, que exigie-

ron para los trabajos del ramo la ocbligacidn

de llievar marca, castigindose a los infracto

res con sanciones pecuniarias, pérdida de la

obra y en caso de reincidencia con pena pri-—

vativa de libertad.
- Ordenanzas de panaderos de 1589, por las gue
' el pan elaborado tuvo.gue ostentar marca,

castigandose a los infractores con sanciones

Pecuniarias. (39)

Marcas ex-libris y marcas de fuego en los libros

de las arntiguas bibliotecas. El surgimiento de

- -

»



la imprenta trajo consigoe un notable beneficio

en la preoduccidn de libros, hubo mejoras en el

aspecto esﬁéﬁidd. en el papel, imprenta y forma-
tos.. El valor y utilidad que los textos repre-
sentaron. para sus propietarios, cuya produccidn
a veceé llegd a formar bibliotecas fue evidente,

surgiendo entonces la inguietud de estos para de

mostrar fehacientemente la propiedad de sus 1i-

bros, para lo cual recurrieron al empleo de la
marca.

par la firma o pintar el propio escudo,
en cé&dulas pegadas al reverso

después
los textos,

de las etapas de
en las gue figurd el nombre del due-~
fio, su escudo o algin simbolo o lema gue lo reve
lasen; estas cé&dulas en forma de etigueta reci-
ieron el nombre de ex-libris, que significa: de
los libros, libros de, de entre los libros de, o
procedente de los libros de.

(40)

Las biblioctecas de lé &poca colonial ﬁuvieron un
gran’auge, gracias a la produccidn masiva nacio-
nal ¥y a la introduccidn de libros espafioles, sin
embargo y a pesar de gue el robo de textos fue
castigado con excomulgacidn segin lé Bula expedi

da por Pio V y Sixto V, el uso de los ex-libris

-

Inicialmente la marca consistid en estam
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resultd insuficiente para protegerlos del hurto,
por 1o gue fue necesario recurrir a un medio de

mayor eficiencia y seguridad, gue a su vez indi-

cara la procedencia y propiedad de los libros,
adoptindose entonces el procedimiento barbaro de

marcaxr a fuego los libros de las bibliotecas.

Estas marcas fueron hechas de hierro o de bronce,
calentadas al rojo para aplicarlas en los cortes

superiores e inferiores de los textos, abarcando

e

EON § EPLF R SR A

Hgyolﬁmenes no muy gruesos todas las hpjas,
‘(41) ’

...Es pertinente mencionar, gue tanto las marcas ex

it -
"1ibris como las de fuego, fueron marcas de pro-

piedad, no diferenciaron objetivamente un produc

.to v carecieron de una finalidad mercantil; sin

embargo, existieron comerciantes gue vendieron

libros, distinguiéndolos mediante marcas, respec

to de las cuales se ha dicho gue guardaron un pa

rentesco cercano con las actuales marcas de im-

prresiones y publicaciones. (42)

Para finalizar con el éstddio de la marca duranrte la

- Iy P - 2 = -
- época colonial, es de concluirse gue no existid un cuerpo ju

ridico uniforme de normas . protectoras del derecho marcario,
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pero si existieron en forma aislada algunas normas protecto-
ras como las contenidas en las Ordenanzas gque reglamentaron
los gremios, o bien el caso del Reglamento y Aranceles Rea-

les para el Comercio Libre de Espaitia a Indias.

1.2.3 Eproca independiente

Las ideas directoras, los métodos vy procedimientos
de gobierno empleados en el ré&gimen colonial, prevalecieron

{ de Independencia, por esta razdn no obstante qgue

el comercio fue declarado lire, abridndose los puertos a los

buques Qe todas las nac;ones, imperaron el monopolio, la p¥o

hlbiclon y el estanco. (43)

Durante la época independiente, la marca estuvo regu

1ada o "por una ley especial sino mediante diversos  ordena-
mientos legales, que en su conjunto ponen de manifiesto la
inguietud del legislador de reprimir aguellos actos gue pu-

d1esen afectar al derecho marcario; entre dlchos ordenamien—

'tos;'cronologicamente se pueden citar los sxgulen esd

1.2.3.1 ORDENANZAS DE BILBAO

La consumacidn de la Independencia no abrogd el dexre

cho privado espafiol, lo gue ocasiond gue las Ordenanzas de

-
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Bllbao contlnuaran en VLgor.

Aplicadas especialmente en ma-
terla ccmerclal,

se’ formaron por seis comercxantes de la Vi~
‘1la de BllbaO‘

en Mexlco fueron aplicables a partir de 1885.

Estas ordenanzas ‘en-forma casuistica vy minuciosa regularon
. el comer01o,

establec1eron reguisitos,

condiciones y formali
d des para la celebracidn de ciertos actos jurldlcos,

-
asi co
mo severas sanciones para los casos de 1ncump11m1ento.

En torno a la marca,

las Orxrdenanzas de Bilbao conta-
ron con algunas disposiciones por wvirtud de las cuales,
s

fue
con51derada como sxgno © medlo material,

empleado para indi-
cax la procedencxa de la mercancia,

pero fundamentalmente
constituyd un medio eficaz gue sirvid de control

de garan-
tia y de seguridad facilitando el comercio.

(44)

3.2.3.2

PRIMEROS CODIGOS DE COMERCIO Y LEY
"SOBRE EL REGISTRO MERCANTIL

Con el paso del tiempo los usos mercantiles fueron
" cambiando, ‘

se celebraron contratos desconocidos hasta entons

ces y la ausencia de la buena fe en la realizacidn de actos
comerciales fue cada vez mayor,

lo gque propicid gue las Oxde
nanzas de Bilbao resultaran anticuadas en muchos aspectos vy
deficientes en otros,

sintiéndose entonces la necesidad. de
crear un Cdbdigo de Comercio,

gue finalmente fue prcmulgédo
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bajo la administracidn de don Antonlo Lopez de Santa Ana el

16 de mayo de 1854, constltuyendo el prlmer cddigo de Comex—
cio Mexicano, constando de 1091“art1culos que de manera sis-

- temitica regularon mercant;l- (45)

este ordenamiento legal

o ‘Por cuantb}ﬁ?ce‘a la mafca,
no contd con un capitulo especifico, sino mds bien hizo alu-
] s N

sidén a ella en algunos de sus preceptos,'ééi por ejemplo se
asen-

estableczo que el»capltan de una embarcac;on maritima,

N tara en el libro - -de cargamentos las mercancias cargadas con
expresidn de la marca, "y gue llevara tambié&n un asiento for-
~“mal de las mercancias entregadas con indicacidn de sus mar-

A51mlsmo se dlspuso que en el conoc;mlento

cas y nimeros.
ntregaban el cargador y el capitan, fuera

nimero de bultos y marcas de

que mutuamente.se
o “w_,._,-—-——r"’ ¢
expresada la calldad

(46)

cantidad,

S

1as mercaderias.

Es Lmﬁértahte séﬁélar‘que.a la luz del primer Codigo

‘de Comercio, la marca constituyd un medio de prueba de pro-
piedad para los duerios de mercancias ¥ su uso, una forma de
sontrol y de garantia en la circulacid®n de estas Gltimas.

en virtud de gue

Ss mantuvo vigente hasta el afo de 1884
c=n fecha 15 de abril de dicho afo, durante el régimen de
integrado

d=n Manuel Gonzdlez se expidid el segundo cddigo,
entrando en vigor

£ '

dsz 1619 articulos y de 14 transitorios,



partir. del mes_de julio de 1884.

El segundo Codlgo de Comerc;o,
en el mundo de la marca,
un capltulo
de tener 6159051c1ones alsladas-w

ordenamlento ‘legal 1ntrodujof

na,

son:”

2.

3.

especlflco .en un ordenamlento legal

jurlsprudenCLa b4 1eglslac10n ‘han sido conservadas,
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(47)

significé un cambio

ya que por prlmera vez se lncluyo

dejandose

~En materla de marcas este

lgunas reglas gue en la doctri

como

Se facultd a todo fabricante para distinguir sus

productos mediante la marca.

Se establecid aguello gue podia constituir marca.
Se consagrd el derecho de uso exclusivo a favor

del titular de la marca.

Indicacidn del principio de adherencia de la mar

ca al pxoductq, previ@&ndose gque cuando la natura

leza de é&ste no lo permitiera, entonces debia

aparecer la marca en la cubierta o en el envase
en gue el producto se contuviera.

Se establecid el derecho a la marca a favor de

quien previamente la depositaba ante la autori-

dad competente, misma gue lo concedid en el caso

de gue no hubiere sido usada por otra persona,

no causare confusidén o intencidén de defraudar in
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tereses ajenos.
6. Se establecid el ejercicio de las acciones civil

vy péhal,fgastigéndose a falsificadores al pago

de aafios'y

Codlgo de. Comercio, los comerc;antes tuvieron como obl‘ga—

cidn, reglstrar ‘en losﬁjuzgados de competencia mercantll los
documentOS'relaclonados con dicho giro, para lo cual fue ela
borado un‘iiﬁfb controlado por el secretario del juzgado.
(49) Posﬁef{drmente esta situacidn cambid, coﬁ la expedi-—,
cidén de la Ley sobre el Registro Mercantil del 11 de diciem-~
bre de 1885, toda vez gue se creo el Reglstro de Comercio en
el que los comerclantes tuvieron gue matricularse y en dicha
"matrlcula el registrador anotaba la marca de f&brica, consti
tuyendo da falta de_reglstro un impedimento para el ejerci-

cio ‘de derechos contra terceros. En estas condiciones el Qo

cumento por el que la autoridad’ admlnlstratlva competente

concedla su propiedad al tltular, producia su efecto legal a

partir de la fecha de inscripcidn y hecho el registro el do-
- cumento era devuelto al gque lo presentaba. (50) Finalmente,
cabe sefialar gue con la expedicidn de la Ley de Marcas Indus
triales y de Comercio de 1903, se dejd de aplicar el regis-—

tro de la marca en €l Registro de Comercio. (51)

>erjuicios, asi como.con-penaprivati
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1.2.3.3 CODIGO DE COMERCIO DE 1889

Durante 1887 el Congresc deé la’ Unidn-autorizd-al-Eje

cutivo para reformar .total o parcialmente el Cddigo de Comer

cio de 1884-

B ‘raiz de dicha’

utorlzac1on, fue designada
E o
inaron en el afo de 1889 con

m

la promulgacxon de un nuevo codlgo, entrando en vigor el dia

(52) mlsmo*que hasta la fecha ain no

ha s;do abrogado, aunque si se han derogado algunos de sus

la Ley de Tltulos y Operac1ones de cré&dito de 1932

i Y. la Ley de Soc;edades Mercantlles ‘de 1934.

En relacidn con la marca, el Cddigo de Comercio de

18894ﬁo*iﬁbluyéfdisPoSiCioﬁesqugvla regularan de una manera . .

R R R ST T TR T X .
;al3nen~razén'de que. al mismotiempo entrd en vigor . la-: ...
o . e S

Ley de Marcas de Fabricas de 1889, sin embargo, conservd la

obllgaCLOn de inscribir en el Registro de Comercio los titu-

'los marcarlos,

-dlcho quedd insubsitente .al.

expedirse la 1e§fdé4Mé;éaéiInéhsﬁrlales vy de Comercio. (53)

1.2.4 Epoca moderna

Por fln la- necesldad imperante de legislar sobre una

e SR R r S e At it e
materia gue tiene importantes relac10nes con el desarrollo

~ -
i A e e AT et e e e M L S RN i mete Mk w20 Nat 6 ot o it
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industrial y comercial, se vio plasmada a principios de si-

glo con la expedicidon de la primera ley especifica refexente

a la marca, iniciindose asi la evolucidn moderna de la regu-
lacidn juridica. Para efectos didicticos dicha evolucidn se

ra refereida de conformidad con los siguientes indicativos:

1.2.4.1 PRIMERAS LEYES DE MARCAS

Las primeras leyes nacionales sobre marcas, fueron:

A. La Ley de Marcas de Fabricas expedida en 1889

(54) bajo el ré&gimen del presidente Porfirio Diaz, constitu-
v3 el primer ordenamiento especifico sobre la marca, integra

do de 19 articulos y de 2 transitorios.

Esta ley vigente a
partir del 1o. de -enero de 1890, tuvo como fuente de inspixa

cidn la Ley Francesa de Marcas de Fabrica y de Comercio de
1857. (55)

Entre los aspectos notables de la Ley de Marcas de
Fabricas, destacarons:

a) Conceptuacidn de la marca.

b) Establecimiento del procedimiento de adgquirir la
propiedad exclusiva de la marca.

é) Derechos y obligaciones del titular de la marcé;

4)

Duracidn del registro.
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e)

Nulidad y falsificacidn de la marca.
£) Sefialamiento de signos y medios no registrables.
(56) i

B.

El crecimiento de las relaciones industriales vy
comerciales en el  &mbit

tades qgue Se generaron:

igﬁérnagional, asi como las dificul
m'éivo de las diferencias 1e§isl§
tivas de los paiéé;fcivilliédos, reflejaron que la Ley de
Marcas de FébricaSH§§$ﬁ1€§ba ser un ordenamiento incompleto
v deficiente, queyééldlincluia principios rudimentarios de-

jando grandes huecos al criterio personal de la autoridad,
basado en su buena fe (57),

por lo gue sintié&ndose la necesi
dad de derogarlo tomd cartas en el asunto el Congreso de la
Unidn,

expidi&ndose todavia durante el ré&gimen del presiden-
te Porfirio Diaz en 1903, la Ley de Marcas Industriales y de
Comercio (58) integrada de 93 articulos, siendo transitorios‘
del 86 en adelante. Posteriormente, pero aiin dentro del aﬁo

de 19803, fue expedido el Reglamento de esta Ley, mismo . gque
constd de 27 articulos. (59)

La Ley de Marcas Industriales y de Comexrcio én”su
conjunto representd un adelanto, manifestindose un interés
en la agilizacidn de los traAmites, al hacerlos mis sencillos.

En relacidn con el anterior texto legislativo, se introduje-
ron algunas innovaciones y diferencias,

como sons



ad

Reglamentacidon por primera vez del nombre y del
aviso comercial.

b)

Fue creada la Oficina de Patentes y Marcas,

‘que
conocid de la tramitacidn y concesidn del regis-
Ero marcario.

Fue concedldo el registro de la marca 51n examen
previo,

=

ban la responsablluk@.del so11c1tante y
[ .
exrjuicio de terceros-

aparecid la renovacidn de la marca, cada 20 ahos.
Supresidn de la obligacidn de inscribir la marca
en, el Reglstro de Comercio,

e s
para reglstrarla en
la nueva Oflcxna de Patentes y Marcas.

ca registrada.

Implantacxon de leyvendas obligatorias en la mar-

Establec1mlento del procedimiento de ‘revocacidn
R

de: resoluc1ones administrativas.

(60) ny'. (I

Cs @i e
pPentro de la vigencia de la Ley gque se refiere,

i ! Se
dlctaron algunas .disposiciones relacionadas. confia'marca,\co
wmo_porwejemplo.

el Decreto del 17 de marzo de 1920 (61) Que

establecid el impuesto sobre el registro y renovacidn de la
marca,

y el aviso al piblico del 26 de junio de 1920 (62) so
bre el empleo de marcas engafiosas, recordando al pﬁblico las
penas en gue incurrian guienes las usaban en ese supuestb-
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C. En el afio de 1928 bajo el ré&gimen del presidente
Elias Calles,

fue expedida la Ley de Marcas y de Avisas y
Nombres Comerciales (63) constante de 125 articulos,
transitorios del 119 en adelante.

siendo
gor el lo.

Esta ley gue entrd en vi-
de enero de 1929, derogd a 1;‘anterior, asimismo,
bajeo el régimen del presidente Portes Gil fue expedido su re
glamento, el cual estuvo integrado de iOS articulos. (64)

L.a Ley de Marcas y 4de Avisos f7Ncmbres Comerciales,

superd a su antecesora en razdn de gque fueron tomadas en con
sideracién,

las experiencias plasmadas én las leglslacxones
marcarias de diversos paises, el materiél aoctrlnarlo,»la
préctica de la anterior legislacidn tantc‘admlnlstratlva co-—
mo judicial y las éevisiones del~Convenio de‘Paris'para la
Proteccién'de la Propiedad Industriél celebradas en Washing-
ton en 1911 y-

en La Haya en 1925..(63) Algunas innovaciones
y diferencias gque introdujo en relac;on con la anterior ley
de marcas., fueron:

é) Fue adoptado el sistema mixto atributivo declara
. btivé como fuente del derecho a la marca (uso y
registro).
b) Fue establecido el examen de novedad dentro éei
' trimite de la concesidn del registro méréarlo-
<)

Reduccidn de la renovacidn periddica de la marca

e -
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de 20 a 10'aﬁés, generando su incumplimiento la
caducidad del tegistro marcario.

4a) Aparecid la renovacidn especial por falta de uso.

e) Fue decretado el uso obligatorio de marcas en

aquellos artlculos gue por su origen,

naturaleza

con la posibiliad de pedirse la ratificacidn de

o . la firma del escrito de peticidn.

Con51gnac1cn de. las’ causales de nulidad del re-

smnrains T =

ngtrO. e cor =

h) Fue conferida a la autoridad admlnlstratlva com—

petente, la facultad para resolver’ las ‘solicitu-

. des de declaracidn de nulidad. (66)

de Marcas Y de szsos Y Nombres Comerc1ales, por primera vez

fue incluida_una ClaSlflcaClOn de articulos en 50 clases, no

llmxtatlva,'toda vez gue  la clase 50 permitid la admi

sidn de articulos no clasificados. (67) Todavia dentro de

la vigencia de la Ley gue se comenta, fueron dictadas algu-

nas disposiciones relacjionadas con la marca, como fue el ca-

so del Decreto del 8 de septiembre de 1942 (68), acerca del

uso de la leyenda '"Hecho en México" en marcas no registradas.
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1.2.4.2 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
DE 1942

Bajo el régimen del presidente Manuel Avila Camacho,
fue expedida en 1492 la Ley de la Probiedad Indust;ial (69)
constante de 276 ‘articulos y de 22 transitorios; en la misma
fecha fue expedido su respectivo reglamento (70),

el cual eg
tuvo integrado de 87 articulos y de un transitorio, entrando
en vigor ambos textos el 1o. de enero de 1943.
La Ley de la Propiedad Industrial,

conservd los prin
cipios y sistemas fundamentales de las leyes anteriores, to-
md

en cuenta ademds los lineamientos esenciales del Convenio
de Paris para la Proteccidn de la Propiedad Industrial, pero
se

caracterizd® porque codificd las disposiciones de patentes
de

invencidn, marcas, avisos comerciales, nombres comercia-—
les y competencia desleal.

Algunas innovaciones y diferen-—
cias que introdujo en relacidn con su antecesora), fueron:
a)

Reduccidn de la vigencia de la marca'ae 20 . a 10
anos, gquedando iguai gue la de la renoﬁécién.
b) Aparecid la figura de los usuarios autorizados.
c)

Se consignaron sanciones por incumplimiento de
la levenda obligatoria

"Hecho en Mé&xico'", en ar-
- - - =
ticulos nacionales amparados por marcas registra

das © no registradas.
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4a) Ampliacidn de signos no registrables.
e) Consignécién,de regl§s sobre transmisidn de la
marca, ‘con objeto de evitar multi§fiéidad'y con-—

fusidn.

e suprimido el juicio especial de revocacidn

egulado en las leyes de 1903 y 1928 vy gue se

-ventilo ante 1os jJueces de Distrito; establecien

u,lugar el proced;mlento para dictar de-
claraciones administrativas, ante la oficina de

la autoridad competente. (71)

»Esnoporéuno mencionar gue en el Reglamento de esta

Ley, se establecieron disposiciones complementarias relacio-

nadas con el registro, el uso y la transmisidn de la marca,

contemplandose también la clasificacidn de mercancias. (72)

Por ultlmo debe dec;rse, que antes de expedirse la

Ley de Marcas vigente, fueron dictadas algunas disposiciones

relacionada con la marca,

‘de‘marzo de T943 que abrogd el Arreglo de Madrid de 1891

como por ejemplo el Decreto del 9

re—~

__‘wi :lativo al reg;stro internacional de marcas (73) y, los Decre

tos sobre la reglamentacidn de marcas obligatorias del 10 de

mayo de 1949 (74), 22 de septiembre de 1952 (75) y 10 de oc-.
tubre de 1952. (76)
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1.2.4.3 LEY DE INVENCIONES ¥ MARCAS
DE 1975:

En el afic de 1975  fue éreparado un proyecto de nuevo
texto legislativo bajo el rubro de'"Ley gue regula los Dere-—
chos de los Inventores y el uso de los Signos Marcaflos

gue al ser aprobado por el Congreso de la Unidn, recibid el
nombre de Ley de Invenciones y Marcas (77), expidiéndose en

el afio de 1975, constante de 237 articulos y de 12 transito-
rios. (78)

Su reglamento fue expedido en 1981 integrado de
68 articulos y de 3 transitorios (79) abrogando al anterior

gque fue utilizado durante los primeros cinco afios de vigen—
cia de la ley. En materia de marcas esta Ley mantiene los

lineamientos esenciales de la Ley de la Propiedad Industflél

ya gue prevalecierxon instituciones biésicas, como: el concep-
to, caracteres de la marca; reconocimiento del

uso y del re—
gistro como fuente de derechosj;

medios para la conservaciéﬁ'
del registro; causas gue determinan la pérdida del‘dé:echo}
procedimiento para iniciar y poner £in al registro?ﬁﬁgéérzé
vy competencia de la autoridad administrativa pafa;cqﬁbcér de
cuestiones de nulidad del registro marcario.

Algunas innovaciones Yy dlferenczas que la Ley de In-

venciones y Marcas introdujo con relac;on a su antecesora,
fueron:



a)

)

c)

d)

e)
£)
g)
h)

1)
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Incorporacidédn de un modo expreso de la marca de
sexrvicioJ

»Reducciéﬁ de ‘la’' vigencia de -la marca de 10 a S
afios... L ' i

Supresidn de la:renovacidn por falta de uso, sub
sistiendo {inicamente. la renovacidn periddica.

Reduccidn de' la renovacidn periddica de 10 a 5

rafios.

Obligacidn del uso efectivo de la marca.

Nuevo registro de una marca por su extitular.

surgid la vinculacidn de -la marca.
Aparecid la cancelacidn de oficio.

Dilucidn de la marca, como pérdida

del derecho.
(80)

La Ley de Invenciones y Marcas fue objeto de refor-

mas en el ano de 1986,

pectos de importancia,

a)

b)

c)

en la gque se introdujeron algunos as-

destacando los siguientes:

Incorporacidn expresa de la proteccidn de la mar
ca notoria.

Eliminacidn de 1la prohibicidn de registrar mar-

cas consistentes en palabras de lenguas vivas ex
tranjeras.

Eliminacidn de la obligacidn de vincular marcas
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extranjeras con nacionales, dejando gque dicha

vinculacidn sea opcional para los titulares.

4a) Constituye infraccidn administrétiva,yla omisién
de leyendas e indicaciones establec;dasupp? l§
ley. S :,7,7

e) Incremento del importe de multas en el,qésq de
infracciones administrativas. b

53

Se establecid la posibilidad del aseguramiento
de mercancias

vy de clausuras temporales en el ca
so de delitos o de infracciones administrativas

fehacientemente comprobadas. (81)

A su vez el Reglamento de la Ley de Invenciones y
Marcas fue reformado en el afio de 1988,

mismo gue contempla
en torno a la marca algunas disposiciones, entre las cuales
destaca,

aguella gue rebasa los lineamientos tradicionales
de la renovacidn periddica de la marca registrada (82) cuan-—
do la expedicidn del respectivo registro tarda mids de cinco

afios, a partir de su fecha 1egal‘consistente en la presenta-
cidn de la renovacidn dentro del afo siguiente a la expedi-

cidn del titulo y eximiendo la comprobacidn del uso en ese
momento, para efectuarse dicha comprobacidn dentro de

los
tres afos posteriores a la concesidn del registro.
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Citas blbllograflcas, hemerograflcas y de
legislacidn relativas al capitulo prlmero

(1) Cfr. Mendieta R., Sonia. Evolucidn histdrica de las
marcas, revista exlcana de la propxedad industrial y .

o yode dhmercio, - segunda edicidn. Editorial Robis,
Buenos Aires, Argentina 1946, pags. 9 y 10.
En forma andloga se pronuncian:

¥C§§-“3q@iigue2fyAébd:iguez, Joaguin. Curso de derecho:
~mercantil; "témo I decimaséptima edicidn. Editorial Po

“rrda, S. A., M&xico 1983, pig. 425.
cfr. Mendieta R., Sonia, ob. c¢it., p3g. 68.

(3) Ccfr. Kohler, Joseph, citado por Ramella, Agustin. Tra
ﬁe 1; Prop;edad Industrlal (traducc;on espanola, +
idmenes) Hijos de "Reus, Madrid 1913. VOlumen IT

2
(Marcas, Nombres Comerciales, Concurrencia Desleal y

—————c——niones TIndusErialés ), pag. 3. . R

Entre’ los™ autcres que comentan esta época ‘se- encuen-

Htran. . e e

“c£r. Breuer Moreno, Pedro C., ob. cit., pég. 10.
cfr. Rodriguez y Rodriguez, Joaguin,: ob. cit., pag.
- 425. i : . .

cfr. Mendieta R., Sonia, ob. cit., pags. 68 y 69.

(4) Cfr. Mendieta R., Sonia, ob. cit., pag. 69.
o - -

1, enero-junio de 1963, piags. 67 ’

Pedro C. Tratado de marcas de f£&4-

By
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(5) Cfr. Breuer Moreno, Pedro C., ob. cit., pag. 70

Un estudio semejante realizan:

Ccfr. Rodriguez y Rodriguez, Joaqguin,
425.

ob. cit., pag.
Cfr. Rangel Medina, Pavid. L.a marca como instrumento
reguladoxr de comercio,

cho de México,

revista de la Facultad de Dere-
tomo XXXV, Nos. 139,

jJunio de 1985, México, pag. 357.

140 v 147, enero-

cfr. Mendieta R., Sonia, ob. cit., pag. 10.

Cfr. Patel, Surendra J. Las marcas registradas y el
tercer mundo, revista de comercio exterjior, wvolumen 29,
No. 1, diciembre de 1979, México, pig. 1324.

(6) Cfxr. Pouillet citado

- ‘ éerBrépei Moreno, Pedro C., ob.
cit., pAg. V1. .o : -

(7) C£r. Patel, Surendra J.{uéb.»cit-, pig. 1324.

Comentariosfeh el misﬁo sentido elaboran:

C£xr. Mendieta R., Sonia, ob. cit., pigs. 70 y 71.

cfr. Gran diccionario enciclopé&dico ilustrado, D4E; to
mo II. Selecciones del Reader's Digest,

edicidn actua-
lizada, México 1988, pidg. -1208.
(8) cfr. Lusford J. R., Jr. Consumers and tradeharks; The
function of trademarks in the market place, en The
Trademark Reporter,

vol. 64, padg. 83.

Consideracidén similar sostiene:

Cfr. Mendieta R., Sonia, ob. cit., pag. 72.



(9)

(10)

(11)

(12)

13)

(14)

(15)
(16)

"cfr. schechter, F. I.
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The historical foundations of
the law relating to trademarks.

Columbia University
Press, Nueva York 1925,

capitulos 2 y 3.

Un punto de vista andlogo sostiene:

Cfr. Rangel Medina, David, ob. cit., pig. 357.

Cfr. Bercovitz, Alberto. La formacidn del derecho de

la competencia, en actas de derecho industrial, tomo

II, afio 1975. Editorial Montecorvo, S. A., Madrid 1975,
pags. 64 y 65.

Cfr. Alvarez Soberanis,
nio de Paris,

Jaime. La revisidn del conve-

un episodio en el diilogo norite-sur.

Re-—
vista de comercio exterior, volumen 34, No.

12, diciem
bre de 1984, México, pags. 1192 y 1193.
Cfr. Rangel Medina, David.

Tratado de derecho marca-
rio,

las marcas industriales y comerciales en México.

Taller de la Editorial Libros de Mé&xico, S. A., México
1960, pdg. 64.

Cfr. Alvarez Soberanis, Jaime, ob. cit., pag. 1193.

Las revisiones del Convenio de Paris son sefialadas por:
Ccfr. Nava Negrete, Justo.

Derecho de las marcas,
rial Porritia, S. A.,

Edito
México 1985, pag. 207.

Ccfr. Convenio de Paris para la Proteccidn de la Propie
dad Industrial,

revisado en Estocolmo el 14 de julio
de 1967.

Decreto del 239 de abril de 1976, publicado
en el Diario Oficial de la Federacidn del 27 de julio
de 1976, art. l1o. inciso 2.

Idem.

Cfr. Nava Negrete, Justo, ob. cit., pags. 213 a 219.

Los principios del Convenio de Paris,

son referidos
por:



(17)

(18)

(19)

42

Cfr. Rodriguez y Rodriguez, Joaguin, ob. cit., pag-.
426. '

Cfr. Alvarez Soberanis, Jaime, ob. cit., pag. 1193.
cfr. Sepfilveda, césar.

El sistema mexicano de la pro-
piedad industrial,

un estudio sobre las patentes,
certificados de invencidn,

los
las marcas, los avisos vy
los nombres comerciales y la competencia desleal; se-
gunda edicidn. Editorial Porria, S. A., México 1983,
piEg. 116.

Cfr. Rangel Medina, David. La pirateria de marcas en
México, conferencia del 9 de marzo de 1984, en el ci-~
clo los avances tecnoldgicos y el derecho intelectual
en la Universidad Nacional Autdnoma de México. Revista
Juridica, anuario del departamento de derecho de la
Universidad Iberocamericana, No. 18, 1986-1987. Mé&xico,
pags. 29 y 30.

Cfr. Bauche-  Garciadiego,
recho industrial,
mercantiles,

México 1983,

Mario. La empresa, nuevo de-—

contratos comerciales y sociedades
segunda edicidn.

Editorial Porriia, S. A.,
pig. 116.

cfr. Patel, Surendra J., ob. cit., pags.. 1326 y 1327.
Cfx.

Industrial Property, 22nd year, No. 1, Geneva,
January 1983, pags. 6 a 8.
Cfx.

Decreto del 14 de marzo de 1830, publicado en el
Diario Oficial de la Federacidn del 30 de abril de
1930, relativo a la revisidn del referido arreglo,
efectuada en La Hava el 6 de noviembre de 1925.

Idem., art. 4o.



(20)

21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

'Espaﬁol—francés-
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-cfr. Seplilveda Cé&sar, ob. cit., pags. 25 y 26.
El Arreglo de Madridg,

tambidn es comentado por:
Cfr.

Rangel Medina, Dawvid. La pirateria de marcas en
México, ob. cit., pag. 30.
cfr. Rangel Medina,

David. Tratado de derecho marca-—
rio, ob. cit.,

pi3gs. 65 vy 66-.

Cfr. Decreto del 2 de marzo de. 1943,

publicado en el
Diario Oficial de la Federacidn del 6 de abril de 1943.

Idem., arts. 4o0., 4.2, 60. ¥y 70.
Cfr. Arreglo de Madrid relativo al registro intexnacio
nal de marcas, texto citado en Arreglo de Niza relati-
vo a la clasificacidn internacional de productos y ser
vicios para el registro de las marcas. Quinta edicidn,
Registro de la Propiedad Industrial

(Madxrid) y Organizacidn Mundial de la Propiedad Inte-—

lectual (Ginebra), 1987, pag. 19.

Cfr. Arreglo de Niza relativo a la clasiﬁicacién inter

nacional de productos y servicios para el registro de
las marcas, ob. cit., pags. 3 y 4.

El Arreglo de Niza es referido por:

Cfr. Rangel Medina,

David.
México, ob. cit.,

La pirateria de marcas en
pag. 31.°

Cfr- Nava Negrete, Justo, ob. cit., pags. 239 y 240.

Cfr. Decreto del 18 de marzo de 1975, publicado en el
Diarjo Oficial de la Federacidn del 8 de julio de 1975.

Idem., art. 3o0.
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(27) Cfx.

Estados miembreos de la Organizacidn de la Propie-
dad Intelectual

({OMPI) . Derecho de autor, revista tri
mestral de la OMPI Ginebra, primer ano,
de 1989, pag. 19.

No. 1, marzo

50., texto citado en Arreglo de Niza rela-~

clasxflcaCLOn internacional de productos Y
para el registro de las marcas,

los autores

ob. cit.
se puede citar a:z

gue realizan comentarios al respecto,
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wava Negrete,

C.CErl
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Justo, ob. cit., pag. 240.
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(30) Cfr.

(29)  Cfr.

ob.
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Carlos.

Estudio comparado entre el dere
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’ pag. 48, "
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México 1960,

Manuel, ob. cit.,
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pag. 233.

Alcina French, José. Las pintaderas mejicanas y
sus relaciones. Consejo superior de investigaciones
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Cfr. Hanz, Lenz.
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rial Sep Setentas,
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Cfi. Pallares,

Jacinto.
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Cfr.
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18 ¥ 30. Imprenta de Pedro Marin,

arts.
Madrid 1979.
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Cfr. Carrera Stampa, Manuel. lLos gremios mexicanos.
. EDIAPSA, México, D. F. 1964, pags. 260,
Cfx. Del Barrio,

261 . )
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Cfr. Pardo,

260 a 262
Juan B.

Tratado practico de comercio.
prenta de I. Cumplido,

Im-—
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de Investigaciones Juridicas de la Universidad Nacio-
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1854, arts. 500,
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525 y 609.
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Cfr. Nava Negrete, Justo, ob. cit., pags. 60 y 61.

Cfr. Ley de Marcas Industriales y de Comercio, ley cit.

Cfr. Reglamento de la Ley de Marcas Industriales y de
Comercio. Decreto del 24 de septiembre de 1903, publi-
cado en el Diario Oficial de la Federacidn del 29 de
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Cfr. Ley de Marcas Industriales y de Comercio,
cit.,

arts. 20.,
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cfr.
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de 1920.
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bres Comerciales.
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Cfx.

‘bre de 1942.
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Cfr. Ley de la Propiedad Industrial. Decieto del 31 de
diciembre de 1942, publicado en el Diario Oficial de
la Federacidn del 31 de diciembre de 1942.

Cfr.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
Dacreto del 31 de diciembre de 1942

publicado en el
Diario Oficial de la Federacidn del 31 de diciembre de
1942.

CEfxr. Ley de la Propiedad Industrial, ley cit;,rapts-
105, 132, 140, 158 a 167, 168, 176 a 182, 229 a 235.y
Ccfr.

Reglamento de la Ley de la Propledad Industrlal,
regl. cit., arts. 63 a 81.

Cfr. piario Oficial de la Federacidn délVS'aéﬂabril de
1943. : S ‘ :
Cfr. Diario Oficial de 1la Fedé;aciéﬁ'del 24 de mayo de
1949. o

Cfr. Diario

Oficial de la
de 19252.

Federacidn del 29 de octubre

cfr. Diario Oficial de la Federacidn del 21 de octubre
de 1952.
Cfr.

Campillo Saenz, José.

Fundamentacidn de 1la
’
ley de invenciones y marcas

nueva

revista de comercio exte-—
rior, wvolumen 26, No. 8, agosto de 1976, México, pags.
962 2 964.

Cfr. Ley de Invenciones y Marcas. Decreto del 30 de dji
ciembre de 1975, publicado en el Diario Oficial de 1la
Federacidén del 10 de febrero de 1976.
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Cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas.

De—
creto del 14 de febrero de 1981,

publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federacidn del 20 de febrero de 1981.

Ccfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., arté. 87,
88, 93, 99, 112, 115, 127, 139, 140, 147, 150 y 151.
Decreto del 29 de diciembre de 1986, publicado en
el Diario Oficial de la Federacidn del 16 de enero de
1987, arts. 91 fracciones XIII y XIX,
fraccidn XII, 216, 223 bis y 225.

Cfr.

127, .210, b)),

Cfr. Decreto del 24 de agosto de 1988,_pub1icado en el

Diario Oficial de la Federacidn del 30 de agosto de
1988, art. 84.
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desde el punto de vista gramatical,

juridico y doctrinario.
. Posteriormente se hace extensiva esta referencia al ambito
[ N -

de la legislacidn nacidnal,j al de los‘tribﬁnales con el ob-

. jJeto de indagar si existe un significado uniforme en Tela-

cidn con el tema gue se estudia.

En 1la segunda parte de este éapiﬁulo se hace alusidn

”1a marca,'al”tenor de algunas de

las teorlas que en 1a doctrlna se reportan,

con la finalidad

~—-—--~apropiadaAm Flnalmente en la tercera parte,

se realiza un es
tudio sobre los sistemas protectores de la marca,

Que encuen
tran su fundamentacidn en el uso y en el registro como fuen-—

tes creadoras del derecho marcario, esto, con la idea de
‘ldentlflcar que s;stema ha acogldo

3. legislacidn mexicana

sobre la materia, en especial la vigente.

-
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22121 Gramatical,
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SIGNIFICACION DE LA MARCA

Juridica v doctrinaria

» Gramaticalmente el signo marcario suere

de la siguiente formas:

misma forma gue en la gramatical,

sujetos

concebirse

"Marca es el instrumento con gue se marca o sehala

una cosa para diferenciarla de otras, para denotar
su calidad, peso o tamafio'.

“Es el distintivo o sefial gue el fabricante pone a

los productos de su industria y cuyo uso le pertene

ce exclusivamente'™. (1)

En el aAmbito juridico la marca se define casi en 1la

agregando finicamente los
gue normalmente la utilizan:

v"Signos utilizados por los industriales, fabricantes
ovprééﬁaaérég de servicios, en las mercancias o es-
tablecimientos objeto de su act.vidad, o en ague-
llios medios capaces de presentarlos grdficamente,
para distinguirlos, singularizarlos, individualizar

los; denotar su procedencia y calidadg,

en su caso,
de otros idénticos o de su misma clase o especie'.
(2)
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I.a marca, se ha dicho:

"Es todo signo o medio material que permite a cual-
4-' - Y oy - Py Py . r

quier persona fisica o juridica distinguir los pro-

ductos gue elabora o expende, asi como aguellas a+ -

tividades consistentes en servicios de otros igua-

les o similares cuya finalidad inmediata es la de

atraer a la clientela y despué&s conservarla y aumen

tarla'". (3)

En la doctrina, como sefiala David Rangel, existe
una abundante literatura sobre el concepto de la marca, qﬁe
incluso podria citarse una definicidn por cada autorrque ha
escrito textos relacionados con la materia. Concluye su co-—

mentario, afirmando gue las definiciones del signo mé:cario,

se pueden reunir o agrupar en cuatro corrientes:

"1a. Que sefiala a la marca un papel de sigﬁb'indié&;~

dor del lugar de procedencia de la mercénéia;

2a. Aguella gue considera a la marca,com6 unﬁagehte

individualizador del .producto mismo;z = ~=1

3a. Que reune los rasgos distintivos de las dos ci-

tadas; v

4a. Adoptando la tesis mixta ya indicada, enfoca la
esencia de la marca en funcidn de la clientela™.

(4)
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2.1.2 En la legislacidn nacional

El primer texto especifico sobre la marca denominado
Ley de Marcas de Fébricas de 1889 en torxrno a su conceptua-~

cidn, dispuso:

"sSe considera como marca de-fidbrica cualguier signo
determinante de la especialidad para el comercio de

un producto industrial™. (5)

Poxr su parxrte la Ley de Marcas'xndnstriales Yy de Co-—
mercio de 1903, de una manera mis amplia se refirid a la sig

nificacidn de la marca:

“Marca es el signo o denominacidn caracteristica y
peculiaxr uéada por el industrial, agricultor o co-~
merciante en los articulos que produce o expende,
con el fin de singularizarlos y denotaxr su proceéeg

cia® -

Asimismo, esta ley como innovacién, dentro de su ar-—
ticulado incluyd una enumeracidn enunciativa y no limitativa

de la materia registrable como marca, sosteniendo:

"pueden especialmente constituir marca los nombres
bajo una forma distintiva, las denominaciones, ‘eti

guetas' o marbetes, cubiertas, envases o recipien-
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tes, timbres, sellos, vinetas, orillos, recamados,

filigranas, grabados, escudos, emblemas, relieves,

cifras, divisas, etc., entendiéndose gue esta nume—
racidn es puramente enunciativa y no limitativa".

(6)

En relacidn con la connotacidn de la marca, la Ley
de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928, vyva no

proporciond un concepto especifico, sino gue en su lugar hi-

zo referencia ‘a elementos gue ponen de manifiesto la finali-—
dad y algunas caracteristicas de é&sta, como se puede corrobo
rar a continuacidn

"Quien esté usando © guiera usar una marxca para dis-

tinguir los articulos gue fabrigue o produzca y de-
notar su procedencia, puede adguirir el derecho ex-—

clusivo de uso, mediante su registro en el Departa-
mento de la Propiedad Industrial, dependiente de la
Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo, llenan
do las formalidades y regquisitos gue establece la

presente Ley y su Reglamento.

Igual derecho tendrin los comerciantes con respecto
a los articulos gue vendan y de los cuales quieran

indicar la procedencia, usando su marca por si sola

o agregada a la del industrial o agricultor gue los

produjo".
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Este ordenamiento legal amplid la enumeracidn que es
tablecid su antecesora con respecto a la materia registrable
indicando:

"Pueden constituir una marca... los nombres bajo una -
forma distintiva, las denominaciones y en_ general
cualguier medio gue sea susceptible, por sus carac-
teres especiales, de hacer distinguir a los objetos’

gue trate de aplicarse, de los de.su misma especie
o clase.

Pueden igualmente constituir una marca las razones

sociales de los comerciantes y las leyendas, mues-

tras o ensefias de sus establecimientos, aplicadas
a las mercancias gue venden; pero si el registro se

solicita por un comerciante gue no sea el productor
del articulo, agregando su marca a la del indus-
trial gue produjo tales articulos, serid reguisito
indispensable para poderlo llevar a cabo, el consen
timiento de &ste”. (7)

A su vez la Ley de la Propiedad Industrial-de 1942

al referirse a la significacidn de la marca, conservd los
mismos lineamientos gue el anterior ordenamiento legal de
1928. (8)

Por (Altimo, la Ley de Invenciones y Marcas actualmen
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te en vigor, en esencia mantiene la postura de las leyes de
1928 y 1942, en relacidn con el significado del signo marca-
rio, con la salvedad de gue se hace alusidén a la marca de

servicio, como puede corroborarse a continuacidn:
“"Esta 1l-y reconoce las marcas de productos y las maxr
- ... cas de servicios. Las primeras se constituyen por
los'signos éué~distinguen a los articulos o produc-
tos de otros de su misma especie o clase. Las se-
gundas, por los signos gue distinguen un servicioe

de otros de su misma clase o especie'.

“"Toda persona éue esté usando o guiera usar una mar-
ca para distinguir los articulos que fabfique_o Pro
duzca, podrid adguirir el derecho exclusivo a Sﬁ'ﬁsd
satisfaciendo las formalidades y reguisitos gue es-

tablecen esta ley y su reglamento.

Igual derecho tendrin los comerciantes y prestado-

s.res:de_servicios debidamente establecidos, respecto

de-fgg grtlculos gque wvendan o los sexrvicios que
presten en el territorio nacional y de los cuales
guieran indicar su procedencia. Los comerxrciantes
podran usar su marca por si sola o agregada a la de

gquien fabrigue los productos con el consentimiento

expreso de &éste'.
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"Pueden constituir una marca:

I. Las denominaciones y signos visibles, suficiern
temente distintivos y cualguier otro medio sus
ceptible de identificar los productos o servi-
cios a gue se apligren o traten de aplicarse,
frente a los de su isma especie o clase.

ey

Los nombres comeérciales y las razones sociales

o denominaciones sociales, siempre gue no gue-—

den comprendidas en las prohibiciones previs-—
tas..." (9)

- De acuerdo con lo expdésto se puede concluir gue en
las leyes de marcas de 1889 y‘1903 se proporciond un concep-
to especific& acerca de ia coﬁnotacién del signo marcario,
mas sin embargo los ordenamientos posteriores de 1928, 1942
v el vigente de 1975 ya no conservan dicha postura, yva gue

Gnicamente proporcionan elementos que indican la finalidad y

algunas caracteristicas de la marca, asi como una enumera-—

(RN find s e 3 - s BRI T D i g b Bkt ee ot i e e = . .
cidn.enunciatia y no _Iimitativa de la materia registrable.

2.1.3 Criterio de

los tribunales

La Suprema Corte de Justicia de la Nacidn y los Tri-
bunales Colegiados de Circuito han establecido jurispruden-—

cia y algunas tesis relacionadas con la significacidn de 1la

-



marcas:
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“MARCA, CARACTERISTICAS DE LA.

signo individualizador de las mercancias;
ter gue sea distinta de otra marca;s

lo gque significa gue su naturaleza

no se confund .

con otra registrada

- mente. .

Amparo en revisidn 2733/71

I.a Nueva Medalla,
14 de febrero de 1972.

Unanimidad de votos.
Amparo en revisidn 2986/71

Alcocholes,
res.

Planta Elaboradora, S.

Unanimidad de votos.

1972.

amparo en revisidn 30/73.

boratories,

debe ser tal,

La marca ha de ser el

es menes-—-

que sea especial,

que

con antexrioridad,
denominada ‘an:ecedente y pueda serxr

reconocida facil-

5. A.

Vinosby Licgo

28 de febrero de

Bioresearch Prdducts La-—

S. A., 2 de marzo de 1973. Unanimidad
~ de votos.
i Amparo en rev1310n 239/72- American Home Products
B et L S e e e un o elee PR )
B Bk et Cerporation--amG-vde j)-\Jl.'LO de 1 97 3 e
- tos.

e ¢ oem iy

2Amparo en revisidn 469/73.

tricos, S. A. de C. V. 21 de agosto de 1973.
midad de votos'. ’

(10)

,Unanimidad /de .vo— .

Motores y Aparatos Eléc-~

Unani
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"MARCAS, CONSTITUCION DE LAS.

De conformidad con el
articulo 97 de la Ley de la Propiedad Industrial
pueden constituir una marca,

para los efectos del
primer parrafo del articulo 96 del mismo ordenamien
.to, los nombres bajo una forma distintiva,

las deng
minaciones y en general,

cualguier medioc material

s que sea susceptible, por sus caracteristicas espe-
ciales,

de hacer distinguir los objetos a qgue se
apligue o trate de aplicarse, de los de su misma

clase o especie. Por tanto la marca de la qQuejosa,
constituida por una palabra de origen italiano y un

caramelo con ciertas caracteristicas,

es una verda-
dera marca qgue satisface los requisitos legales,
susceptible, por sus caracteres especilales, de ha-
cer distinguir los productos gue ampara de otros de
su misma especie o clase.

Amparo en revisidn 7407/56. Dﬁlceria Italiana, S.
A., 10 de marzo de 1958. Unanimidad de 4 votos.
Ponente: Franco Carreifio, rSric. Lic. Antonio Tagle'.
(11)

YPor marca debe entenderse el signo qgue sirve para

distinguir un producto comercial y denotar su proce
dencia. Cuando un fabricante lanza al mercado un
producto, busca desde luego su difusidn, pregonando

e



todas las cualidades gue el consumidor pudiera exi-

gir para preferirlo entre otros similares. Esto

significa no sdlo un esfuerzo o trabajo individual,
sino la erogacidn de gastos gue motiva esa propagan
da; mediante estos elementos y esa labor, el fabri-

cante adguiere r ra el producto una 'clientela'; to
do esto represahta indiscutiblemente para el propio

fabricante un valor econdmico gue da lugar a la in-

tervencidn del Estado, con objeto de darle protec-—

cidn a ese interé&s econdmico, mediante las leves

que se expiden en la materia. A ese fin se ha ins-

tituido en é&stas el derecho de exclusividad de las

marcas. Al adoptar el fabricante una marca determi

nada, hace real el amparo de la ley, esa proteccibén,

de tal modo gue la marca, ademlds de llenar el fiﬁ

indicado, viene a constituir un nuevo valor, pues

es susceptible de adguirir cré&dito por si misma y

asegura la conservacidn de la 'clientela', ya que

identifica el producto y denota su procedencia, evi

tando gue un tercero aproveche las ventajas gque el

titular de la marca haya obtenido comercialmente.
Como funcidn complementaria, la marca sirve al pQa-

blico de garantia acerca del origen del producto,

impidiendo gue adguiera otro distinto del gue desea.
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Esta doble funcidn de la marca, que esta represehtg

da por la proteccidn gue ella encierra respecto a

los intereses econdmicos tanto de su propietario,
como del piiblico consumidor, constituye el fundamen .
* to juridico de la exclusividad de uso gue confiere

la ley". (12)

La jurisprudencia vy ejééutorias anteriores, permiten
ratificar la postura del sistema legal vigente en materia de

marcas, en el sentido de no contener un concepto especifico
sobre el signo marcario, sino de referir. elementos gue indi-

can la finalidad y algunas caracteristicas de é&ste.

Por lo gue toca a las definiciones gue en la doctrxi-

na se han elaborado sobre la marca, aunque éstas no son con-
ceptualmente iguales, coinciden en su esencia al concebir a

la marca como medio distintivo de productos o servicios, uti
lizado en la industria, en el comercio y en la prestacidn de

servicios. En tales condiciones,

puede afirmarse gue existe

uniformidad en cuanto al entendimiento de este signo distin-
tivo.

Por mi parxte y sin pretender involucrar nuevos ele-—
mentos, considero a la marca como un signo o medio material

utilizado por una persona fisica o moral, dedicada a la in-

dustria, comercio o prestacidédn de servicios,

con el propdsi
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to de individualizar sus productos o servicios, para distin-
guirlos de otros del mismo. o similar género o especie.

2.2 NATURALEZA JURIDICA DE LA MARCA

.

Las principales teorias qu® ¢(n la doctrina se repor-
. : o
tan sobre la naturaleza juridica de la marca, son:

2.2.1 Teoria de la propiedad comiin

Surgid® aproximadamente en el afio de 1850 y entre sus
seguidores puede citarse a Rend{dl, Blanc y Camels, guienes

concibieron el derecho de la marca como una manifestacidn del
derecho de propiedad, toda vez gue las relaciones gue exis-—
ten entre la marca y su titular, presentan todos los caracte
res del derecho de propiedad comiin; luego entonces el dere-

cho al signo marcario es la consecuencia directa del derecho

de propiedad existente sobre los objetos gue se fabrican o
se venden. (13)

Esta teoria es criticada por Breuer Moreno, argumen-—

tando gue la venta de los productos amparados con marca no

implica gue se adqgQuiera el derecho sobre

la misma, pues éste
se conserva integro. (14)
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Emilio Langle elabora su critica,

manifestando gue
el derecho a la marca no es perpetuo,

ni susceptible de apro
piacidn por si, va que es una cosa inmaterial. (15)
En el r

.

smo sentido sefiala Martin Achard gue el dere

cho a la marca estla sujeto a ciertas exigencias vy formal;dac

o, que no ocurre para el dexrecho de -propiedad ordlnarl
dbaefb de>este dltimo es material,
marca es lnmaterlal.-

v

en cambio en 1a

(16)

o . Finalmente, Antonio Amor explica gue cualguier clase
. _propiedad se adquiere sin intervencidn del orden pGblico,
TN R cambic tratindose de la marca,

es la Administracidn Pibli
la que efecta su concesidn. (17)
e e

. o

2.2.2 Teoxia de la propiedad intelectual

Esta teoria fue formulada en los afios de 1873 y 1883
por‘Eamona‘? dafa‘“que interesado en

esclarecer la naturale-
ur;dlca ael signo marcario,

notd gue tanto los derechos
ae la marca,‘como los del inventor y

del autor, no podrian
incluirse en la cl@sica divisidn bipartita de derechos rea-

les y derechos personales,

creando entonces el té&rmino de de
rechos intelectuales,

dentro de los cuales incluyd a las
obras literarias, inventos, modelos y dibujos industriales,
marcas de fibrica y ensefas

comerciales.
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Para fundamentar su estudio considerd Picard, que la

estructura o definicidn ontoldgica de todo derecho aislado,

estd formada en - -su conjunto POr cuatro elementos esenciales:

Un titular (sujeto,

elemento activo! ‘a“ guien el
derecho pertenece, el que lo ejerce.

2. El objeto (la cosa, el elemento §asiv6$, sobre
el cual el titular ejerce su p:efrogativa Juridi
ca.

3. Una relacidn entre el sujeto y el objetb gue de-—
signa la manera en virtud de la cual el sujeto
se puede beneficiax, disponiendo y usando ‘el ob-
jeto, vy

4.

La proteccidn o coercidn Juridica,

gue explica
la aplicacidn de la fuerza gubernamental, que en

tra en ejercicio para proteger cualgquicr derecho

cuando se le viola y para ejercer coexrcidn para
respetarlo © restablecerxlo.

Concluyd Picard su referencia a los anteriores elemen
tos,

sefialando que s5lo el objeto podia servir de base para
una clasificacidn de los derechos,

de esta manera si el obje
to lo constituye una cosa del mundo material,
cho real,

serd un dere-
pero si lo constituyen acciones positivas © negati
vas de otras personas,

serd un derecho personal.

Ahora bien,



si el objeto estd constituido poxr esos productos de la inte-
ligencia del hombre © esos valores emergentes de los signos

distintivos, que no son cosas, ni dependen de la accidn o

inaccidén de las personas, pero gue sin embargo tienen un va-—_

lor patrimonial evidente, entonces se tratarid de los llama-

dos de;gqhos_inteléctuales. (18)

de la "propiedad intelectual es criticada

pPOor Amar,

para qulen dentro de los derechos intelectuales no

puede 1nclu1rse a la marca, habida cuenta de gue no implica
un trabajo 1ntelectual,

sino gue asegura las ventajas del

”ejerc1c1o de la'industrla o comercio. (19)

que 1a marca no 1mp11ca nlngun trabajo intelectual,

pero

agrega gue no es posible comprender dentro de la categoria

de derechos intelectuales al derecho marcario, ya gue &éste

se refiere a bienes inmateriales,

B e e e e e i oo

v de agui la 1ncongruenc1a en esta cla51f1cac1on,
ar

no a bienes intelectuales

porgue no

gmaterlales son intelectuales. (20)

- 2.2.3 Teoria de los derechos inmateriales

Su principal expositor es Joseph Xohler, guien la

formuld en el afio de 1875. Kohler manifestd gue todo dere-

cho tiende a proteger el resultado del trabajo del hombre v

R W T, e o



6E

lo protege porgue representa un interés econdmico necesario

para su evolucidén v bienestar, es entonces gue aparecen los

derechos inmateriales para proteger los bienes inmateriales,

trabajo=del hombre, obras de su espirituj; luego entonces se

protege la marcz, por el valor economlco que representa, sin

1mportar que

Otros seguidofes de esta teoria fueron Ennecercus
(22) y Tulio Ascarelli (23) guienes al igual gue Kohler,
agregaron a la clisica divisidn de derechos, una nueva cate-

gorxa qu

1dmaron, derechos sobre bieéngs inmateriales.

SOnla Mendleta (24) v JustbﬂNéQéﬁ(ZS) se encargan de

la critica, manifestando gue si bien es cierto gue al lado
de los derechos reales y personales se crea la nueva catego-—

ria de derechos sobre bienes inmateriales, tambié&n lo es gue

no se lndlca exactamente la naturaleza jurldlca del derecho
i e e e v et g = e o i iy e it e e e
e

b 1

toda vez que no se. establecxo el contenldo

. ' 2.2.4 Teoria de la personalidad

Entre los principales seguidores de esta teoria se

encuentran Agustin Ramella (26) v Joseph Kohlexr (27), guie-

gue no son producto del intelecto sino m8s bien producto del.
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nes sostuvieron gue la marca ademds de fijar la procedencia

de la mercancia de una cierta persona o empresa, tiene como

fin individualizar a su creador. I.as relaciones entre la

marca 'y su creador son relaciones de tipo personal, luego en..

tonces el derecho de la marca es un derecho de personalidad,

por lo tanto este signo distintivo pertenece a es;,personali

dad, porque no es disociable ni independiente de ;p persona.

Sonia Mendieta critica esta teoria manifestando, gue

la marca no es una manifestacidn de la personalidad del in-
dustrial o comerciante, no individualiza a la persona sino
al producto; ademds es independiente del establecimiento y

de su propietario. (28)

Edmond Achard elabora su critica en relacidn con es-

ta teoria, indicando que el derecho de este signo distintivo,

puede ser un derecho personal porgue si realmente lo fue-
ra no podria cederse ni entre vivos,

(29) :

ni por causa de muerte.

En el mismo sentido Raymundo Salvat expresa gue el

derecho de personaliad destinado a proteger el reconocimien-

to, la integridad y el libre desenvolvimiento de la persona-

lidad humana en su aspecto fisico, moral e intelectual es

evidente gue carece de un caricter patrimonial, en cambio,

el derecho de la marca si participa de tal car@cter, pues es



sabido gue la marca se encuentar en el comercio. (30}

2.2.5

Teoria de la mp-opiedad inmaterial

La teoria de la propiedad inmaterial fue expuesta
por Francisco Carnelutti, para guien los derechos absolutos

o primarios son el derecho de personaliad y el derecho de
propiedad,

el primero se ejerce sobre las personas, en cam-~
bio el segundo se ejerce sobre las cosas del mundo exterior.

Pero agrega gue el derecho de propiedad tiene dos manifesta-~
ciones, la propiedad material, gue se ejerce sobre las por-—
ciones de la naturaleza en cuanto sirven a las necesidades
del hombre y la propiedad inmaterial, gue se refiere a las
ideas entendidas como porciones del pensamiento desprendidas
de su fuente y es precis;mente en estas Gltimas en donde han
sido incluidos los derechos de la

marca,

de la patente,
secreto industrial y de las obras

del

literarias y artisticas,
lo que ha ocasio—ado confusidn en establecer la naturaleza
juridica de derechos tan disimiles.

La confusidén surge por-
gue en esta clasificacidn se han comprendido cosas muy dife-~
rentes, como son el bien y €l interé&s; el bien es una por-—
cidn individual del mundo exterior sobre el cual se puede
ejercitar el goce del hombre para satisfacer una

necesidad y




el inter&s es una posicidn favorable gue permite un mejor

disfrute de un bien, en cuanto asegura la exclusividad de go
ce. Precisamente porgue estos intereses son de primer orden,

el derecho los protege transform3ndolos en derechos, luego

entonces la marca no es un bien sino un interés.

Concluyd Carnelutti su estudio sefialando, gue para

explicar la marca y los otros signos distintivos,

es indis-—
pensable

conocer a la empresa ya gue la marca en particular

no tiene una tutela legal inependiente de la tutela de 1a'h§
cienda y en consecuenia el derecho de la marca no es otra co

sa gue un aspecto del derecho sobre el aviamiento de la ha-—
. cienda. (31)

Francisco Ferrara critica esta teoria manifestando,
que se niega idividualiad juridica independiente a la marca,

en donde la ley no considera gue este signo distintivo tenga

una tutela legal independiente de la tutela de la hacienda,

sino gue es necesario atacar a la hacienda para gue el signo
marcario pueda ser defendido. Sin embargo, en su opinidn,
la marca es una entidad gue se relaciona con un bien, para
a3

poder utilizarlo mejor y esa entidad en realidad tiene una tu
tela propia y diferente de la tutela de la hacienda y ello

es tan cierto gue los signos marcarios son defendidos aungue

la hacienda no corra peliro, luego entonces la misma ley

prueba lo contrario de la teoria de Carnelutti. (32)



Justo Nava critica las reflexiones de Carnelutti cen
surando gue los signos marcarios constituyan un aspecto del
derecho sobre el aviamiento de la empresa, en virtud de gue
el aviamiento es sdlo una cualidad y no un elemento de la em

. pPresa, siendo cuestionable su proteccidn juridica propia e
independiente de la empresa. Concluye su critica sefialando,
Lt gue 1la marca no estd en funcidn de la empresa,

. cidn de los

sino en fun-
ta de gue el titular del signo marcario tiene la facultad Ae

transmitirlo sin necesidad de transmitir la empresa. (33)

Expuestas las anteriores teorias gue tratan de expli

car la natiraleza juridica de la marca, mi posicidn en torno
a ellas es-

‘la siguiente:

10.

EY derecho a la marca no puede encontrar su Jas

tificacidn en la teoria de la propiedad comiin,

habida cuenta de que el signo marcario no pre-

_senta las caracterisitcas del derecho de propie

. dad ordinario, ademids el objeto en el derecho

de marcas es inmaterial, en cambio en el de pro

piedad ordinaria es material.

Tampoco puede atribuirsele a la marca la cali-

dad de intelectual, como pretende la teoria de

la propiedad intelectual, en virtud de qﬁe no



implica un trabajo o esfuerzo intelectual, comc
es el caso de las obras literarias o artisticas.
La teoria de la personaliad no es de admitirse
en razdn de gue seria reconocer,

que el signo
marcario es un derecho personal y en tales con-
diciones no podria ser ced

do. Ademds la marca

individualiza al produc%o

© servicio a gue sSe RS
aplica, para distinguirlo en el mercado de -
otros del mismo o similar g&nerxro,

no individua-
liza a la persona.

- L.a teoria de los derechos inmateriales, explica

que esta denominacion- se da a los derechos gue.

vétotéééh'iéé bienes inmateriales, dentro de los

cuales se encuentra la marca,

le cual es cierto,
mds sin embargo no sefiala cudl es la naturaleza

jJuridica del signo marcario y en tal virtud im-

posibilita ‘admitir plenamente esta teoria.

. La teoria de la propiedad inmaterial considera

gque el derecho de uso exXclusivo de una marxca,

es un derecho de propiedad que recae sobre un
bien inmaterial,

gue escapa a la concepcidn cli
sica de propiedad en

tanto gue protege bienes
gue no son materiales sino inmateriales,

sobre
los cuales se pueden ejercer y experimentar



ciertos derechos, gue se traducen en una exclu-
sividad para su uso y explotacidn. Esta concep
cidn a mi criterio es la gue debe prevalecer
pues, 'a marca constituye un bien inmaterial y

su titular una vez gque cumple con los reguisi-

Lt - : - tos legales y reglamentarios establecidos, ob-

tiene el registro a su favor y con ello un dere

mente oponerse a gue cualguier tercero use la

. . misma marca u otra semejante en grado de confu-

sidén para amparar los mismos o similares produc

T o tos o servicios que los gue protege la registra

wven - da, luego entonces dicho titular adguiere un de
recho de propiedad respecto del signo marcario
dentro de los limites de su derecho de exclusi-

vidad y ello es tan cierto, gue no sdlo puede

oponerse al uso por parxrte de terceros en la for

‘'ma sefialada, sino gue puede transmitirlo a cam-

ey

T e e b g A e

bio-de cumplir con ciertos lineamientos.

123 'SISTEMAS PROTECTORES DE LA MARCA

En‘el mundo -se reconoce la existencia de ‘tres siste-

mas, a saber:



2.3.1 Sistema declarativo

Este sistema es considerado como el md3s antiguo y ba

Jo

el cual el derecho a la marca es originado er virtud de

.su gso-' Se le ha dado esta denominacidn porgue el depdsito

R -1 regls;ro constituye una presuncidn de propiedad de su txtﬁ

B 15:1 pudlenao dlcho reglstroser atacado o impugnado por cual -

,quler tercero que medlante pruebas ldoneas demuestre que ya

usaba la marca con anterioridad al mismo. En esas condicio-—

nes este tercero puede exigir legalmente gue se nulifigue el

depdsito o registro de la mérca concedida. (34)

En relacidn con este sistema Pedro Breuer manifiesta,

el gue usa primero la marca es gquien adqguiere derecho sobre
ella, no guien la deposita primero, agregando gue dicho uso,

debe ser publlco y contlnuado o reiterativo por un plazo de-—

termlnado establec1do por 1a leglslaClon de cada pais.

(35)

T LOS Estados Unldos de Norteam&rica han acogido este

g istema: sosteniendo la Suprema Corte de Justicia gue el dere

cho a la marca surge de su uso, no de su mera adopcidn;

tie—
ne como fin €l signo marcario distinguir a los productos de

un fabricante, protegiendo a su clientela contra la venta de

"otros productos distintos a los de &1. Ademids, en este pais

se concibe a la marca, como el resultado del desarrollo pro-

pPio de una empresa v puede ser usada desde el momento de su

- -



creacidn, el solo usco proporciona derecho a una proteccidn
legal, aungue se puede obtener mé&s proteccidn si se registra
la marca, lo gque trae como consecuencia gue se goce de cier-

tas ventajas procesales en los Tribunales Federales. {(36) .

JOtros;ﬁaises;que acogen este sistema son Suiza (37) y Fran-— -

ci

'esﬁa Gltima lo siguid hasta el ano de- 1964, con mo

tigg;d%ﬂg:egsrirme}q§i§§gma atributivo o de prioridad del re

Justo Nava se encarga de criticar a este sistema ma-

T hiféstando due excluye la posibilidad de que el primer uso

-- 'ééé,poco”impértante“y poxr lo mismo gue hayé sido ignorado

.por el tercer usuario, guien usando esa misma marca u otra
~iiao. o semejante, :para distinguir los mismos © similares productos

© servicios, emplee medios de comunicacidn masivos con el ob

._3jeto de darla a conocer, invirtiendo para ese propdsito una

cantidad considerable de dinero y entonces seria injusto gue

——este—usuaric. tuviera gue abandonar -la marca por decisidn ju-

dicial,

.Gnicamente por no haberla usado primero. (39)

2.3.2 "Sistema _atributivo -

- . © LT A1a luz de este sistema no pueden existir derechos

de ninguna especie sobre el signo marcario si no hay regis-

tro, por consiguiente, no es el primer uso sino el acto del
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registro lo gue origina el derecho a la marca de tal suerte

gue si alguien utiliza &sta, sin antes practicar su depdsito
o registro, dicho acto no entrafarid ninglin efecto retroacti-
vo en razdn de gue al primer usuario no se le confiere dere-~ .
cho alguno. El registro entonces tiene caracter atributivo
dei éei chénﬁéﬁcario, vya gue antes no existia. (40)

lemania sigue

-este - sistema y al respecto la doctri-
a - = ;
na ha considerado,

que el registro tieéne CATActer dtributivs
del derecho a la marca,

gue no existiria antes; el registro

es un procedimiente administrative gue crea_para el sujeto,

el déréého_de,ﬁtilizar la marca de modo exclusivo. (41) Tam
bié&én lo acogen Bolivia (42), Brasil (43), Colombia (44), Ja:
Pon (45); URSS (46) y Francia (47). ‘

Se critica la concepcidn atributiva en virtud de gue

excluye 1la posibilidad. de que alguien utilice una marca,

rea .
lizando una fuerte inversidn para lanzarla al mercado, pero

se omita practicar el acto de registro y suceda entonces que

an tercero de mala fe,

sabiendo gue otra persona usa la mar-—

ca, se anticipa y registra la misma u otra semejante para am
parar los mismos © similares productos © servicios, antes
que el otro gue ya la usaba y en tales condiciones,

no seria
juSto qdé“quien actuando de mala fe ostentara la titularidad

de la marca ¥y gque guien realizd grandes inversiones, tenga
que abandonarla por no haberla registrado.

Otro inconvenien
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te gue este sistema puede generar, en especial en las legis-
laciones gue no exigen el uso o explotacidn de la marca, con
siste en gue el registro pueda ser empleado por perso.nas sSin
escriipulos para encubrir marcas,

negociar con ellas o bien
hacerlas paras;tas,

impidiendo de esta manera su, explotacidn

<z
por parte de terceros no sdlo con respecto de dichas marcas,

--..Sino. con. xelacidn a qt;:a; semejantes en grado de confusidn

para distinguir los mismos o similares productos osservicios;,

Gnicamente por el hecho de existir un acto formal gue origi-
- - na el derecho del signo marcario.

(ag) o ’
2.3.3 Sistema letO
Tambi&n conocido con el nombre de atributivo diferi-
do.

Se basa en la prioridad de registro impugnable durante
un plazo determinado.

EY derecho a la marca gue adguiere el

o e

tltular ae un depdsito o reglstro se dlce,

no queda consoli-

dado hasta que haya transcurrldo un plazo determinado por la
- ley,

el cual varia segin las dlstlntas legislaciones naciona

e e k@S de marca.

Durante el plazo a gue se refiere el sistema mixto,

cualguier tercero puede legalmente atacar u oponexse a dicho
registro,

siempre y cuando demuestre fehacientemente median-

te pruebas. idoneas gue ya usaba con anterioridad la marca de
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positada o registrada, qQuedando en tales condiciones faculta

do para reclamar la nulidad de &sta y para solicitar el re-
gistro de su marca. (49)

En.consecuencia, de admitirse el sistema mixto, las

fuentes del derecho a la marca seriIan el usoc y el registro.

La Legislacidn Mexicana en materia de marcas de

acuerdo a su texto vigente, acoge este sistema.
el derecho a

En efecto,
la marca se adqguiere por el registro concedido

por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial,

mismo
gue puede ser impugnado por un tercero,

gue haya usado en el
pais la misma marca u otra semejante en gradoe de confusidn,

para distinguir los mismos O similares productos o servicios,

con mé&s de un afico de anterioridad a la fecha legal del regis

tro o del primer uso declarado en la solicitud de &stes

que-—
dando facultado dicho tercero para demandar la nulidad de 1la
marca registrada,

asi como para solicitar el registro de su
marca. (50}

Otros paises que tambié&n lo adoptan,
le (51),

Espafia (52),

son: Chi-
{55),

Panami (53), Venezuela (354) y Uruguay
n los cuales el plazo paré impugnar la marca registra
da oscila entre los dos y tres ahnos,

valer el derecho de uso anterior,

pasado &ste sin hacerse
dado.

el registro gueda consoli-
Con relacid®n a este sistema, David Rangel Medina ma-~

ESTA TIS'S M3 ODEBE -
SALIR Lo v B2 G:ERR
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nifiesta gue permite combatir con mavor eficacia la pirate-
ria del signo marcario, ya gue se

reconoce un derecho de
prioridad al primer usuario.

(56)

‘establecido por la legislacidn mexicana

P

aba, el derécho,

=--En-México la Ley de sMarcas de Fabricas de 1889, otor
’ o.a la marca a partir de su registro.

Sin em-
bargo,

el primer uso era reconocido como elemento para pre-—

'Eéaééfiéaﬁﬁgfiffla propiedad del signo marcario, por lo que

RS en“caso»de;diépﬁta para la decisidn de ese primer uso, era

»la fecha Qe_p;esentacién de la primera solicitud ante la au-
,;toridadianinistrativa competente, la que servia de base pa—-""
ra yue ésta detérminara a guién otorgar el derecho; en esas
vcondicioneg,‘aﬂgartir del registro se originaba el derecho a
_1la marca, pudieédo afirmarse entonces gue este ordenamiento

,mqfhmulega;hg;guiéﬂelwsis;ema atributivo o constitutivo. (57)

" Con“la Ley de Marcas Industriales y de Comerxcio de
1903,

et e, n

la exclusividad del uso de la marca era adguirida por
e

i'régistfé concedido por la autoridad administrativa compe -
tente. Es claro pues, gue al igual gue su antecesora esta

ley se apegd al’ sistema atributivo o constitutivo. (58)

El derecho al uso exclusivo del signo marcario en la




Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928, era

adguirido a partir del registro otorgado por la autoridad
competente. Sin embargo, este registro podia ser impugnado
por

feché legal de la marca registrada, ya usaba la misma marca
en el territorio nacional, guedando ademi3s facult .do para de
mandar la nulidad del registro concedido y para ‘so-icitar su
registro marcario, contando para elloc con un plazé de tres

afios a partir de la fecha de la concesidn del registro impug

nado, pasado el cual sin gue se hiciera valer este derecho

de uso anterior, el registro guedaba inexpugnable. Bajo es-—
te orden de ideas, es de concluirse gue este ordenamiento le
gal acogid el sistema mixto como fuente de derechos de la

marca. (59)

- El mismo sistema prevalecid con la expedicidn de la

Ley de la Propiedad Industrial, habida cuenta de gue se con-

servaron los lineamientos de la Ley de Marcas y de Avisos y
Nombres Comerciales, con la salvedad de gue el plazo para

“que el tercero usuario anterior pudiera solicitar el regis-—
tro a su favor y demandar la nulidad del registro concedido;

se computd a partir de la publicacidn de la marca registrada

en la Gaceta de la Propiedad Industrial. (60)

Finalmente, la Ley de Invenciones y Marcas de 197S

‘'n tercero gque con méds de tres afios de anterioridad a la .
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actualmente en vigor, tambi&n se apegd al sistema mixto,

pues al igual gue sus antecesoras de 1928 y 1942 el derecho
al uso exclusivo de la marca se adguiere mediante su regis-

tro ante la autoridad administrativa competente; registro

que como se ha dicho, puede ser impugnado por un tercero gue
con mas de un afo (ya no de tres) de¢ anterioridad a la fecha
legal de la marca regigtrada, o dél primer uso declarado en
la solicitud de &sta, haya usado en él territorio nacional
la misma marca u otra semejante en grado de confusidn, para
distinguir l1os mismos o similares productos o servicios.
Ademis, se faculta al usuario anterior para

dad de la marca registrada y para solicitar

su marca,

demandar la nuli

el registro de
contando para ello con un plazo de un afio a parxrtir

del dia en gue se publique en la Gaceta de Invenciones y Mar

cas el registro concedido y se ponga &sta en circulacidn.
(61)

.Para concluir con el estudio de los sistemas protec-—
tores de la marca, debe ratificarse gue las leyes mexXicanas

de marcas de 1889 y 1903 acogieron el sistema atributivo, en
tanto gue las leyes de 1928,

1942,

asi como la vigente de
1975 se apegaron al sistema mixto.

Asimismo, en mi opinidén

considero gue el sistema mas viable para la proteccidn de
la marca es el mixto, habida cuenta de gue el reconocimiento
del registro y del uso como fuente de derechos, permite una
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mas justa proteccidn marcaria, eliminando los inconvenientes

gue se suscitan cuando imperan dichas fuentes por separado.
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";En México, de acuerdo con las disposiciones de la

Ley de Invenciones y Marcas, se reconocen las marcas de pro-
ductos y las de servicios, las cuales son utilizadas

por las
personas fisicas o morales dedicadas a la industria,

comer-—
cico © prestacidn de servicios con el objeto de distinguir

los productos gue fabrican o venden, asi como los servicios

gue ofrecen al pUblico, de otros productos o servicios simi-
lares, gue también son ofrecidos por sus competidores. (1)

Estas marcas pueden ser redgistradas ante la Direccidn Gene-
ral de Desarrollo Tecnoldgico de la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial con la finalidad de obtener una mayor pro
teccidn iegal en el mercado nacional frente a‘terceros, a
cambio del cumplimiento de una serijie de regquisitos legales y

reglamentarios establecidos tanto por la Ley de la Materia

como por su Reglamento.

Este capitulo se divide en tres partes, en la prime-
ra se hace alusidn a los trimites que se siguen para obtener

el registro de una marca, se senala el contenido de la soli-



citud, los anexos de ésta y se explica la mec&nica de los
exadmenes gue deben efectuarse y aprobarse para la concesidn

del titulo respectivo, debiendo hacer notar gue-la autoridad

administrativa competente ha emitido formatos especiales con

L ‘el objeto de qgue exlsta unlformldad en los tramltes Y sobre

todo porque dichos fornatos han sid¢ . elaborados tomando en

sl - cuenta que en la actualidad el proc :so se realiza en forma

T dutomatizadd; _eén 1F sSegunda parte se refieren los derechos vy

las obligaciones gue derivan de la concesidn del registro de
la marca, mismos gue deben ejercitarse y

cumplirse para lo-

. grar una adecuada éroteccién legal; finalmente en el tercer

partado se formula un estudio sobre las causas gue motivan
la .pérdida del reglstro marcario, indicando cuiles operan de

pleno derecho y cudles requieren de resolucidn administrati-—

va. Asimismo, durante el desarrollo de este capitulo se for

mulan algunas recomendaciones Yy sugerencias personales en re

lac1on con el mlsmo.

P

OBTENCION DEL:REGISTRO DE MARCAS

de servicio, debe 1lenarse una solicitud por dupllcado, mis-—

ma ‘gue se encuentra contenlda en el formato elaborado ofi-—,
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cialmente para dicho f£fin. (2)

3.1.71.1

CONTENIDO DE LA SOLICITUD

El formato de ia solicitud ya mencionada, se encuen-

tra integrado de las ‘siguientes -secciones, a saber:

A.

- gue autoriza el registro de la ma:da-

Se reserva una seccidn para la autoridad admi ié

trativa competente en la gue &sta hace constar

la fecha y la hora de presentacidén de la solici-

tud, el namero de folio y de expediente corres-—

pondiente, la fecha legal de la marxrca, numero de

registro, concesidn de prioridad, en su casoj; .lu

gar y fecha de concesidn de la marca, asi. como

la firma del funcionario de la citadé autoriaad‘

Otra seccidén se encuentra reservada
citante del registro, gquien debe‘pr

la autoridad administrativa la Sigu;eptefinformg
. - = :

cidn:

a)

Denominacién de la marca © en su caso, si se

trata de una marca innominada o figurativa,

debe anotar las palabras "“sin denominacidn®

Yy sSi se trata de una marca mixta, después de



b)

c)

a)

W

mencionar la denominacidn, debe agregar las
palabras "y disefio”. (4)
Clase a gue pertenece la marca (5), de acuer

do con la clasificacidn de ‘productos o servi

cios para el registro de maréas, aprobada

‘por la Organizacidn Mundial de la Propiedad

Intelectual. (6)

Iindicacidn de los productos o servicios a
los gue se aplica la marca (7), de acuerdo
con la citada clasificacidn, debiendo tener
presente el solicitanté, gque puede proteger
los productos o servicios gue correspondan a
una misma clase, pero ninguno gque pertenezca
a otra clase. (8) ’

Fecha del primer uso de la marca, en la inte
ligencia de gque esta fecha no puede variarse
posteriormente; (9) para el caso de gue la
marca cuyo registro se solicita, alin no haya
sido usada, debera ;;entarse dicha circuns-
tancia (10). Respecto de este requisito es
oportunoc recomendar gue debe tenerse espe-
cial cuidado en la veracidad del primer uso
de la marca, pues en la practica se reportan
casos de nulidad de marcas registradas, pre-

-
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cisamente por la falsedad de este dato.
e) Sefialamiento del tipo de establecimiento
(11), es decir si es industrial, comercial o
de prestacidn de servicios;

para el caso de

gue el soliciante

tenga varios establecimien

tos, debe indicar el principal (12), asimis-

“mo debe mencionar su ubicacidn o domicilio
con expresidén de la calle, nimero, colonia,
cédigo postal,

poblacidn, estado y pails,

asentando su clave respectiva

(13), a2l igual

- gue en el caso de la fecha de primer uso, es

recomendable prestar atencidén a este requisi‘r
T ‘ ' ) : to, vya gue la falta de veracidad en el mismo
puede conducir a la nulidad de la marca re-—
gistrada. (14)

f) Nombre, domicilio y nacionalidad del solici-
.. > tante (15) y en su caso del apoderado. (16).. .
g) Reclamacidén de Prioridad,

para el caso de ha

berse solicitado el registro de la marca en

el extranjero y se desee reclamar su priori-
. el

dad, para lo cual deberid indicarse el pais,

la fecha vy el nimero de la solicitud extran-
dJera. (17)

Existe otra seccidn en el formato de solicitud
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de registro de marca, destinada para pegar un

ejemplar o etigueta de la marca. (18)

La descripcidn de la marca, Se encuentra compren

dida en otra seccidn (19), en la gue aparecen

las s sguientes palabras: 'La marca consiste sus

“‘anc: :lmente en su representacidn detallada como

apareée en la etigueta o en el especimen de la

marca'. (20)

Otra seccidn se dedica a las reservas de la mar—

ca en dbndé:debe expresarse en gQué consiste la
marca, asi como los elementos de gue se compone
(21). En suma, las reservas puede decirse, son
aquellos elementos gue el solicitante del regis-—
txo marcario reivindica como propios y que deter
minan el alcance de la proteccidn legal (22),
por esta razdn en esta seccidn deben anotarse ex
presamente todas y acada una de las palabras, fi
guras Yy colores respecto de los cuales se desea

proteccidn. (23)

En esta seccidn el solicitante debe tener en

cuenta los siguientes lineamientos:

a) Si pretende reservar colores, tipo o tamafio
especial de letras, debe exhibir los marbe-

tes o etiguetas de la marca en la forma en

- -



b)

a)

gEn ml op nlon,

acuerdo con este ultimo lineamiento,

que ésta vaya a usarse. (24)

No es posible la reserva de elementos gue no

aparezcan en los ejemplares o etiquetas exhi
bidas. (25)

Si se solicita una marca innominada, ne de-~
Hen aparecer palabras.=n la etigueta {1e
constituyan o puedan constituir una méfca,
ni palabras, ni leyendas que puedan enéanar

o inducir a error al piblico consumidor.
(26)

Deben colnc1dir la descripcidn de la maxrca,

1as reservas b4 las etiguetas o marbetes pre-
sentados T S) '

debo sefialar gue no estoy de

previs-
to ‘en’ la fraccidn IIT del articulo 100 de 1la

Ley de Invenciones y Marcas,

por el cual la
descripcidn de la marca debe coincidir con

las reservas y las etiquetas presentadas,

porgue en la prictica consuetudinaria no se
da esa coincidencia,

pues al solicitarse el
registro de marca,

se reservan varios tipos
de letras,

de los cuales sdlo uno de ellos
aparece impreso en las etiqguetas, no exis-



tiendo por tanto dicha coincidencia. Adem&s,
puede decirse gue seria practicamente impos:i
o ble presentar tantas etiguetas o marbetes cgo

mo tipos de letras inimaginables; -por esta

razdn sugiero gue sélo debe prevaiecer la

exigencia de gue coincidan la descripci

las etiguetas de la marca.
r. Finalmente, existe otra seccidn para la exclu-—

_”_§16n de leyendas o figuras no registrables, con-
tenidas en la etigueta cuando la marca aparezca
et eén ella (28),

£ d
toda vez gue dichas 1eyendas-gene—

vier . Xalmente constituyen palabras o frases de uso co

mﬁn no reservables a persona alguna.

e 3etet 2 ANEXOS A LA SOLICITUD

“rErrAlformato de solicitud de registro de marca, se

acompafian los siguientes documentos:

Ocho impresiones de la marca en blanco y negro,
. 1
no mayores de 10 cm ni menores de 4 cm.

(29)
'bcho impresiones de la marca en color, con las
citadas dimensiones, para el caso de gue se de-
7. seen proteger colores. (30)
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C. Documentos gue acrediten las facultades del apo-

derado y, en su caso, también las del poderdante

Es decir, a la solicitud de registro de marca de

acomparnarse: . . ¢

"si se efectiia el tramite’en representacidn

de una persona.fisica nacional o extranjera.,

_una carta poder, suscrlta por el otorgante

ante dos testigos con indicacidén de su nom-

bre y domicilio, pero sin gue se requiera lg
o gaIiiacién, alln cuando se ‘otorgue en el ex-—

e rpr e e

tranjero.” (31y T

) Si la solicitud se gestiona a nombre de una
persona moral nacional o extranjera, deben
exhibirse las constancias certificadas o le-
galizadas, gue comprueben su exXxistencia, su
inscripcidn en el Registrq Piblico de Comer-—

cio, asT T ¢ons TIEs T FACUTEEdES de Su reépresen-

tante ¥y en su caso las deTconferir poderes a

Para facilitar el manejo de la documentacidn exhibi-

‘da ‘por-—las personas fisicas o morales y -lograr agilizacidn
en los diversos tramites realizados por la autoridad compe-

tente, se ha 1nst1tu1do a cargo de esta misma autoridad, el
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Registro General de Poderes, para firmar escritos y realizar
toda clase de gestiones en las distintas materias gque regula
la Ley de Invenciones y Marcas. Por esta razdn hoy en dia

cuando una persona fisica o moral solicita el registro de

‘una marca, basta gue exhiba, si es el caso, una copia simple
de la cqnstanC1a de .su inscripcidn en dicho registro, asi co’

ggop;a simple del documento en gue conste el poder, lé

“quée “se’’'cotejari contra su original en caso de gue la autori-

dad dude respecto de su autenticidad. (33)

3.1.1.3 PRESENTACION DE LA SOLICITUD

Latpresentac§6n de ia sollc;tud de regxstro de marca,
’éé presenta ante la Direcciéﬁ General de Desarrollo Tecnold-
gico, por dupllcado, con firma orlglnal en cada copia, escri
té‘é miguina; pero debe decirse que ni- 1a Ley de Invenciones

y Marcas, ni su Reglamento, nos dlcen cbmo se lleva a cabo

esa presentac;on, sin embargo, los pasos gue deben seguirse,

ise . senalan en el lnstructlvo OflClal, gue ha Sldo elaborado

por 1a C1tada autorldad.

A.- Debe exhibirse tanto la solicitud como sus ane-
»os ante la ventanilla de liquidaciones, a efec-—
to de gue proceda a su cotizacidn, conforme a la

Ley Federal de Derechos.
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Deben pagarse los derechos correspondientes en

la Caja de Hacienda.

Debe entregarse el comprobante de pago en la“ven

tanilla mencionada.

Finalmente, se debe acudir a lafventanilla de

. Oficialia de Partes, .para . recibir la copia de 1la

solicitud debidamente sellada coﬁ.iérfechaly ho-

ra de recepcidn. (34)

3.1.2 ExAmenes

Presentada la solicitud de registro de marca ante la

autoridad administrativa competente, en los té&rminos ya men—

cionados, se procede a la realizacidn de los examenes admi-

nistrativo y de novedad,

mismos qgue de arrojar resultados

desfavorables conducen a la negativa del registro marcario
solicitado.

3.

Este primer examen comprende dos etapas,

tiene por
mentacidn
mentarios
licitud o

tos,

1.2.1 ADMINISTRATIVO

objeto revisar gue tanto
exhibida, satisfagan los

gue se han referido. En

bien la documentacidn no

por no encontrarse en regla,

la primera

la solicitud como la docu
reguisitos legales y regla
el supuesto de gque la so-

satisfaga dichos requisi-

entonces se le comunica al
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solicitante esta situacidon, con el objeto de gue dentro de
un plazo gue no excederid de dos meses, efectlie las correspon

dientes correcciones, en la inteligencia de gue la nueva do-

cumentacidn no debe presentar alteraciones o adiciones con
relacidén a los ejemplares o etigquetas gue hayan sido exhibi-
bidos, ni tampoco adi .iones o modificaciones en las clausu-—
las de las reservas, .e tal suerte gue se suscite un cambio
sustancial con 1lo solicitado inicialmente, pero sin perjui-
cio de gue el solicitante pueda presentar una nueva solici-

tud de registro como marca de otra denominacidn, f£igura o

composicidn.
Cumplido el plazo gue se menciona sin haberse satis-

fecho los requisitos legales y reglamentarios en su totali-
dad, o bien si se satisfacen con posterioridad del plazo con

ferido, la solicitud de registro se tendri por abandonada,

perdi&ndose la fecha legal de€ presentacidn. (35)

'Satisfechos los requisitos legales y reglamentarios
establecidos con relacidn a la presentacidn del registro de
una marca, se procede a la segﬁnda etapa del examen adminis-
trativo gue se centra en el estudio de lo registrable, en
donde la auﬁoridad competente analiza la solicitud de regis-
tro de marca en relacidn con las distintas causales de irre-

gistrabilidad, previstas en el articulo 91 de la Ley de In-



venciones y Marcas, de tal suerte gue si la maxrca solicitada

no es apta para registro conforme al precepto legal gue se
menciona, se comunica dicha circunstancia al solicitante pa-

ra gue dentro de un plazo de 45 dias hdbiles manifieste. lo
gue a su derecho convenga. Pasando el plazo gue se indica,
sin formular manifestaciones  respecto de ta objecidn de 1la
autoridad competente, se considera abahdcaada la solicitud

de registro. Desahogada la objecidn por el solicitante del
registro, la citada autoridad resolverid si continfia el trami
te © niega el registro, dependiendo de los argumentos del in
teresado, pero si de estos mismos se desprende gque se ha mo-

dificado la marca, incurriéndose de nuevo en alguna de las

causales de jirregistrabilidad, entonces se negard el regis-

tro solicitado. (36)

Es recomendable gue para obtener resultados favora-

bles en esta segunda etapa del examen administrativeo, el so-
licitante del registro al seleccionar su marca, tenga presen

como son entre otras:
descripcidn del producto o servicio,

te ciertas condiciones (37), evitar 1la

- . =
asi como la mencion de

sus caracteristicas fisicas

v adjetivos calificativeos; neo

violar el orden piOblico, ni la moral; evitar el carfcter en-
gahoso de la marca Y buscar su distintividad con respecto a

otras marcas yva registradas o en tramite.



Tambié&n es pertinente sefizlar gue en los casos

en
gue la autoridad administrativa declare el abandono de

licitud de registro de marxrca,

la so
si el interesado persiste en
solicitar- el registro, deberd iniciar nueva gestidn,

repo-
niendo todos los documentos necesarios y pagando de nueva

nuevo expediente.

{(38)

cuenta los derechos correspondientes, se formarﬁwento:;es un

%L
En caso de obtener resultados favorables en las dos
etapas del examen administrativo, se turna el expedienﬁe-de

la marca al segundo examen llamado de novedad.

3.1.2.2 DE NOVEDAD

Como ya se ha dicho,

los resultados satisfactorios
del examen administrativo, conducen a este segundo examen,

cuya finalidad estriba en verificar,

si se afectan o no dereg
chos adquiridos (39).

Se trata entonces de una comparacidn
entre la marca solicitada y todas las marcas de esa misma

clase que esté&n vigentes o en tramite ante la autoridad admi

nistrativa competente; el examinador tiene a su disposicidn
los

catialogos en gue constan las denominaciones de las max-~
cas alfabéticamente y por clases,

asi como un catilogo de
marcas innominadas, tambi&n por clases,

efectuando a su li-
bre arbitrio y motivado por su experiencia el examen de nove
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dad. (40)

En tiempos recientes, <¢inco anos aproximadamente, pa

ra la .biisqueda de anteriaridades, la citada dependencia cuen
ta con sistemas auvtomatizados que le permiten agilizar sus

procedlmlentos v una mayor eficiencie

2n la proteccidn de.

los derechos ma:carlos-

Durante la realizacidn de este examen de novedad pue

a) Que no se encuentre marca anterior ya registrada

T o-en tramite, -en cuyo supuesto se proseguira la

tramltacxon hasta conceder la marca.

.- e

Oue se encuentre otra marca igual o semejante ya

registrada o en trémite Y aplicada a los mismos

o Similire5 productos o servicios, o un nombre
comercial, en los supuestos de las fracciones

XXI a XXIII del articulo 91 de la Ley de Inven-—

ciones y Marcas, en grado tal qgue puedan confun-

dirse; ante esta situacidn debe suspenderse el

tramlte de 1a sollc1-ud de registro, notificindo

.le al” lnteresado las anterioridades gque se repor

'con'el,objeto de gque dentro de un plazo no

menor de‘15 dlas ‘hHibiles, pero tampoco mayor de

45 produzca sus manifestaciones, en la inteligen

cia de gQue si no formula su contestacidn en el
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pPlazo referido, la solicitud se considerarad aban

donada y se perderi la fecha legal. (41)

Al formular el interesado su contestacidn, puede su-

quepno:exlsten¢poslblkyi

las citadas anterioridades y entonces debe conti

;E,NA,“,~nuarse“con_la]t:qmitacién de la solicitud.

*.

ue se 11m1ten 1os productos o servicios, mate-

ria de la proteccidn, de tal suerte Que no ex;s—
. tan p051bllldades de confusidn con las anterlorl

dades citadas, prosigui&ndose el tramlte del re-—

gistro.

c) Que el interesado modifigue su marca, presentin-

— dose.una-sustitucidn de é&sta, supuesto en el

cual se practica nuevo examen Yy se tiene como fe

“éhafiegal;iéAQe 1; sustitucidn, pero si del re-

-nos de las. fracc10nes Y preceg

ﬁoslyé'éitados,mse nlega el reglstro- (42)

a) También puede suceder gue la marca cuyo registro

BN SO
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se solicita, constituya una variante de la ante-
rioridad citada, gue correspnda a2l mismo titular
vy Que se amparen productos o servicios iguales o

similares, caso en el cual debe considetarse li- |

gado el registro para el efecto de su transml—

sidn. (43)

“Fuaera” de Testas SLtuac1ones el reglstro serd negado

de plano. Flnalmente, es pertlnente senalar que para el ca-

so de que alguna de las anterioridades citadas, se encuentre

gﬁjeta a un procedlmlento de cancelacidédn, nulidad o extin-
v4m~;Q~cién,»pendiente de resolucidén, a peticidn del solicitante o
] bien de oficio, se suspenderd el trimite de su solicitud has

ta gue se dicte la reso;ucién correspondiente, de tal manera

que si el registro sujeto al procedimiento, resulta cancela-

I . do, anulado o extinguido, podrid entonces concederse el nuevo

registro, salvo gue por alguna razdn no sea posible decxetar

s - dicha ~concesidn. —(44 ) .

En torno al examen de novedad, puede 1nd1carse gue

U I

si el solicitante del registro al seleccionar su marca busca

La_m yor originalidad posible, es indudable qgue podrén obte-

e e Lo
resultados, por ello es oportuno recomendar

‘evita¥ 1a seleccidn de aguellas marcas especialmente conoci-

das en el pais © intentar la bilsgqueda de té&rminos semejantes,




porque la similitud de las marcas en sus aspectos grafico,

fonético, visual o de conjunto conduce con plenitud a la ne-

gativa del registro. 2

&n del registro

legales y reglamentarios

marca, asi como habiendo ~ - -
obtenido resultados positivos en la pr8ctica de los exAmenes

dministrativo y de novedad, puede afin la autoridad adminis-—
viam . trativa competente, comunicar al solicitante cualguier regui
sito u osticulo para conceder el registro va sea gue derive

de los citados exdmenes o bien por causa superveniente; es
B .- i
decix dicha autoridad tiene la facultad discrecional de co-
rregir cualguier anomalia gue Jdetecte, hasta antes de reque-
. .

rir el pago de los derechos por el registro de la marca § ia o

IR F Tl e

gﬁggg;g;ﬁﬂhégxrtéfglp, situacidn que puede beneficiar a los

solicitantes de registros de marcas, ya gue de concederse un
e registro con anomalias es indudable gue con posterioridad se

reclame su nulidad. Si no se presenta esta

hipdtesis, enton

éé:lé"g@ﬁoridad requiere al solicitante el mencionado pago
_de.dereéhos,

-concedié&ndole un plazo no menor de ocho dias ha’

biles para su cumplimiento y en caso de no realizarse se ge-—

nera el abandono de la solicitud de pleno derecho. (45) El




11

pago de derechos qgue se menciona,

se cotiza de conformidad
con las disposiciones de la Ley Federal de Derechos

(46) v
una vez efectuado,

el Secretario de Comercio y Fmento Indus-
trial expide el titulo correspondiente,

el cual serad firmado,
por el o en su defecto, por el funcionarioc en gue delega di-
cha facultad. El~ti nlo de la marca acredita el'derecho'a

su uso eclusivo y aelg contener:

a) Namero de marca,

b) Fecha legal del registro,

c) En su caso, fecha de prioridad, ' )
a) Fecha de su expedicidn,

e) Nombre del titular,

£)

Ubicacidn del establecimiento principal
del titular. (47)

La concesidn del registro de una marxrca,

se publica
en la Gaceta de Invenciones y Marcas, la cual es difundida
mensualmente por la dependencia administrativa competente.

De esta manera,

la marca al amparo de su principal
fuente de derechos, © sea el registro, adguiere una mayor
proteccién legal, pues su titular no solamente podri gozar
de su uso exclusivo,

sino que también estard legitimado

para
reprimir cuvalguier acto desleal gue se suscite en torno a la
misma, pudiendo hacer valer las diversas acciones gue a

su
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favor consagra la Ley de Invenciones y Marcas.

3.2 DERECHOS ¥ OBLIGACIONES DERIVADOS
DEL: REGISTRO

»=L.a concesidn . .del registro de una marca por pa te de
la auvtoridad administrativa competente, genera paraVSﬁ titu-
lar una serie de derechos y de obligaciones, gue deben ejer-

citarse y cumplirse para lograr una adecuada proteccidn le-
gal.

3.2.1 Derechos

Entre los principales derechos del titular de una

marxrca registrada, pueden citarse los siguientes:

3.2.1.1 EXCLUSIVIDAD DEL USO DE LA MARCA

Este derecho se encuentra consagrado en la Legisla-

cidn Mexicana de Marcas, en los té&rminos siguientes:

"El derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene
mediante su registro en la Secretaria de Comercio y

Fomento Industrial'. (49)

Comenta Jorge Barrera a este respecto, gue el princi

- -
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pal derecho derivado del registro de

una marca, €5 SuU uso ex
clusivo frente a terceros, pero sdlo con relacidn a marcas
iguales o semejantes, gue amparen el producto o la clase de
productos indicados en la solicitud,

por consiguiente dentro
de esta limitacidn el titular de la marca registrada tiene
el derecho ma&s amplio (con la sola excepcidn del derecho gue
la Legislacidn Mexicana reconoce.a .los usuarios anteriores
de

marcas) de impedir Que otra persona registre o use el sig
no distintivo de gue es el #inico propietario, y puede deman-—

dar la nulidad de un registro gque posteriormente se hiciere.

(50)

Reconociendo validez al comentario del citado'autér;
puede decirse que el derecho de exclusividad de la marca re-
gistrada, faculta a su titular para oponerse a su usc O re-—
produccidn, por parte de terceros gque pretendan distinguir

los mismos o similares productos o servicios qgque ésta Prote
ge. Sin embargo, como lo sefiala Barrera Graf, la Ley de In-
venciones y Marcas establece la excepcidn a este derecho, al
reconocer como prioritario el uso anterior de terceros, en

el territorio nacional, ya sea con relacidhi'a la misma marca

u otra semejante en grado de confusian, para distinguir los
mismos o similares productos o servicios; pero siempre y
cuando

dicho uso anterior se haya efectuado por mas de un
atfio de anterijioridad a la fecha legal del registro o del pri-

mer uso declarado en la solicitud de éste

(51), en la inteli



gencia de gue si dentro del plazo gue se menciona no se hace
valer la prioridad por uso anterior,

el registro ya concedi-~
do se torna inexpugnable.

Finalmente, es importante se¢ ralar gue en virtud de .
esta exclusividad marcaria, el titular de la marca .registra-—
da puede obtener en forma Airecta beneficios econdmicos, pe-

ro también de manera indirecta puede percibirlos‘a través de
concesidn de licencias.

3.2.1.2 LICENCIA DE LA MARCA

Como se acaba de decir, ejerciéndé‘elltitular de ‘la
marca registrada el derecho de exglusividad; pugde éoméartir

su explotacidn con terceros a cambio de una retribucidn eco-

ndmica, conociéndose esta operacidn con €l nombre de licen-—
cia de marca.

Esta negociacién poxr lo genexal se documenta
.a través de actos,

convenios © contratos gque se celebran en-—

tre el licenciante (titular de la marca) y el licenciatario
{usuario autorizado) (52), cufaé cl3usulas suelen ser:

Especificacidn de las partes, objeto (gque precisamen
te se contrae al uso autorizado de la marca),

sefialamiento
de la naturaleza de la licencia (es decir,

si se trata de
una licencia exclusiva, no exclusiva, onerosa o gratuita)},
plazo, territorio, idioma, regalias, rescisidn, etec. (53)

-
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L.os actos,

contratos o convenios que versan sobre el
uso auvtorizado de una marca registrada,

deben ser presenta-
dos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia,
para su aprobacid® e inscripcidn, dentro de los sesenta dias.
habiles siguientes a la fecha de su celebracidn.

(54) Esta
dependencia esencialmente revisa las condiciones econdmicas

de contratacidn de acuerdo con las disposiciones contenidas *-
en los articulos 15 y 16 de la Ley sobre el Control y Regis-—

tro de la Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacidn
de Patentes y Marcas,

referentes a las causales de negativa
de inscripéién ante la misma. (55%) Si dichos actos, conve-
nios o contratos son presentados dentro del plazo gque se in-
dica,

la inscripcidn surtirif efectos desde la fecha de pre-
sentacidn,

de lo contrario los efectos de &sta se generaran

hasta la fecha en gue se exhiban tales documentos, pero en

la inteligencia de gue si no se efectia la inscripcidn estos
seran nulos, no pudiendo como consecuencia hacerse valer an-—
te ninguna autoridad,

ni tampoco exigirse su cumplimiento an
te los Tribuiales Nacioconales. Asimismo, toda modificacidn

efectuada en los documentos en gue conste el texto de la 1i-
cencia, debe ser notificada al registro ya mencionado,

pues
en caso de contravencidn a estas disposiciones se aplican

las sanciones correspondientes.

(56)



Estos actos,

contratos o convenios gue se celebran
para. la autorizacidn del uso de la marca registrada,

después
de haber sido aprobados e inscritos en el Registro

Nacional
de Transferencia de Tecnologia,

podran inscribirse
en la Direccidn General de Desarrollo Tecnoldgico,
m solicitud presentada por escrito,
marca y el

también

mediante

en la gue el titular de la
usuario autorizadeo, proporcicnen la siguiente in-
formacidn:

1.

El nombre, domicilio y ubicacidn del estableci-
miento del usuario. 4

2. Los productos o servicios en relécién con 1os‘
cuales se solicite la inscripecidn del usovauto:;
zado.

3. Duracidn del uso auvtorizado de la marxca.

.. .

Copia certificada en la que conste que el acto,

convenio o contrato en gque se haya concedido el
uso autorizado, quedd inscrito eén el Registro

Nacional de Transferencia de Tecnologia, (57)
Con relacidn a la concesidn de la licencia de marca,

tanto los titulares de é&stas como los usuarios awntorizados,
deben tener en cuenta los siguientes lineamientos, para lo-
grar una adecuada explotacidn de la marca:

a)

El uso auvtorizado de una marca se eqguiparad al




<)

4q)

efectuado por su titular para todos los efectos

legales consiguientes, de tal.modo gue €1 usua-

rio podrd tomar las medidas necesarias para impe
dir la falsificacion, imitacidén o uso ilegal de

la marca.

Los productos gque se vendan o los servicios gue

se presten por el usuario, deben ser de calidad,

forma Yy naturaleza eguivalentes a los fabrica-

dos o prestados por el licenciante. Esto con el

objeto de mantener la imagen y prestigio de 1la
marca y proteger a los consumidores de todo enga
fio o confusidn respecto de la calidad y caracte-— .
risticas de los productos o servicios.

Los productos o el establecimiento en donde se

presten o contraten los servicios, deben indicar

el nombre y demds datos del usuario autorizado,

asi como del establecimiento respectivo. (58)

El usuario autorizado de la marca no puede permi

tir el uso de ésta 2 terceros, salvo disposicidn

éxpresa en contrario pactada en el acto, conve-
nio o contrato materia de la licencia respectiva.

{(59)

Ademds de los lineamientos gue en materia de licen-



cia de marca, consagra la Ley de Invenciones y Marcas, se es

tablecen como causas de terminacidn de dicha licencia, las

siguientes:

1. Cuando la inscripCién'del acto correspondiente
. sea cancelada por el Reglst*o Nacional de Trans-

ferenc;a de Tecnologla-

"T2. Por sollc1tud conjunta del tltular y del usua--
rio. A

3. Por mandato“judicial- (60)

Para finalizar con el estudio de la licencia de 1la
marca, debe mencionarse gue su importancia no sdlo estriba
en proporcionar beneficios econémicés a su titular, sino tam
biédn en permitir que la imagen, la reputacidn y la calidad
de los productos o se;vicios amparados por la marca se explo

ten por otros.
‘3.2-1.3 TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE LA MARCA

Los derechos que confiere la marca, pueden transmi-
. tirse por los medios y disposiciones establecidos en la le-
gislacién civil mexicana; es decir, pueden transmitirse es-
tos derechos por compraventa, cesidn, sucesidn. testamentaria,

etc., cumpli@&ndose con los reguisitos legales de la figura



jJuridica de que se trate. (61)

- Los‘actos,.cbnvenios o contratos celebrados entre vi
vos con motivo  de la transmisidn

de los derechos de una mar-
ca registrada, deber presentarse

para su aprobacidén e ins-
cripceidn en el Registro Nacional

de Transferencia de Tecnolo
gia, en la forma y plazo establecidos para la licencia de
marca; de no realizarse tal inscripcidn, se genera la nuli-
dad del actd juridico gue contenga la transmisidn con las

mismas consecuencias sefialadas respecto a la licencia. Asi-—
mismo, una vez obtenida la aprobacidén e inscripcidn de 1la

transmisidn ante la citada dependencia, existe la obligacidn

(lo gue en materia de licencia es potestativo) de registrar-

la ante la Direccidn General de Desarrollo Tecnoldgico de la

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial,

con el objeto
de gue surta efectos contra terceros.

Esta obligacidn tam-
bién se hace extensiva para aguellos casos en gue el acto ju

ridico en gue se contenga la transmisidn se haya celebrado
por via sucesoria. (62)

Para registrar la transmisidn de los derechos de una

marca en la mencionada Direccidn General, los interesados de
ben presentar una solicitud por duplicado, expresando el ni-
mero de registro de la marca, su denominacidn en su caso in-
dicar si la marca es innominada o mixta;

nombre, nacionali-—

H
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dad y domicilio del adguirente, asi como la ubicacidn de su
establecimiento, acompafbando ademfs copia certificada del ac

to juridico relativo a la transmisidn y de la constancia de
inscripcién en el Registro Nacional de Transfer-—cia de Tec-—

nologia, con el objeto de agregarla al expedienté- Para el
supunesto de que las transmisiones se refieran a dos o mas re
gistros marcarios, deberan anexarse igual nimero de copias

certificadas de los documentos respectivos para integrarxr ca-
da expediente. (63)

Para efectuar la transmisidn de los derechos de 1la

marca registrada, los interesados deben tomar en cuenta los
siguientes lineamientos:

a) No es posible tramsmitir los derechos dé una maxr
ca gue esté& ligada a otra u otras, salvo gue se
transfieran todas juntas a la misma persona.

b) Unicamente se admite la transmisidn de marcas xre
) gistradas cuyos derechos se encuentren vigentes.
c) Puede»negarse la transmisiénAqi_la autoridad ad-
R ministrativa competente estima gque se afecta al
interés pablico.
4a)

Si al registrarse una transmisidn aparecen trans

misiones anteriores no registradas,

deben compro
barse y registrarse é&stas,

con el objeto de gue




en el expediente obren todas las transmisiones

efectuadas. (64)

()

Satisfecha legalmente la documentacidn relativa a la

transmisidn, se pagan los correspondientes derechos y final-

mente se realiza su publicacidn en la Gaceta de Invenciones

v Marcas. (65)

3.2.1.4 REPRESION DE ACTOS DESLEALES
EN TORNO A LA MARCA

La importancia del registro de la marca se

manifiesto al referir este derecho, por el cual el

pone de

titular

de la misma estari legitimado para reprimir agquellos actos

desleales gue son efectuados por guienes tratan de
charse de su esfuerzo, trabajo y prestigio, con el
de obtener un enriguecimiento ilegitimo, adoptando

mente una marca, ya sea mediante su registro, bien

aprove-
propdosito
indebida—-

a través

del registro de una marca parecida o simplemente por virtud

del empleoc liso y llano de la marca sin intentar siquierva re

gistrarla.

Entre los actos desleales gue la Ley de Invenciones

v ‘Marcas reprime en torno a la marca registrada, se pueden

mencionar los siguientes:




a)

b)

c)

d)

e)

£)

Usar una marca sin consentimiento de su titular,
para distinguir los mismos o similares productos

o servicios que &sta protege.’

Usar una marca parecida en grado de confusidn a

otra registrada, para distinguir los mismos © si

milares productos o: servicios, después de gque di

cha confusidn haya sido declarada por la autori-

dad administrativa competente.

Usar una marca sin consentimiento de su titular,

como elemento de un nombre comercial o de una de

nominacidén social, siempre gue dichos nombres es

tén relacionados con establecimientos gue operen

con los productos © servicios protegidos por la
marca.

Ofrecer en venta o poner en circulacidn produc-

tos protegidos por una marca registrada, después
de haber alterado, sustituido o suprimido, par-
cial o totalmente é&sta.

ofrecer en venta o poner en circulacidn produc-

tos o servicios protegidos por una marca regis-

trada, habiendo alterado estos.

Ofrecer en venta o poner en circulacidn produc-—
tos o servicios protegidos por una marca regis-—

trada, después de gue la autoridad administrati-
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va competente ha declarado la confusidn de la mar
ca registrada. (66)

Estos actos desleales,

de aéﬁérdo con-la. citada. ey,

los 1nc150,

son catalogados como 1nfracc1ones'admlnlstratlvas (casc de

a,

4, ey £,

by c)} y como delltos (caso de los 1nclsos a,

‘onsagrando para las prlmeras una serle de sanc;o
nes~que=pueden consistir en:

Multa hasta por el importe de diez mil veces el
salario ﬁihiho diario generai del Distrito Fede-
fal, misma gue puede incrementarse'en los casos'
de éersistencia

Y reincidencia de la infraccidn.

2. Clausura temporal hasta por noventa dias o bien
clausura definitiva.

3.

Arresto administrativo hasta por 36 horas. (67)

Estas sanciones aplicadas por la Direccidn General

de Desarrollo Tecnoldgico de la Secretaria de’ Comercio y Fo-

mento Industrial se imponen tomando en cuenta los  siguientes
elementos:

intencionalidad en la comisidén de la infraccidn,
condicion econdmica del infractor,

gravedad de la infraccidn
con relacidn a los productos o servicios,

asi como el perjui
cio ocasionado al afectado, necesitandose para su aplicacidn
la existencia de un acta circunstanciada implementada con mo
tivo

de la practica de una inspeccidn gue corrobore la comi
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sidn de la infraccidén o bien basta la existencia de una reso
lucidn administrativa emitida por dicha: autoridad en 1la

que
se confirme la comisidn de la infraccidn con base en el

estu

dio de las pruebas presentadas por las partes. (68)
Estrechamente ligada con Cés iﬁfraccionesvadministrg
tivas, la Ley de Invenciones y p&»caéiéontiene una medida
Yy gue

gque reviste especial interés

en la prictica ha coadyu-
vado con la represidédn de los actos desleales en torno a la

marca registrada; dicha medida consiste en el aseguramiento
o inmovilizacidn de mercancias o productos gue constituyan

la infraccidn administrativa, mismo gue debe llevarse a cabo

en la mencionada diligencia de inspeccidn,

siempre y cuando
durante &sta, se compruebe fehacientemente la comisidn de la
infraccidn de gue se trate.

Asimismo, en el acta implementa
da con motivo

de la inspeccidn se formula un inventario de
los productos

asegurados y se designa como depositario de es

£OS al éncérgado ©o propietario del establecimiento si &ste
es fijo, si no lo es,

entonces se concentran los productos
ante la mencionada dependencia.

En caso de gue las mercan-
cias gue se expendan en el establecimiento constituvan la co

misidn de una infraccidn administrativa con m&s del 30% del
total de &stas, procede la clausura temporal de &ste. (69)
Esta medida de aseguramiento de mercancias, en la
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practica presenta serios problemas, pues con frecuencia sur-
gen las siguientes interrogantes entre las partes involucra-
das: iHasta cuindo se puede

disponer de los productos?,
be otorgarse fianza

iDe—
para el

seguramiento?, <{Es admisible la.
contrafianza para continuar

con el uso de la mercancia?
£Qué& sucede si el demandado

con inla comercializando .con los
productos?; ademids dado gue

lbs,procedimientos implementados
con motivo de la éomisién de infracciones administrativas
por lo general son de larga duracidn, es indudable gue en mu
‘chos cascs*al'resolverse defin;tivamente sobre el asegura-
miento de las mercancias, &stas hayan gquedado obsoletas. To
das estas interrogantes obedecen a la deficiente regulacidn
juridica por parte de la invocada Ley, haci&ndose necesaria
la incorporacidn de disposiciones legales que.busquen una
adecuada regulacidn de esta medida de aseguramiento, en con-

cordancia con las demds disposiciones legales de aplicacidn
supletoria en la materia.

Por cuanto hace a aguellos actos desleales relaciona
dos con la marca registrada ¥y gue son catalogados por la Ley
de Invenciones y Marcas como delitos, se establecen para su
represidn pénas privativas de libertad de dos a seis afios y
multas por el importe de cien a diez mil veces. el salario mi
nimé diario general del Distrito Federal.

ademias,

al igual
que en materia de infracciones administrativas,

en el caso
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de delitos puede efectuarse el aseguramiento de mercancias,

en la forma y términos ya indicados, debiendo en este caso

la autoridad competente dar a conocer al Ministerioc Pablico
Federal dichos hr thos, y poner a su disposicidn la mercancia

asegurada. Sin embargo, para el ejercicio de la accidn pe-

nal es necesaria la declaracid®n de la autoridad administrati

va competente formulada desde un punto de vista técnico,
terminando si los hechos puestos a su consideracidn constitu
ven o no la infraccidn de derechos previstos por la ley,

en
=~ 31a --inteligencia de gue por ningian ﬁotivo debe prejuzgar so-

bre las acciones civiles o penales .que pudieran proceder.
(70)

En relacidn con esta declaracidn gue formula la Se-

cretaria de Comercio y Fomento Industrial para el ejercicio
de la accidn penal en contra de los infractores de las dispo
siciones de la Ley

de Invenciones y Marcas, debe sefialarse

por lo general los tramites gue se siguen
para obtener dicha

declaracidn son dilatados, lo gue provoca

dificultad én la imparticidn de una justicia expedita contra

esos infractores, fomentindose entonces la proliferacidn de

actos desleales.

Para finalizar con la represidn de los actos deslea-—

les en torno a la marca registrada, es oportuno indicar gue

de- -

Oy
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puede lograrse una mayor represidn de estos actos, si los em
presarios, comerciantes y prestadores

de servicios incremen-
tan la participacidn activa en sus registros marcarios,

recu
rriendo las mi&s de las veces que se haga n-cesario al amparo

de la ley, con 1l objeto de hacer valer_y proteger sus dere-—

chos en un mundo en el gue la . .competencia desleal ha tomado
grandes dimensiones.

Obligaciones

g PR

La concesién del registro de una marca genera para

su titulax derechos y obligaciones que deben ejercitarse y

cumplirse, con el objeto de lograrx una adecuada proteccidn
legal de la marca.

Habié&ndose referido con anterioridad los
derechos, se sefialan a continuacidn las principales obliga-—
ciones del titular del registro marcario:

3.2.2.1 COMPROBACION DEL USO DE LA MARCA

Adguirido el registro de la marca, su titular tiene
como principal obligacidn usarla, pero este uso debe ajustaxr
se -a - -ciertos lineamientos gue en esencia son:

Al
(71)

La marca debe usarse como hava sido registrada.

Esto guiere decir gue su uso correcto debe coincidir
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con la forma en que fue presentada a registro; por consi-
guiente, dicho uso~no'séloAdebe=§gferirse“a“su denominacidn
(caso de marcas nominadas) siqo al diseflo o figura gue dis-
tingue el producto o servicio (caso de maxcas figurativas y
mixtas). La Ley de Invenciones y Marcas admite la pesibili-=
dad de modificaciones gue se refieran exclusivamente a las
dimensiones o a la materia en que la marca esté impresa,
grabada o reproducida, como por ejemplo el caso de la marca

nominativa o mixta en gue habi&ndose reservado el uso de la

denominacidn en cualguier tipo o tamafic de letra, aparezca

posteriormente la marca en las etiguetas con diferente tipo

o tamafio de letra de acuerdo con los avances de la moderniza
cidn, sin gue esto impligue afectar la identidad o los caragc
teres esenciales de la misma. Fuera de los supuestos indica
dos, el uso de la marxca efectuado en forma distinta al regig
tro, previa la tramitacidn del procedimiento previsto en la
mencionada ley,

en el gue la auvtoridad competente declare ad
ministrativamente su procedencia. (72)

En la practica se invocan causales de extincidn de
registros marcarios,

precisamente por desacato a la obliga—’
cidén gue se .comenta, algunas de ellas detectables por la au-

toridad administrativa compstente al momento de gue los inte-

sados cumplen con la obligacidn del uso efectivo de la mar-



ca; o bien- son detectados en la revisidn a raiz de anteriori

Aades. Por'ello es recomendable poner especial atencidn en
s e . = .

el cumplimiento de esta obligacidn, para evitar

verse involu
crado én el problema legal de la extincidn.

B. El uso de la marca_ debe sexr efectivo.
tivo de la marca,

Uso efec-

segin la Ley de Invenciones y Marcas, es

la fabricacidn, puesta en venta o comercializacidén del pro-

ducto o servicio gue proteja en voliimenes y condiciones gue
correspondan a una efectiva explotacidn comercial en el te-
e L e e e e

_rritorio nacional. (73)
Como puede verse,

la connotacidn del uso efectivo de
la marca, consiste

en un uso constante, mismo gque debe depen
der de ia naturaleza de los productos oLsefvicios, de la'‘tem
poralidad o periodicidad de su demandaj'asi'como‘dérlas ca-

racteristicas del mercadeo en relacidn con tales productos o
servicios. (74)

Este uso efectivo de la marca, debe comprobarse ante
Viéraﬁésriaéé administrativa competente, dentro de los’ tres
afios siguientes a la fecha en gue se haya obtenido el regis-
tro. - Para el cumplimiento de esta obligacibn en la practica
o la mencipnada aﬁtoridad ha

elaborado un formato de solicitud
en el gue bajo protesta de

decir verdad el interesado debe,

entre otra informacidn, proporcionar los siguientes datos:
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a) Nimero de la marca, denominacidn, fecha legal,
fecha de expedicidn y clase.

b) Su nombre, domicilio y ubicacidn ‘del es;ableci—
miento; en su caso, nombre del apoderado y domi-
cilio para oir notificaciones.

c)

Datos ecomdmicos sobre las ventas, consistentes

te. (75)

en el niimero de unidades vendidas y'en su impor-

Asimismo, deben presentarse tres_etiguetas o fotogra

tal+ y  como se-esté. usando. (76)
Es importante sefialar gue ademds de la informacidén vy
documentacidn proporcionada mediante esta solicitud, la auto
ridad competente esti facultada para requerir al interesado
de informacidn o documentacion.adicional y en su caso para
realizar inspecciones, todo esto con la finalidad de compro-

bar el cumplimiento de la obligacidn de uso efectivo de 1la
marca. {(77)

En caso de gque se tenga registrada una marca en dife
rentes ciases de productos o servicios, la obligacidn del
usojgfgctivo podria demostrarse en una de ellas y en ese su-—
. pue s

o deberd presentarse una declaracidn en las demds cla-
ses ¢con indicacion de la clase en que se demuestre dicho uso

v el pago de los derechos correspondientes, teni&ndose por
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satisfecha la obligacidn en todas las clases. El incumpli-

miento de esta obligacidn produce como consecuencia la extin

cidn del registro marcario,

de pleno derecho, es decir sin

necesidad de declaracidn administrativa por parte de la auto
ridad éomgetente. (78)

Es indudable gue el propdsito de 1la Ley de Invencio-
nes y Marcas al exigir la comprobacidn del uso de la marca,

es terminar en definitiva con todas aquellas gue por algiin

motivo no se exploten en el mercado, otorgando .a tercexros la

Pposibilidad -de poder adguirir las marcas que-por falta derex

plotacidn se han hecho acreedoras a su extincidn.
3.2.2.2 RENOVACION DEL REGISTRO MARCARIO

Los efectos del registro de una marca, tienen una vi

gencia de cinco afios, contados a partir de su fecha legal,
esto es.a partir del dia y hora en que se haya presentado la

solicitud respectiva ante la autoridad administrativa compe-

-
tente. Sin embargo, dichos efectos pueden prorrogarse inclu

so de manera indefinida, mediante el cumplimiento de renova-
ciones periéaicas,‘mismas que deben efectuarse cada cinco

afios, observandose ciertas condiciones para su concesidn.
(79)
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La renovacidn del registro marcario, se torna pues

en una obligacidn de esencial importancia para continuar ex-—

plotando la marca al amparo de una mayor proteccidén legal,

especialmente en contra de piratas marcarios. LOos presupues
tos gue deben sastisfacerse para gue la autoridad competente

conceda dicha renovacidn, son los siguie tes:

a) . La renovacidn debe ser soliciﬁada dentro del Gl-

timo semestre de cada plazo, sea gue se trate

del plazo inicial o de subsecuentes renovaciones.

T SIS

b)Y

Se consagra un plazo de gracia de seis meses adi

cionales contados a partir del vencimiento de ca

da plazo, sujeto al pago  de los recargos respec-—
tivos. En realidad se dispone de un periodo de
un afio para el cumplimiento de esta obligacidn.

c)' Débe éomprobaise el uso efectivo y continuo de
-la marca, independientemente de gue dicho uso ha
va sido comprobado dentro de los tres primeros
afios siguientes a la concesidén del registro. Es
ta comprobacidn de uéo debe efectuarse todas las

. veces gue se solicite la renovacidn del registro.
d) Si una marca se encuentra registrada para prote-

ger dos o miAs clases de productos o servicios,

procederd la renovacidn de todos los registros
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marcarios, demostrando el uso efectivo y conti-
nuo en alguna de dichas clases, -obviamente gue
deberd presentarse un escrito en las demiAs clases

sefialando tal circunstancia y pagando los dere-—
chos correspondientes.

Aguellas marcas cCuyo registro se haya obtenido o
"encontradoc en trAmite, al momento de entrar én’

vigor la nueva clasificacién de productos y ser-

vicios para el registro de marcas,
LY ST RRE

aprobada porxr
la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelec-
tual,

es decir el 25 de noviembre de 1989, al
solicitérse la renovacidn del registro marcario,
deberin adecuarse a la clase de productos o ser-
vicios gue corresponda de acuerdo con dicha cla-
sificacidn.

El interesado en la renovacidn de su fegistro,
deberd llenar el formato oficial de soiicitud,
cuye contenido ya fue.mencionado al referirse la
comprobacidn del usco de la marca, razdn por la
énal se omite su reproduccidn.

En la practica .
e ha estilado el empleo del mismo formato para

cumplir con la comprobacidn del uso y con _la re-
. =
novacidon de las marcas,

lo gue se Justifica por-
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gue para gue proceda la éegunda, debe demostraxr-
se previamenté la primera; en estas condiciones
se evita pues la formulacidn de dos solicitudes
Y por ende se agilizan los tramites respectivos
satisfaciendo dqs obligaciones al mismo tiempo.

Asimismo, se de =n presentar tres etiguetas o fo %

tografias de l1a narca, tal como se ha estado
Lo ... usandoc.

Finalmente y en caso de proceder la renovacidn

deben pagarse -los-.-derxrechos respectivos y oportu-—

namente publicarse en la Gaceta de Invenciones y
Marcas. (80)

El desacato a la obligacidn de renovar la marca re-—
gistrada, produce como consecuencia la caducidad de pleno de
recho.del registro marcario, es decir, sin necesidad de de-=

claracidn-expresa por parte de la autoridad administrativa

competente; sin embargo, tan pronto como se origine, debe ha

cerse la anotacidn en el expediente respectivo y publicarse

en la Gaceta de Invenciones y Marcas. (81) i

Existe en el Reglamento de la Ley de Invenciones y
Marcas una disposicidn en torno a la renovacidn del registro
. : -4 = . .
marcario ¥y gue llama la atencidn en razdn de gue rompe con
lcs lineamientos tradicionales de ésta,

su texto establece
lo siguiente:
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“"Cuando por alguna causa el otorgamiento del regis-
tro de una marca lleve maAs de cinco afhos, contados
a partir de la fecha legal de la solicitud, su renp
vacidn de¢rerid presentarse dentro del afio siguiente .
de la fecﬂa de expedicidn del titulo. En este caso

B o hsygéré-necesario acreditar. el uso de la marca pero

respecto de su comprobacidn se estarid a lo previsto

e -+ “por el articulo 117 de la Ley'. (82)

Como se acaba de decir, esta disposicidn rompe los

RPRERCCEEVS L

.lineamientos tradicionales de 1la renovacidn de 1la marca re<'""

gistrada, por- virtud de los cuales la marca debe renovarse
cada cinco afics, a partir de su fecha legal, condicionada a
la comprobacién de su uso, so pena de caducidad registral
por incumplimiento; luego entonces segiin el precepto gue se
comenta si la concesidn del registro excede de éinco afios a
.+~ su fecha .legal (fecha y hora de presentacidn de la solici-
---tud), la renovacidn no debe sujetarse a los lineamientos es-
tablecidos, sino gue debe presentarse dentro del primer aifo
de la expediéién del registro, sin necesidad de comprobar el

uso de la marca.

En mi opinidn, no me parece del todo acextado el cri

terio de esta disposicidn, si se toma en cuenta que:

a)  TLa renovacidn de la marca condicionada a la com-



probacidn del uso fue instituida con el propdsi-

to de terminar con las marcas que no se explotan
b) La marca cuyo registro no es renovado dentro del

-plazo establecido (cinco anos,
B ;gracia) conduce a la caducidad registral.

c) El plazo de un afio otorgado en este caso para la

renovacidn de la marca en los términos del pre-—

cepto en cuestidn, conduce a la caducidad del re
. . . gistro. Para no correr con dicho riesgo, lo pro
e 28 S et .. N e -

cedente seria sefialar gue simultineamente al pa-
"go de los derechos correspondientes a la expedi-

cidén del titulo registral se presente la solici-
_tud de renovacidn, evitando el nacimiento de'un
registro aparentemente caduco. (83)

Sin embargo,

debe también reconocerse el acierto de

esta disposicidn consistente en eximir al titular del regis-

tro de la obligacidn de comprobar el usoc de la marca para

concederle la renovacidn, pues como lo indica en su parte £i
nal,

legalmente la obligacidn de comprobar el uso por prime-
2

a“vez ‘es dentro de los tres afios siguientes a la expedicidn
- rdel registro.

mids s is meses de-



ciones y Marcas,

tos,

]

3.2.2.3 UsSO DE LEYENDAS

EL titulrar de 'la marca registrada debe cumplir con

el uso de ciertas leyendas establecidas por la Ley de Inven-

con el objeto de lograr una eficaz protec-~
c1on marcar1a~ l

Pichas leyendas,

a saber, son:

TRl 202.3.1 Marca registrada

‘Las‘marcas e 1stradas en M&xico ue distingan proit
=} k=4

ductos deben llevar ostensiblemente la leyvenda “"marca regis-
trada'’, o en su defecto la abreviatura "marc. reg."”, o bien
las siglas "M.R.";

pero esta leyvenda no sdlo debe aparecer
en los productos, vl

sino tambi&n en las etiguetas,

empagues o
envases en que se contengan al expenderse el pbPulico, o sdlo
en estos ultlmos cuando la naturaleza del producto impida la
1nserc10n de la»mlsma. En caso de gue la marca registrada
dlstxnga servicios, la leyenda de referencia debe aparecer
en todos aguellos lugares en gue la marca se publicite o se
ofrezca, como por ejemplo en la fachada de los establecimien

anuncios o membretes de correspondencia. (84)
En la practica para el cumplimiento de esta obliga-~-

cidn se ha estilado la colocacidn de un asterisco junto a la

marca 'y en seguida se indica gue dicho asterisco significa




marca registrada.

En torno a esta leyenda David Rangel sefiala gue su

finalidad consiste en hacer de conocimiento a terceros,

que
determinada marca no pc}tenece al dominio piublico y gue el

hecho de estar registrada, exige respeto por todo el mundo,

incurriendo en usurpacidn guien la imita o reproduzca sin
permiso del titular. (85)

Es acertado el comentario del citado autor, peroc a

mi. modoudesver,..la esencia de esta leyenda estriba en legiti
"ﬁafﬂéf"EQEGiaf de 1la marca, en la represidn de actos desléa—
ieéyfeiéc;;nados con la misma Yy este objetivo puede corxrobo-
rarse, si se indica gque de acuerdo con las disposiciones de

la L.ey de Invenciones y Marcas, la omisidn de la leyenda
"marca registrada®, si bien no afecta la validez de la marca,

‘a su titular el ejercicio de la accidn civil o penal,
é;ﬁ% agregar gue la falta de su uso constituye infrac
éiéﬁ";gkggistrativa,‘cuya sancidn puede consistir en multa,
clausura 6Iarres§o, dependiendo de la condicidn econdmica
del infractor, deﬁla-intencionéliaad Yy gravedad de la infrac

cidn con .relacidn al comercio de productos o prestacidn de

servicios, asi como del perjuicio ocasionado al afectado.
(86)

Tambi&n es oportuno mencionar, que si se ponen en



[}
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venta o en circulacidn productos o bien si se ofrecen servi-—
cios, indicando gue los mismos sSe encuentran protegidos por
una marca registrada, sin gue-en realidad sea cierto, tal com

portamiento constituye infraccidn administrativa, sancion&n-_

dose a 'los infractores en la forma y t&rminos sefialados. .
(87) - . o -

o . En conclusidn,

es importante gue empresarios, comer-—
ciantes ¥y

prestadores de servicios, tomen en cuenta gue no

basta con

usar la marca de acuerdo a come fue registrada, si

3 e s e G ereteie iz s i

TN no” gque es preciso tener especial cuidade de gue al figurar
&sta en el producto, etigqueta o envase, aparezca tambié&n la

leyenda en comento, amén de poner en riesgo la defensa de

us derechos frente a terceros y no incurrir en la infrac-—

_cidn prevista por la citada ley.

3u2.2:53.2 Ubicacidn de la f£ibrica o
C lugar de produccidn

Los productos de elaboracidn nacional, independiente
mente de que no se encuentren amparados por marcas registra-
das ‘o no;, deben llevar la indicacidn de la ubicacidn de la

fibrica o lugar de produccidn, tal indicacidn debe figurar
en los productos, asi como en las etiguetas y empagues o en-

vases en gue se contengan al expenderse al piblico, o bien
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s®&lo en estos Gltimos si la naturaleza del producto impide
‘su insercidn. Asimismo, cuando estos productos de elabora-

cidn nacional, se fabriguen tambi&n en el extranjero, la in-

tdicacidn de referencia serd la gue correspnda al territorio

En cuanto a esta indicacidén, es recomendable qgue si

los productos se encuentran protegidos por marca registrada,
la ubicacidn de la fabrica o lugar de produccidn coincida

..Con la proporcionada en la solicitud del registro marcario,
especialmente si se tienen varias fibricas

(caso en el gue
conforme a la Ley de Invenciones y Marcas,

debe senalarse la
principal) y gue cualquier cambio de domicilio sea comunica-

do inmediatamente a la autoridad administrativa competente,

incluso antes de usar la indicacidn en el producto marcadoj;

. todo esto, como se ha dicho,

con el objeto de evitar riesgos.

“gnla defensa de sus derechos y no incurrir en infracciones.
El incumplimiento de esta obligacidn se traduce en
infraccidn administrativa, con la consecuente sancidn. Sin

embargo, en el caso de gue los productos ostenten marca re-

gistrada, no-se priva al titular del registro marcario del

‘ejercicio ‘de la accidn civil o penal. (89)

El_propésito de esta indicacidn aplicable a los pro-

ductos mencionados, ostenten © no marcas, consiste en evitar

.nacional de guée se trate. (88)



~_leyenda, deben

£
-

enganos a los consumidores respecto de la procedencia de los

mismos,

rior de la Repiblica pretendan hacer creer gue sus productos

provienen del extranjero,

ley coﬁstituye-infraccién administrativa.

- '3.2.2.3.3 Hecho en M&xico

Igualmente,

sible la leyenda "Hecho en Mé&xico'", misma gue debe apérecer'

en los productos,

contengan al_expenderse al piblico,

timos si la naturaleza del producto no permite su insercidn.

_la cabeza;dewug aguila, en la forma y dimensiones fijados

por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.

Asimismo,

evitar engafio y confusidn entre los consumidores respecto de

la procedencia de los productos, dando identidad a la marca.

El incumplimiento de esta obligacidn, constituye

infraccidn administrativa de acuerdo con las disposiciones

por parte de guienes sefialando domicilios del exte-

los productos nacionales amparados por

“marcas’ registrddas o no, ‘deben ostentar en forma clara y vi-—

etigquetas y empagues o envases en gue se

o bien sdlo en estos Gl-

Asimismo, aguellos productos de exportacidn adem&s de esta

-llevar el disefio consistente en la figura de

(90)

la finalidad de esta leyenda consiste en

lo cual de acuerdo con la invocada.-.



"gistradas o no registradas,
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de la Ley de Invenciones y Marcas, sanciondndose a los in-

fractores de la manera ya mencionada. Dicho incumplimiento,

sin embargo, en -el caso de gue los productos ostenten marca

registrada, no priva a su titular del ejercicio de la accidn
civil o penal. (91) .

La Leyenda '"Hecho en M&xico", :omo puede verse, debe

utilizarse en productos nacionales amparados por marcas re-—
en consecuencia estin exentos de

su uso aguellos productos gue no ostenten marca; sin embargo

es oportuno mencionar gue en el mercado se venden articulos

nacionales gue no llevan leyendas, al lado de productos im-

portados con la intencidn de hacer creer gue se trata de ar-—

ticulos extranjeros, lo cual se traduce en infraccidn admi-

nistrativa y en esas condiciones se hace necesario gque el

_uso de la leyenda en comento se haga extensivo para aguellos

productos. gque no,ostenten marcas.

>>>>>> " ‘Finalmente y en relacidn con el uso de las leyendas

e indicaciocones citadas en este apartado, deben tenerse en

cuenta las siguientes disposiciones:

1. En productos nacionales destinados exclusivamen-
te a exportacidn, las leyendas de las marcas po-

dran redactarse en cualguier idioma, en la inte-

ligencia de gue su uso en el territorio nacional



-
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constituye infraccidn administrativa,

con la res
pectiva sancidn.

Cuando los productos nacionales amparados por

marcas registradas o no, contengan indicaciones

-relativas a registros en otros paises o a leyen-—

R
~das en idiomas extranjeros, asi como la nser -
cidn de falsas indicaciones de procedencaia, se

‘consideraran como tendientes a inducir al piubli-

co en error, ameritando sancidn por constituirse
ervieixe=einfraceidn administrativa.

-3.. -En la venta de articulos de origen extranjero

con marcas, en las gque se indique gue estin re-

. . gistradas, sin haberlo sido en Mé&xico, ain cuan-
do ciertamente lo estén en otro pais, deberia in-

. dicarse con claridad el lugar de registro, pues

LA T R T

de lo contrario se incurre en infraccidn adminis
he ! S,

i -rativa, generidndose la correspondiente sancidn.
(92)

Es importante velar por el uso correcto de las leyen
das e indicaciones gue deben acompafiarse a la marca registra
da, para no exponer la defensa de los derechos marcarios y

lograr una adecuada explotacidn comercial.

Después de haber hecho referencia a las principales




obligaciones derivadas del registro de una marca,

Puede con-
cluirse gue la observancia de las mismas es fundamental para

la conservacidodn del registro y su legal explotacidn.

3.3

PERDIDA DEL DERECHO DE LA MARCA REGISTRADA

De acuerdo con la Ley de Invenciones y Marcas,
efectos delAreglstro ‘de. una maxrca,

los
s;gulentes causas:

pueden concluir por. las

sty

3.3.17  cadncidad

es de cinco afos,

mismos gue pueden prorrogarse,

lncluso de
manexra indeflnzdad medlante la. ejecuc1on de renovaciones pe-~
rlodlcas de cinco afios,

gozando con un plazo de ’ gracxa de
‘seis mesesrmas_

Para gue proceda la renovacidn del registro
marcario,

sea en el primer periodeo o en los subsecuentes,
interesado deberd pre~—entar su solicitud,

el
efective de la marcas

comprobar el uso -

en su caso adecuarla a la clase de pro

ducto. o sexrvicio gue corresponda conforme a la clasificacidn

de productos Y servicios aprobada por la Organizacidn Mun-

dlal ‘de 1a Propiedad Intelectual y finalmente pagar los co-
rrespondientes derechos.

Ahora bien, vencido el plazo consa

La VLgencla de los efectos del reglstro de una marca




f s =
eximiéndose
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grado por la Ley de Invenciones y Marcas para el cumplimien-
to de esta obligacidn,

sin haberse satisfecho las condicio-
‘nes menciondas se

produce Tomo consecuencia la caducidad del
registro. (923)

Es importante tener presente gue en ocasiones la con

cesidn del registro excede

de cinco afios a partir de

su fe-
cha legal,

caso en el cual la renovacidn se sujeta a un tra-
to especial consistente en efectuarla dentro del ano siguien
te de la fecha de expedicidn del titulo,

la com-—
probacidn dél“uso en ese momento, para realizarla dentro de

los tres afios posteriores a la expedicidn de dicho registro.
(94) Sin embargo, debe insistirse gue la inobservancia de

tal regquerimiento especial conlleva a la consecuencia legal
yvya sefialada.

Por otra parte, la caducidad por falta "de renovacidn
rdel registro, opera de pleno derecho, .es. decir sin necesidad
de declaracidn expresa por parte de la auntoridad adm

inistra—
tiva competente, sin embargo, tan pronto como se presenta el

incumplimiento de esta obligacidn, se hace la anotacidn de
la caducidad én el expediente respectivo, y se ordena poste-—

>
riormente su publicacidn en la Gaceta de Invenciones y Mar-—
cas. (95) .

La renovacidn del registro,de la marca, impide pues,



la caducidad, razdn por la cual es recomendable gue empresa-—

rios, comerciantes y prestadores de servicios, tengan en

cuenta gue el descuido de esta obligacidn afecta la conserva

cidn del registro, repercutiendo en la e¥plotacidn de la maxr

ca, alin’cuando se venga usando de la manera en ue haya sido
q

registrada y se cumpla con el uso de las leyendas estableci-—

das al efecto.

3.3.2 Extincidn

iy T S VI MV PSP VU SO I e e

La extincidn de la marca registrada conforme a la

ley, puede obedecer a las siguientes causas:

- Por uso en forma distinta al registro

— Por falta de uso

— Transformacidn de la marca_ como nombre

genérico e

- 303021 POR USO EN FORMA DISTINTA AL REGISTRO

Como se ha indicado en el apartado de las obligacio-—
. nes, para conservar vigente el registro de la marca, &sta de

be ser usada tal vy como haya sido registrada, admiti&ndose

modificaciones, Gnicam&nte en cuanto a las dimensiones o a

la materia en la cual esté& impresa, grabada o reproducida.



Fuera de estos supuestos, el uso de la marca en forma distin

ta, genera como consecuencia la

extincidn del registro res-
pectivo. La sancidn por el incumplimiento de esta obliga-
cidn, no opera de pleno derecho, como ocurre con la caduci;
. dad por falta de renovacidn registral, sino que previamente

..debe seguirse el procedimiento administrativo establecido en --
. la ley.

Este procedimiento consiste en la presentacidn de

la solicitud de declaracidn administrativa, traslado a 1la
contraparte; término para contestar y manifestar objeciones

JrrtS

-- . - contestacidn de

(plazo no menor de 15 dias, ni mayor de 30 dias habiles);

dicha solicitud; presentacidn de pruebas
acompafiadas a los citados escritos; desahogo de pruebas, cul

minando con la resolucidn administrativa correspondiente, 1la

cual es notificada a las partes y finalmente se efectia su PO

blicacién en la Gaceta de Invenciones y Marcas. (96)

. POR FALTA DE .USO

aul a2 L A

Concedido. el registro de una marca, su titular tiene

la obligacidn de comprobar su uso efectivo dentro de los

tres afios siguientes a la expedicidn del registro.

Como es-—
ta obligacidn

va ha sido referida, Gnicamente nos limitaremos

a sefialar que su incumplimiento produce la extincidn del re-

gistro marcario, de pleno derecho, es decir sin necesidad de



que se emita resolucidn administrativa por parte de la auto-

ridad administrativa competente. Sin embargo, tan pronto co
mo se presente esta situacidn, debe hacerse la anotacidn de

la extincidn en el expediente respectivo y efectuarse su pu-

blicacidn en la Gaceta de Invencicones y Marcas, para gue pro

. duzca los efectos le ales consiguientes.

(97)

T3.3.2.3 TRANSFORMACION

DE LA MARCA COMO
- NOMBRE GENERICO

* - = g ‘Elutltular de la marca reglstrada debe cuidar su uso.

en los aspectos de difusidn y pub11c1dad, evitando a toda

costa gue el piblico consumidor identifigque al producto o

servicio con el nombre de la marca; asi, por ejemplo, al
anunciar las toallas faciales amparadas con la marca KLEENEX,
no hay gue decir "KLEENEX no lo irrita'", sino md3s bien, "“lLas

toallas faciales KLEENEX no lo irritan', ya gue de lo contra

rio se fomenta gque los consumidores utilicen la marca como
gt o e e

sindnimo de productos o servicios y con ello, la probable

transformacidn de la marca como nombre genérico, en dafio y

perjuicio del titular de la marca.

De acuerdo con la Ley de Invenciones y Marcas, la

transformacidn -de la marca obedece a que su titular provoce,

o tolera, gue se use como nombre genérico de los productos o

e




servicios gue distingue, de tal suerte ‘gque para la opinidn

piblica la marca pierde su car@cter distintivo con respecto
de estos. (98)

Sobre este particular David Rangel sefiala:. como prin-

c1pa1es causas generadoras de la transformac1or de la maxca

. como nombre generlco, las siguientes:

a)

Descuido o negligencia del titular;de la marca

en defenderla contra las usurpaciones.

EE T 2

Conv;ccxon del publlco por parte del tltular,

en

el sentldo de que ‘Este apruebe su. uso Somo nom=""

bre genérico; convicecidn que deriva precisamente

por su falta de oposicidn.

Excesiva identificacidn del nombre del gé&nero de

los productos en el piblico, mediante propaganda

no controlada por los asesores juridicos de su

propietario. (99)

Ademids de las causas mencionadas por el citado autor,
es :.mporténte mencionar gue el supues'to esencial para gue se
configure dicha transformacidn radica en el sentido que los

‘consumidores den al uso de la marca, es decir, su concepto o
significacidn; asi por ejemplo, usar la marca Eveready como

sindnimo de pilas, de tal manera gue estos al adguirir el

v producto, pidan Eveready para su linterna, en vez de pilas




Eveready para su linterna.

Es precisamente la asimilacidn
entre el producto o servicio y  la marca,

1o gue ‘en ocasiones
conduce a la inclusidn de esta Gltima en diccionarios,

enci-
clopedias o publicaciones

perid icas.

o T :tLa“Eransformacién de la marca,

en los t&rminos qQue
se comentan, produce como

consecuencia la extincidn del re-
gistro, una vez concluido

el procedimiento admlnlstratlvo ya
indicado,

el cual culmina como va se ha dicho,

s T T e,

con 1a emisidén
de la. resoluc1on acmlnlstratlva por parte de 1a autorldad agd
ministrativa competente.

En esas cond1c1qnes,;la marca
transformada en nombre genérlco,

pasa al dominio piblico a

partir de la fecha en gue se publigue en ei DPiario Oficial
de la Federacidn la

mencionada resoluciénféaministratlva.
(100)

Es recomendable ‘por tanto,

. Qque empres?rios,
_,c1antes A prestadores de serv1c1os,

tes,

coméré

asl como sus representan
vigilen gue la publicidad y la difusidn de sus marcas
no provoque‘qhe 105 consum.idores las utilicen como sindnimo
de los productos o servicios gue distinguen,

reprimiendo en-
tonces cuantas veces sea necesario toda publicidad o difu-
< =

sidn gue tienda a dicha asimilacidn.

|



Nulidad

La Ley vigente de Invenciones y Marcas, consagra,sig

te causales de nulidad del registro marcario,

; a saber: "171 01)

Conces;on del registro de la marca en contra—

Tvencidn a las disposiciones de la menc;onada
ley, o bien de la wvigente,

en la &poca -de su
registro.

wﬂﬂﬂﬂgh-ﬂ-ﬂ“,En la.prictica

ta causal es 1la de apllCaC10n mas
frecuente,

toda vez gue involucra cualquier violacidn de 1as

disposiciones establecidas por la Ley de Invenciones y Mar-

cas en torno a la concesidn del registro marcario.

Asimismo,
puede reclamarse en cualguier tiempo y por cuanto hace a su

. . =
sustanciacion,

debe observarse el procedimiento administrati
vo gue yva ha sido referido, mismo gue culmina con la emisidn

de la resolucxon administrativa por parte de la Direccidn Ge
neral de Desarrollo Tecnoldgico de la Secretaria de Comercio
y Fomento Industrial, publicandose con posterioridad un ex-

tracto de dicha resolucidn en la Gaceta de Invenciones y Mar
Loecas.. (102)

Es nulo el registro de una marca, cuando é&sta
es idéntica o semejante en grado de confusidn
e e

a otra gue ya ha sido usada en el pais, con an




terioridad a su fecha legal, para distinguir

los mismos o similares productos o servicios,

siempre que Quien haga valer el mejor derecho

por uso anterior, compruebe haber usado su mar.-.

ca ininterrumpidamente en el pais, antes de 1la

-fecha de uso declarado en la marca registrada.

En esta causal de nulidad se reconoce el uso ante-—

rior como fuente de derechos para combatir la marca registra

da y en esas condiciones es congruente con el articulo 93 de
B LUK —_ -

“la" "Ley de

Invenciones y Marcas, segGn el cual, el derecho al

marca obtenido por el registro, no produce efecto

contra un tercero gue de buena fe ya usaba en el territorio

naciconal, la misma marca u otra semejante en grado de confu-
sidn, para distinguir los mismos o similares productos o sexr
vicios; pero siempre y cuando dicho uso anterior sea mayor
de un afio a la

fecha legal del registro o del primer uso de-

clarado, gue deberi comprobarse oportunamente.

Para declarar entonces esta causal de nulidad del re
gistro

marcario por uso anterior de la marca, es necesario
-+ .gue .la ;autoridad administrativa competente determine la con-
fusidn. entre las marcas, asi como comprobar gue la marca no

registrada, se ha venido usando con mas de un afio de anterio

ridad a la fecha legal de la marca registrada o del uso de-



clarado en la solicitud del registro respectivo, segiin sea

el caso.

Esta. causal de nuliad debe reclamarse dentro del pla

zo de un afio a partir de la publicacidn de la marca registré

en:la _ Gaceta de .Invenciones y Marcas, debiendo observarse

ra su substanciacién el procedimiento administrativo ya ci

tado. (103)

IIT. Cuando existe uso anterior de la marca en el

e @Xtranjero.en la forma y términos,indicados an

teriormente, procedera ia nulidad del registro

marcario, si ademids del uso existe el reéistro

extranjeio Yy Treciprocidad al respecto.

En la prictica esta causal es la de menor apiicacién
we'-.w .. ¥ pPara gue la autoridad competente declare su procedencia,
e ‘1;es‘ngggé:i@jque'determiné la confusidn entre las marcés,
e COmMProbar. la existencia de la marca registrada en el extran-

) jero, gue existe reciprocidad para los mexicanos colocados

en la misma situacidn, asi como gue la marca no registrada

en el extranjero, se ha venido usando con mAs de un afio de

S e H
nterioridad .a la fech% legal de la marca registrada o del

. L. - . t
. ..uso declarado en la reﬁpectiva solicitud.

- ] <
e . . Esta nulidad dgbe reclamarse dentro de los seis me-

‘
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ses siguientes a la publicacién del registro en la Gaceta &=
Invenciones y Marcas y para su substanciacidn debe observaxz-

se el ya citado procedimiento administrativo. (104)

Es nulo el registro de una marca cuando la eti
A Ty -

Y gueta én ‘donde "ésta aparezca, contenga indica-
- . - g

ciones falSési’especto a la procedencia de los

productos o servicios gue distinga, ubicacidn

del establecimiento industrial o comercial del

-

s titular. de la marca o con respecto a medallas,

diplomas, premios © recompensas.

Esta causal se configura cuando la marca figurando
en la etigueta contenga cualguiera de las siguientes indica-

ciones falsas: ’

servicios gue distingue la marca. Puede ser el

caso del uso de leyendas en idiomas extranjexros,

colocadas en productos nacionales, con el f£in de

aparentar productos nacionales como extranjeros,

. . N
provocando confusidn y engafio a los consumidores

, L ¥ por la procedencia de la mercancia.

Respecto de la ubicacidn del establecimiento in-

it eiiienww dustrial, comercial o de prestacidn de servicios,
tambi&n con el propdsito de provocar confusidn

- -
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respecto de la procedencia de productos o servi-

cios gue distingue la marca.

En cuanto a medallas, diplomas, premios o recom-

pensas. Situacidn qQue.suele presentarse con la -

,‘intgnqién de aprovecharse del prestigio gue cier
‘tOS“prodﬁctos (=] serviciQS'tienéﬁ‘eﬁ eivé6Me£cio
. o en la prestacidn devservicios, mismos gue son
) ' premiados por su calidad en exposiciones,

ferias,

congresos, eventos culturales o deportivos reco-
JJAoéiddshoficialmeﬁte; ademis, se induce también
a error y engano a los consumidores respecto de

la procedencia de los productos o servicios gue

dAistingue la marca. (105) ’

La causal de nulidad a gque se hace refeféncia, debe

“reclamargse dentro del plazo de tres afios contados a partir
“de Ya''piublicacidn del registro en la Gaceta de Invenciones y
" Marcas,- debiendo obsSérvarse el procedimiento administrativo

establecido por la Ley de Invenciones y Marcas. (106) -

P . El registro de una marca tambié&n es nulo
: : “ ciiando haya sido concedido con base a decla-
raciones falsas o inexactas.

‘gqmo ya se ha dicho, la solicitud del registro de la

marca, contiene una seccidn exclusiva en la gue el solicitan

SRR —— Y



te debe manifestar entre otros datos: su nombre, domicilio,

nacionalidad, tipo de establecimiento y ubicacidn del mismo;
fecha del primer uso de la marca o en su caso el sefialamien-

to de gue no se ha usado. Resulta entonces determinante gue

N la 'nfo;m;cién préporcionada por el solicitante del registro

sea-exacta-y ve:r .z, va gque de lo contrario se incurre en los

supuestos de Ya cvausal de nulidad gue se refiere.

La nulidad antes prevista puede reclamarse en cual-—

tiempo,

gui no importando incluso si la marca registrada

iR

e
aun

no ha sido publicada en la Gaceta de Invenciones y Mar-—
cas, debiendo seguirse el procedimiento administrativo esta-
Plecido para dicho efecto. (107)

vI.J Cuando por error, inadvertencia o difexencia

de apreciacidn, se efectiie el registro de una

marca existiendo en vigor otro gue se'éénsidef

re invadido, por tratarse de 1ina marca gue sea

igual o semejante en grado de confusidn y dgue

se refiera a productos o servicios iguales o

. similares.

{'_‘_ T - .
durante la realizacidn del examen de novedad que
‘va ha sido referido, por algiin error, inadvertencia o dife-
rencia de apreciacidn por parte de la autoridad administrati

va competente, no se detecta alguna marca ya registrada o en
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tramite, gue sea igual o semejante en grado de confusidén y

que se refiera a productos o servicios iguales o similares;

entonces se concede el registro de la marca solicitada. En

esas condiciones, y tan pronto como dicho registro marcario

se publique en la Gaceta de Invenciones y Marxrcas, el titular

reg;stio,éfeétéd'hdispondré de un plazo de tres afios pa-

ra reclamar la nulid.d del registro otorgado indebidamente,
siendo necesario para su procedencia gue la dependencia com-

petente determine la confusidn entre las marcas, sigui&ndose

s @] procedimiento-administrativo establecido en la Ley de In-

venciones y Marcas. (108)

VII. Finalmente, el registro marcario tambi&n es nu

1o, cuando el agente o representante del titu-
lar de una marca registrada en el extranjeio;

= sin el consentimiento expreso de &ste, solici-

N et et e g te y obtenga el registro de la marca a su‘ném;
3

bre; supuesto bajo el cual dicho. registro se

- reputa como obtenido de mala fe.

Esta causal de nulidad tiene su fuente de inspira-

A R
L Ll dad Industrial,

:de _acuerdo con el siguiente texto: ’ )

. s,

Si el agente o el representante del gue es titu-

“lar de una marca en uno de los paises de la

e¥%ggnveniqdde,Parishpara la Proteccidn de la}g:opig'
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Unidén solicita, sin autorizacidn de este titular,
el registro de esta marca a su propio nombre,

en

uno o varios de estos paises,
el

el titular tendrd
derecho de oponerse al registro

solicitado o

reclamar la anulacidn o, si 1la

pérmite, la transferencia a sua -

registro, a menos gque este agenté,o represen-—
tante Jjustifigue sus actuaciones.

B. El titular de la marca tendra,
§ iy B e 0 -

en las: condicio- -
das en el parrafo " A-qgue™’

ntecede; el v

derecho de oponerse a la utilizacidn de su mérca

por su agente o representante, si no ha'aﬁtd:izg
. + . do esta utilizacidn.

TN
Las legislaciones nacionales tienen la facultad

de prever un plazo eguitativo dentro del cual el
TR S e - titular de una marca deberid hacer valer los dere

chos previstos en el presente articulo. (109)

Como puede verse de la citada dAisposicidn legal del

Convenioc de Paris para la Proteccidn de la Propiedad Indus-—
'trlalr

la.Ley de Invenciones y Marcas toma la parte esencial
“su contenxdo y acogiendo los lineamientos de su Qiltima.
parte, senala gque la nulidad del registro de la marca,

promo
vida por la falta de consentimiento del titular del registro
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Ley de Invenciones y Marcas, existe otra causa

-
"m
T

extranjero, puede reclamarse en cualguier tiempo, incluso

afin antes de que se efectie la publicacidn del registfo con—
cedido en la Gaceta de Invenciones y Marcas. La sﬁbs:ancia—
cidn de la nulidad se ajusta a los lineamientos estab;écidos

por el procedimiento administrativo ya indipado-‘(jﬁO)

"Expﬁéstas as diferentes‘causaléé dé'nuiidad de?

gistro marcario, debe sefialarse gue la declaracidn. de nuli-
dad la haria administrativamente la Secretaria de Comercio y

Fomento Industrial, ya sea de oficio, a peticidn de parte o
=

1istéfio PGblico Federal, ciindo la TFedEfacidn  tenga
algiin interés. (111)

3.3.4. cCancelacidn

_Ademids de las causales de nulidad consagradas por 1la

géneradora de
la pérdida de derechos de la marca registradas

se trata de
la cancelacidn, misma gue puede ser:

3.3.4.1 VOLUNTARIA

Cudndo asi convenga a sus intereses, el titular de
la marca registrada, puede solicitar mediante escrito dirigi

do a la autoridad administrativa competente, la cancelacidn



de su registro, reserva@ndose dicha dependencia la facultad

de reguerir la ratificacidn de la firma de considerarlo per-

tinente. (112)

ravid Rangel, en torno a la cancelacidn voluntaria,

la conc;be como el acto gue permite al titular de la marca

(113) . - ) l

Si bien es cierto gque, como lo sefiala el citado au-

tor, ejerc;endo esta facultad el tltular de la marca automa-

ticamente renuncia a sus derechos,

tamblen lo es que dlcha
situacidn no significa gue al titular del registro marcario

no le importe en lo absoluto é&ste, porgue en tal casi ni si-

guera se molestaria en pedir la cancelacidn, por el contra-

rio, detrids de esta

prerxcgativa es indiscutible gue exista

-un motlvo en‘especlal gue justifigue su ejercicio,

is e

como po-
dr;a ser,aporyejemplo-

a)

El resultado de una negociacidén originada por

‘una solicitud de registro de marca, en la gue al

practicarse el examen de novedad aparezca una an

terioridad como obstdculo para la concesidn del

pretendido registro y en esas condiciones el in-

teresado a cambio de una contraprestacidén, con-

venga con el titular de la anterioridad en cance

larla.
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) Que por algiin error o inadvertencia la autoridad
conceda un registro gue contrévenga las disposi-
‘ciones legales aplicables y'que‘él titular al
darse cuenta, prefiera pedir,lé;pancelacién para .
evitarse algiin juicioc de ﬁuiidéd Y entonces vuel

. va a solicitar la marca,.una variante de la mis-—

ma o definitivamente otra marca.
Acordada la peticidn de cancelacidn por la autoridad
administrativa, el registro de la marca de pleno derecho
__émx;plerde_sus‘efectos -y en-esas condiciones se efectia la anota

cidn de cancelac1on en el expediente respectivo y se publica

en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

3.3.4:2 DE OFICIO

La autoridad administrativa‘coﬁpetente‘puéde cance-

lar ‘el registro de una marca, cuandc su titular especule o
: haga uso indebido en el precio o calidad de un producto o

servicio, amparado por la marca y enaetrimento del piblico

: o de la economia nacional. (114)

ﬁ; pub11c1dad y dlqulOn de 1as marcas coadyuvan in-

dlscutlblemente a su exlto y es agui en donde la Ley de In-

venciones y Marcas pone especial &nfasis a aguellas marcas
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vya acreditadas, impidiendo en&rgicamente gue por esa situa-

cidn su titular pretenda bien subir los precios o bien dismi

nuir la calidad del producto © servicio, lo cual como lo sefia
la la propia ley ocasiona pexjuicio a los corsumidores y a

la Nacidn. En consecuencia,

los titulares de marcas regis-

tradas en. México,

deben velar por el mantenimiento de los .-
" pre

cios y de la calidad de los productos o servicios, para
evitar esta sancidn.

Por otra parte,

es oportuno mencionar gque la Ley de
“Invenciones. y Marcas ni.su reglamento,

indican cédmo debe. ope
rar este tipé de cancelacidn, esto es, si debe operar de ple
no derecho o mediante declaratoria. En mi opinidn debe ope-
rar a través de declaracidn administrativa emitida por la au
toridad competente,

apegindose al procedimiento administrati

vo establecido en la invocada ley, con el objeto de cumplir

con>1$ garantia de audiencia y de legalidad.

3.3.5 El1 articulo 99 de la Ley de Invenciones vy
- Marcas cow derecho prioritario frente a
tercerocs .

Se ha explicado ya que la falta de .observacidn de Ai
versas-

disposiciones de la lLey de Invenciones y Marcas por

el titular de la marca registrada, genera como consecuencia
la caducidad, extincidn, cancelacidn o nulidad del registro
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respectivo:; no obstante esta pé&rdida de derechos, el titular

de la marca gque haya caducado por falta de renovacidn,

va

se ha
extinguido por falta de explotacidn o se hubiere cancela-

do voluntariamente, gozara de un derecho de exclusividad pa-

ra volverla a solicitar dentro del primer ano de la fecha de

.caducidad, extincidn o cancelacidn voluntaria, en la inteli-
gencia de que transcurrido dicho plazo, ademis del propio ti

tular cualguier persona puede solicitar el registro marcario

en las hipdtesis sefialadas. (115)

sLa-:concesidn de esta prerrogativa. al titular de.la . .
marca_reéistrada, constituye entonces la excepcién a la pé&r-
dida del registro marcario en los casos sefialados, porgue me
diante su adopcidn se recobran los efectos del registro o co

mo se dice en la prictica se adguiere un reregistro .de la

marca con todas sus consecuencias legales. Para la tramita-—

~cidn delfreregistro deben cumplirse todos los reguisitos le-

gaiE; y regiéﬁentarios establecidos para la concesion del re

gistro orxrdinario de marca; pero en el caso de gque el solici-

tante, fuere el titular del registro caduco, extinguido o

. _cancelado voluntariamente, para amparar los mismos productos

- o servicios,.- podria ofrecerse como prueba el expediente res-—

" pectivo,.’

a menos que.haya sido destruido. (116)

Debe destacarse gue la importancia de esta prerroga-
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tiva consiste en la concesidn de un afio de privilegio para
el titular de la marca, cuyos derechos se havan perdido en

los tres supuestos mencionados, privilegio gue opera durante
este periode frente a cualguier tercero gue solicitare el

mismo registro; sin embargo, esta prerrogativa genera como
‘consecuencia

i

Bn excesivo gravamen fiscal para la obtencidn
Sel feregi;£r;- Lo anterior en virtud de gue el articulo 99%
de la ley gue se invoca en relacidn con la Ley Federal de De
rechos,

R ~

no guardan proporcionalidad y eguidad en cuanto a la
egulacidn del pago de derechos del registro ordinario de

la
marca y del reregistro; en efecto,

gente a paxrtir del lo.

de julio de 1990 un registro ordina-
rio paga $ 97,500.00

{NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
00/100 M.N.), mientras gque un reregistro para toda clase Ade

productos © servicios, paga $ 3'242,000.00 (TRES MILLONES
‘DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MII, PESOS 00/100 M.N.).

(117) De-
be decirse gue si se considera gue en los casos de registro
ir b4 reregistro,lestos son sometidos al mismo tramite y-confie—
' ren iguales derechos a sus titula:es.
¥
N

entonces resulta injus
tificable la desproporcidn en la tarifa del pago de dexrechos:
.ahora bien,

si de lo gue se trata es de imponer un castigo a
&;ien'ha deméstrado negligencia en la conservacidn de sus de
rechos,‘eﬁ mi opinidn seria suficiente con aumentar un por-
centaije ra;onable,

gue elimine la desproporcionalidad referi
— da.

conforme a la tarifa vi-
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Ccitas bibliogr&ficas, hemerogriaficas,
de legislacidn y documentales.
relativas a2l capitulo tercero

(1)

Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., arts. 87 v.
89.

5 U

ol RERer s

T AR T TR £

Gaceta de inmvenciones y marcas, Vv lumen extraordi
TTTrmAario,

aHo LIX, Nol XIT, puesta en cir: ulacidn el 20
de octubre de 1988, pags. 23 y 24.
-~cio y Fomento Industrial,

Secretaria de Comexr
ciones,

Direccidn General de Inven-
Marcas y Desarrollo Tecnoldgico,

México.
(-3):=CEr. Reglamento de la Ley de Invenciones b4 ‘mércas. .
77 regl. )

cit., art. 76, a).
(43

Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley c¢it., art. 100.
Cfr.

Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas,
regl. cit., art. 76, b), No. 1.
CcCfr.

Instructivo para solicitar el registro de una
S ca, Gaceta de invenciones y marcas, ob. cit., pig.

maxr .
28.
Cfro "Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas,
regl. cit., art. 76, ¥}, No. 2.
(6) Cfr.

clasficacidn de productos y servicios para el re
gistro de las marcas Yy Sus reglas de aplicacidn, Gace-
ta de iﬂ&enciones Yy marcas,
afio -LX, No.

volumen extraordinario,
XIV, puesta en circulacidn el 29 de sep-~
“tiembre de 1989, ob. cit.

(7Y T cEr. Ley de Invenciones y Marcas,

ley cit., art. 101.
Cfr. Reglamento de_la Ley de Invenciones y Marcas,
i
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regl. cit., art. 76, b), No. 3.

(8) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., art. 101.
(9) Idem., art. 100.
Cfr. Reglamento de la 1 2wy de Invenciones y. Marcas, .
regl. cit., art. 76, b), No. 4.
e e . ; . .

(12)

(13)

(14) cfr. Resolucidn

sultd no ser propiedad del solicitante,

~Instructivo para solicitar ei_fegis£ié‘éé7§§afE££-'
pis. 29. E S RSN

Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., art. 100.

Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas,
Soieit., 276, b)), No. S.

ey de Invencicnes y Marcas, ley cit.,

Cfx.

art. 100.°
Instructivo para solicitar el registro de una max

‘ca, ob. cit., pag. 29.

No.
174-86-5076 del por la cual la Di
reccidn General

de Invenciones y Marcas de la Secreta-
ria de.Comercio y Fomento Industrial,

46/85 contenida en el oficioc No.
18 de abril de 1986,

declard adminis-~
trativamente la

nulidad del registro de la marca No.
153,775 MANZANITA SOL para distinguir refrescos propie
dad de Embotelladora El Sol, S. de R. L., con motivo
de que_en la solicitud de registro de esta marca se
proporciond la ubicacidén de un establecimiento, que re
ni tener rela-
cion con &l1.
NOTA. En este asunto,

tambié&n se hizo valer como.nuli
dad la falsedad en la fecha del primer use de



la marca, sin embargo la autoridad no entrd a
estudio por estimar gue una causal de nulidad

era suficiente para‘decreﬁarula nulidad del re-
gistro.

La misma postura se adoptd en los siguientes casos

Cfr.; Resolucidn No. 28/85 contenida en el oficio No.

vEi] 7 4-86-5110 del 18 de abril de 1986, declarando la ci- -
tada autoridad la nulidad del registro de la marca No.
160,316 MANZANITA SOL para distinguir refrescos, tam-

bié&n por falsedad en la ubicacidn del establecimiento.

Cfr. Re§olgci6n No. 34/85 contenida en el oficio No.
144-85-5021 del 18 de abril de 1986, declarandose la
nulidad de la marca registrada 102,914 SOL para distin ~

guir refrescos, por falsedad en la ubicacidn del domi-
cilio.

cfr. Resolucidn No. 333/71 contenida en el oficio No.
16-IIT-4956 del 11 de diciembre de 1971, por la cual
la Direccidn General de la Propiedad Industrial de 1la
Secretaria de Industria y Comercio, declard la nulla;a
del registro de la marca No. 129,317 PLAYBOY para ampa
T rar vestuario, propiedad de Zequie Assoeolin Bissu, con

motivo de gue la solicitante del registro se condujo

con falsedad al proporcionar los datos de su domicilio

particular y de su establecimiento comercial.

- - NOTA. Entre otras causales de nulidad se hizo valerx -
la notoriedad de la marca PLAYBOY en M&xico y

en el extranjero, sin embargo, la autoridad no
entrd a su estudio, porgque estimd gue una cau- -
sal de nulidad era suficiente para declarar 1la
. nulidad del registro.
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(15) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, 1eyrcit., art. 100.

Cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas,
regl. cit., art. 76, b)), No. 6.

(16) Cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones Yy Marcas,

regl. cit., arxrt. 76, b)), No. 7.

b)'

No. 8.

) e

(19) Idem., art. 76, 4d).

(20) Cfr. Formato de solicitud de

registro de una marca,
ob. cit., pag. 24.

3

arazide:

(21)w¢<}r,:Régigaéﬁis%agaféwﬂé§'déwInvéncibheé'y’Marcas,.
regl. cit., art. 76, e).

(22) Cfr. Sepiilveda César. El sistema mexicano de propiedad

industrial, ob. cit., pags. 136.y 137.

'(23) Cfr. Instructivo para solicitar el registro de una max
ca, ob. cit., pag. 30. : o

'(24) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley. cit., art. 100,

T T e Yaceidn IIX. ce el T

(25) Idem., art. 102.

'

(26) Idem.

- (27) - Idem., art. 100 fraccidn III.

T 28y TéEr. Reglamento de l1a 'Ley de Invenciocnes y Marcas, -
sl regl. @it., art. .76, £). ) .

(29) 1Idem., art. 77 fraccidn I.

(30) Idem., art. 77 fraccidn TII.
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{(31) cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., art. 189.

Cfr. Reglamento de la Ley

de Invenciones y Marcas,
regl. cit., art. 10.

(32) cfr. Reglamento de la Ley

de Invenciones y Marcas,
regl. cit., arts. 10, 13,

77 fracciones IXII y IV.

Instrﬁctivb pézg solicitar el regiétro de &hé mar
ca, ob. cit., pig. 27.

 cfr.

(35) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas,
L.Y. 104

ley cit., arts. 103

‘Cfr. Reglaméhtd de la Ley

de Invenciones y Marcas,
regl. cit. art.- 78.

(36) Cfr. Reglamento  de la Ley

de Invenciones y Marcas,
. xegl. .cit., art. 80.

(37) cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., art. 91.

(38) " Idem., art. 105~

38y EEE T Eey 4éT inVenciones v

e e Syt o e

Marcas, 'ley cit., art. 105.
(40) cfr.

Nava Negrete, Juété; éb- éit-, ﬁéé. 513.-
(41) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, leéy cit., art. 106.-

(42)--Idem.

art..-107.

J(443gfldem;p

(45) Idem., art. 109.




(46)

Cfr. Ley Federal de Derechos. Decreto del 19 de diciem
bre de 1989, publicado en el Diaric Oficial de la Fede
racidn del 28 de diciembre de 1989,
y 66 fraccidn III a).

Mexico, arts. lo.

Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., arts. 110 °

(51)

(52)

S (53)

(54)

(55)

Hrr@att S AT México 1983, piag.

en -la tecnologia.
..dustrial y artistica,

. Marcas.

201 v 202. C s e

idea-;:art.>8§‘

cfr. Barrera Graf, Jorge. Tratado de derecho mercan-—

til, generalidades y derecho industrial, Editorial Po-
" 312. - o

Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., art. 93.

Cfr. Rangel Ortiz, Horacio. La licencia de uso de mar

ca como sustitucidn del propietario de la marca. Revis

"ta mexicana de Jjusticia, No. 4, volumen IV, octubre—di
ciembre de 1986, pag. 277.

cfr. Tinoco Socarez, José& Carlos. El papel de la marca
Revista mexicana de la propiedad in
ano XIIT, 25-~-26,

cit., 135 a 139.

Nos.
pags.

enero-di-

ciembre de 1975, ob.

Cfr. Ley sobre el Control y Registro de la Transferen-
cia de Tecnologia y el Uso y Explotacidn de Patentes y
Decreto del 29 de diciembre de 1981, publica-
do en el Diario Oficial de la Federacidn del 11

ro de 1982, Mé&xico, arts. 20. y 10.

de ene

Cfr. Rangel Ortiz, Horacio. La licencia de uso de mar-

ca como sustitucidn del propietario de la marca, ob.
cit., padg. 293.



(56) Cfr. Ley sobre el Control vy Registro de la Transieren-
cia de Tecneologia vy el Uso y Explotacidn de Patentes v
HMarcas, 3

lev cit., arts. 10, 11 y 1l9.

{57) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas,
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ley cit.,

art. 135.
Reglamento de la Ley
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cit., art. 85.
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Marcas, ley cit., arts. 2, 10,

11 v 19-~1f,fj~»,v
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Reglamento de la Liey de Invenciones:.y.-.Marcas,. .
- regl.. cit., art. 1ll...

arts. 141
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Ley de Invenciones y Marcas,
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de Invenciones y Marcas,
art. 12.

ley cit., arts. 143
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(66) Idem

210 y . 211.
(67) Idem., axrt. 225.
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{69) Idem., art. 223 bis.

{(70) Idem., arts. 212, 213 y 223 bis.

(71) Idem., art. 115.
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. (?3) idem. .

art. 118.
(74) Cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas,
regl. cit., art. 83. ’
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(76) Idem.
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(83)

Para ejemplificar lo anterior,

resulta oportuno sena-
lar el siguiente caso prictico:

Cfr:. Expediente de Marca No. 311,305.

Oficio No.
174-88-21962 del 23 de febrero de 1988

por el cual la
Direccidén General de Desarrollo Tecnoldgico de la se- -

cretarla de Comercio y Fomento Industrial tuvo por

é e tuada la ;enovac1on del registro.de la marca No-

311, 305 "SIN i INOMINACION" (disefio gque en esencia con-—

siste en la figura de la cabeza de un conejo),
dad de Playboy Enterprises,
rio.

propie-—
gue distingue vestua
Esta marca fue solicitada el 28 de febrerxro de

Inc.,

1969 expidiéndose 16 afios después el 26 de agosto de

1985, sin embargo su titular con el fin de cumplir con

los lineamientos de la renovacidn del registro marca-
rio y de evitar una aparente caducidadg, solicitd simul
tineamente a la expedicidn del titulo,

la renovacidn
del registro por varios de los periodos ya transcurri-
dos; dicha renovacidn segiin el oficio gue se indica,

fue procedente, eximiéndose al titular de la marca de
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- fue acreditado el 20 de abril de 1988.

(8a)™

(85)

(873

-..Cfr.. Rangel Medina, David.
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(103) Idem., arts. 147
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‘Idem.,
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art. 1si. |
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(113) cfr. Rangel Medina, David.
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rio, ob. cit., pég,'ﬁz.

-
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-..Ley de Invenciones_y Marcas, ley cit., art. 150.
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'« cit., art. 82-
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cala, lo gue le ha costado desconfianza y la divulgacidn de

una imagen negativa frente a gobiernos extranjeros como Esta

dos Unidos y gran parte de paises suropeos.

Este capitulo se divide en ocho partes, la primera se

reflere a los antecedentes de la marca notorla, gue origina-—

.dos .en el amblto 1ntnrnac1onal a principios de siglo, culmi-—

nan con las posteriores revisjiones del Convenio de Paris pa-
ra la Proteccidn de la Propiedad Industrial de 1883. En la

segunda parte, se hace alusidn al concepto de la marca noto—

Tia y’ante 1a ‘ausencia expresa de una definicidn por parte

de la legislacidn mexicana, en apoyo del criterio de los Tri
bunales Federales se propone una; en la tercera parte, se ha-
ce referencia a la proteccidn de la marca notoria en las dis
tintas leyes de marcas mexicanas; en el cuarto y guinto apar
tados se elabora un estudio sobre la'aplicacién en México -
- del convenio de Parls para la Protecc1on de la Propiedad In-
:dustrlal en tornd a la marca notoria, con el objeto de con-
templar la postura adoptada por las autoridades administrati

vas y judlc1ales, en la sexta parte se explica la incorpora-

cidén de la marca notorla en la Ley de Invenciones y Marcas

- con indicacidn'de los motivos de su surgimiento, finalmente,

én el séptihOWy octavo apartados, se sefialan las deficien-
cias de la proteccidn de la marca notoria y se proponen las

" posibles soluciones parauna eficaz proteccidn, respectivamen

- -

te.
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4.1 ANTECEDENTES DE LA MARCA NOTORIA

Para conocer los antecedentes de la marca notoria en
la legislacidn mexicana, es necesario recurrir al ambito in—s

ternac1onal, ya gue con motivo del progreso del lntercamblo f

"wmercantll ;nternac;onal a pr;nc;plos de slglo,_se presenta—L;g

im .. TrOR s;tuac;ones nuevas en torno a la marca. - Las legislacio- -

nes de marcas de esta &é&poca, por su deficiencia, facilitaron

la indebida apropiacidén de los signos de propiedad. indus-—

S TILIVEN

“razon por la- cual surgid espec1al
nocimiento de una auté&ntica posesidn personal sobre la marca,
cuando é&sta fuera conocida, pese a que ne se hublese\regls—

trado. (1) RN

4.1.1 Asociacidn_Internacional para la Proteccidn
de la Propiedad Industrial reunida en 1901. T

La citada inguietud, encontrd eco en la Asociacidn In
ternacional de la Propiedad Industrial, creada en 1897 y gue
~al reunirse en Francia en 1901, con relacidn a la marca noto

ria, propuso-

”m"Esideseable que se decida, en principio, gue en el
"pais donde el depdsito de la marca tiene el caridcter
de atributivo, toda marca empleada en el comercio y

MG gk g 1 o i e e

‘va "¢onocida en el pais, pero aiin no depositada, no



“Ademas de ias marcas

‘ordinarias en el mundo moderno
ex1sten otras .que con motivo de una variedad de factores, co
mo son entre otros- puklicidad,

propaganda, reputacidn intex
nac;onal,

poder de atracc;on hacxa el consumldor,
s ey e

del uso y de las ventas,

importancia

adguieren &8xito y prestigio entre
el piiblico consumidor en general; marcas gue han recibido la
connotacidn de notorias.

este tipo como son:

Hoy en dia es sabido gue marcas Ade
A,

DIOR, ADIDAS,

CONVERSE,
NIKE y CHEMISE LACOSTE,

OSCAR DE LA REN-
son objeto de mltiples usurpa-—

ciones por parte de guienes pretenden un enr1q&ec1m1ento ile
“gitimo a costa del prestigio de éstas,

en perjuicico del patri
monio de “sus titulares y del piblico consumidor gue con fre-

cuencia es victima de engafico y confusiéﬂ respecto del origen
v calidad de las marcas notorias,

circunstancias que exigen

una adecuada regulac;on por parte de las legislaciones de

efectiva proteccidn.

con el objeto de lograr una
México,
c;on de marcas notorlas,

debido a una deficiente regula

ha permitido su pirateria a gran es



puede ser objeto de una apropiacidn legal valida en

beneficio de un tercero no autorizado por el creador
de la marca, el cual deberd por lo menos conservar

indefinidamente s@ derecho personal al empleo de la
marca'. (2)

- En la anterior propue jta, segiin puede verse, aiin no

se utilizaba el t&rmino de 1 :irca notoria,

cuya proteccidn
se hacia efectiva sSlo en los paises en que la fuente del de
recho obedecia al registro- -y en esas condiciones bastaba gue

la marca fuera conocida en el pais, aungue no existiera re-

gistro para protegerla frente a terceros gue sin autorizacidén

pretendieran apropidrsela. Esta propuesta fue pobre porgue

no explicaba en gué& consistia la proteccidn va gue sdlo se

hablaba de la indebida aprxopiacidn.

Afios después en 1911, se realizd en Washington la se-
gunda revisidn del Convenio de Paris Para la Proteccidn de
la Propiedad Industrial de 1883, en la gue la delegacidn
franéesé se pronuncid por la insercidn en este instrumento
de‘una'disposicién protectora de la marca notorijia, pero sin

1og£ar trascendencia. (3) En términos generales durante es-—

te lapso la evolucidn de la marca notoria no reportd cambios,

va que las legislaciones nacionales de marcas s&lo emitieron

disposiciones tendientes a la represidn de la competencia

desleal, asi por ejemplo, se prohibid el registro de la mar-
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ca de otro, o bien se concibid

como delito registrar una mar
ca con el propdsito de inducir

al piblico a error. (4)
Al terminar la primera

Oy

guerra mundial (1914-1918) y
con motivo del desarrollo del comercio internacional,

conti-~’
huaron los avances en materia de competencia desleal,

pero
en lo tocante a la marca notoria aungue no se incluyd en foxr
ma expresa ninguna disposicidn, de manera indirecta algunos
paises como Costa Rica,

con el &nimo de evitar actos deslea-
les y de confusidn entre el piblico consumidor, otorgaron

proteccidn a la marca notoria. (5)

4.1.2

Comité Econdmico de la Sociedad
de Naciones

En el afio de 1920, la Sociedad de Naciones estable-

cid la Comisidn Provisional Econdmica y Financiera gue ante
los actos desleales reportados en esta &poca con motivo del

aprovecﬁamiento indebido de las marcas de otro, decidid efec

tuar una encuesta entre sus miembros.

Como consecuencia de esta encuesta se recopilaron 4di
versos proyectos

que fueron resumidos por la Comision, llama
da para entonces

(1924) Comité Econdmico y con los cuales se
elabord un texto

gue en torno a la marca notoria dispuso en
su articulo 2o0.: ’
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“"Los Estados contratantes convienen en impedir:

b)) el registro, a titulo de marca de f£é&brica, de la
marca o .de la imitacidn de una marca de fabrica

perteneciendo a un jurisdiccionado de otro Esta-
do contratanté,

sin su autorizacidn, cuando di-
r*cha marca es bien conocida de aquel gue hace el
; depdsito o Ade los comerciantes

(en general) en
el Estado donde se desean registrar para aplicaxr

.se a las mismas mercancias o a las mexcancias de
una naturaleza anidloga™. (6)

Como puede observarse, aungue no se utilizaba la ex-
presidn de marca notoria, tampoco se hablaba de una protec-

cidn exclusiva para los paises cuya fuente de derechosvfuera
el registro segin se habia establecido inicialmen?e en la
propuesta de la Asociacidn Internacional para 1la Protecciéﬁ
de la Propiedad Industrial.

Esta proteccidn consistia en
evitar la concesidn de registros gue, solicitados sin avtori
zacidn del titular, distinguieran productos iguales o simila
res a los de la marca notoria; asimismeo, debe indicarse gue
no se hacia referencia de la nulidad para el supuesto de

otorgar indebidamente un registro.

El proyecto elaborado por el Comité& Econdmico de la
Sociedad de Naciones fue entregado a una Comisidn de Exper-
tos Té&cnicos para el Estudio de la Competencia Desleal, con
el objeto de proceder a su revisidn y anilisis;

de esta mane
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ra,

la Comisidn se reunid en Ginebra en 1924 v por lo gue a
ce a la marca notoria,

se inclind® por un precepto m3s preci-
so vy redactado con mayor té&cnica,

mismo que guedd de la si-
guiente forma:s

"Los paises contratantes convienen en impedir el re-
gistro o de proveer la invalidacidn de toda marca
de f3brica o de comercio notoriamente conocida en
el comercioc como la marca de un jurisdiccionado de
otro pais, deberid concederse un plazo minimo de cin

co afios a los interesados para reclamar la cancela-~
cidn .de las marcas asi registradas'.

(7)Y
Esta disposicidn significd una aportacidn de trascen
dencia en la evolucidn de la marca notoria porgue:

a) Por primera vez se utilizd la connotacidn Qe

"marca notoriamente conocida';

b) Para hacer mas efecﬁiva la proteccidn no s3lo se
7 evitd registrar marcas semejantes a la notoria,
sino que'tambiéﬁ se facﬁlté a sus titulares para
promover la nulidad en los casos de concesidn in-
debida.
<)

Constituye el antecedente del articulo 6 bis del

Convenio de Paris para la Proteccidn de la Pro-
piedad Industrial de 1883, cuyo contenido fue

elaborado en 1925 en La Haya al revisarse este
instrumento.
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Convenio de Paris para la proteccidn de 1la
Propiedad Industrial,
Londres,

revisado en_La Hava,
Lisboa v Estocolmo

La revisidn del Convenio de Paris para la Proteccidn

de la Propiedad Industrial efectuada en La Haya, en 1925,

por cuanto iace a la marca notoria,

conservd® la postura adop
tada por 1la Zomisidn de Expertos Técnicos para el Estudioc de

la Competencia Desleal y en ese sentido s8lo se formularon
leves modificaciones:

“Los paises contratantes se comprometen a rechazar o
a invalidar, yvya de oficio si la legislacidén del
pais lo permite ya a peticidn del interesado, el re
gistro de una marca de fdbrica o de comercio gue

fuese la reproduccidn o la imitacidn susceptible de

causar confusidn, de una marca gue la autoridad com
petente del pais del registro estimare ser alli no-

toriamente conocida por ser ya la marca de un juris
diccionado de otro pais contratante y utilizada pa-—

ra productos del mismo género o de un gé&nero seme-—
jJante.

Se deberid conceder un plazo minimo de tres afios para
reclamar la cancelacidn de esas marcas. El plazo
corre:é desde la fecha del registro de la marca.

No se fijard plazo para pedir la cancelacidn de las

marcas registradas de mala fe'. (8)

La regulacidén formal de la marca notoria guedd consa
grada con

esta disposicidédn, por la cual su titular guedd fa-
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cultado para demandar la nulidad del registro de una marca

otorgado en un pais que constituyera la reproduccidn o imita
cién de la notoria,

sin Mmecesidad de tener gue contar con
depdsito o registro.

un

Otra garantia mds gue se consagrd a fa .

vor del titulér de la marca notoria en este precepto, fue la
facultad de la administracid:

local para rechazar de oficio
el registro por inducir a o fusidn.

La evolucidn de la marca prestigiada prosiguid con
la revisidn del Convenio de Paris para la Proteccidn de la
ﬁofpiedad‘industrial celebrada en Londres en el afno de 1934,
en donde la delegacidn norteamericana presenta una propuesta
gque fue catalogada como ventajosa para sus nacionales en to-—

dos los paises y que adem@s fijo normas para regular la inde
bida apropiacidn de las marcas de otro.

Esta propuesta fue
rechazada pero de ella se tomaron elementos gue en forma mo-

desta modificaron el precepto formulado en la anterior revi-
sidén de este instrumento,

llevada a cabo en La Haya Yy esta-
blecid® que:

"l.0s paises de la Unidn se comprometen a rechazar o
anular, bien sea de oficio, si la legislacidn del

pais lo permite, bien a peticidn del interesado, el
registro de una marca de f£abri-ca o de comercio gue
sea reproduccidn o imitacidn o traduccidn,

suscepti
bles de crear confusidn de una marca gue la auvtori-

dad competente del pais del registro estime ser no-



toriamente conocida en &l como propiedad de una per
sona admitida a beneficiarse de la presente Convern-
cidn y utiltizada para productos idénticos o simila-
res. Ocurrird 1o mismo cuando la parte esencialAde
la marca constituya reproduccidn de una marca noto-—
riamente conocida o de una imitacidn susceptible de
crear confusion con &sta"’ (9)

En la revisidn del Conveni > de Paris llevada a cabo
en Londres, se considera diminuto &l adelanto de 1la reguia—
cidn de la marca notoria, habida cuenta de gue s8lo se hizo
extensiva la proteccidn para los casos relativos a su tradug
cidn y aquellos en gue la parte eséncial‘de ia marca ilicita
concurriera con los p?id@ipaiés‘elémehtos.dé‘1a1n6toria. La
parte f£final del pré;eptsjfelaﬁiva a lbs;p;ézos para impugnar
las marcas registrédés‘en conﬁravencién a:esta diéposicién

se mantuvo igual.

Es importante anotar gue algunos paisés antes de ad-
herirse al Convenio de Paris, otorgaron p:q?eccién a la maxr—
ca notoria por considerar gue su concesidn implicaba un acto
de competencia desleal en perjuicio de los consumidores, tal
como ocurrid en Alemania con la marca "4711" de articulos de
pefumeria (10) y en Francia con la marca OMEGA para distin-

guir relojes. (11f'

El Convenio de Paris para la Proteccidn de la Propige
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dad Industrial volvid a revisarse en Lisboa en el afio de

1958 y en relacidn. con la regulacidn de la marca notoria, el

precepto elaborado en la revisidn de Londres se modificd,

disponiendo:

"1) Los paises de la Unidn se obligan,
cio, si la legislacidn del pais 1lo

bien a instancia del interesado,

bien de ofi-
permite,

a rehusar o in

validar el registro y a prohibir el uso de una

marca de fibrica o de comercio que

constituya
la reproduccidn,

imitacidn o traduccidn,

suscep
tible de crear una confusidn,

de una marca gue
la autoridad competente del

pais del registro o
de

uso estimara ser alli notoriamente conocida
vya como marca de una persona que pueda benefi-
ciarse del presente Convenio y utilizada para

productos idénticos o similares. Ocurrird lo

mismo cuando la parte esencial de la marca cong
tituya la reproduccidn de tal marca notoriamen-—
te conocida o una imitacidn susceptible de
crear confusion con ésta.

2) Deberi concederse un plazo minimo de cinco afios

a contar de la fecha del registro para reclamar

la anulacidén de dicha marca. Los paises de 1la

Unidn tienen la facultad de prever un plazo en

el cual deberid ser reclamada la prohibicidn del
uso.

3) No se fijari plazo para reclamar la anulacidn o.
la prohibicidn de uso de las marcas registradas
o utilizadas de mala fe". (12)
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La innovacidn de este precepto es la prohibicidn del
uso de aguellas marcas gue por reproduccidn, imitacidn o

tra
duccidn induzcan a confusidn con otras notoriamente conocidas.

Finalmente, el multicitado Convenio de Paris se revi

sa en el afio de 1267 en Estocolmo ¥.en torno a la marca noto
ria,

debe decirse gue no se reportd ningin adelanto,

pues el
articulo 6 bis se mantiene sin sufrir modificaciones de fon-

do ¥y Gnicamenté en su inciso 1) se realizaron mejoras de re-
datecidn, como puede verse a continuacidn:
1) Los paises de la Unidn se comprometen, bien de
oficio, si la legislacidn del pais lo permite,
bien a instancia del interesado, a rehusar o in
validar el registro Yy a prohibir el uso de una
marca de fi8brica o de comercio gue constituya
la reproduccidn, imitacidn o traduccidn, suscep-—
tibles de crear confusidn, de una marca gue la
autoridad competente del pais del registro o
del uso estimare ser alli notoriamente conocida
- como siendo ya marca de una persona gue pueda be

neficiarse del presente convenio y utilizada pa
ra productos idénticos o similares.

Ocurrird
lo mismo cuando la parte esencial de la marca

constituya la reproducecidn de tal marca notoria

mente conocida o una imitacidn susceptible de
crear confusidn con ésta"™. (13)

Esta disposicidn es la vigente del Convenio de Paris
y es aplicable en todos los paises miembros,

como México, en




donde constituye el antecedente del texto actual de la frac-

cidn XIX del articule 91 de la Ley de Ihvehéiones v Marcas
gue regula la marcta notoria. Por lo gque toca al objetivo

del citado articulo 6 bis, pudiera considerarse gque consiste-

en evitar el registro y el uso de una marca gque pueda causar
confusidn con ot: . notoriamente conocida en el pais de regis

tro o de uso, sin:importar si existe o no un registro previo.

Tambi&n se ha dicho en relacidn con este precepto,
gque se protege a la marca notoria en contra de los usurpado-
res de otros paises gue teniendo conocimiento de é&stas, no
dudan en solicitar y en ocasiones hasta obtener ‘el registro

en su pais a su favor, causidndose serios perjuicios a la ori

ginal. (14) Para finalizar con este apartado, se puede de-—
cir que el articulo 6 bis del Convenio de Paris tiene una
gran trascendencia en el campo de la marca notoria, ya gue
no sdlo vino a consolidar la evolucidn de esta figura juridi

ca del derecho marcario, sinoc que significd el punto de par-—

tida para muchos'paises gue como México, pudieron contar con

los lineamientos esenciales para regular dentro de su legis-—

lacidén a la marca notoria.
4.2 CONCEPTO DE MARCA NOTORIA

El término de marca notoria fue introducido en la

-
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Conferencia de Expertos T&cnicos para el Estudio de 1la Compe

tencia Desleal reunida en Ginebra en 1924,

es el antecedente
del articulo 6 bis del Convenio de Paris para la Proteccidn

de la Propiedad Industrial gue regula la proteccidn de la

marca notoria en el Ambito internacional.

Sin embargo,
el texto de

en
:ste precepto no se contiene una definicidn acexr
ca de -la marcsa notoria, ni tampoco en las legislaciones na-
cionales de harcas, incluyendo Mé&xico.

4.2.1 Postura doctrinaria

La Doctrina por su parte ha sostenido que la marca
notoria es aguella gue debido 2 un uso intensivo y a una pu-
blicidad considerable es conocida en un pais,

designando un
producto preciso y bien determinado.

(15)

A esta marca se le ha designado con diferente termi-

nologia, asi se habla de marca notoria,

marca notoriamente
conocida, marca de renombre universal, marca de alto renom-

bre, marca de alta reputacidn, marca de prestigio, marca de
gran fama, etc., situacidn que es intrascendente ya gue se

trata de una cuestidn de semantica en gue se utilizan sindni

mos  para referirse a dicha marca. (16)

La jurisprudencia de algunos paises europeos ha ela-




borado diversos criterios gue coadyuvan a las auvutoridades ad

ministrativas y judiciales para considerar a una marca como
notoria, criterios gue incluso han sido adoptados por -la. ju-
risprudencia de varios paises:

a) Publicidad y propaganda, toda vez gue un produc-

to o servicio gue se lanza al mercadoc con una pr
.blicidad estruendosa y con una eficaz propaganda,
es indudable gue convierte al signo gque lo anun-
»cia en una marca popular y de granvfama- (17)

e

Debe ser conocida por el piblico en .general y no

limitarse a un sector o Area de especialidad.

(18)

c) Poder de atraccidn gue la marca ejerce sobre el
piblico consumidor, gue lo conduce a identificar
de inmediato un determinado producto o servicio,
fabricado o prestado por una empresa. (19)

d) La marca debe ser distintiva, es decir, debe sin
gularizar los productos o servicios gue distinga,
de tal suerte gque ella sugiera el producto o ser
vicio gue identifica. (20)

e)

‘Estrechamente ligada a la condicidn de singular,

la marca debe ser original, es decir, debe po-

seer una forma propia. (21)



£) Debe téner una reputacidn internacional, es de-
cir, debe gozar de prestigio en otras naciones.

(22)

g) Oﬁros criterios. Evaluacidn de la marca en fun;-
cidn de la importancia de su uso vy de sus ventas;
atender a su antigledad, critéﬁ o éste gue en la
cactualidad es relativo en razgnfde gue por la in
fluencia de propaganda el prestigio de la marca
puede ser establecido en forma rapida e imprevi-

G e e gible. (23)

4.2.2 Criterio de los Tribunales Federales
de Mexico

En México los Tribunales Federales han sostenido:

“para poder delimitar el significado gque se debe te-
ner de una marca notoria, es necesario tener en
cuenta gue la notoriedad es el conocimiento gue el
piblico consumidor tiene de esa marca. Este conoci
miento no se limita, naturalmente, al nombre de la
marca, sino gue incluye informaciones sobre las cua
lidades, caracteristicas y uso de los productos gue
la llevan. Es por referencia al publico consumidor
como se puede saber si una marca es notoria o no,
ya gue la notoriedad es una prueba de la utiliza-
cidn de la marca, porgue significa que la marca ha

tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consu



midores. De tal modo gue una marca puede ser noto-—
riamente conocida en el pais antes de su registro
en &l y, en vista de las repercusiones posibles de
la publicidad de otros paises,

alin antes de que se
utilice en la Repibl. '‘a Mexicana.

Por lo gue ve al ’
caricter de notoria gue puede atribuirse a una mar-
ca, es una cuestidn de hecho cue las auvtoridades ad

ministrativas y judiciales del pais deben determi-—

nar, fundando su opinidn en apreciaciones razona-—
bles..." (24)

Esta ejecutoria permite confirmar gue las autorida-
R Tl

mexicanas han encontrado apoyo en los criterios estable-’

cidos por la Jjurisprudencia extranjera, para determinar si
una marca es o no notoria; asi pues, segin los tribunales,
deben tenerse en cuenta diversos factores como son, entre
otros: publicidad, propaganda, poder de afraccién hacia el
consumidor, importancia del uso y de las ventas; factores
gue cuando se manifiestan demuestran indiscutiblemente gue
el piblico consumidor aprecia y prefiere la marca entre

otras muchas,

luego entonces la marca adguiere &xito y pres—
tigio. Es importante sefialar gue cuando las autoridades del
pais se remitan a estos criterios para estimar si una marca

es o no notoria, deben evitar apreciaciones subjetivas procu

rando formular Jjuicios razonables.

La Suprema Corte de Justicia de la Nacidn ha sentado
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jurisprudencia sobre la materia en los siguientes términos:

HECHOS NOTORIOS

notorio 1o gue es pGblico y sabido de todos o

hecho cuyo conocimiento forma-parﬁe de la cultﬁ
normal propia de un determinado cifculo social
el tiempo en gue ocurre la décisién- e
Amparo directo 5830/1936 - Compafiia Limitada del

Eerrocarril Mexicano. Unaniﬁidad de S votos. To-—
mo LKVIII, pig. 1679.

Amparo directo’,39971956 < Tom&s Garcia.  Unanimi-

TR E-T

Stucesidn de Jos& J.

Ro-~

Amparo ﬁirecto'5586/1959‘
" nimidad de 5 votos. VOl. XL
Amparo directo 6553/1959 - Arturc Castillo Diaz.
Unanimidad de 5 votos. Vol. LX, 'pag. 104.(25)

Es digno de hacer Menciéq gue aiin cuando la Jjurispru
dencia no se refiere en forma particular a la marca, en mate

ria de notoriedad permite apreciar algunos criterios

gue
coinciden con los de la jurisprudencia extranjera de

marcas,
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como son: conocimiento general del piblico (consumidor,

en
el caso de estudio) y antigliedad (del uso de la marca), vy
gue sin duda alguna puede coadyuvar a la formulacidn del Jui
cio

razonado gue elaboren las autoridades.

Ahora bien, tomando en cuenta la postﬁra que adoptan

los triunales, podria formulase un concepto de marca notoria,
‘con objeto de contribuir a una adecuada regulacidn por parte -

de la legislacidn mexicana:s

_.'sSe_entiende por marca notoria, toda denominacidn,

signo visible o cualguier otro medio, suficientemen

te distintivos, aplicables a productos o servicios

con el objeto de distinguirlos de otros del mismo

o similar género y a los cuales el piablico consumi-—

dor en general les confiere &xito, reputacidn y
prestigio en consideracién de diversos factores, a

"saber: publicidad, Propaganda, poder de atraccidn so

bre el publico consumidor, importancia del uso y de

las ventas, reputacidn internacional, antigliedad u

otros similares gue conlleven a las caracteristicas
citadas".
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4.3 LA MARCA NOTORIA EN LAS LEYES
MEXICANAS DE MARCAS

Las leves de marcas del pais de 1889, 1903, 1928,
1942 y la vigente de 1975 al expedirse, adolecieron de dispo
sicioﬁgs exXxpresas para proteger la marca notoria contra aqug.

llos gue sin escripulos se aprovechaban de su prestigio para
comercializar productos o servicios,

mediante la reproduc-
cidn de la marca,

sin contar con el consentimiento de su ti-
tular, o bien,

por medio de su imitaci®dn o falsificacidn y

an engafiados y

en perjuicio de los consumidores, guienes frecuentemente re-

gdiﬁéb confundidos respecto del origen o cali-—

dad de los productos o servicios.

Debido a dicha situacidn,
al auspicio de estas

leyes crecid en el pais la actividad co

nocida en el campo de la competencia desleal con el nombre

de pirateria y, en esas condiciones, tanto los afectados co-

mo los litigantes y las autoridades administrativas y judi-
con objeto de reprimir dicha actividad, recurrierxron
a la aplicacidén del Convenio de Paris para la. Proteccidn de
la Propiedad Industrial, invocando ademids algunas causales
de irregistrabilidad pPrevistas-en las leyes de marcas mexica

nas para reforzar la aplicacidn del citado instrumento y 1la
proteccid4n de la marca notoria.

La razdn por la gue se recurrid al Convenio de Paris
para la Proteccidn de la Propiedad Industrial al gue Mé&xico
pertenece desde 1903 (26), estriba en gue de acuerdo con el
articulo 133 de la Constitucidn Politica de los Estados Tmi-
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dos Mexicanos forma parte del derecho mexicano,

toda vez qgue
los Tratados Internacionales,

como lo es diche instrumento,
gue esté&n de acuerdo con la misma ¥ que se celebren por el

Presidente de la Repiublica con aprobacidn del Senado,

tienen. .
el carficter de Ley Suprema de la Nacidn. (27)

4.4 APLICACION EN MEXICO DEL CONVENIO DE PARIS

PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
EN TORNOC A LA MARCA NOTORIA

Durante varias -décadas las autoridades administrati-
vas y judiciales mexicanas conocieron de milltiples asuntos

originados por la comercializacidn de productos cuyas marcas
reproducian,

imitaban o falsificaban marcas notorias y en

los cuales aplicando de manera sistemdtica el articulo 6 bis
del Convenioc de Paris para la Proteccion de la Propiedad In-

~dustrial emitieron resoluciones notables, por lo gue sé“CSh-

sidera oportuno sefialar algunos casos:

1. Marca No. 33,602 BULOVA registrada en Mé&xico en
1933 para distinguir relojes.

En 1948 se recla-
mS& el uso ilegal de esta marca en contra de va-

rias empresas gue sin consentimiento del titular
empezaron a anunciar y a vender en distintas jo-
vyerias del pais relojes con la marca BULOVA im-

portados de Estados Unidos; pero entre dichas em
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presas figuraba Bulova Watch Company Inc., cons-—
tituida en Estados Unidos en 19211, la cual antes

de 1933 -ya ‘habia registrado en ese pais y er>

otros més la marca BULOVA para amparar relojes,

‘por lo gue aiGn no habi&ndola registrado en Méxi—
co,

se -adoptd la regla de la notoriedad como
‘"fuente de derechos y, en esas condiciones, la Di

reccidn General de la Propiedad Industrial de la

Secretaria de Economia, negd la declaracion admi
migmEl,

T hnistrativa de uso ilegal de la marca. (28).
Posteriormente y con motivo de esta resolucidn

administrativa, se tramitd y se declard 1a nuli--
dad de la marca nacional No. 33,602 BULOVA.
(29)

2. Marca No. 25,829 SINGER registrada en México en

i926,para distinguir m3guinas de. coser y!'.sus ac-

cesorios. En 1951, se solicitd la declaracidn

administrativa del uso ilegal, asi como 1la confu
sidén de productos ahparados Por esta marca, en
contra de un comerciante gue vendia en su esta-
blecimiento herrajes y gabinetes marca SINGER,
fcon cabezas de maguinas de coser de marca HAPPY,

vendiendo de esta manera dichas miéguinas como

marca SINGER. La mencionada Direccidn General
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pudo corroborar gue el comerciante que se mencio

na carecia de auvtorizacidn para utilizar la mar-
ca SINGER,

ademi&s considerd gue si las cabezas

de las mdguinas de coser llevaban otra marca,

ccasionaba confusidn entre los consumidores,
pues estos pensarian gue dichas maguinas prove-—

nian del propietario de la marca SINGER notoria-

ments conocida a nivel internaciocnal, para distin
St - . - - e . - -

guir mAguinas de coser y en esas condiciones de-

clard tanto el uso ilegal de la marca No. 25,829
SINGER,

asi como la confusidn de los productos
gue distingue. (30)

La misma postura se adoptd en el caso de las max

] 1106 y 25,829 SINGER, registradas en M&

x;;dz,la pfimera.en 1897 v la segunda en 1926,

ambas para distinguir miguinas de coser y sus agc

cesorios, ya gue en el afio de 1953 el titular de

aestas marcas, solicitd la declaracidn administra
tiva de su uso ilegal y de la confusidn de los

productos gue distinguen, en contra de un comer-

ciante gue vendia en su establecimiento herrajes
Y

gabinetes marca SINGER con cabezas de maguinas
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de coser que ostehtaban las marcas LOURDES y
PEACE. Al igual gue en el caso ya citado, no
existid® consentimiento por parte del titglar de
las marcas para usarlas, por lo gue formulando
similares djnsideraciones la Direccidn Genéral
.éé la Prépi:dad Industrial, deglaré eL usé ile-

gal de dichés marcas, asi como la confusidn de
productos. (31)

“Ma¥ea No. 668717 SEARS, régistrada en Méxice en

1950 para amparar jabones con exclusidn de los

medicinales. En 1953 el titular de la marca No.

56,247—SEARS para amparar productos de belleza y

cremas medicinales, registrada en México en 1947

solicitd la declaracidn administrativa de nuli-
dad de la marca primeramente citada, argumentan-
do gue la misma era la reproduccidn de su marca,

la cual ya existia antes de 1950, siendo ademéas

notoriamente conocida en Mé&xico. La citada Di-

reccidn Generai, al conocer el asunto, entre

otras consideraciones, estimd gue la marca No.

66871 SEARS era la reproduccidn de la marca No.

56,247 SEARS, cuya notoriedad en el pals se de-

bia' a la apertura de la filial del titular de 1la
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marca Sears, Roebuck y Co., asi como a la publi-
cidad gue la misma empezd a hacer a su estableci
miento y a sus productos, por lo gue en esas con
diciones era evidente la confusidn gue se ocasig-

‘maba a los consumidores y entonces declard la nu

~lidad de la marca N¢ . 56,247 SEARS. ..(32)

4. Durante 1960 se solicitd® el registro como marca
de la denominacion CADILLAC, para amparar vestua

- rio con exclusidn de calzado; a esta solicitud,

AT ke e e G de ® s o i

"+ la DpDireccidn General de la Proéiedad de la Secre
“taria de Industria y Comercio, cité entre otrés
anterioridades las marcas Nos. 12,226; 25,739 y
" 14,898 CADILLAC y otorgando la garantia de au-
diencia al solicitante, finalmente resolvid ne-—
- ;A gar el registro de dicha denominacidn porque cons
e gituia la reproduccidn de la marca CADILLAC, no-
toriamente conocida a nivel internacional, para
- distinguir automdviles y sus accesorios, y por-—
gue adem&s su concesidn afectaba su prestigio e
” inducia a confusidn a los consumidores, resultan
do insuficiente gue la marca solicitada amparara

productos diferentes. (33)

‘5. Marca No. 104,433 SPRITE, registrada en M&xico
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en 1961 para distinguir bebidas sin alcohol.

En
1962 The Coca -

Cola Company so0licitd .en México
el registro marcario con esa denominacidn, para
distinguir bebidas refrescantes, citindosele co=-:
mo anterioridad la marca ya registrada en el .

D pais. Con motiwo de esta anterior 3dad, The Co-

ca-Cola Company solicitd la decliracidn adminis-—
trativa de nulidad de la marca No. 104,433

SPRITE y al conocer el asunto la referida‘Direc—

ameaiiveoroidn General, corrobord con diversos registros

del extranjero que The Coca - Cola Company habia

registrado la marca SPRITE desde 1955; gue dicha

~marca tambien la habia usado antes de 1961 en di
versos Estados del Norte de México, por lo que

era evidente gue se habia concedido una marca en

perjuicio de un tercero, que tenia adguiridos de

rechos con anterioridad sobre la marca gue se
cuestiona y en esas condiciones declard la nuli-

dad del registro de la marca No. 104,433 SPﬁITE-
_(34) ' B

6. En 1981 fue solicitado el registro como marca de
.la denominacion GUERLAIN, para distinguir vestua
rio, pero dicho registro fue negado por la Direc

cidén General de Invenciones y Marcas de la Secre
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taria de Patrimonio y Fomento Industrial, soste-

niendo: -

““Que no procede el registro como marca de la deno

B minacion GUERLAIN, en irtud de tratarse de una

marca notoriamente .conocida internacionalmente.
Ademids, nuestro pais como miembro, signatario de
la Unidn, se ha comprometido a rehusar o invali-—

dar. el registro de una denominacidn que constitu

va igualdad con

como 1o es GUERLAIN. Al aceptar por parte de la

una marca notoriamente conocida

A lendtig e

Direccidn el registro como marca de la citada de
nominacidn, se estaria incurriendo en lo estable
cido por el artiuleo 91, fraccidn XXI de la Ley
de la Materia en relacidn con el articulo 6 bis

e del Convenio de Paris, en.virtud de gque como-di-

-sr-jo:-Mé&xico como pais signatario: miembro de la

. " Unidn, deberid respetar los convenios y no creaxr
confusiones de interés piblico,- dentro de su Na-
cidn, por lo quétge.refiere a la fraccidn XXT
del articulo 91 de 1la Ley de la Materia, existe

un supuesto juridico al caso concreto, ya gue di

cha fraccidn establece gue no serin registrables
como marca: "las denominaciones o signos gue con

forme a otras disposiciones legales (en este ca-



so el Convenio de Paris), no sea posible utili-

zar para fines comerciales o por razones de inte
rés publico, la Secretaria considere inconvenien

te registrar'. Frase Qltima gue da facultad dis .

crecional para gue a criterio de esta Direccidn

‘General se registre o no una marca gue se consi-
dere violatoria de disposiciones legales, ya sea

de un Convenio, o de las Normas Juridicas adqui—
... . ridas por nuestro pais". (35)

SN S AN

puede §§fédi&r$e“éh'esta‘resdlhcién,'que la autori- -
dad indicada nggé el registro a la denominacidén GUERLAIN,

porque constituia la reproduccidn de la marca GUERLAIN. noto-

riamente conocida a nivel internacional para distinguir ar-

ticulos de perfumeria. Ademis, es importante sehalar gue la

autoridad no se ajustd al principio de la especialidad _de la_

marca ordinaria, por el cual el signo distintivo sdlo crea el
e A .

derecho de exclusividad en el campo de productos o serxrvicios

idénticos o similares, pero no en el de diferentes (36),

no gue defendid el prestigio de la marca notoria,

si-—
haciendo
extensiva su proteccidn a productos diferentes y evitando

con ello la confusidn de los consumidores en cuanto al ori-

gen de los productos. También puede verse en la citada reso

lucidn que con la finalidad de reforzar la proteccidn de la

marca prestigiada, se invocd una causal de irregistrabilidad
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de la Ley de Invenciones y Marcas relacionindola con el Con-

venio de Paris para la Proteccidn de la Propiedad Industrial.

4.5 CONTRADICCION PARA LA APLICACION DEL
CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

= Hasta el afio de 1983 el criterio gue habian adoptado

las autoridades mexicanas de recurrir a la apliacidn del

Convenio de Paris para proteger la marca notoria, se inte-

umznﬂww;fééTééé,é?:ﬁi fallo judicial pronunciado por el Segundo Tri-
bunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrati—v
va, al conocer del asunto sobre una empresa mexicana gue ha-
biaﬁsolicitado como registro de marca la denominacidn GUCCi,
mismo gque fue negado por la mencionada Direccidn General de

Invenciones y Marcas, al considerar gue dicha denominacidn

. reproducia la marca notoriamente conocida a nivel internacigo

nal’ euccI,” dtilizada para distinguir calzado; ademds, no se
. cdﬁtéba.con la autorizacidn del titular para usarla y en
‘"esas condiciones aplicd el articglo 6 bis del citado instru-
mento. Sin embargo, el solicitante de la denominacidn, in-
- conforme recurrid la resolucidn de la autoridad y previos
o ) trémites prqcesales al conocer de este caso el mencionado
Tribunal Colegiado, concedid el amparoc a favor de la empresa

mexicana, manifestando:
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"No es aplicable directamente el Convenio de Paris
invocado por la Oficina de Marcas para negar el re-
gistro de la marca GUCCI, porgue dicho convenio
obliga a las partes firmantes a ajustar sus disposi
ciones legales al mismo, pero no es obligatorio di-.

rectamente a las autoridades administrativas, las

e " cuales deben aplicar la ley nac onal, en la gue no

"existe la prohibicidn de regist ar marcas notoria-
mente conocidas en el pais. No basta alegar dicha

notoriedad, porgue la ley nacional exige gue se tra
te de marcas registradas y no simplemente conocidas
sz, POXla naturalezall. (37)

Respecto a esta resolucidn gue negd la aplicacidn del
Convenio de Paris en México, asi como la proteccidn de 1la

. marca notoria, se puede decir:

1. Viold el articulo 133 de la Constitucidn Federal
Mexicana (38), por virtud del cual el Convenio
de Paris para la Proteccidn de la Propiedad In-

‘dustrial: del derecho mexicano de maxr

caé, yva Qué-tleﬁé'lg categoria de Ley Suprema de

la Nacidn. e
2. Viold el artié@}o!gé del propio Convenio (39),
por el cuél 1osupai5es signatarios de este ins-—

B T - -trumento al depositar su ratificacidn se encuen-

tran en cond ci de apllcar las dlsp051c1ones

del mismo en concordancia con su legislacidn in-



terna y de esa manera se comprometen de acuerdo
con su Constitucidn a adoptar las medidas necesa

rias para asegurar su aplicacidn.

3.

También vulnerd el articulo 10 bis del citado

_Convenio (40), por el 'gue los paises signatarios

estin obligados a as ‘gurar a los nacionales de

los paises de la Unidn una proteccidn eficaz con

tra la competencia desleal, entendi&ndose por és

~"ta todo acto de competencia contrario a losiuso#
s estos en materia industrial o comercial.

Fue contraria a los postulados de la Jurispruden
cia Mexicana y al criterio de 1las autoridaées ad
ministrativas ya gue existen miiltiples juicios en
los gue las autoridades Jjudiciales y administra-

tivas del pais han invocado la aplicacidn de este

vinstrumento para resolver conflictos no sdlo en
materia de marca notoria, sino tambi&n en asun-

tos de marca ordinaria.

S5... .Fue contraria a la proteccidn de la marca noto-

.ria, pues da lugaxr a la pirateria.

L¢Con posterioridad a la resolucidn antes citada, gue

hacia el afio de 1983 negd la aplicacidn del Convenio de Pa-

ris en Mé&xico, el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Cir-



cuito en Materia Admnistrativa, conocid de otro caso de mar-—

ca notoria, en el gue la empresa mexicana Gucci de Mé&xico,

S. A., solicitd® el registro de la marca consistente en un

logo compuestc de dos letras "G" para distinguir calzado, 1la-

Direccion General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecno-

18gico de 1la secretaria de Comercio

y Fomento Industrial, ; 2

. _géwg; registro con fundamento en el articulo 6 bis del Cbnig

nio de Paris, porgue se imitaba uno de los monogramas de la

..marca GUCCI notoriamente coneccida a nivel internacional para
F=L RN A " R . e

-o-Qistinguir, . calzado;. _inconforme el solicitante del registro

recurrid la resolucidn, alegando entre otras cosas la falta

de registro de la marca GUCCI en el pais, por lo gue pxevios

tramites procesales al llegar el asunto al Tribunal Colegia-

do gue se refiere, &ste resolvid lo siguiente:

.--una marca puede ser notoriamente conocida en el

pais antes de su registro en 81 y,

en vista de las
.repercusiones posibles de la publicidad de otros
paises,

alin antes de gue se utilice en la Republica

Mexicana. -..En la especie, las autoridades respon

sSables negaron a la guejosa el registro del signo
gque propuso, por tratarse de la imitacidn de uno de

los monogramas gue se usan en los productos de la

marca “"GUCCI", gue a nivel internacional han dado a

.conocer los senores Aldo y Rodolfo Gucci,

responsa-—
"bles del éxito comercial de dichos productos propie

dad de'"GUCCI SHOPS'", INC., por lo gue estimaron gue

se trata de una marca notoriamente conocida, y gue



de concederse el registro solicitade, se podria
crear confusidn entre el publico consumidor, pues
&ste, al adguirir los productos, creeria gue se tra
ta de articulos amparados con la marca notoriamente
conocida. Con lo anter- »r,

las autoridades respon-—.
sables realizaron una correcta apliacidn de los ar-
- ticuleos 91,

fracciones XX y XXI de la Ley de Inven-
ciones y

Marcas, 6o. bis y 10o. bis del Cenvenio de
Paris para la Proteccidn de la Propiedad Industrial
pues,

al tratarse de un disefioc gue imita uno de los
monogramas de la marca notoriamente conocida, "“"GU-
CCIY, evitaron gue se pudiera crear confusidn entre
el pihblico consumidor y, ademés,

impidieron gue se
produjeran actos de competencia desleal respecto de

esa marca conocida en forma notoria.

No canstitu-
vyendo obstlculo para lo anterior la circunstancia
de gue la marca notoriamente conocida

"GUCCIY no se
encuentre registrada en el pais, pues no es necesa-
rio gue se cumpla con ese reguisito para que se A&
la proteccidn de la marca notoria,

en té&rminos de
lo dispuesto por los articulos 6o. bis y 100. bis
del"Convenio mencionado anteriormente, ya gue se
trata de una proteccidn de caricter excepcional gue
tiene como f£in evitar gue se induzca a engafio ©
error al pilblico c-nsumidor e impedir gue se produz
can actos de competencia desleal’.

(41)
Con esta resolucidn,

el Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa, confirmd® la negativa de la indicad§

Direccion General por imitacidn de una marca notoria,

auvngue
lo importante es anotar que la postura de este Tribunal rati



fica la aplicacidn en México del Convenio de Paris para 1la

Proteccidn de la Propiedad Industrial y en especial la pro-
teccion de la marca notoria,

asl como la presencia de causa-

les de irregistrabilidad consagradas en las leyes-de marcas
mexicaﬁas,

invocadas para reforzar la proteccidn de Sicha

Finalmente debe sefialarse gue,

debido a las menciona
das resoluciones de 1981 y 1983,

<z .
se origind una - -contradic-
cidon de criterios entre los Tribunales Federales de México,

Te pecto de la apllcaC1on del Convenio de Paris 'y por consi-—

guiente de la proteccién de la marca notoria.

Sin embaxrgo,
se desconocen los motivos por los cuales ninguno de los dos

Tribunales denuncid esta contradiccidn ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nacidn.

X! ORPORACION DE LA PROTECCION DE LA MARCA
"NOTORIA'EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

La contradiccidn de criterios entre los Tribunales
Colegiados Segundo y Tercero va mencionada,

senmbrd un ambien
te de inseguridad y de desconfianza en la regulacidn de la
.marca notoria, pues era manifiesa su endeble proteccidn,

lo
que ocasiond confusidn entre sus titulares,

los litigantes y
las propias autoridadgs competentes,

circunstancia gue fue
.



aprovechada por los piratas marcarios, gue continuaban pract:i

cando actos desleales en torno a marcas de prestigio como

CHEMISE LACOSTE, NIKE, SERGIO VALENTE, JORDACHE Y ADIDAS

(42), en perjuicio de sus titulares, de los consumidores Pre

ro muy “en espec1a1 del propio pais, ya gue esto le significd

»negatlva frente a gobiernos extranjeros como Esta

. dos Unldos ¥ gran parte de paises europeos.

Se hizo entonces necesario reprimir la plraterla de

la marca notoria y sobre
i S L PP

todo recuperar el prestlglo nacio-—
nal, por lo gue con este

propdsito durante la administracidn
del presidente Miguel de la Madrid Hurtado se abordd el pré-
blema, encontrando eco en el afio de 1986 con el Decreto de
Reformas y Adiciones a la Ley de Invenciones y Marcas (43),

por el cual se otorgd proteccidn a la marca notoria en Mé&xi-—

co. En efecto, de acuerdo con dlcho Decreto la marca noto—

.ria.. guedd. incorporada_a_la 1eglslac1oni

x;cana,de la si-
-— -—-- guiente. manera:

1. Se reformd la fracc;on XIX del artlculo.Bl de la

Ley de Invenciones y Marcas, con un texto nuevo gque estable-
; -

son registrables como marcas:

"Las denominaciones o signos iguales o semejantes a

una marca, gue la Secretaria de Comercio y Fomento
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Industrial estime notoriamente conocida en México,
para proteger los mismos o similares productos o
servicios, © bien gue sean susceptibles de crear
confusidn en tal forma, qgue puedan inducir al piabli
co a erxror". (44)

ot En torno.a esta fraccidn se ha dicho, -se presentan

1as'ékcbeciénes 2 los principios de territorialidad (45) Y

especialiad (46) gue sustentan la proteccidn de la.-marca or-

dinaria. Asi, por virtud del principio de territorialidad,

la marca se protege inica y exclusivamente dentro de los 13-

mites del pais en gue se registra; empero, tratindose de 1la
marca notoria se presenta la excepcidn porgue la proteccidn
no se circunscribe a un territorio, sino gue puede hacerse
extensiva a todas aguellas naciones en gue goce de dicha

< = P :
acepcidn, es por ello gue en México la marca notoria se pro-

-~ tege sin importar de gué pais provenga y tambi&n -sin impor—-—. . ——

TEEArTsi-existe o no un registro nacional sobre la misma.

'Por cuanto hace al principio de especialidaa'dé ia
marca ordinaria, éste consiste en gque el derecho de exclusiy}i
dad gue se tiene respecto del registro sdlo opera en el cam—
po de productos o servicios idé&nticos o similares y la excep

i - cidn se presenta porgue la marca notoria en forma ticita se

protege respecto de productos o servicios diferentes, va gue

de aparecer aguella en estos, es indudable gue se induce a



los consumidores a confusidn en cuanto al origen y a. la cali

dad de .los productos o servicios. (47)

En mi opinidn, si bien es cierto gue como lo estable

ce la fracc;on XIX del

articulo 91 de la Ley de Invenciones

Y. Marcas ia proteCC1on

de la marca notoria en México consti

a’ excepc10n al prlnc1plo de la territorialidad, sin em

bargo,no puede decirse lo mismo por lo gue toca al principio

.de la especialiad, toda vez gque al igual gue el Convenio de

_Parls para la Protecc1on de la Propledad Xndustrlal, del

cual toma su esencia la fraccxon gue se comenta,

en forma ex
presa uUnicamente protege la marca notoria respecto de produc

tos © servicios iguales o similares, no siendo aceptable que

una interpretacidn bien intencionada pueda conducir a una se

guridad, ni tampoco gue pueda significar una garantia y prue-

ba de ello es gue a la fecha continiian presentindose milti- . __

‘IaegattOSﬁde*plraterla en torno a esta marca,

alegando ante
las autodridades mexicanas gque amparan productos o servicios

diferentes de los gue ésta distingue (48); de tal suerte gue

la forma de terminar con dicha practica viciosa y perjudi-

_cial para el pais, es haciendo

extensiva en forma expresa la

proteccidn de la marca notoria para productos o servicios d4di

“ferentes. - . . S

2. La proteccidn de la marca notoria, incorporada
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en el pais por el Decreto gue se menciona, comprendid tam-
bién la prohibicidn de su uso por parte de aquellos gue care
cen de ese derecho. (49) : o :

De acuerdo con la Ley de Invenciones y Marcas dicho

uso indebido, constituye infraccidn administrativa y como. a

n

to desleal se encuentra reprimido tanto por la ley que se i

o]

voca, como por su reglamento, mediante la aplicacidn de san-—

ciones que pueden consistir en multa, clausura o arresto ad-

ministrativo, dependiendo de los siguientes elementos: inten

cionalidad en la comisidn de la infraccidn, condicidn econd-—

mica del infractor, gravedad de respeto de los productos o
servicios,

asi como el perjuicio ocasionado al afectado.
(50)

Someramente se puede sefialar gue para la aplicacidn

de las citadas sanciones por parte dé la Direccidn Génsral

de Desarrollo Tecnoldgico de la Secretaria de Comercio y Fo-

mento Industrial, se necesita la existencia de un acta cir-

cunstanciada implementada con motivo de la pridctica de una

inspeccidn gue corrobore la comision de la infraccidn o bien
basta la existencia de una resolucidn administrativa emitida
por dicha autoridadqd,

en la gue se confirme la comisidn de 1la
infraccidn. (51)

3. Otra medida mis qQue se instituyd en el Decreto




de Reformas y Adiciones a la Ley de Invenciones y Marcas, pa
ra la proteccidn de la marca notoria, es el aseguramiento de
las mercancias o productos materia del uso indebido, mismo
gue debe llevarse a cabo en la diligencia de inspeccidn,

‘siemprefy cuando durante &sta se compruebe fehacientemente

e, [ A . L N
la comi :ion de esta infraccidn administrativa, por parte de
aguellos gue en forma indebida utilizan la marca notoria.

En este supuesto, en el acta implementada por la inspeccidn

seufquu;a un inventario de los productos asegurados y se deg
signa como dé;;sitario de estos, al encargado o propietario
del establecimiento si &ste es fijo, si no lo es, entonces se
concentran dichos productos ante la citada autoridad adminisg
trativa. Asimismo, y para el caso de gue los productos qgue

indebidamente ostentan la marca notoria, constituyan mas del

30% del total de los gue se expenden en el establecimiento

enque.se practique la inspeccidn, procede clausurarlo tempo

ralmente. (52)

No obstante la incorporacidn de la proteccidn de la
., marca notoria en M&xico, debe decirse gue aiin persiste la pi
 rateria por aguellos gue sin escriipulos tratan de aprovechazr

. se del prestigio de é&sta, en perjuicio del patrimonio de sus

titulares y de los consumidores a guienes inducen a confu-
sidn y engafos respecto del origen y caliad de los productos

,ouservicios,r§ituaci6n gue pone de manifiesto gue dicha pro-

-



teccidn es deficiente, haciéndose patenite la necesidad de in
corporar mejores dispositivos gue permitan regular con efi-

ciencia la marca motoria para lograr su.-eficaz proteccidn.

DEFICIENCIAS DE LA LEY DE INVENCIONES Y

MARCAS - CON. RELACION A LA REGULACION DE
LA.MARCA . NOTORIA .

En México a partir de 1987, se confirid en forma ex-—

presa proteccidn a la marca notoria,

sin embargo, la pirate-
risg-éneste”rengldn-sigue creciendo, pues es sabido gue en la

actualiad marcas prestigiadas como CHRISTIAN DIOR (53), CON
VERSE (54), MERCEDES BENZ

(55), PLAY BOY (56) y FRUIT OF THE
LOOM (57) sufren los estragos ocasionados por esa desleal ag
tividaQad,

lo cual pone de manifiesto gue la regulacidn de es-—

marca en la Ley de Invenciones y Marcas es deficiente.
ha deficiencia,

o v e 3 ers T g

a mi modo de ver, se debe a los siguien-
JEU . . - -
5_factoxres:

1.

Carencia de disposicidn expresa para proteger la

marca notoria respecto de productos o servicios

P

diferentes a los gue distingue. La falta de es-
T . B
ta disposicidn ha facilitado la actividad de los

»piratas marcarios, pues entre otros actos deslea
les reproducen o imitan marcas de prestigio,

de
tal suerte gue cuando se intenta reprimir su con

fi»



3.
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ducta ante las autoridades, estos alegan gue su

marca debe concederse o en: su.caso subsistir por

gue ampara productos o servicios diferemtes a la

marca notoria.

sobre las marcas gue estime notoriamente conoci-

das en México, de tal modo gque cuando Se presen-—

te un acto desleal en torno a estas marcas, cuen
- b e

i
te con elementos fldedlgnos para su repres;on.

Falta de elementos gue sirvan de apoyo a los dig

tamlnadores de marcas,

para facilitarles la apre
ciacidn de la marca notoria, pues en la prictica

a menudo sucede gue cuando se examina una marca

para decidir si se le otorga © niega su registro,

los dlctamlnadores desconocen - que se encuentran

frente a una marca notoria, lo cual es justifica

ble toda ve=z due humanamente es imposible tener

conocimientos respecto de todas las marcas noto-

rias .y de los bienes o servicios gue éstas dis-
. tinguen.

Por esta razdn, en ocasiones se conceden marcas
gue invaden el campo de las prestigiadas, toda

P i
i




" "por parte de los piratas,

vez qgue la notoriedad Gnicamente se reporta en
cierto ramo de la industria o del comexrcio y de

la cual pueda no tener conocimiento el dictaming
dox.

Falta de disposicidn expresa para rep ‘imir el

~comportamiente de aguellos ‘piratas mz ‘carios gue

‘comercializan roductos o servicios distingui&n-

dolos con marcas notorias, cuyo useo no tienen ay

‘torizado; en otras ocasiones alteran los Produc-
tos o servicios y en otras tantas alteran o su-
primen parcialmente la marca prestigiada.

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en las

Mfracciones IV, V y VI del articulc 211 de la Ley

de Invenciones y Marcas, dicho comportamiento

se considera como deli
6, ' siendo aplicables estas disposiciones para
marcs registradas en Mé&xico, pero no para las

marcas notorias no registradas; aungue debe acla
rarse gue, si bien eé cierto gue en términos de
f;o previsto en la fraccidn XRIX del articulo 91

ﬁe la Ley due se comenta, las marcas notorias se
”protegén en ‘el territorio nacional, Gnica y exc-
clusivamente para el efecto de gue un tercero nc
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pueda registrarlas a su nombre, entonces resulta
evidente gue dichas marcas no se protegen con re
lacidn al ya citado comportamiento de los pira-
tas marcarios, pues la ley de la materia es claf
ra en el sentido de gque sélo otorga proteccidn a
las marcas registradas.

Zsta deficiencia puede
-obedecer a una omisidn: o

falta de wvisidn por par
“te del legislador, al no tomar en cuenta la im-
portancia de la marca notoria en México.

Es necesario, pues atender estas deficiencias, por-
st ikt tobert s

LR ERpR S
gue de lo contrario la actividad de los piratas marcarios
continuarid perjudicando no sdlo al pais con relacidn de go-

biernos extranjeros, cuyos nacionales son afectados por di-

cha actividad desleal, sino tambi&n a los titulares de mar—

cas notorias y muy especialmente al piblico consumidor.

OSIBLES SOLUCIONES...

Habiendo mencionado las deficiencias de la Ley de In
venciones y Marcas en torno a la marca notoria e intentado

buscar una efectiva proteccidn, se proponen como posibles so
luciones las siguientes:

A

Regulacidn expresa de la marca notoria con rela-

cidn a productos © servicios diferentes a los

que &sta distingue. Esta propuesta tiene como




objetivo terminar con la pirateria marcaria gene

rada al amparo del argumento de la proteccidn de
productos o servicios diferentes.
Con el propdsito de gu la autoridad administra-

tiva competente tenga un control sobre la existen

... cia de marcas notorias en el pais, se sugiere el

establecimiento de un indice de dichas marcas en

el gue se inscriban a peticidn de parte aguellas

gque a su Jjuicio estime como notorias.

Bt Cl KU RSTRE SRS PR

L2 utilidad fundamental de dicho indice seria:

a)

Constituir una fuente fidedigna de consulta

con caricter obligatorio durante la realiza-
cién de los exi&menes previstos por la ley de
la materia para la concesidn del registro or

dinario de una marca.

Es decir, debe recu-

rrirse al indice en todas las solicitudes de
registro de marca gue se presenten en el
pais, independientemente del hecho de gue la

. marca notoria, no proteja productos o servi-

cios especificos gue guedaran comprendidos

en clases distintas a aguella donde se encuen

tre registrada ésta.

b)

Coadyuvar a la represidn de los actos deslea
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les cometidos en contra de marcas notorias.

La dnscripcidn de l1a marca notoria en el referi-
do indice, debe solicitarse por escrito acompa-—
fnando la documentacidn y elementos iddneos gque

- demuestren dicha notoriedad, tales como copias

{gitificadas de 'registros marcarios extranjeros

N t§iﬂse trata de paises en gue el registro consti

Bt ot PP

tuva la fuente de derechos), certificaciones no-

s - bariales relativas a la explotacidn comercial de

“-.}a marca- notoria, publicidad, propaganda, impor-
tancia de las ventas gque determinen la atraccidn
del consumidor Yy otros gue demuestren fehaciente

mente el por gué& debe considerarse la marca como

notoria. En tales condiciones la autoridad admi

nistrativa, considerando los elementos y pruebas

-presentados, decidiri si procede la inscripcidn

= . - .
en el indice de marcas notorias.

Para contribuir a la represidn de la pirateria

C.

de la marca notoria se propone la inclusidn den-—
tro del catilogo de conductas delictuosas consa-
gradas y sancionadas por los articulos 211 y 212

L .77 'de la Ley de Invenciones y Marcas, a las siguien

tes:
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a) Usar sin consentimiento de su titular una
marca notoria para distinguir los mismos o :
similares productos o servicios gue proteja.

b) Ofrecer en venta o poner en circi acidén pro--
ductos o servicios protegidos por una marca
notoria, -habiéndolos alterado.

<)

Ofrecer en venta o poner en circulacidn pro-

Auctos o servicios protegidos por una marca
notoria, después de haberla alterado, susti-
tuido o suprimido parcialmente.

Estas propuestas en mi opinidn pueden contribuir al
combate de la pirateria de la marca notoria, permitiendo recu

perar el prestigio nacional frente a gobiernos extranjeros,
cuyos nacionales son afectados por dicha actividad desleal;

proteger a los consumidores de defraudaciones v a los titulé

res de marcas notorias, frente a los propios piratas.
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tuelle gui a remplacd les Bureaux Internationaux Réunis

pour la propri&té intellectualle.

Ccfr. La Proprié&té Industrielle, 1924, ob. cit., pag. 99.
Cfr. Actes de la Conférence_Réunie a'la Haye, No. II,
1925, pag. 99.

CE=.

Convencidn de Unidn de Paris del 20 de marzo de
1883 para la Proteccidn de la Propiedad Industrial,
visada en La Haya el 6 de noviembre de 1925, publicada

en el Diario Oficial de la Federacidn del 30 de abril
de 1530, art. 6o.

re-

Bis.
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(14)
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cfr. Convencidn de Paris para la Proteccidn de la Pro-
piedad Industrial,

revisada en Londres el 2 de junio
‘de 1934.

Decreto-del 8 de junio-de™1955, -‘publicado en

el pDiario Oficial de la Federacidn del 18 de julio de
1955, art. 6o0o. Bis (1).

cfr. La Propriaté

Industrielle, 1947, ob.
168.

cit., pag.

Cfr. La Propridétd

Industrielle, 1953, ob.
93.

cit., pag.

Cfr. Convenio de Paris para la Proteccidn de la Propie
dad Industrial, revisado en Lisboa el 31 de octubre de
1958. Decreto del 15 de abril de 1964, publicado en

el Diario Oficial de la Federacidn del 11 de julio de

1964, art. 6o0o. Bis.

Cfr. Convenio de Paris para la Proteccidn de la Propie
dad Industrial, revisado en Estocolmo el 14 de julio de
1967, ob. cit., art. 6o. Bis (1).

Cfr. Bodenhausen, G. H. C. Guia para la aplicacidn del
Convenio de Paris para la Proteccidn de la Propiedad

Industrial, revisado en Estocolmo en 1967. Bureaux In-

ternationaux reunis pour la protection de la Proprié&té

Intellectualle (BIRPI), Ginebra, Suiza, 1969, pags. 98
Yy 99.

cfr. Aracama - Zorradquin, Ernesto D. La proteccidn de
marcas notorias en los tribunales argentinos, Revista

mexicana de la propiedad industrial y artistica, afio
IV, No. 8, julio-diciembre de 1966, ob. cit., pag. 373.

Postura similar sostiene:
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cfr. SAINT-GAL, YVES. La proteccidn de las marcas no-

torias en derecho comparado. Revista mexicana de la

propiedad industrial y artistica, nimero especial 21-

22, enero-diciembre de 1973, ob. cit., pag. 390.

David. La proteccidn de las mar-
Revista me

cfr. Rangel Medina,
cas notorias en la Jurisprudenci Mexicana.

xicana de justicia, No. 4, volur n I, octubre-diciem-

bre de 1984, ob. cit., pags. 365.y 366.

Idem., pag. 367.
Cfr. Fernandez Novoa, Carlos. El relieve juridico de
la notoriedad de la marca. Revista de Derecho Mercan-

til, abril de 1969, Madrid, pags. 175 y 176.

cfr. van Bunnen, L. La protectidn des margues de
hauts recommé&e dans le droit internades paus de la
CEE, Repports belces au VII Congress International de
Droit Comparé. Upsala, agosto de 1966, pag. 213.

Ccfr. Schricker, G. Protection of famous trademarks

against dilution in Germany. International Review of

Industrial Property and Copyright Law, Vol. II, 1980,
pag. 170
Ccfr. Wichers - Hoeth, L. Etude comparative de guelgues

aspects de l'usage de la margue, Univ. Pers. Leyden,

Edit. Martinus Nijhoff, Holanda 1963, p3g. 192.

La protection internation-
Journal du Droit Internation

Ccfr. Pexrot - Morel, M. A.
ale des marques notoires.

al, Vol. 107, 1980, pag. 279°.
Cfr. Hissad, Arita y Helson C. Braga. La proteccidn de
las marcas notorias en el Brasil,,pég. 5. -
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(24) Cfr.

Amparo en revisidn 1269/84.
A. 19

Gucci de México, S.
de marzo de 1985.

Unanimidad de votos.

Ponente:
Genaro David Géngora Pimentel,

Secretario: Guiliermo

Informe rendido a la Suprema
Corte de Justicia de la Nacidn al terminar el afio de

Antonio Mufioz Jimé&nez.

1985.

(25) Cfxr. Jurispr: iencia No. 193 (Sexta Epoca) de la Supre-—
ma Corte de Justicia de la Nacidn, visible a fojas 624,
seccidn prime}a, volumen 3a. Sala. Apéndice,defﬁﬁris;
prudencia de 1917 a 1965. E e

(26) Cfxr. Nava Negrete, Justo, ob. cit., pag. 2074

(27)

Cfr. Decreto publicado en el Diario -Oficial aé;lé;Féde—
racién del 18 de febrero de 1934, gue reformé el arti-
culo 133.de la Constitucidn Politica de los Estados
Unidos Mexicanos.

(28) Cfr. Resolucidn No. 94 del 16 de noviembre de 1950,

por la gue se niega la declaracidn administrativa del
uso ilegal de la marca No.

propiedad industrial,
taria de Economia,
Industrial,

33,602 BULOVA. Gaceta de la

agosto-diciembre de 1950; Secre-

Direccidn General de la Propiedad
México, pigs. 1489 y 1498.

(29) Cfr. Resolucidn No. 1 del 4 de enero de 1951

ra la nulidad de la marca No. 33,602 BULOVA.

la propiedad industrial, enero-abril de 1951,
pégs. 172 a 176.

gue decla
Gaceta de

ob. cit.,

(30) Ccfr. Resolucidn No.

26 del 9 de febrero de 1953 gue de
clara el uso ilegal v la confusidn de productos de la
marca No. 25,829 SINGER. Gaceta de la propiedad indus
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trial, enero-junio de 1953, ob. cit., pags. 315 a 318.
Cfr. Resolucidn No. 163 del 13 de agosto de 1954 gue

declara el uso ilegal y la confusidn 3le productos de
las marcas Nos. 1106 y 25,829 SINGER. Gaceta de la

propiedad industrial, agosto-diciembre de 1954, ob.
cit., pags. 1573 a 1576.

Cfr. Resolucidn No. 176 del 13 de agosto de 1955 que
declara la nulidad de la marca No. 66871 SEARS. Gace-

ta de la propiedad industrial, julio-diciembre de 1955,
ob. cit., pigs. 1413 y 1414. )

Cfr.

Resolucidn del 9 de agosto de 1961 dictada en el
expediente No. 93,821 de marca,

de la denominacidn CADILLAC.
rrida,

gque negd el registro

Esta resolucidn fue recu
pero quedd firme por la sentencia del 24 de

ébril de 1263 pronunciada por la Segunda Sala de la Su

prema Corte de Justicia de la Nacidn en el amparo en

revisidn 1151/62. Quejoso Moisés Serio Andere. Revis
ta mexicana de la propiedad industrial y artistica,
ano 1, No. 2, jJulio-diciembre de 1963, ob. cit.,

pags.
320 y 321.

Cfr. Resolucidn No. 63 del 24 de julio de 1963 por 1la
gue se declara nulo el registro de la marca No.

104,433
SPRITE,

Gace-—
Julio-septiembre de 1963,

guedd firme por no haber sido recurrida.
ta de la propiedad industrial,

ob. cit., pAgs. 1490 a 1498.
Cfr. Oficio No. 73,843 del 11

de noviembre de 1981,
dictado en el expediente No. 146,327 de marca, mismo
gue guedd firme por no haberse combatido por el solici

tante del registro negado.
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Cfr. Rangel Medina, David. La especialidad de fg mar-—

ca en la Jurisprudencia Mexicana. Revista mexicana de
la—propiedad industrial y artisti-~a, afio X, No.. 20, 3ju

lio-diciembre de 1972, ob. cit., pags. 183 a 190.
Sostienen la misma postura:

Cfr. chavanne,lAlbert. Las marcas notoriamente conoci
Revista mexicana de 1a propie-—
dad industrial y artistica, afno IV, No. 8, julio-di-
ciembre de 1966, ob. cit., pags. 340 y 341.

das o de alto enombre.

cfr. Aracama-Zorraguin, Ernesto D., ©b. cit., pag. 373.

Cfr. Sentencia del 7 de diciembre de 1983 pronunciaéa

por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Adminis-—
trativa del Primer Circuito en el R.A. 38/83,

Gucci de
México, S.. A.., Acto reclamado:

Resolucidn del 24 de

de 1982 gque negd el registro de la marca GUCCI
para distinguir calzado.

febrerc

Cfr. Decreto pubkblicado en el Diario Oficial de la Fede
racidon del 18 de febrero de 1934, ob. cit.
Cfr. Convenio de Paris para la Proteccidn de la Propie

dad Industrial, revisado en Estocolmo el 14 de}julib‘de
1967, ob. cit., art. 25.

Idem., art. 10 Bis.

cfr. Amparo en revisidn 1269/84.

Gucei de México, S.
A. 19 de marzo de 1985, ob. cit.

cfr. Soni Cassani, Mariano. Aspectos sobresalientes

de la reforma a la Ley de Invenciones y Marcas,

en ma-
teria de marcas, Mé&xico,

enero de 1988, pdgs. 9 y 10.
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-Cfr. Rangel Ortiz, Horacio.

Ccfr. Decreto del 29 de diciembre de 1986, ob. cit.

Idem.
La proteccidn de las mar-

Cfr. Rangel Medina, David.
ob. cit., ..

cas notorias en la Jurisprudencia MeXicana,
pa3gs. 368 y 369.
En el mismo sentido se pronunciac: _

cfr. Chavanne, Albert, ob. cit., pags. 339 y 340.

La especialidad de la mar-

Ccfr. Rangel Medina, David.
cit., pags. 183

ca en la Jurisprudencia Mexicana, ob.

a 190.
La proteccidn de la marca

notoria en las reformas a la Ley de Invenciones y Mar-
cas. El1 Foro, Organo de la Barra Mexicana del Colegio
de Abogados, 1988, México,

D. F., p3gs. 86, 87 y 88.

Octava época, Tomo I, No. 2,

En opinidn de David Rangel, la marca notoria constitu-

ve la excepcidn al principio de especialidad:
Curso de Derecho Intelec-—

Cfr. Rangel Medina, David.
el Grado

tual Mexicano, tesis presentada para obtener

de Doctor en Derecho. M&xico 1990.

38,394. Oficio No. 174~

Ccfr. Expediente de Marca No.
por el cual la

89~87717 del 22 de noviembre de 1989,
Direccidn General de Desarrollo Tecnolbdgico de la Se-

cretaria de Comercio y Fomento Industrial, negd el re-

gistro como marca de la denominacidn COMBERTS EL AUTEN

TICO AMERICANO Y DISENO, solicitada para amparar calza
do, por considerar gue dicha denominacion y disehno
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constituyen la imitacidn de la marca CONVERSE Y DISeERO,

para dis-
timguir calzado, vestuario y articulos.-deportivos.

la cual es notoriamente conocida en el pais,

In
conforme el solicitante, recurrid dicho oficio, alegan
do entre otras cosas gQue la denominacidn COMBERTS EL

AUTENTICO AMERICANO Y DISENO, no se encuentra registra

da en el pais y gue ampara produc'bs diferentes a los
gue distingue la marca CONVERSE Y DISERNO; actualmente
esta controversia se debate ante

.0s Tribunales Federa
les Nacionales.

Cfr. Decreto del 29 de diciembre de 1986, ob. cit.,
art. 210, b), fraccidn VIII.

Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ob. cit., arts. 225
a 230.

Ifdem., art. 226.

Cfr. Decreto del 29 de diciembre de 1986, ob. cit.,
art. 223 Bis.

Cfr. Expediente de Marca No. 333,316. Direccidn Gene-
ral de Desarrollo Tecnolbgico, Secre;aria de Comercio
y - Fomento Industrial, formado con motivo de la demanda
de nulidad del registro de la marca No. 333,316 DORS
gque distingue wvestuario y gue es propiedad del sefior
Salvador Daniel Kabbaz, instaurada por Christian Dior,
S. A., titular de la marca registrada en México desde
1947 con el No. 56871 CHRISTIAN DIOR, utilizada para
distinguir vestuario. Entre las causales de nulidad
gue se invocan, se encuentran la de l1a notoriedad de
la marca CHRISTIAN DIOR en la industria del vestuarico
mexicana y del extranjero, asi como la semsjanza de
las marcas en grado de confusidn.
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(54) Cfr. Expediente de iMarca No. 38,399. ficio No. 174-
' 89-87694 del 22 de noviembre de 1989, por el cual la
Direccidn General de Desarrollo Tecnoldgico de la Se-
cretaria de Comercio y Fomento Industrial, negd el re-
de la denominacidn COMBERTS EL AUTEN
1 DISERO,

gistro como mar~a
TICO AMERICANO solicitada para amparar calza
do, por considerar qgue dicha denominacidn y disefio
constituven la imitacidn de la marca CONVERSE Y DISERO,
la cual es notoriamente conocida en el pais para dis-
tinguir calzado, vestuario v
conforme el solicitante del
dicho oficio,

articulos deportivos. In
registro negado, recurrid
alegando entre otras cosas gue la denomi
nacidén COMBERTS EL AUTENTICO AMERICANO Y DISERO, no se
encuentra registrada en México y gue ampara productos

diferentes a los gue distingue la marca CONVERSE Y DI-

SENO; actualmente esta contienda se debate ante los
Tribunales Federales Nacionales.

Idé&ntica postura se sostuvo en:

Ccfr. Expediente

de Marca No. 38,394,
89-87717 del 22

oficioc No. 174-
de noviembre de 1989,

exped. cit.
(55) Cfr.

Expediente de Marca No. 338,479.

ral de Desarrollo Tecnoldgico,
vy Fomento Industrial,
de nulidad del
DISENO

Direccidn. Gene-
Secretaria de Comercio

formado con motivo de la demanda
registro de la marca No. 338,479 RB Y

({figura de una estrella de tres picos, dividido
cada uno en dos tri&ngulos gue convergen en el centro
de la estrella), para distinguir filtros y refrigerado
res y gue es propiedad del

sefior George S.
qui ,

Graham So-
instaurada por Daimler-Benz Aktiengesells Chaft,

titular de los siguientes registros marcarios en Méxi-

co:z
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Marca No. 73,960 MERCEDES BENZ Y DISERO (figura de
una estrella de tres picos, dividido cada uno en

dos tri&ngulos- gque .convergen en .el centro de la es
éiella), registrada en 1933 para distinguir vehicu

los, con exclusidn de sus motores.

Marca No. 109,668 SIN DENOMINACION (Diseno gue con
siste en la figura de una estrella de tres picos
dentro de un circulo), registrada en 1962 para dis

tinguir wvehiculos, con exclusidn de sus motores.

Marca No. 108,706 SIN DENOMINACION (mismo diseno),
registrada en 1962 para amparar cuchilleria, magqui

nas y aparatos, herramientas y sus partes.

Marca No. 144,216 SIN DENOMINACION (mismo diseno),
registrada en 1968 para distinguir aparatos de ca-
lefaccidn, alumbrado y ventilacidn (excluyendo los
eléctricos).

Marca No. 144,217 SIN DENOMINACION (Disefio gque con
siste en la figura de una estrella de tres picos
dentro de un arillo formado por tres circulos con-
céntricos) registrada en 1968 para amparar apara-—
tos de calefaccidn, alumbrado y ventilacidn (exclu
vendo los el&ctricos).

Marca No. 143,662 SIN DENOMINACION (Disefo consis-
tente en la figura de una estrella de tres picos,
dividido cada uno en dos triZ&ngulos gue convergen
en el centro de la estrella) registrada en 1960 pa
ra distinguir aparatos de calefaccidn, alumbrado Yy

ventilacion (excluyendo los eléctricos).
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Entre las causales de nulidad gue se invocan, se en-—
cuentran la de la notoriedad de la marca MERCEDES BENZ
¥ DISENO (figura de una estrella .de tres picos), la
cual es notoriamente conocida, debido a su difusidn
efectuada a nivel mundial.

Direccidn Gene-
ral de Desarrollo Tecnoldgico, Secretaria de Comercio

Cfr. Expediente de Marca No. 335,337.

Yy Fomento Industrial, formado con motivo de la demanda
de nulidad del registro de la marca No. 335,337 BUNNY
Y DISENRO (cabeza de un conejo), para distinguir papel
vy articulos de escritorio y gue es propiedad de Libre-
tas y Cuadernos de Mé&xico, S. A., instaurada por Plav-
boy Enterprises, Inc., titular de las marcas Nos. -
102,470 y 161,569 "SIN DENOMINACION" registradas en M&
*xioco en los afios de 1860 y 1970, respectivamente, la
primera utilizada para distinguir toda clase de impre-
siones y publicaciones y la segunda, papel y articulos
de escritorio; el diseo de ambas marcas consiste en la
figura de la cabeza de un conejo vista de perfil iz—
gquiedo, con corbata de mofio, su oreja izguierda incli-
nada hacia arriba y la derecha hacia delante, dentro
de un cuadro de esdguinas redondeadas. Entre las causa
les de nulidad gue se invocan, se encuentran la de la
notoriedad a nivel mundial de este diseno, la gue en
especial se debe 2 la gran difusidn de la conocida re-
vista Play boy; asi como la semejanza de las marcas en
gradeo de confusion.

Cfr. Expediente de Marca No. 270,964. Direccidén Gene-
ral de Desarrollo Tecnoldgico, Secretaria de Comercio

Yy Fomento Industrial, formado con motivo de la demanda
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de nulidad del registro de la marca

No. 270,964 FRUIT
OF THE LOOM gue distingue vestuario Yy Que es propiedad

del sefor Miguel -Sacalli Smeke, instaurada pox FRUIT ..
OF THE LOOM, titular de la marca registrada en México
desde 1962 con el No. 109,249 FRUIT OF THE LOOM, utili
zada para distinguir toda clase de artIiculos de vestua
rio. Entre las causales de nulidad gue se invocan se
encuentran la de la notoriedad de la marca FRUIT OF
THE LOOM en la industria del vestuario mexicana y muy
especialmente del extranjero,

- .
asi como la semejanza de
las marcas en grado de confusidn.
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CONCLUSTIONE S

PRIMERA. La marca en la &poca antigua, gue pudiera
comprender Egipto, Grecia y Roma, durante los cinco primeros

siglos aespués de Cristo hasta la caida del Imperio Romano,
fue empleada no para distinguir mercancias sino para detexrmi

nar su propicidad, en razdn de gue sirvieron para identificar
a su creador.,

SEGUNDA. En la Edad Media, concretamente bajo la b;

ganizacidén gremial, el empleo de la marca fue obligatorio,

desempefiando tambi&n una funcidén de propiedad sobre los bie-

nes en gue figuraron.

TERCERA. En la &poca moderna gue pudiera ubicarse

con la consumacidn de las dos grandes revoluciones ideoldgi-

cas conocidas en la historia como el Renacimiento y la Refor

ma, la marca ya no determind la propiedad de los bienes, si-
no basicamente fue utilizada para distinguir articulos o pro
ductos (y en la actualidad servicios), de empresarios, comexr
ciantes (y prestadores de servicios).

CUARTA . A nivel internacional el instrumento de ma-

vor importancia en la proteccidén de la marca es el Convenio
de Parislpara la Proteccidn de la Propiedad Industrial de

1883, del cual Mé&xico forma parte desde 1903 y entre cuyos
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principios rectores, se encuentran:

a) Principio de igualdad de tratamiento.

b) Principio de proteccidn de la maxrca tal cual.
- T .

L) Principio de Independencia.

QUINTA,

Conforme al articﬁ}c 133 de la Constitucidn
Politica de los Estados Unidos Mexicéjos, el Convenio de Pa-

ris pafé ia Proteccidn de la Propiedad Industrial es de ob-
servancia obligatoria,

razdn por la cual en la pri&ctica admi
nistrativa y 3judicial con frecuencia es invocado en la defen

sa de los derechos marcarios ' y en la re?resién de actos'des—
leales relacionados con la materia.

SEXTA. Los antecedentes legislativos nacionales de
la marca, se encuentran en la &poca colonial en donde en foxr
ma aislada existieron algunas normas protectoras como las Ox
denanzas Gremiales.

Sin embargo,

es en la &poca independien

te con la expedicidn del Ccd&digo de Comercio de 1884 en que

se elabord dentro de un ordenamiento legal un capitulo espe-
cifico sobre la materia,

introduciéndose reglas gue aiin en
la &poca actual conservan su vigencia.

SEPTIMA.

L.a Ley de Marcas de Fabricas de 1889,
el primer ordenamiento legal mexicano especifico,

fue
de xegular la marca.

encargado
Posteriormente en los ahos de 1903,

1928 y 1942 se expidieron otras leyves de la materxia hasta
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llegar a la vigente Ley de Invenciones y Marcas de 1975.

OCTAVA. "Entre las innovaciones. mas destacadas de 1la

Ley de Invenciones y Marcas de 1975, se encuentran:

a) Regulacidn expresa de la marca de servicio.

b) Supresidn de la renovacidn especial por falta de

uso.
c) Obligacidn del uso efectivo de la marca.

d) Transformacidn de la marca en nombre genérico.

. ...« NOVENA. IL.a marca siguiendo lo. lineamientos de la
doctfina v los de la legislacidn sobre la materia, puede de-

finirse como todo signo o medio material utilizado por una

persona fisica o moral dedicada a la industria, comercio o

prestacidn de servicios, con el propdsito de individualizar

sus productos o servicios, para distinguirlos de otros del

mismo o similar g&nero.
-DECIMA. De las diversas teorias que tratan de expli

car la naturaleza juridica de la marca, en opinidn de esta

tesis la mas convincente es la de la "propiedad inmaterial®.

Conforme a esta teoria el derecho de uso exclusivo de la max

ca, es un derecho de propiedad gue recae sobre un bien inma-

terial, que escapa a la concepcidn clisica de propiedad en

tanto gue protege bienes inmateriales, sobre los cuales se

pueden ejercér'ciertos derechos, gue se traducen en una ex-

-
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clusividad para su usc Yy explotacidn.

DECIMAPRIMERA. La legislacidn mexicana en cuanto al

reconocimiento del derecho marcario adopta el sistema mixto

gque a diferencia de los sistemas declarativo (basado en el
uso) y atributivo (basado en el registro) combina como fuen-

te de derechos al uso y al registro.

DECIMASEGUNDA. Para lograr una mayor proteccidn le-—
gal en el mercado nacicnal frente a terceros, los empresa-
rlos, comerc1antes Yy prestadores de servicios que usen o de-

seen usar marcas para distinguir productos o serv;cxos, de—

ben registrarlas ante la autoridad administrativa competente

DECIMATERCERA. En el &mbito nacional, el registro

de una marca debe ser solicitado ante la Secretaria de Comer

cio y Fomento Industrial, para lo cual esta autoridad ha ela

borado un formato de solicitud con’ el objeto de gue exista
uniformidad en el tramite y sobre todo pordque en la actuali-
dad dicho trimite se realiza en forma automatizada.

DECIMACUARTA. La falsedad o inexactitud de la infor

macidn proporcionada en la solicitud del registro de una mar
ca, puede generar en un caso raro, la pérdida del propio re-
gistro.

DECIMAQUINTA. Para efectos de evitar la negativa
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del registro marcario es recomendable gue al solicitarse

cho registro se tengan en cuenta los siguientes lineamien

a) Evitar la descripcidn del producto o servicio
gue desea proteger: »~ y sus caracteristicas.
b) Evitar el caricter engafioso de la marca.

* <) No seleccionar aguellas marcas gue gozan de p
tigio en el pais o intentar la biisqueda de té&
nos semejantes.

.. DECIMASEXTA.

Los principales derechos gue deriva

del . registro de una marca, son: exclusividad de uso, conc

sidn de licencias, transmisidn de los derechos de la marc

represidn de actos desleales en torno a la marca., .. . 07
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DECIMASEPTIMA. Entre los actos desleales que’la’ Ley

de Invenciones y Marcas reprime con relacidn a la marca,
tacan:

a) Usar.una marca sin consentimienteo dé su ﬁiful
para distinguir los mismos o similafééip' dﬁ¢
o servicios.qﬁe &ésta prétege.
b)

Ofrecer en venta o poner en circulagién'

tos protegidos por una marca registi da,

de haber alterado, sustituido o éﬁﬁ:lwido}

N cial o totalmente ésta.

des
ar,

tos
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DECIMAQOCTAVA. Las principales obligaciones gque de-
ben cumplirse para conservar la vigencia del xegistro marca-

rio SOTI- - N

a) Comprobaéién del uso de la marca dentro de los

tres anos s;gulentes a la fecha de conceSLOn del

~reglstro. R B N B N

b) Renovacidn del registro cada cinco afios, gozando
con un periodo de grac;a de seis’ meses adiciona-
les para efectuarla.

-DECIMANOVENA.Q~Cuahd0rla~concesién del registro mar--

cario tarda mi8s de cinco afios a partir de la fecha legal, 1la
renovacidn no se sujeta a los lineamientos fundamentales
(plazo de cinco afios para solicitarla, mds seis meses de gra
cia, debiendo comprobarse4e1 uso de la marca), sino gue debe
efectuarse dentro del prlmer afio de la expedicidn del titulo,
eximiéndose la comprobac1on del uso gue debe realléarse den-
tro de los tres afios a dicha exped1c1°n- Sin embargo, de
acuerdo con la ley de la materia todo reglstro marcario gue
no es renovado conforme a los citados lineamientos caduca de
pPleno derecho; en tales condiciones, es oportuno establecer
en la misma, gue en el caso de referencia, al pagarse los de
rechos correspondientes a la expedicidn del titulo, simulti-

neamente se solicite la renovacidn, con el objeto de evitar

el nacimiento de un registro aparentemente caduco.
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VIGESIMA. Los efectos del registro de una marca pue

den concluir por:

a) ’‘Caducidad, originada”pof la falta de renovacidn

del registro.

- b) Extincidn, gue puede producirse por falta de uso

de la marca, por el uso de la marca en forma dis

tinta al registro o por transformacidn de la mar

ca en nombre genérico.
c) Nulidad, generada por diversas: causas, entre las

gue destacan:

1. -La concesidn del reglstro en contravenclon'

de 1las dlSpOSlCloneS de 1a ;e de la mater;a.

1nadvertenc1a o di

2. El caso en gue por error,

ferencia de apreciac1on 1a autorldad ‘otorga

un registro, 1nvadlendo otro exxstente, por

tratarse de una marca igual o semejante en

grado de confusidn, amparando ademas los mis

mos o similares productos o servicios.

d) Cancelacidn, gue puede producirse a peticidn del

titular de la marca, © bien por la especulacidn
o uso indebido en el precio o caliad de los pro-

ductos o servicios amparados por la marca, en

perjuicio de los consumidores o de la economia

naciocnal.
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VIGESIMA PRIMERA. La transformacidn de la marca

en
nombre gendrico, se debe a que con motivo de su difusidn y

publicidad,

M titular provoca o tolera gue se use como nom-
bre genérico de los productos o sexrvicios gue distingue, de
tal suerte gue para la opinidn piblica la marca pierde su ca

ivo con re pecto de estos.

VIGESIMA SEGUNDA. La Ley de Invenciones y Marcas. . es
tablece un procedimiento administrativo para la declaracidn
administrativa de nulidad, extincidn o cancelacidn del regisg

“r& ‘marcario, duyas fases en esencia comprenden:

‘a) Pfésentacién de solicitud.
b) Contestacidn de soclicitud.
c) Ofrecimiento y desahogo dgip:uebas}
a) ‘

Resolucidn administrativa, que ademids de notifi-
carse a los interesados, se‘pﬁblica en la Gaceta
st aoie de rInvenciones y Marcasy

tViGESIMA TERCERA - La ley de la materia exime la ob-
servancia del pfocedimiento administrativo en los casos de
caducidad del registro y de extincién por falta de uso de la
marca, sefialando gque dichos supuestos operan de pleno dere-
sin embaxrgo, tan pronto como estos se presentan se

. ‘efectia la anotacidn en

el expediente respectivo y se reali-
za su publicacidn en la

Gaceta de Invenciones y Marcas.



VIGESIMA CUARTA.

El registro marcario que ha caduca
do,

se ha extinguido o cancelado voluntariamente, puede soli
citarse exclusivamente por su extitular dentro del primer
afio de la fecha de caducidad,

extincidn o cancelacidn vo  in--
taria, supuesto en

el cual injustificablemente el pago de de
“rechos es excesivo

en relacidn con el pago realizado por la
expedicidn de un registro ordinario.

Pasado el citado plazo
cualguier persona‘puede solicitar el registro.

...VIGESIMA QUINTA.

En el mundo moderno existen marcas
que con motivo de una variedad de factores como son-.entre

otros: publicidad, propaganda, reputacidn intérnacibﬁél;'éb—

der de atraccidn hacia el consumidor, importancia deluso y

de las ventas, adguieren &xito y prestigio entre’ el pilblico
consumidor en general. Dichas marcas son conocidas con el
nombre de notorias.

VIGESIMA SEXTA. Los antecedentes de la proteccién
legal de la marca notoria se encuentran en el plano interna-
cional a principios de siglo, concretamente en 1la Reunidn Ade
la Asociacidn Internacional de la Propiedad Industrial, efeg
o

tuada en Francia en 1901 y culminan con las revisiones del

Convenio de Paris para la Proteccidn de la Propiedad Indus-
trial llevadas a cabo en La Haya, Londres, Lisboa y Estocol-
mo de las gue nace el actual texto de su articule 6 bis rela
tivo a la proteccidn de dicho signo distintivo.
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VIGESIMA SEPTIMA.

L.as leyes mexicanas de marcas de
1889, 1903, 1928,

1942 y la vigente de 1975 al expedirse,

adolecieron de disposiciones expresas para proteger la marca
notoria, contra aguellos gue sin escriipulos se aprovechan de

su prestigio, para comercializar productos o servicios, re-
POt

iciendo,: imitando o falsificando la marca, causando per-—

jaicro a los- titulares de la marca,

a los consumidores y a
la nacidn.

IGESIMA OCTAVA.

La falta de disposiciones expresas

.sobre’ la’prqteccién de la marca notoria, propicid gue al aus
picio 'de

las”" mencionadas leyes creciera la pirateria.

Ante
-.esta situacidn los afectados,

litigantes y autoridades admi-
nistrativas y judiciales, con el propdsito de reprimirla, re

currieron a la aplicacidédn del Convenio de Paris para la Pro-
teccidn de la Propiedad Industrial, pero lamentablemente las

autoridades judiciales no ceoincidieron en reconocer la apli-

cacidn de este instrumento,

generindose contradiccidén de cxi
terios.

VIGESIMA NOVENA. La citada contradiccidn de crite-
rios en México, origind inseguridad y desconfianza en la re-

gulacidn de la marca notoria, causando confusidn entre los
o titulares, los litigantes y las propias autoridades, conti-
nuando entonces el crecimiento de la pirateria de la marca
notoriai '
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TRIGESIMA.

Con el afan de poner remedio a la mencig
nada situacidn,

se reformd la Ley de Invenciones y Marcas,

incorporando en forma expresa la proteccidn d« la marca noto
ria.

TRIGESIMA ERIMERA,V No obstante gue en la actualidad
"1a Ley de Invenciones y Marcas protege la marca notoria, ai-
cha proteccidn ha resultado deficiente y prueba de ello es
gue continifia el crecimiento de la pirateria en este rengldn.

_...TRIGESIMA SEGUNDA. Entre:lasteﬁi¢ienpi§s de la in-

ley en torno a la marca notoria, pueden citarse:”

a) Carencia de dispcsicién.e?éresa ﬁéré‘éro£e§éf~1a
marca respecto de productos o servicios diferen-—
tes a los gue distingue. '

b) Falta de un sistema gque permita a la autoridad
administrativa competente, tener un control so-
’ Y “rwére las marcas gue estime notoriaﬁente cénocidés.
o)

Carencia de disposicidn expresa para proteger la
marca notoria dentro del catilogo de conductas

delictuosas consagradas por la Ley de Invencio-—
nes y Marcas.

TRIGESIMA TERCERA. Para una eficaz proteccidn de 1la
marca notoria en la legislacidn mexicana de marcas,

se sugie
re:



a) Incorporacidn de una disposicidn en la gue en
forma expresa se proteja la marca notoria con re
lacidn a productos o servicios diferentes a los
gque &sta distingue.

. b)

Establecimiento por parte de la auntoridad admi-

—nistrativa.de un indice de marcas notorias en el
que se inscriban a peticidn de parte interesada

aguellas gque a su juicio estime como notorias.

F”Dicﬁéfipdice tendria 1la

i

utilidad siguiente:

‘Constituir un control de marcas notorias en

M&xico.

2. Ser fuente f£idedigna de consulta con carac-—
ter obligatorioAprevio al otorgamientoidel
registro ordinario de una marca.

3.

Coadyuvar en la represidn de los actos des-

leales cometidos en contra de marcas noto-
T rias.
Incorporacidn dentro‘del cat@logo de conductas
Vde;gcguosas consagradas y sancionadas por los ax
1Mticuiés 211 y 212 de la Ley de Invenciones y Mar
cas, a las siguientes:

1. Usar sin consentimiento de su titular una

marca notoria para distinguir los mismos o
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similares productos o servicios gue proteja.
2. Ofrecer en venta o poner en circulacidn pro-

ductos © servicios protegidos por una marca

notoria, habi&ndolos alterado.

Ofrecer en venta o poner en circulacidn pro-
ductos ¢ servicios protegidos por una marca
notoria, despu&s de haberla alterado, susti-
trido o suprimido parcialmente.

TRIGESIMA CUARTA.

ar ot e
.eial. naturale

za

e n - MO, -

La marca notoria debido a su espe

penetié'§iofundamente en la mente dél‘consg

.quien -la asocia de inmediato con el producto o servi-

cio gue distingue y la identifica en cualguier parte del mun
do en gue se encuentre.

Es decir, el prestigio de la marca
notoria ocasiona gue los productos o servicios gue amparxen

rebasen las fronteras de su pais de origen,

siendo entonces
necesaric.que..las legislaciones marcarias del mundo cuenten

-con normas protectoras gue permitan una eficaz represidn de
actos desleales cometidos en contra‘de la marca notoria, por
B parte de aguellos gue buscando un enriguecimiento ilegicimo

se aprovechan de su prestigio imiténdola o reproduci&ndola

con algunas adiciones, causando perjuicios a los titulares
de dichas marcas,

a los consumideores vy a las propias nacio-
nes gque ven afectada su imagen y economia.

México represen-
ta un caso tipico de abundante pirateria sobre marca notoria,



irregularidad gue para ser abatida © cuando menos. disminuida
a su minima expresidn deben seguirse los lineamientos marca-

dos o semejantes’ a los establecidos en la presente tesis.
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182
Distrito Federal: 123, 125
pivulgacidn: 179.
Documentacidn: 27, 101, 103,
106, 115, 120, 130, 222
Doctrina: 26, 32, 52, 191
Domicilio: 97, 101, 115, 116,
120, 130, 140, 156
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pominio piblico: 138, 150 i30, 137, 199, 200, 202,
216 ;
. . - - ‘Estado: 14, 62, 183, 203
Economia nacional: 161 .
. Estados Unidos: 75, 179, 1383,
Edad Media: 2, 4 .
: 212
Edictos re. es: 5 -
. Estanco: 43
Eficiencia: 217 i
B = - g : Estocolmo: 8,.9, i3, 118 ,
. Egipto: 2, 3 T1so =
Ejecutorias: 59, 63, 194 N -
. g ST TS K i B} . Etigueta: 55, 98, 99, 1.0,
Empresa comercial: 9, 97, .
io04, 1i28, 130, 134, 137,
206, 209 -
. . 139, 141, 154
Empresa industrial: 9, 69, . .
o7 Examen administrativo: 103,
R I FIPE v U NP S 105 166 110
- --Empresario:r 6, -127,.139, - i i !
A “i4e o C - . . Examinador de marcas: 106 -
s s e pren 2 I T el e e i Excepcidn: 163, 213 ’
Engafno: 117, 141, 154, 178, o
Excomulgacidn: 21
210, 216
T . L Exito: 178, 193, 196, 209
Enrigquecimiento ilegitimo: - .
Expediente: 106, 120, 121,
123, 178
134, 145, 148, 163
Epoca actual: 2 .
. . . Explotacion: 114, 1316, 118,
g o 129, 131, 136, 146, 163
TrmeeEpogar colondals <2,-17,-18, o2 o ’ ’
i iane . 204..22,..40 ’ E £ . 141 1a2
. xportacidon:
Epoca moderna: 2, 5, 14, 28 P . !
. Extincidn, causales de: 146
Epoca precolonial: 2, 15 .
R Extranjero: 8, 97, 101, 140,
Equidad: 164 ' 141, 142,.153, 154, 157
~+- 'Error: 99,155, 156, 161, S 179' 203(’212' 220’ 222’
182, 210, 213 223' . ’ ‘ .
Esclavitud: 16, 17

Espafia: 17,79 X

Especie: 53, 57, 59, 61, 64

Establecimiento: 692, 97, 1l1ii,
iy, 1127, 120, 122, 124,

Fabrica, ubicacidn de la:
139, 140
Fabricacidn: 129



Fabricante: 53, 61, 62,

75
Facultad discrecional: 110,
205 - o -
Fallo judicial: 206
Fecha legal: 38, 79, 81, 82,

@5, -104, 108, 111, 113,
e ‘A30, *1331,7135, 145, 152,
153 e R e

Fecha de expedicidn: .111, .
130, 135

Fecha de prioridaa: 111

Fianza;

- F1aEdign

L Figura:

¢ !2§3P,2212:T
‘98, 128, 141 . . -
""Figura noé rfegistrable: 100
Filigrana hispana: 17
Formato para solicitar una
marca: 924, 95, 97, 100,
129, 133
Formalidades: 24, 56,
»igotggggzﬁa: 130, 134 -
“Francia: 76, 77, 180,
Fraude: 3 ' o

.

Fruit of the loom,
217

marcas

Fuego, marcas de: 17, 20, 22
Fuerza gubernamental: 66

Funcionario: 18, 95, 111

Ganado, marcas en el: 17

Garantia: 24, 25, 62, 162,
ige, 202, 214

. Gobierno: 179, .212,

‘Hecho en Mé&xico,

58, 65

W
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©

Género: 64, 185, 196

Ginebra: 14, 184, 191

220, 223

Gravamen: 164

Grecia: 2, =2 .

Gremios, marcas en los: 5,
23

Gucci, .marcas: 206,

207, 209,
210

Guerlain, marca: 203, 204,
205 4 .
Guerra mundial: 182

leyenda: 33,
34, 141, 142 ‘ .
Hecho notorio:s -195
Herramientas, marcas en las:

3, 4 .
Hierro, marcas en el: 17, 22
Hipbdtesis: 1107.163 - = - .

Idioma: 114, 142,143, 154
Imagen: 118, 179, 212
Imperic Romano, disolucidn
del: 2, 3, 4 ’
Imprenta, invencidn de la: 6,°
21 :
Impuesto: 16, 31
Impugnacidén: 75, 81, 82
Inaccidn: 67

Incumplimiento: 24, 33, 34,



131, 135, 140, 141, 145,
147 '
Independencia mexicana: 2,
23
Indias: 19
Indicaciones en la marca: 38,
" 139, 140, 143, 154
Indigeﬁas: is, 16 o
Industria: 15, 16, 53, 63,
67, 219
Industrial: 53, 55, 56, 69
Inexpugnable: 81, 114 °~
Infraccién-adminiétfaff;a;m
.38, 123, 124, 125, 138,"
140, 141, 142, 215
Infractor: 19, 20, 123, 126,
138, 139, 142, 215
Innovacidn: 30, 32, 34, 36,
55, 189
- Inscripcidn: 101, 115, . 116,
e~ 118,--119, 221, .222, .
Inspeccidn, diligencia de:
123, 130, 215, 216
Instructivo para solicitar
una marca: 102
Instrumento: 12, 53, 181,
i86, 198, 206, 207
Intelecto: 68
Intelectual: 67, 73 ;
Intencionalidad: 123, 138,
215 .
Interés: 70, 159, 180

Interés econdmico: 62, 63,
68

Interés piblico: 120, 204

Interesado: 184, 185, 186,
188, 189 - o -

Interpretacidn: 2-1 ‘

Invalidacidn: 185, .88, 189,
204 ST

Invenciones y Marcas, Gaceta
de: 82, 111, 121, 134,
145, 147, 148, 151, 153,
154, 156, 159 ’

‘Inventario: 124, 216 7

Inventor: 65 . S

Invento: 65 ) )

Irregistrabilidad, causales
de: 104, 197, 205, 211

Japdn: 77

Jordache, marca: 212

Juicio: 35 .

Jurisdiccionado: 183, 184

Jurisprudencia: 26, 59, 63,
191, 194, 195, 208

" Justicia: 126

Juzgado: 27, 35
Kodak, marca: 6

La Haya: 8, 11, 32, 185
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Legalidad: 162 Ley de titulos y operaciones

de crédito: 28

Ley federal de derechos: 102,
Legislacidn internacional: 7, 111, 164

78, 178 Ley francesa: 7, 29 .
Legislacidn nacional: 52, Ley inglesa: 7
R 55, 80, 113; 179,196,
is7, 207, 212 U7
Legislador: 23, 220 - -

CE uso de los signos marca-
) Lex cornelia: 3 rios: 36

Legalizacidn: 10

1
Legislacidn civil: 118

. Ley gque regula los -‘lerechos
de los inventores y el

alemana: 7 Ley sobre el control y regis
de Invenciohnhes y &arcas:
'35, 36, 37, 57, 795781, ¢
23, 99, 102, 104, 105,

’ , 1377 138,

tro de la transferencia

de tecnologia y el uso y
explotacidn de patentes y
marcas: 115

‘128, 129, 13177 o
140, 142, 144, 148, 151,
152, 155, 157, 158, 159,

162, 179, 180, 204, 206,

Ley sobre el registro mercan
til: 24, 27

Leyendas en la marca: 31, 33,

210, 211, 212, 214, 215, 34, 38, 57, 99, 100, 138,
26, 217, 219, 220, 221, 139,
Cage . o -

141, 142, 143, 146,
2 S 154 -
222 .-

.iibertad, pena privativa de”
lia: 20, 27, 125

Libros, marcas en los: 20,
21, 22

Lef de‘la §répiéaad‘£;éd§—
trial: 34, 36, 37, 57, 81

Ley de marcas de f&bricas:
29, 30, 55, 80

Ley de marcas industriales y
de comercio: 27, 28, 30,
31, 32, 55, 80

Ley de marcas y de avisos y

Licencia de marca: 114, 115,
116, 117, 118 '
Licencia de marca, termina-

cidn de la: 118

nombres comerciales: 32, Licenciante: 114, 117

56, 81 Licenciatario: 1ll4, 117
Ley de sociedades mercanti- Lispboa: 8, 185, 188 .
les: 28 e

o Litigante: 14, 197, 211



Londres: 8, 185, 186, 187

Mala fe: 77, 157, 185, 188
Mandato judicial: 118
Marbete: 28, 99, 100
Marca:-2, 4, 5, 6, 7, 9, 12,
! is8, 19, 20, 25, 286,
31, 33, 34, 53, 54,
59, 61, 62, 63, 64,
67, 72, 74, 96, 98, 99,
00, 105, 106, 107, 109,
111, 113, 121, 130, 131,
-7 136,-137, 143, 149, 150,
. 153, 154, 155, 156, 161,
wrwm ot 180, 183, 184, 185, 186,
is88, 189, 191, 1%2, 194,
i97, 200, 201, 203, 204,
207, 208, =212, 213, 218,
221 ’
Marca, caracteristicas de
i+t 1a:- 2, 36, 56,
Marca colectiva: 5

Marxrca compulsiva: 5

Marca, conceptuacidn de la:
29, 36, 52, 54, 57, 58,
60

Marca cdntemporénea: 17, 18

Marca de alta reputacidn:
121

Marca de alto renombre: 191

Marca de familia: 4

Marca de fabrica: 9, 55, 65,

59, 60, 63
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is3, 184, 185, 186, 188,
189
Marca de gran fama: 191, 122
Marca de impresiones: 22

‘Marca de prestigio: 186, 121,

212, 217, 218
Marca de producto: 23, 94
Marca de publicacioneé:'ZZ
Marca de renombre universal:
191
Marca de servicio: 9, 37, 58,
64, 74, 76, 93, 924
Marca de'sefvicié;”b&ggéc—
cidn de la: 10

‘Marca, derecho a la: 26, 64,

65, 68, €69, 71, 72, 75,
76, 77, 78, 80, 82 -

Marca, derechos del titular:
29, 94, 111

. Marca, descripcidon de la: 99,

100, 105

- Marca, empleo de la: 3, 16,

17, 18, 19, 20, 21, 24,
26, 56, 122, 146, 147,
148, 150, 180
Marca engaibosa: 31, 105
Marca, especialidad de la:
55, 192, 205, 213, 214
Marca, evolucion juridica de
la: 2 .
Marca ex-libris: 20, 21, 22
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Marca extranjera: 21, 38

221, 222
Marca, falsificacidn de la: Marca notoria, proteccidn de
5, 30, 117, 197 - Xa: 10, 37, 178, 179, 182,
Marca, finalidad de la: 56, ig4, 187, 190, 197, 205,
59, 63 206, 207, 208, 210, 211, .
Marca, ‘funciones de la: 4, 212, 213, 214, 716, 217,
3 S B3 - e m e e 07 220, 222, 223 .
” " "Marca individual: 4 7 oo - larca notoriamente ctonocida:
Marca ilicita: 187 . ¢ . iB4, 185, 187, 188, 189,
Marca, imitacidn de la: 7, * 191, 194, 200, 201, 202,
ig3, 185, 1is6, 187, 188, 204, 205, 206, 207, 209,
i89, 197, 209, 210 ’ 210, 213, 218
”a““f“*maiba“ihndmiﬁadar“957”997'”" " Marca, obligaciones del titu
106, 119 . ST lar: 29, 94, 112, 119,
T Marca medieval:r 5,6 TTTYTSIOoe - i28, 1i29, 130, 131, 132,
. Marca mexicana: 12, 38 - 134, 136, 140, 141, 144,
R Marca mixta: 95, 119, 128 145, 146, 148
Marca modermna: 6 Marca obligatoria: 35
Marca nominativa: 128

Marxrca oficial: 3

. Marca

no registrada: 33, 34
_notoria: 178, 180, 181,

. -

183, 18a, 185, 187 Tivo,

Marca par@sita: 78
Marca privada: 4

Marca, prohibicidn de uso: de
F 191,-192, 7197, 198, 205, la:z 10 - S
£ 206, 208, 210, 211, 212, Marca, proteceidn legal de
, 216, 219, 220, ’ ~ ia: 5, 1i, 72, 76, 83, 94,
= o 2231, 222, 223 © es, 107, 111, 127, 132,
. Marca ﬁotoiia, concepto de 137 -
la: 179, 190, 191, 193, Marca registrada: 30, 31, 34,
196 ’ ’ 81, 82, 93, 113, 115, 119,
Marca notoria, incorporacidn i1z20, 121, 122, 124, 125,
de la:=: 179, 211, 216 X126, 130, 132, 137, 138,
Marca notoria, Indice de:

139, 140, 141, 142, 143,



146, 148, 152, 153, 157,
159, 163, 222
Marca, reproduccién ‘de la:
ls8s, 186, 188, 189,
~Qp1, 202, 205, 217
AMa:ca semejante: 74, 78,
... 82, 107, 113, 151,
-156, 184, 212
Marca,

197,

79,
i52,

significacidn doctri-
naria de la: 53, 54

Marca, significacidn gramati

cal de la: 53
.. Marca, significacidn Juridi-
T ea de 1la: 33
Marca,

titular de la: ‘267
27, 38, 62, 64, 72,

74,
109, 1i2, 114, 1116, 117,
ils, 122, 136, 137, 147,
148, 157, 159, 162, 163,

201, 223

L, . Marca, transformacidn de la:

Y48 149,150 T TS
Mercado: 73, 77, 93, 131,
142, 192

Mercancia: 7, 25,

60, 64, 124
Mercancia, =

30, 53, 57,

aseguramiento de
la: 38, 124, 126, 216

Mercancia,
19

Mercancia,

decomiso de la:

procedencia de
la: 24, 53, 54, 69
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Mercedes Benz, marca: 217

México: 9, 11, 13, 14, 8O0,
93, 137,143, 162, 178,
179, 189, 190, 191, 193,
is7, 188, 199, 200, 201, -
202, 203, 2061 207, 208,
209, 2131, 23°, 213, 217,
219 o
Ministerio PGblico:
Modelo industrial: 9, 65
Modificaciones: 104, 105,

115, 128, 146, 185, 186,
189 PR . -

Monopolio: 23

126, 159

«

Monarquia: 6, 18
Moral: 105

Multas: 38, 123, 125, 138,
215

Mundo material: 66

Mundo exterior: 70

-

Nacidn: 23, 162, 193, 204:
Nacionalidad: 97, 119,

ise6
Naturaleza: 33, 60, 70, 117,
129, 137, 140, l1la1r, 183,

207. ]
Naturaleza juridica: 64, 65,
68, 72, 73 :

Negligencia: 149, 164
Nike, marca: 178, 212
Nombre: 97, 101, 111, 1186,
117, 119, 130, 156, 157

s
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Nombre comercial: 9, 31,

34, Ordenanzas: 18, 20, 24
59, 107, 122 .Ordenanzas de Bilbao: 23, 24
Nombre gené&rico: 148; 149, Ordenanzas de ensayadores:
150 19 ’
Norma juridica: 3 Ordenanzas de herreros: 20 .
Notificacidn: 130, 147 Ordenanzas de panideros: 20
Notorio: 195 Ordenanzas

Notoriedad: 193, 195, 199,

del Marguez de Ca
207, 222

dereyta: 18 . )

Ordenanzas del Virrey Fuen
Novedad, examen de: 32, 103, Clara: 19

106, 110, 156, 160 R Orfebreria, trabajos de: 15
Nueva Espafia: 33 Organizacidn gremial,

en la: 19, 23

marcas
._..Nulidad, declaracidn de: .33,

199, 201, 202, 203 o Organizacidn Mundial de la

e Propiedad Intelectual: 13,

Objecidn: 105, 147 96, 133, 144
Objetivo: 13, 138, 190, 221 Origen: 33, 61, 62, 178, 197,
Objeto material: 57, 61, 65, 205, 214, 216
22 Origen, pais de: 10
_ Objeto inmaterial: 65, 72 - Originalidad de la marca:s
~~- .Objetos de oro, marcas en - 109, 192
i13§?'19‘>“”t - - Oscar de la Renta, marca:
Objetos de plata, marcas en 178

los: 18, 19
Obra artistica: 70, 73 Pais: 8, 9, 10, 11, 12, 13,
32, 75, 76, 79; 97, 143,
is1, 1is7, 158, 178, 180,
181, 183, 184, 185, 186,
iss, 189, 190, 191, 192,
Obosicién: 78f‘149 is%4, 197, 204, 207, 208,
Orden piblico: 65, 105 209, 210, 212, 213, 215,
Orden real: 5 221, 222

Obra literaria: 65, 70, 73
Omega, marca: 187 '
Omisidn: 220

Opinidn piblica: 149



Pais, economia del: 33

Pais miembro: 9, 12, 14, 189,
204 )

Pais unionista: 8, 10, 184,
i85, 188, 189, 208

Panam&: 79

... Partes: 125, 159, 207
Patentes de invencidn: 9,

- 34, 70 =
Patentes y marcas, oficina
de: 31
sl Patrimonio:z 178, 216 - - i
el Periodicidad: 129 - .o

Petjqicio: 27, 31, 104, 123,
138,-148,. 187, 190, 197,
203, 212, 215
Perpetuidad: 65
Persistencia: 123, 216
Perscna: 26, 58, 66, 67, 69,
70, 73, 77, 78, 100, 113,
Aiasnesli120, 163, 187, 188, 189
FETTrIT perSonal fisica: 54, 63, 93,
) 101 - - .
Persona moral: 5S4, 63, 93,
101
Personalidad: 69, 101, 102
Pintor, marca del: 3

Pirateria marcaria: 7, 8, 80,
132, 178, 17, 208, 212,
214, 217, 219, 220, 221,
222, 223

Playboy, marca: 217

N
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Plazo: 75, 78, 79, 81, 82,
104, 105, 108, 110, 114,
115, 119, 132, 136, 144,
153, 155, 158, 163, 184,
185, 187, 188 L

Pleno Derecho, efettos‘de;
94, 131, 134, 145, 161, -
162 i

Poderxr: 101

Poderdante: 101, 102

Poderes, Registro General
de: 102 ~

Postulados: 208. B . =

Prictica administrativa: 32

Practica Judicial: 32

Precio: 161, 162

Prejuzgar: 126

Presidente de la Republica:
29, 30, 32, 34, 198, 212

Prestacidn de servicios, em-
presas de: 9, 63, 93, 97,
154 -

Prestador de servicios: 53,
s8, 127, 139, 146, 150

Prestigio: 117, 121 155,
178, 193, 194, 197, 202,
205, 212, 223 -

Primer uso de marca: 76, 79,
80, 82, 96, 113, 152, 156

Principio de especialiad:
205, 213, 214

Principio de igualdad de tra

3 -
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tamiento: 9 Propiedad industrial, Gaceta
Principio de independencia: 10 de Ya: 81
Principio de proteccidn de -Propiedad intelectual, pro-
la marca "tal cual'™: 10 teccidn de la: 13
Principio de territorialidad: Propiedad intele -tual, unio-
213, 214 nes de: 13 .
T Procedimiento administrativo: Propiedad material: 70 -
T 109, 128, 147, 150, 151, Propiedad, presuncidn de: 75
2 153, 156, 157, l&62 Propdsito: 63, 131, 136, 140,
R Produccidn, lugar de: 139, isz, 212, 221
140

Propuesta: 180, 181, 183,

-—.. Producto, procedencia del: ise, 220, 222, 223 .
e BX e PrSrroga: 131, 144 X
-frééuctor; 7, 57 Proteccidn extraterritorial:
_'P¥oductos:l 3, 4, 6,8, 13, 8 . .
22, 26, 54, 55, 58, 61, Pruebas: 147, 222
62, 64, 69, 72, 73, 74, Publicacidn: 81, 82, 111,
76, 77, 78, 79, 82, 93, 121, 134, 145, 147, 153,
96, 105, 107, 108, 113, 154, 159 } )
1ie, 117, 122, 123, 129, Publicidad: 150, 158, 161,
133, 137, 138, 178, 192, 194, 196, 202,
143, 144,..148, 222. — TS
156, 157, 161, POblico: 93, 138, 141, 149,
185, 187, 188, 161, 182, 192, 195, 213

192, 193, 196,
201, 202, 205,
214, 215, 216,
223
. ~ Promulgacidn: 28
Lwois v Propaganda: 149, 178, 192, -
194, 196, 222 Ratificacidn: 13, 33, 63,
Propiedad industrial: 8 160, 207

Quaker, marca: 6
Quinto real: 18
Quejosa: 61, 209




Razdn Social:

57, 59
Reciprocidad internacional:
153 - - -
Rechazar: 185, 186
Regalias: 114
Registro de comercio: 27, 28,
31
Registro de marca-z io0, 11,°F
27, 31, 32, 36, 37, 52, =
s6, "74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 82, 96, 1105, 109,
o112, 114, 127, 128, 133,
"'1a3, 1ae, 151, 152, 154,
"™Miss, 156, 157, 158, 181,
i83, 185, 186, 188, 189,
190, 202, 203, 204, 222
Registro marcario, caducidad
del: 33, 134, 136, 145,
146, 147, 162, 163
Registro marcario, cancela-
cidén del: 33, 37, 109, .
159, 160, 161, 162, 184,
" 1ss. - :

Registré marcario, causales
de nulidad del:

33, 151,
152, 153, 154, 155, 157,
159
Registro marcario, concecidn

del: 31, 32, 38, 79, 82,
94, 107, 1110, 112, 114,
127, 132, 144, 147, 151,
221

Registro marcario,
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duracidn
del: 29

Registro marcario, efectos
del: 131, 144

Registro marcario, extincidn
del: 109, 128 129, 131,
146, 147, 150, 162, 163

Registro marcario, extranje-
ro: 157, 158, 222

Registro marcario internacio

nal: 11, 35

11, 207
Registro marcario,
del: 105, 1108,
203, 205, 206
Registro marcario,
del: 94, 144
Registro marcario,
cidn del: 37,
Registro marcario,
del: 26, 31, 32,
131, 132, 133,
136, 144, 147,
Registro marcario,
especial del:
Registro marcario,
98, 99,
Registro marcario,

en el:

de cancelacidn:
Registro marcario,

de renovacidn:

109,

33,

131,

Registro marcario nacional:

negativa
202,

pérdida

prohibi-

207

renovacidn
37, 38,

134, -135,
163

renovacidn
37

reservas

104

solicitud
159
solicitud
i32,



~ism-- REgistro PGblico de Com

133, 135, 136, 144
Registro marcario, solicitud
del: 79, 81, 93, 95, 100,
101, 103, 104, 106, 1l08,
i, 113, 140, 153, 156,
202, 209, 221
JMRegi§tro ma{cario, tramita-
o ‘¢idn del: 31, 93, 106,
107, 108
"Registgo Nacional de Transfe
rencia de Tecnologia:
v:--115, 116, 118, 119

cio: 101

Reglamento de la ley de la -
propiedad industrial: 34,
35

Reglamento de la ley de mar-
cas industriales y de co-
mercio: 30

‘.Reglameﬁtc Qe la Ley de In-

.-venciones y Marcas: 38,
© 77793, 102, 134, 162, "215
Reglamento de la ley de Marx-
cas y de Avisos y Nom-
bres Comgrciales: 32, 33,
56
Reglamento y Aranceles Rea-
les para el Comercio Li-
.o..-bre de Espafia a Indias:
19, 23
Rehusar: 188, 189, 204
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Reincidencia: 20, 123
Relaciones comerciales: 30
Relaciones industriales: 30
Renacimiento: 6
Representante: 101, 157
Reputacidén: 178, 193, 196
Reguisitos: 24, 5¢5, 58, 61,
74, 93, 95, 10 , 104, 110,
ii18, 163, 210 - )
Reregistro: 163, 164
Rescisidn: 114
Resolucidn Administrativa:z
31, 94, 109, 124, 148,
150, 199, 207, 208, 21S

' 'Retroactivo: 77

Revocacidn: 31, 35
Reyes catdlicos: 16
Riesgo: 136, 139, 140
Roma: 2, 3

Salario minimo 123

Sanciones: 5, 24, 34, 115,
123, 138, 140, 142, 143,
147, 215, 222

Sears, marca: 201, 202

Secretaria de Comercio y Fo-
mento Industrial: 79, 93,
112, 126, 141, 1592, 209,
212

Secretaria de Economia: 199

Secretaria de Industria y Co
mercio: 202



Secretaria de Patrimonio y Sistemas protectores de la mar
Fomento Industrial: 204 ca: 52, 74
Secreto industrial: 70 Sistematica: 198
Semantica: 191 Sociedad de Naciones: 182, 183
Senado: 198 Soliritante: 31, 95, 97, 107,
Servicios: 6, 13, 54, 58, +10, 155, 163, 202, 206,
.64, 72, 73, 74, 76, 77, 209
X ‘78, 79, 82, 93, 96, 105, Sprite, marca: 202, 207
107, 108, 113, 1lie6, 111i7, Sucesidn: 118 .
‘122, 123, 128, i29, i3o0, Suiza: 76 -
i32, 133, 137, 138, 1la4, Sujeto: 66, 77
-149,..152, 154, 156,  Supletoriedad: 125
7..161, 162, 164, 192, _ Suprema Corte de Justicia
. 197, 213, 214, 215, 75, 194, =211 )
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