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IHNTRODUCCION.

El desarrollo tecnoldgico en los tiempos actuales
ha dado lugar a ta constante creacién de invenciones y mejo
ras a éstas, que otorguen mayores ventajas a la industria -
en la produccién de una gran diversidad de productos nuevos
y mejores frente a los de sus competlidores, a fin de colocar
y dar a conocer las mercancias de una determinada empresa ¥

obtener la preferenclia de éstas frente a los consumidores.

Es una respuesta a las necesidades industriales de
tratar de proteger la amplla gama de derechos intangibles -4
que nacen de este proceso tecnoldgico,comercial y econdmico,
que la propledad industrial en una eterna lucha contra la ~-
competencia desleal, busca hallar el camino hacia la lealtad
comercial e industrial, regulando la creacidn de invenciones
nuevas y de 1los signos distintivos, as{ como el uso de éstos,

principalmente a través de la Ley de Invenciones y Marcas.

Sin embargo, al hablar de propledad industrial, no
sdlo nos referimos al exclusivo sector industrial o empresa-
rial, sino que se extiende a todos nosotros como publico con
sumidor que somos, ya que en el desarrollo de nuestra vida -
cotidiana, nos encontramos a diario en constante convivencia
con las figuras juridicas que encuadran dentro de la propie-
dad industrial, es asi, que desde las primeras horas del dfa
consumimos leche "nido", atole "maizena" o cafe “legal" acom
pafiado de panque "Bimbo" o bien si se trata de adquirir pro-
ductos b4sicos para nuestra subsistencia o bien de otro tipo
que nos otorquen comodidades,acudimos en el primer caso a ---
establecimientos comerciales tales como "Aurrera', "Supera -
ma" o en el segundo caso a " Liverpool', "palacio de Hierro"
vperisur", etc., o bien, si celebramos algun aconte¢imiento
relevante, brindamos con “Champagne" o en alguna festividad



tradicional ofrecemos "tequila", o cuando simplemente vemos
televisién o damos un paseo por la calle, nos encontramas -
con anuncios comerciales como "Recuérdame", “A que no puedes
comer sélo una", "Chiquito pero grandiosc®, etc., que nos ~-
evoca de inmediato a un determinado producto; es en este or-~
den de ideas ejemplificativas con las que demostramos la re-
lacibn que guardamos con los signos distintivos ( marcas, nom
bre comercial, aviso comercial, denominacidén de origen ) y -
las creaciones industriales nuevas {patentes de invencidn, -
certificado de invencibn, dibuje y modelo industrial).

Sin embargo, pocas ocasiones nos detengmos a medi-
tar acerca de lo que hay antes y detrds de cada una de egtas
fiéuras comprendidas dentro de la propiedad industrial, es ~
decir, cual es el procedimiento a seguir para llegar a obte-
ner por ejemplo una marca, o ser titular de determinada in-~
vencibn, y una vez que la hemos adquirido los procedimientos
a seguir para conservarla, y por Qitimo como titulares de --
cualesquiera de las figuras juridicas comprendidas dentro de
la propiedad industrial qué acciones a ejercitar y el proce-
dimiento a seguir en contra de presuntucs infractores para -~
los casos de competencia desleal, invasién o usurpacién de -

los derechos confer{dos por la materia que nos ocupa.

Es en un intento de exponer de una manera hreve y
sencilla los principales procedimientos para la adguisicidn
conservacidn y pérdida de los derechos y los que deben segulr
se en contra de usurpadores de los mismos, por lo que se - ~
eiigid el tema del presente trabajo. En el capltulo primerc-
hacemos una resefia de los antecedentes, fundamentos juridicos
y concepto de propiedad industrial con la finalidad de sentar
bases sobre la materia; a continuacidn y en los siguientes ~
capitulos, descrihimos los diversos procedimientos administra



tivos y judiciales que establecen la Ley de Invenciones y --
Marcas y su Reglamento para la adquisicidn, conservacidn y -~
pérdida de 1os derechos a que nos referimos; igualmente con
templamos los gque sc siguen para la aplicacibn de sanciones

a los infractores de los dercchns de propiedad industrial. -
Por Qltimo, con la finalidad d» presentar un trxhkajo 1o més

completo posible y a la vez hacerlo practico y 0til, hemos -
anexado la jurisprudencia asi como algunas tesis de la Suprg
ma Corte de Justicia de la Nacidén y Tribunales Colegiados de
Circuito relacionadas con el tema de nuestra exposicidn, mig
mags que obtuvimos del sistema de computacidn de la Suprema -

Corte de Justicia de la Nacién.

México, D.F. 15 de Octubre de 1990.



CAPITULO I

ANTECEDENTES

CONCEPTO



ANTECEDENTES DEL DERECHC DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

En cuanto a las producciones industriales,"el recg
nocimiento de un derecho de autor o inventor no existe en la
antigiedad, en que la organizacidn industrial, se apoyaba -~
principalmente en el trabajo de esclavos o en la forma ser--
vil, sin que 1la institucidn, bastante secundaria, de los co-
legiog constituidos por los artesanos libres, llevara a la -
afirmacién de ningin monopelio industrial en ventaja del - -

mismo colegio o de sus componentes.

"En la Edad Media, toda la actividad industrial se-
desenvolvio en el campo cerrado de 1a industria corporativa.
El férreo dominio de ésta, llevaba consigoe todo procedimien-
to de fabricacidn, mejoramiento técnico, método nuevo 5 nue-
vo descubrimiento debido a los miembros de la corporacidn, -
quedase en provecho de &sta lo mismc que de los particulares
inventores. La corporacidn verificaba toda nueva invencidn y
procedimiento, y, en el monopolio constituido por ella, en--
contraba el inventor la defensa de todas las ventajas de su-
descubrimiento. Todo se referia a la corporacidn en la cual-
desaparecia el individuo, de donde la adopcidn del nuevo ha-
1lazgo o procedimiento si modificaban las reglas de la fabri
cacibn para establecer la regla nueva, no ya exclusiva del -
inventor, sino para la comunidad obligatoria, como la anti--
gia, para todos los miembros de la corporacién. Pero el sis-
tema inflexible de mantener inmutables los procedimientos de
fabricacidén y de imponer su general observacia, aungue enca-
minado a asegurar la igualdad absoluta entre los adscritos-
a la corporacidn e impedir 1la concurrencia interna en el - -
oficio, era sin embargo,un grave obstdculo a la realizacidn-
de los inventos y al progreso de la industria,

Por reaccidén contra esto, en los tiempos siguien- -
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tes tomd ancho campo el sistema de privilegios, con los gque-

se conferia al autor de inveunciones industriales la facultad

de la explotacidn exclusiva independiente de su proteccién -

en la corporacidn o en concurrencia con ésta. Queriendo un -

Estado crear o importar nuevas industrias en el pais o hacer

las desarrollar ripidamente, no encontrd mejor medic para -~

sustraerlo a la organizacidn corporativa, que asegurar a - -

su propia garantia bajo la forma de manufactura real y, con ~
ella, el derecho a la remuneracién del descubrimiento realiza
do.

Tales privilegios estaban determinados por un inte
rés politico preferente, pero al mismo tiempo con miras fisca
les, y constituidos bajo muy diversas y arbitrarjas formas, -
seglin los derechos concedidos al privilegiado. Pero las for--
mas mas comunes eran la concesidn de privilegios para toda la
industria implantada, independientemente de los productos par
ticulares, y el de privilegio por cualquier invencidn espe-, -
cial. Es ejemplo de 1la primera especie la concesidn hecha por
el rey de Francia en 1551 a un Industrial de Bolonia del pri
vilegio exclusivo, durante diez afios, de la fabricacién y --
venta en aguel estado y fuera de &1 de objetos de vidrio y -
espejos al uso de Venecia, con 1a pena de confiscacidn y mul
ta a los contraventgres.

Mi3s al multiplicarse las concesiones, se cred un -
régimen de monopolio abscoluto, a veces también perpetuvo, al-
lado de las corporaciones con agravacidn del principioc opues
to 2l de la libertad del trabajo. Ademds de ésto, los privi-
legios representaban también siempre una prerrogativa, un fa-
vor del soberano que constituia un derecho privado y de cuyo
arbitrio, mids que del méritc del inventar por el servicio --
prestado a la industria, dependia la existencia del privile-
glo. No eran el reconocimiento del derecho natural de todo -
individuo a los productos del propio trabajo intelectual.



Pero la explosidén de la Revolucidn Francesa llevo-
en primer lugar a la abolicidn del antiguo régimen de las --
corporaciones y del sistema de privilegios, suceslivamente a-
l1a consagracidn del principio de 1a libertad del trabajo y -
de la industria, y por lo tanto del derecho de los invento- -
res industriales ( ley de 7 de Enero de 1791). Aasi, abandona
do el campo de la conceSiones discrecionales, el monopolioc de
las invenciones se 1levd al reconocimiento de la especial pa
sicidn del inventor y de sus naturales derechos, y por 1o «-
tanto quedd libre del comercioc de los agravios de las conce-
siones administrativas y siempre arbitrarias.

En Inglaterra luego, donde el régimen corporativo- -«
habia tenido escaso desarrollo, las prerrogativas ge los at-
tores de inventos tuvieron su reconocimiento en el Estatuto-
de 1623, que es la primera ley en la materia y puede considg
rarse como la carta magna del derecho de los inventores y de
la libertad del comercio, de los que contiene en germen todp

el desenvolvimiento sucesivo.{ 1)

Entonces,debemos decir, que "fue Inglaterra el pri
mer Estado gue reconocid el derecho de Propiedad Industrial-
por una ley del Parlamento dictada en 1963. Le siquieron al-
gunos Estados Alemages, gue el siglo XVIII reglamentaron la-~
materia. Bn 1787 los fundadores de los Estado Unidos la con-
sagraron en la seccidn octava del articulo primero de la -~~~
Constitucidn al atribuir al Congreso la promocién del adelan
to de las ciencias y las artes Gitiles, garantizando a los in

{ 1). RAMELLA, aAgustin, Tratado de la Propiedad Industrial,

Tome I,"Inventos Industriales” Ed. Madrid, pp. 6y7.
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ventores, por un tiempo limitado, el derecho exclusivo a --
sus descubrimientos. En Francia, una Ley del 7 de enero de-
1701 declard que " todo descubrimiento o invencidn es pro--
piedad de su autor". Este principio, mantenido por 1a Cons-
titucién 6 de fructidor del afio I1I, fuéd reproducido, am---
pliado y reglamentado por otras leyes." (2)

Contemporaneamente a Francia, los Estados Unidos-
de América consagraban, en la Constitucidn de 1787, el dere
cho exclusivo de los autores e inventores sobre sus escri--
tos y descubrimientos, y reglamentaban de hecho la materia-
de patentes de la Ley de 10 de Abril de 1790.

Tales ejemplo fueron blen pronto seguidos por - -~

otros Estados mis progresivos." {3)

El desarrollo industrial del continente europeo-
se produce después del Congreso de Viena en log aflos ------

(2). TRONCOSO de 1a Concha, Manuel de JS. De ia Propiedad
Tndustrial y de la Propiedad Intelectual , Revista Juridica

Dominicana, p. 26.

(3). RAMELLA, Agustin. Tratado de 1a Propiedad Industrial

Tomo I "Inventos Industriales”" Ed. Madrid 1913.
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1814-1815, como consecuencia de la penetracidn y difusién -
de los grandes inventos ingleses en los demds paises de --
Europa y ello a pesar de disposiciones inglesas que prohi--
bian, sin la autorizacidén de la Oficina de Comercio, la ex-
portacidén de midquinas y de artesanos calificados, afios des-
pués, los demis paises de la Europa Occidental y los Esta--
dos Unidos de América empiezan a aportar también sus contri
buciones originales al progreso tecnoldgico. A mediados de-
siglo la industrializacidn progresa, surgen nuevas inven---
ciones y descubrimientos y aparece un nuevo sistema indus--
trial mis complejo, con la quimica de los colorantes, la --
electricidad, etcétera, si bien, todavia hay un crecimiento
moderado y se mantiene la especializacién de los paises con

sug industrias tradicionales.

Todavia no existia competencia plena fuera de las
fronteras de los Estados y las patentes sdlo eran vdlidas -
en el territorio del pais de su expedicidn.

El auge del comercio internacional hizo gues esta-
legislacidn de patentes empezase a no servir para la concu-
rrencia internacional y comienza a considerarse la necesi--
dad de dar proteccidn a las patentes procedente del extran-

jero.

Las discriminaciones a los extranjeros para obte-
ner patentes habia empezado a suprimirse y en los Estados -
Unidos en una ley del siglo pasado se da proteccidén a los -
extranjeros que lleven dos afios de residencia o que se natu
ralicen en el pais; una ley de 1832 del mismo pais otorga -
proteccidén a los extranjeros que lleven dos afios de residen
cia o gque se naturalicen en el pais; una ley de 1832 del --
mismo pais otorga proteccibn a trave§ de las patentes a los
extranjeros, los anteriores preceptos se van desplazando a-

legislaciones de los demis paises. En Alemania en el afio de
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1877 los extranjeros tenfan un régimen discriminatorio, - -
pues para registrar patentes tenf{an gue ceder su derecho a-
una persona que tuviese "derecho a la burguesia".

De esta forma se modifica el principio general en
tonces existente, de gque la transferencia de tecnologia em-
pleando una terminologia mis moderna, era inseparable de 1la
inmigracién o de gue el inventor adquiriese carta de natura
lizacién en el pais y empieza a cundir la idea de que no --
era acertado considerar que el monopolio de una invencidn -
sblo debia existir para un pais. La competencia internacio-
nal comienza bisicamente después de las Exposiciones Univer
sales del afio 1851, y con el libre cambio, aunque iba a te-
ner su momento de descenso con la depresidn de 1873. (4)

" E1 carédcter de monopolio fundado en un privile-

glio del Estadeo guedaba impreso, hasta hace pocos afios, en -
la Ley Austriaca de 1852, la cual, en efecto, disponia que-

(4). ALVAREZ Soberanis, Jaime, El Sistema Internaciopal de

la Propiedad Industrial v la Planeacién_del desarrollo Tec-
nolodico en el Ambito nacional pp. 101 y 102.



podia conceder privilegio por les inventos gque tu- - -
vieron 1os registros legales (lo gque representaba una mera-
facultad del gobierno), y remitia también al beneficio del-
Emperador la concesidn de una prolongacidn extraordinaria -
de la duracibn del privilegio, etc., pero 1la ley - - -==--
de 11 de Enero de 1897 ha consagrado el principio que hace-
derivar 1a proteccidn del invento de un derecho natural del
hombre, miAs bien que de un acto de libre consentimiento del
soberano, y ha reconocido de éste modo la existencia de tal
derecho ya desde la fecha de la peticidn de la patente, y su
libre transmisidén desde éste instante de igual manera que -

cualguier otro bien juridico.” (5)

" El aumento del nimero de patentes produce reac-
ciones en los medios econdémicos e industriales, empiezan a-
ganar influencia los partidarios del sistema de patentes, -
y se toma conciencia de su importancia en la formacién de -
una futura sociedad industrializada; pero, a su vez se pro-
cen fendmenos socliales, de pérdida de trabajo entre otros,-

{5 ). RAMELLA, Agustin, op.cit.p.90



9

10 que refuerza la posicibn de los contradictores del régi-
men de patentes y nace una gran controversia sobre su utili
dad que pone en peligro la institucidn de las misma. Se con
sidera por aquellos que todos los monopolios suponen obstd-
culos al progreso econdmico, falseando la concurrencia y se
reputan las patentes como arma secreta del proteccionismo -
internacional.

Esta crisis se remonta y el régimen de patentes -
deja de ser una controversia entre liberales y libre-cambig
tas de una parte y proteccionistas de otra, y es gque estu--
diando el fendmeno se llegd a la conclusidn, por los parti-
darios del sistema de patentes, gque los libre-~cambistas no-

eran propiamente anti-patentes, sino anti-monopolios.

La evolucidn de las patentes en el siglo XIX con-
dujo al reconocimiento de ciertos principios, entre los cua
les uno de los mas esenciales para la proteccidn de las --
invenciones de origen extranjero era no solamente el poder-
los extranjeros solicitar patentes nacionales en todos los-
paises, sina gozar ademis del mismo tratamiento que los na-
cionales; pero el problema subsistia, porque el principio -
anterior quedaria en letra muerta si, como consecuencia de-
la publicacidn de pgtente en otro pals, ésta perdia su nove
dad y ello le imposibilitaba para pedir la patente, lo que-
hizo necesario el derecho de prioridad.” (6 )

(6 ). ALVAREZ Soberanis, Jaime, Op. Cit.p. 102.



DESARROLLO HISTORICO DE LA LEGISLACION SOBRE
PROFIEDAD INDUSTRIAL,
EN MEXICO

El antecedente mis remoto en la legislacién sobre
Propiedad Industrial es la Ley de las Cortés Egpafiolas de -
2 de octubre de 1820, para asegurar el derecho de propiedad
a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algin ramo -
de la industria, dicha ley fué dictada en México.

" La Ley sobre derechos de propiedad de los inven--
tores o perfeccionadores de algin ramo de la industria, de-
7 de mayo de 1832, ordenamiento muy simple, que.sdlo contie
ne algunas prescripciones sobre proteccidén a cierto tipo de
ideas o inventos. Es notable la infiuencia de 1la colonia eg
pafiola.

La ley de marcas de fdbrica del 28 de noviembre -
de 1889, que es la primera legislacidn técnicamente seria-
sobre la materia y que estuvo influenciada por la ideas pre
valecientes en Europa. Guarda coincidencias terminoldgicas-
con la ley actual.

a

La Ley de marcas industriales y de comercio,y la-
Ley de patentes de invencidn de 25 de agosto de 1903, que -
ya se vid influenciada por las corrientes internacionales -
de la propiedad industrial introduce importantes novedades-

como los nombre y los avisos comerciales.

Las Leyes de patentes de invencibén y de marcas; y

de avisos y de nombres comerciales, de 27 de julio de 1928,

La Ley de propiedad industrial, de 1942, en vigor

desde el primero de enero de 1943 hasta el 10 de febrero de
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1976, gque concede un ambito de proteccidn muy amplia 8 los-
titulares de derechos."(7 )

" Se caracteriza esta ley desde el punto de vista
formal en.que codifica todas las disposiciones relativas a-
patentes de invencidn, a marcas, a avisos comerciales, a --
nombres comerciales y a competencia desleal.

La ley conserva en general los sistemas y princi-
pios fundamentales de las leyes anteriores, y en la misma -
se precisan y definen los derechos relativos a la propiedad
industrial, para proteger los intereses de los titulares de
éstos y del piblico. También toma en cuenta 1los principios-
de la Convencién de Paris para la Proteccién - - - - -~ - -

de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, -~
revisada en Bruselas, Washington y la Haya (la revisidn de-
Londres no obstante haber ocurrido el 2 de junio de 1934, -
fue promulgada por México hasta el 6 de julio de 1955).%(8 )

(7 ). SALAS Alfaro, Angel. F1l Derecho de Propiedad Indus=--
trial Boletin del Instituto de Investigaciones Juridicas,-

No.', Enero-Marzo 1984, pp.13 y 14.

{8 ). RANGEL Medina, David, Tratado de Derecho Marcario ,
México 1960, pp. 43 y 44.
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Estd ley es el antecedente a la Nueva Ley de In--
venciones y Marcas de 1976, 1a cual no solc reglamenta el -
derecho de los inventores y de los propietarios de las mar-
cas, sino ademis, regula “"otros componentes tradicionales -
de la propied~d industrial, como son los disefios industria-
les, las denvninaciones de origen, 1os nombre comerciales,-
los anuncios comerciales y la represidn de la competencia -

deslieal.

Esta ley, reduce el plazo de los derechos de ex--
clusividad: regula las licencias de explotacidn de patentes
amplia el campo de invenciones no patentables; consigna nug
vos motives para la pérdida de las patentes; substituye las
patentes para modelos y dibujos industriales por el regis--
tro de los mismos y fija nuevos plazos para iniciar y com--
probar la explotacidén de los inventos. Alude al inventor a-~
salariado e instituye el Certificadc de Invencidn. *{ 9 )

(9 }.RANGEL Medina, David, * El Certificado de Invencidn®
vEstudios Juridicos en memoria de Alberto Wazquez del Mercado”

Ed. Porrfia, S5.A. México 1982, p.51D



CONCEPTOQ DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

A la Propiedad Industrial se le ha gquerido dar una
definicién concreta, sin que a la fecha exista una uniformi-

dad de criterios sobre la misma.

El Lic, Roberto L, Mantilla Molina, identifica a -
la materia como " el conjunto de derechos, conocidos con el-
nombre, mis o menos tecnicamente apropiado de Propiedad In--
dustrial cabe distinguir el grupo de los que tienen la fun—-
cibn de proteger la negociacién misma, de aquel cuyo conteni
do es un monopolio temporal de explotacidn.(1p)"

Por otro lado Agustin Ramella . refiriendg
se a la Propledad Industrial expresa:" En el campo de la Pro
piedad Industrial se exponen la leyes y doctrinas gque asegu-
ran a los autores de inventos o descubrimientos aplicados a-
la industria el derecho de goza de los productos de sus con.
cepciones en tal materia y las ventajas que de ella se deri-
van { gue es lo que se comprende bajo el nombre de Propiedad
Industrial o Derecho inmaterial en sentido estricto}, y tien
den a mantener la lealtad en los contratos de la industria y
del comercio y a prevenir oreprimir los actos de concurren-
cia desleal cometidos en violacidén del derecho ajeno; asi --
los autores de productos o invenciones industriales estén au
torizados elios sdlos para crear, intreoducir en el comercio-
o0 usar dichos productos.

(10). MANTILLA Molina, Roberto L. Derecho Mercantil , Ed. -
Porrta, S.A. pag.103,
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En los inventos industriales la tarea del autor --
estd circunscrita al campo econdmico, cuanto tiende a conse-
guir con un resultado técnico la satisfaccidn de necesidades
sociales. (1)

El Licenciado Agustin Ramella, al referirse a la -
Propiedad Industrial, no hace mencién de todos 1o elementos
que forman parte de la Propiedad industrial como son los sig
nos distintivos, sino que unicamente se refiere a los inven-
tes, a la represidn de la competencia desleal y los vincula-
en relacidn al campo econdmico tendiente a la satisfacecidn -

de los requerimientos del grupo social.

Asimismo Isidro SatanowsKky, en su obpga \'Derecho -
Intelectual" da su concepto de Propiedad Intelectual, desig-
nandolo como Derecho de Clientela y la define "como el dere-
cho similar a los demds derechos gue otorgan la prerrogativa
de atraer o retener la clientela mediante un monopolio tempo
rario que asegura una porcién de privilegio frente a la com-
petencia, como las insignias, marcas de comercio o de fébri-
cas, llave o nombre de negocios, actividades liberales y - -
hasta un establecimiento comercial, etc,. que tienden a aumer
tar la cartera o cifra de negocios o de consumidores y que -

determinan su valor‘econémico.

Concretando la naturaleza del Derecho de Propiedad
Industrial el mismo autor sefiala que "el derecho industrial-
comprende entre otros temas, el estudio del fundo del comer-
cio, vy del nombre comercial asi como de los atentados contra
éste, concurrencia desleal, patentes de invencidn y marcas -
de comercio, sefialando ademds, que contrariamente al crite--

(11). RAMELLA, Agustin, ob. cit. pp. 1,2 vy 4.
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rio de varios autores en nuestra opinidn el Derecho Indus- --
trial, quien de comprender otras muchas materias que las men-
cionadas, no es una rama Iindependiente del Derecho Privado, -
sino una sub-rama del derecho comercial, gue encara los pro -
blemas juridicos de la produccibén o transformacidén de la --
materia prima en productos manufacturados -industria- y -~
de la circulacidn de esas materias y productos -comercios -~
propiamente dicho- inciuyendo también, gran parte del Dere--
cho laboral. Podrd objetarse que deberia llamarse comercial-
e industrial pero fuera de gue es un problema de denominacidn
mas que de contenido, se subsana, designindole bajo el nombre
de "mercantil" o mas adn " de las relaciones econdmicas, como
hemos visto. De cualquier manera, si examinamos el contenido
del llamado " Derecho Industrial", nos encontramos con el --
fondo del comercio y su transferencia,asicomo 1a prohibicién
de concurrencia, problema que estid integramente involucrado-
en el Derecho Comercial pues se refiere tanto a negocios co-
mo a industrias y mis apunta los primeros ya que la concurren

cia se vincula mds a la venta gque a la produccién.

El nombre estd conectado con el derecho civil, in~
telectual, comercial e industrial segdin lo que sirva para ~-
distinguir . De la marca puede ser titular un industrial de-
fdbrica-comerciante-de comercio y-un civil-agricultura-io --
Qinico tipicamente industrial es la patente de invencidn, pero
como hemos dicho entra dentro del derecho comercial, los que-
se liama hoy "Derecho Industrial" deberia denominarse "De la-
concurrencia desleal" o mejor dicho de l1a "Lealtad Comer-~ - -

cial.{12) »

{12). SATANOWSKY, Isidro, Derecho Intelectual Ed. Argenti-

na, pdg.49 y sig.
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Este autor, atiende mucho a las formas en que ----
se denomina o deberia denominarse el "Dereche de Propiedad -
Indutrial, pero este derecho es autdénomo y no entra en rela-
cidn con el Derecho Privado, hasta en tanto éste no se haya-

aplicado y ha cumplido su funcién.

Por otro lado, Mariano Uzcategui Urdaneta, sefiala-
que la"Propiedad industrial comprende dos grandes campos; --
uno que se dirige especificamente al campo técnico como lo -
es la idea inventiva y el otro cae de llenoc en el campo coO--

mercial como 1o es la marca.(13}"

El autor, en su definiclbén omite sefialar el elemen
to de la represesidén de la competencia desleal, uno de los -

principales objetivos del Derecho de Propiedad Industrial.

El Licenciado Salas Alfaro sefiala que “el Derecho-
de Propiedad Incdustrial es una disciplina que contiene un --
conjunto de normas que regulan a dos grupos de instituciones
Las creaciones nuevas ¢ industriales por un lado, y l0S sig-
nog distintivos por el otro; pertenecen a las primeras, in--
venciones y disefios industriales, y a los segundos las mar--
cas, nombre comerciales, anuncios publicitarios y las denomi
naciones. La represidn de 1a Competencia Desleal se rige -~
por las normas de la Propledad Industrial.(14)"

(13) UZCATEGUI Urdaneta. Mariano. Propiedad Indsutrial y -
Desarrollo , R&8vista Mexicana de Propiedad Industrial -
y Artistica, No.12 pig.158.

{14) SALAS, Alfaro, ob. ecit., pag.8.
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Un concepto que podriamos dar de Propiedad Indus--~
trial es el gue es un conjunto de Derechos de caricter in---
material que pertenecen a una persona fisica o moral,deriva-
dos de la concepcidn o inventiva de un producto que se divi-
den en dos ramas: Las creaciones nuevas e industriales (pa--
tentes, certificados de invencién,dibujos y modelos indus---
triales) por un lado y por el otro los signos distintivos ~-
(marcas, nombre comercial, aviso comercial, denominaciones
de origen), asi como todo 1o referentes a la represib6n - de
la competencia desleal.

La caracterisitica de inmaterial. se refiere a que
son darechos, es decir, intangibles o no corporeos, sobre --
los cuales se puede cjercer una btitularidad, asl como una 1i
bre disposicidn, siendo los mencionados derechos parte de una
persona en funcidn de que el estado le otorga un monopolio--
temporal sobre los mismos.



FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES.

Los privilegios que concede el derecho de propie-
dad industrial, a los inventores de las creaciones indus---
triales nuevas y signos distintivos, tienen su apoyo cons-
titucional en los articulos 28 y 89 fraccidn XV de nuestra-
Carta Magna.

E1 articulo 28, sefiala en su primer piarrafo, que-
no habrid monopolios, ni prohibiciones a titulo de protec---
cidén a la industria, sin embargo, y a manera de excepcidén -
en su pArrafo octavo sefiala gue no se considerarén_monopo--
lios los privilegiosgue se otorguen a los autores y artis-e
tas para la produccidn de sus obras y los gque para el uso -
exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y -

perfeccionadores de alguna mejora.

Asi mismo, el articulo 89 en su fraccidbn XV, - --
otorga la facultad al presidente de conceder privilegios --
exclusivos por tiempo limitado, con arregle a la ley respec
tiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de
algGn ramo de la ingustria.



LEGISLACION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL VIGENTE

AMBITO NACIONAL

LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

La Ley de Invenciones y Marcas del 9 de febrero -
de 1976 fué publicada en el Diario Oficial de la Federacién
el 10 de febrero de 1976, reformada por decreto publicado -
en el Diario Oficial de la Federacién el dia 16 de enero de
1987.

" Este ordenamiento nos expresa en materia de - -

Patentes:

a) El término de vigencia de ellas que es de 14 -
afios.

b) La reduccidén de 1os campos de lo que puede - -
constituir la invencidn patentable.

¢) Un régimen aparentemente mds preciso de las ~-
licencias obligatorias.

d) Las Licencias de (tilidad plblica.

e) Caducidad plena por falta de explotacidn de -~
patentes.

£f) Institucidén de los Certificados de Invencidn.
g) Dentro de los dibujos y modelos industriales -

extiende la duracidén de 5 a 7 afios.

Por lo que se refiere a las marcas, expresa:

1) Limitaciones para el registro de marcas.
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2) Régimen de uso obligatorio de marcas.

3) La vinculacién de marcas.

4) Establecimiento de la Licencia Obligatoria.

5} El establecimineto de la Licencia Obligatoria-
scbre marcas por causa de utilidad piblica.

6) La pérdida del derecho cuando la marca se con-
vierte en designacion genérica.

7) Reglas para comprobar el uso de las marcas.

8) Posibilidades de decretar ta prohibicibdn del -
uso de 1as marcas, registradas o no.

9} La posibilidad de declarar que amparen por una
sola marca de un mismo titular los productos ela-
borados o los servicios prestados.

10) Inclusidén de las marcas de servicio.

11) Las denominaciones de Origen.

También sefiala lo relativo a infracciones y san--
ciones, ya que se introducen las sanciones administrativas,
por infracciones a derechos de Propiedad Industrial."(15)

te

(15 ). SEPULVEDA, Cesar, El Sistema Mexicano de Propiedad-

Industrial Editorial PorrQa, 2a. Edicién, Méxicoe, 1981, -~
pp. 41 y 42,
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La Ley de Invenciones y Marcas cuenta con 10 titn
los, 237 articulos y 12 articulos transitorics en la si-—-~
gulente forma:

TITULO PRIMERO. Referente a patentes de invencidn
con 7 capitulos.

TITULO SEGUNDO. De los Certificados de Invencién-
Capitulo Gnico.

TITULO TERCERO. Dibujos y Modelos Industriales. -~
capitulo fnico.

TITULO TERCERO bis. Fomento a las invenciones de-
aplicacién industrial. capitulo finico.

TITULQ CUARTO. Marcas con 8 capitulos

TITULO QUINTO. Denominaciocnes de Origédn. Capitu-~
1o Gnico.

TITULO SEXTO. Avisos Comerciales. Capitulo dnico.
TITULO SEPTIMC. Nombre Comerciales. Capitulo Qni~
co.

TITULO OCTAVO. Procedimientos y publicidad. 2 ca~
pitulos.

TITULO NOVENO. Pago de Derechos. Capitule Gnico.
TITULC DECIMO. Infracciones, Inspecciones, sancig
nes y recursos. 4 capitulos.

TRANSITORXOS.

REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

Picho reglamento fue publicado en el Diario Ofi--
cial de la federacidén el 30 de agosto de 1988, entrando en-—
vigor 2 los treinta dias naturales contados a partir de su-
publicacidn.

LEY SOBRE EL CONTROL Y REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TEC-
NOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS.
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Siendo publicada esta Ley en el Diario Oficial -~
de la Federacidn el dia 11l de enero de 1982, dicha ley esti
pula en su articulo segundo, los actos,convenies y contratos
que deberdn ser inscritos en el Registro Nacional de Trans-
ferencia de Tecnologia, siempre y cuande estos consten en -
documentos que deban surtir efectos en el torritorio nacio-
nal relativos a la residn o transmisidn asi como at uso o -
explotacifn de patentes, certificados d-: invencidi, modelos

y dibujos industriales, marcas y nonbre comercial.

REGLAMENTO DE LA LEY SOBRE EL CONTROL Y REGISTRO DE LA TRA?
FERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES
MARCAS.

Y

Publicado en el Diario Oficial de la Fedoracidn -
el dia 9 de enero de 1990, entrando en vigor al dia siguien
te de su publicacién.



AMBITO INTERNACIONAL

CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PRCPIEDAD
INDUSTRIAL.

" En el afio de 1883, una Conferencia Interguberna- -
mental adopté el Convenio de Paris para la proteccidn de la-
Propiedad Industrial, mejor conocido como el "Convenio de --
Paris" por haberse firmado en esa ciudad, y en 1884, surgio-
ta Unidén Internacional para la Proteccién de la Propiedad --
Industrial.

A partir de 1884, el Convenio ha sido sometido a~-
seis revisiones: Bruselas,1900; Washington,1911; La Haya, ~
1925; Londrea, 1934; Lisboa,1958; y ia Gltime se verificd -
en Estocolmo en el afio de 1967.+ (16)

(16) SEPULVEDA, César, Op. Qit. pp.8 ¥ 9,
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México, es miembro de la Unidn Internacional para
la proteccién de 1a propiedad industrial, desde el afio de -
1903, adoptando el texto revisado en Bruselas ¢n 1900, asi-
como se ha adherido a todas sus revisiones posteriores.

Las disposiciones fundamentales del Cenvenio de -

Par{s pueden dividirse en tres clases:

- Trato nacional, consistente en que cada estado-
contratante tendréd que conceder a los nacionales de cada eg

tado miembro igual trato que a sus nacionales,.

- Derechos de prioridad. Esto es en relacién con-
la primera solicitud de patente o de registro de una marca-
presentada en un pais miemhro , podré presentar igualmente-
y dentro de los plazos al efecto establecidos solicitudes -
para solicitar la proteccién en cualquier otro estado o es-
tados miembros y estas solicitudes presentadas con posterio
ridad se considerarin como presentadas el mismo dia de la -

primera solicitud.

- Normas comunes. El Convenio de Paris contempla-
normas comunes a las que deberdn sujetarse todos los esta--

dos miembros.

JURISPRUDENCIA. 1, 11, FIT, IV.
{ VEASE PAGS. 275 a 279 )
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ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS DENOMINA-
CIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL.

Otro instrumento de caricter internacional es el-
Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccidén de las Denomina-
ciones de Origen y su Registro Internacional, de 31 de Octu
bre de 1958.

" El Arreglo, Tiene por objeto la proteccién de -
las Denominaciones de Origen, es decir, la denominacidn geo
griafica de un pais, de una regidn, o de una localidad que -
sirva para designar un producto originario de la misma, y -
cuya calidad o caracteristicas se deban exclusiva o esen--~
cialmente al medio geogrédfico, comprendidos los factores --

naturales y los factores humanos."{17)

El Arreglo de Lisboa relativo a la Protecciédn de-

(17). ROMANI, Jose Luis, Propiedad Industrial y Derecho -

de Autor, Su Legislacidén Internacional , Editorial Bosch --

S.A. de C.V., Barcelona, pp. 59 y 60.
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1as Denominaciones de Origen y su Registro Internacional -
de 1958, fue publicado el decreto por el que se promulga en
el Diario Oficial de 1la Federacidn, el 11 de Julio de 1964,

Por {iltimo, sefalaremos que tanto El convenio de la ----

Unidén de Paris para la Proteccidn de la Propiedad Industrial
como el Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccién de las -~

Denominaciones de Origen y su Registro Internacienal han -~

sido celebrados y son aplicados conforme a los dispucsto -~

por el articulo 133 Constitucional, que expresa:

" Art. 133.- Esta Constitucidn, las --
leyes del Congreso de la Unién que ema
nen de ella y todos los tratados que -
estén de acuerdo con la misma, celebra
dos y que se celebren por el Presiden-
te de la Repfliblica con aprobacidn del-
Senado, serfin la Ley Suprema de toda -
la Unidn. Los jueces de cada Estado se
arreglarin a dicha constitucidn, leyes
y tratados, a pesar de las disposicio-
nes en contrario que pueda haber en --
las Constjdtuciones o leyes de los --~--
Bstados."
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CAPITULO II.

TRAMITES RELACIONADOS CON LA INSCRIPCION EHN
EL REGISTRO GENERAL DE PODERES

I. DE LOS APODERADOS

En los casos en que durante los trdmites relacio--
nados con 1a adquisicibn, conservacién y pérdida de los de=-
rechos tanto de las creaciones Industriales nuevas como de-
los signos distintivos, el interesado 1los realice por con--

ducto de un apoderado, pueden surgir dos circunstancias:

a) Que el inventor otorgue el poder en México.
b) Que el inventor confiera el poder desde el-
extranjero.

En el primer caso es suficiente con que el manda-
to esté contenido en cérta-poder, pero deberi estar suscri-
ta ante dos testigos y donde constard el domicilic de éstos
anexo /.

Para el supuesto de gue el poder que otorga el --
inventor a quien lo vavya a representar , lo confiera desde-
otra nacidn, en este caso pudiera presentarse el problema -
de que la carta-poder estuviera redactada en {dloma extran-
jero, por- lo que se debe solicitar su traducciédn autorizada

al idioma extranjero.

El Lic. César Sepfilveda, en su libro " El Sistema
Mexicano de Propledad Industrial" sefiala que para prevenir.
la dificultad sefialadaen el parrafo anterior, se acostumbra
consignar el mandato en ambos idiomas lado a lado, colocan-

do, la _firma del poderdante debajo y en medio de las dos.-
anexo 2.



ANEXQ 7.
CARTA PODER

de

{lugar y fecha de eiecucion)

Muy sefiores nuestros:

Por Iz presente doy {damos ) a ustedes poder especial, amplio v suficiente
para que aisladamente o en conjunto, en mi (nuestyo) nombre y represuntacidn tramiten
ante las Offcieas y Autoridades de 1. Repihlica Meslcana que corresponden los regis-~
tros de mis (puesiras) Patentes, Certilicados de lavenciin y Registres de Modelo y -~
Bibujo Indiwstrial, Murcas. Nowbres y Avisos Conerclales, gestisnen venovaclones, ducla
racione s de usn, asf comn para que promuevan nulidades y excinciones de las que mo -«
(nos)perjudiquen y persigan invaciones de mis {nuestras) patentes, Certificadoy de ~
Imeencién, Registros de Modelo y de Dibujos Industrintes, a cuye efecto se les faculta
para dac todes las pases necesarfos al objeto indleadv as? como a la censervacidn, Az
tenlmiento v defensa de 1oy dervechos de Propiedad Industrint de los mismos, presentar-
solictrudes , dibujos, declaracienes, ronovaclones, papo de anvalldades, reclamaciones
«n dichos reglatros, asl come formular v fiemar descoipetones, hacer enmiendas,oposi~—
clones v apelactenes, Justificar explotactones o usns, solicifar testimonios, pagar inm
puestos sabilados por la ley, aceptar transferencias o cesianes de Pytentes, Certiffca
dos de Invenctdn, de Modele y Nibujn Industcial, Marcas,dvisas o Nombres Comerciales =
et mi {puesten) {avor, percibly valores dornde ol reclbo respective, ilenar cualgufer -
atre requistto y tomar en {in, todas las medidas que creyeran conducentes al resguar -
do de mis (nuestros) intereses, y e case de haber oposicifa o de ser necesario, se -
tes faeulta para veurvite ante las avteridades adminlstrativas ¥ ance loa tribuniles
comunes v lederales del pels, fnclusn en AMPARO, para tamar intervencidn cowoe demandan
tes o demandados ante los jueces que sean competentes, pudiende transar, someer @ fg-
bitros, destsftic v cobrar, apelar o ejercer todus las demis facult.ades que resviten -
necesarfas y ratificar todes los actos que en benefieio ded otorgante se hubleran rea-
ltzado por otros apoderadss a lvs ahora nombradas declarande  desde ahora vilido tode
cuantu ne hublese efectuado ot buneffcte del poderdiante, dindoles aninismo facultades
para usar la presente tantay veces comp faere ngeesario y sustleuiria i lo juzgparen-~
ennvenignte ¥ rn caso aerssario revuecar dichias sustituciones.

De vstedes afmo. {s¥, amige(s) y Ss. Sa,

QTIORGANTE

TESTIGO TESTIO

NOTA: { Foser ¢l nombre y dirvcc{dén de los dos testigos).



ANEXD 2.

POWER OF ATTORNEY
Megsr.,

fent lemen:

By these presents,! (ve)hereby confer
ample and sufficlent power of attorney,in
order that you,jointly or separately {n my
(our) name and behalf, may apply to the --
Department of technology, Inventions and -
Trade watks of the Mexican Republic,for the
reglstratfon and maintenance of the trade -

CARTA PODER.

Sres.

Muy sefiores mios (nuestros):

Por la presente otorge (otorgamos) a uste-
des poder especial,pero tan amplio como en dere
che proceda para que conjunta o separadamente,-—
en 1l {nuestro) nombre y representacion gestle-
nen ante la Direccidn General de Tecnologla, In
venciones y Marcas de la Repiblica Mexicana para
el repistro y conservacién de_las marcas

marks and , and in general

. Y en gencral todas log Lramites—

all other matters in_coonection_there with -

relacionados con lom mismos, asd como gque nos -

as well to act on our behalf in any adminls-

representen en_cualquier procedimiento conten -

trative conce tious procedure related to our

c¢ioso_administrativo relacionade con nuetros re

above mentioned registracions.

gistros_mencionidos.

to which end you are-
hereby wuthorized to take all necessary ~ —-
steps before the sald authorities = to file-
applications,specifications, amendments, ~ -
oppositions, declarations,appeals and clatmss
record assignments,pay official fees,prove -
workings obtain certified copies,cffect - —
renewals, receive documents,titles and Krantss;
and,in general, do everything before the -~ -
administrative and judicial authorities which
may be necessary to safeguard my {(our) - - -~
interests,hereby anthorizing you also to subhs
titute this power o} attorney, as well as to
institute,intervene in,and desist from amparo
proceedings.

Very truly vours,

By (por).

a ¢uyo efecto quedan facultades para dar, ante -
dichas autoridades, todos los pasos necesarios -
con ¢l objeto Indicado, elevar solicituden, for-
aular descripciones, ennfcudas,aposiciones,decla
ruclones,apelacfones yreclamaciones,reglstrar ce
afoues, pagar {mpuestes, justificar explotacianes
solicitiar testimonios v renovaciones,recibir do-
cunencos,titulos y, en general bacer cuanto fu
re necesarfo ante las Autoridades Administrativ
y Jlidiciales de cualquier orden, en resguardo de

mis (nuestros) intereses dindoles asimis..o facul-
tad para subsituir el presente pader, asf como «-
para demandar, Intervenlr y desistirse del juicio

de ampare.

&

Atantamente.

Otorgante (Applicant)

Testigo (Witneas)

Testige {hitness}

(Notarial Certificate on back - Certificade notarial al reverso),
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ademds, seflala, que el poder que el inventor o una persona-
individual extienden desde el extranjero no tiene que lega-
lizarse.

Por otro lado, cuando el mandato se otorga por el
causahabiente del inventor y el causahabiente es una perso-
na moral, las facultades del representante legal deben de -
acreditarse con el testimonio notarial de la escritura don-
de consten tales facultades de representante o en su caso -

con copia certificada.

Pero cuando el poder se otorga en el extranjero -
entonces el cardcter de representante de la persona moral -
se tiene que justificar o por certificacibn de qéngul mexi -
cano o por certificacidn notarial, autenticada primero por-
el funcionario correspondiente y después por el cdnsul mexi
cano. En estos casos la firma del cénsul deberd certificar-
se por el funcionario ad hoc (superior) de la Secretar{a de

Relaciones Exteriores.

Lo anterior encuentra su fundamento en el arti--
culo 10 del Reglamento a la Ley de Invenciones y Marcas que

indica:

" Art.10. Cuando las solicitudes de pa
tentes, marcas y demds actos regulados-
por la ley sean formulados por conducto
de mandatario de persona fisica, la car
ta poder con que se acredite la persona
l1idad deberid contener el nombre y domi-
cilio de los testigos.

Cuando el mandante sea persg
na moral mexicana, acreditard su exis-
tencia, las facultades de quien otorga

el poder y las del mandatario, por los
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medlos establecidos establecidos en la

legislacibn civil o mercantil.

En el caso de que solicitan-

te sea una persona moral
el mandatario acreditard
dad con mandato expedido

legislacibén aplicable en

extranjera, -
su personali-
canforme a la

el domicilio-

de la mandante o de los tratados que -

rijan tales actos y de los cuales Méxi

COo sea parte.

Los documentos

asi otorgados

deberan presentarse legalizados en los

términos que establecen las leyes res-

pectivas."

Es necesario mencionar que en cada expediente que

se tramite deberi acreditarse la personalidad del represen-

tante, pero bastard con un copia simple si el poder debida-

mente certificado se encuentra inscrito en el registro gene

ral de poderes de la Secretaria de Comercio y Fomento Indug

trial.
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II. DE LA INSCRIPCION

Es necesario, para poder efectllar la inscripcibn-
del poder en el registro general de poderes, los siguientes
documentos y seguir el procedimiento que a continuacién se-

sefiala:
1. QUIEN LO SOLICITA.

Lo solicita directamente el mandatario

2. ANTC GUIEN LO SOLICITA.

Se solicita ante la Direccién General ~—-—wewew-

de  Desarrollo Tecnoldgico una solicitud de ins---

cripcidén en el registro nacional de poderes.
3. DATOS DE LA SOLICITUD.anrexe 3.

La solicitud de inscripcidn deberd contener los -

siguientes datos:

I. DATOS DEL MANDANTE.

a) Anotar el nombre del mandante, 0 en caso de --
que se trate de una persona moral, anotar su de--
nominacién o razbdn social.

b) Indicar su domicilio sefialando, calle, nimero,
colonia, cédigo postal, poblacibn, estado, pais,-
clave del pais, nacionalidad y clave de la nacio-~

nalidad.

II. PERSONA A QUIEN SE VA A REPRESENTAR.
El solicitante deberd indicar la calidad juridi--
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ca de la persona que pretende representar, y que son las --

sigquientes:

4. ANEXOS

tes:

a) Persona fisica nacional.
b) Persona fisica extranjera.
c) Persona moral nacional.

d) Persona moral extranjera.

III. DATOS DEL MANDATARIO.

a) Anotar el nombre de la persona © personas que-

vayan a fungir como mandatario o mandatarios.

b) Anotar domicilio en el interior de la Repibli-

ca Mexicana, seflalando: calle, nimero, colonia, -

cbaigo postal, poblacién, estadc , pals. clave de:
pais.

c) Indicar la nacionalidad del mandatario, as{ -~

como la clave gue le corresponda.

IV. Anotar el lugar, fecha, nombre y firma del --

mandatario o apoderado.

DE LA SOLICITUD.

LoS anexos que deberin presentar son los siguien-

a) La solicitud deberi presentarse por duplicado-
escrita a miquina,cada una con firmas autdgrafas.
b) Carta poder con dos testigos, nombre y domici-~
lio, en su caso.

c) Testimonio original o copia certificada del --
documento, que acredite la existencia de la persp
na moral nacional, debidamente inscrita en el Re-

gistro Pliblico del Comercio.
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anexo 3.

DOCUMENTOS QUL EL 'RTERIJADO DEBERA AMEXAR A (A 30LICITUD

e ubd L8
Bmeee oF L4
X EEN R
CARTA POOER § PERSONA FI34CA WACIONAL O EXTRANJERA } [j ol
TESTIMORIO OMIQINAL O COPIA LCERTIFICADA DUl COMPRUESE LA
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CONITAKCIA DEL POOER JRIGINAL O CCRIA CERTIFICADA 1L EGALL-
ZADA) QUE COWMPRUEBE TANTO LA EXISTENCIA DE L2 SGCIEDAD
OTOROGANTE DEL PODLR ASI COMO (&Y FASILTADES DEL REMNE-
SENTANTE DE ESTA PARA QTQROAR DICHQ PODEA { PERIONAS NO-
RALLS EXTRAHJENAS)

0
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EL DIRECTOR QENERAL
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d) Testimonio original o copia certificada del --
documento que acredite las facultades del repre--
sentante legal del ctorgante, en gu £aso

e) Constancia del poder original o copia certifi-
cada (legalizada) que acredite 1a existencia de -
la sociedad otorgante del poder, as! como las fa-
cultades del representante de esta para otorgar -
dicho poder, en el caso de gue se trate de una =--
persona moral extranjera.

£) Recibo de pago de derechos.

g) Otros que sean necesarios anexarse a la soli--
citud, como traducciones de los anexos, constan--
cias, etc.

5. EXAMEN ADMINISTRATIVO.

Al recibir la solicitud y demis anexos. se reali-~
za una revigidn a fin de comprobar gque los documentos -~ -~ -~
refinen los requisitos legales y reglamentarios, en caso de-
que no los reunan se otorgard al solicitante un plazo maxi-
mo de tres meses para gque manifieste lo que a su derecho -~
convenga; de noe hacerlo se considerard abandonada la soli=~
citud, considerdndose igualmente abandonada en el supuesto-~
de que atn cuando dgspués de hacer las modificaciones y ma-
nifestar 1o que a su derecho conviniera, dichos documentos~
no reunieran los requisitos legales y reglamentarios.

6. INSCRIPCION,

En caso contrario al anteriormente sefialado, es -
decir, que los documentos s{ relnan los requisitos ya men--
cionados, se procederi a realizar el estudio correspondien~
te tanto de la solicitud asi como de la documentaeidn pre--
sentada, si el resultado es satisfactorio se le citari al -
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pago de derecho por la inscripcidn del poder, pago que debe
¥4 efectuar en el plazo que se sefiale al efecto, efectuando
éste se inscribe el poder y el interesado podrd pasar a re-
coger la constancia de inscripcidén en un término de 30 dfas.
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CAPITULO JIX.

TRAMITES RELACIONADOS CON LA
ADQUISICION , CONSERVACION Y PERDIDA
DE LOS DERECHOS DE LAS
CREACIONES INDUSTRIALES NUEVAS.

1. PATENTES DE INVENCION.

A. CONCEPTO

En relacién a una definicidn acerca de 1o que es
la Patente de Invencidn es necesario seflalar que no existe-

una uniformidad de criterios entre 108 diversos autores.

La Patente de Invencién es un documento que expi-
de una oficina de gobiernc gque en México es la Secretarfa -
de Comercio y Fomento Industrial, que detalla una 'inven---
cidn y crea un monopolio temporal scbre ésta; es decir, sb6-
lo puede ser explotada por el titular de la Patente de In--

vencidén o por perscna que obtenga la autorizacién de éste.

Sin embargo el privilegio que confiere la patente
el por un tiempo determinado que es de 14 aflos improrroga-
bles y que al término de éste, el invento pasa al dominio -
piblico, es decir, puede ser explotado por cualquier perso-
na, sin necesidad de la autorizacién del titular de 1a Pa--

tente de Invencidn.

A continuacidn, y con la finalidad de aclarar y -
ampliar la idea al respecto, se citan algunas definiciones-

sobre este concepto.
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* La ONU ha definido a la Patente como un privile
gio legal concedido por el gobierno a log invento-
regs y a otras personas que derivan sus derechos --
del inventor, durante un plazo fijo, pava impedir-
que otras personas produzcan, utilicen o vendan un
producto patentado o empleen un método o un proce-
dimiento patentado.

Al expirar el plazo para el que se goncedid ese -
privilegio, el invento patentado ge pone a dispo-
sicién del piblico en general, o como suele decir
se, pasa a ser del dominio piblico.« (18)

De ésta definicidn podemos seflalar que el otor--
gamiento de la Patente de Invencién, trae aparejada la pro-
hibicién ha cualguier tercerc nc autorizado por el titular-
de la Patente de Invencidn, de fabricar el producto ¢ utili
zar el procedimientc objeto de dicha patente, asi como po--
ner de cualquier manera el producto o procedimiento patenta-
do en el comercio.

(18) ALVAREZ Soberanis, Jaime, La _Regulacidn de las Inven

ciones v Marcas vy de la Trapsferencia Tecnoldgica citando-

a documento de la UNCTAD, * La funcidn del sistema de patepn
tes en 12 transmisidn de tecnologia a los paises en desarro-
llo”". Informe preparado conjuntamente por el departamento -
de asuntos econdmicos y sociales de las Naciones Unidas, 1ia
Secretarfa de la UNCTAD y la Organizacidn Mundial de la Pro
piedad Intelectual,Naciones Unidas, N°® de venta S. 75.1I.D.
G., N.Y. 1975, padg. l,y 2. , Editorial PorrQa, México,p.F.
p.44.
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El1 Dr. DAVID RANGEL MEDINA, al hablar de Patentes
de Invencidén en su obra " Tratado de Derecho Marcario " men
ciona: " Es un derecho que se concretiza en titulos que re-
presentan el otorgamiento de monopolios legales temporarios
con los cuales se acredita que la ley acuerda en beneficios
del autor, y durante un plazo limitado, un derecho exc¢lusi-
vo de empleo o de explotacidén del objeto protegido.®

En este orden de ideas, seflalaremos gue para que-
una invencidén sea patentable debe reunir requisitos de dos-
tipos:

1) Requisitos de patentabilidad materiales.
2) Requisitos de patentablilidad formalXess

" Los materiales, se refieren intrinsecamente a -
la invencién, ésta debe ser nueva, original, susceptible de
explotarse industrialmente; y los formales consisten, en 1la
sujecidébn a un determinado procedimiento, en el cumplimiento
de ciertas formalidades especificas, es decir, que quien --
desee obtener el privilegio, cumpla con una serie de requi-
tos reglamentarios para gque se le extienda el titulo que -~
acredite la invencién frente a terceros".(19)

(19) SEPULVEDA, César, ob. cit., pp. 50 y 67.
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Sin embargo, la Ley de Invenciones y Marcas, no -
da una definicién ni de lo que es Patente de Invencidn, ni-
un concepto acerca de lo que se puede entender por invento
o invencidn, ésta en su articula 4° sblo indica qué es 1o -

que se debe entender por patentable:

" Art. 4. Es patentable la invencidn -
que sea nueva, resultado de una activi
dad inventiva, y susceptible de aplica
cibén industrial, en los términos de --—
ésta ley.

También serd patentable ----
aquella invencién que constituya una -
mejora a otra y cumpla con los requisi
tos del parrafo anterior.*

Desmembrando el articulo, anterjormente trascrito
tenemos que para que una invencidn sea patentable debe reu-

nir tres requisitos:

1) Que sea nueva.
2) Resultado de una actividad inventiva.
3) Que sea susceptible de aplicacibén industrial.

La propia ley en sus articulos 5° y 6°, explica -
lo que debe entenderse por nueva al referirse a la inven---
cibdn, indicando que ésta no debe estar comprendida en el -~
estado de la técnica; es decir, que no debe hacerse accesi-
ble al pliblico, por ningfin medio, con anterioridad a ia fe-
cha de presentacidn de la solicitud de la patente o de la -
fecha de prioridad vilidamente reivindicada, a menos gue su
divulgacién resulte del hecho de que el solicitante o su --
causahabiente haya exhibido la invencidn en una exposicidn-
internacional u oficialmente reconocida, siempre y cuando -
con anterioridad a su exhibicidn se depositen en la secre-
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taria de Comercio y Fomento Industrial los documentos preve
nidos por el reglamento vy que la solicitud respectiva de -
la patente se presente en la misma dependencia dentro de ~-

los cuatro meses siguientes a la clausura de la exposicidn.

Una invencidn implica una actividad inventiva si-
a la fecha de presentacidn de la solicitud de patente o fe-
cha de prioridad vdlidamente reivindicada y habida cuenta -
del estado de la técnica, ella no resulta evidente para un-
técnico en la materia, 1o anterior por asi contemplarse en-

el articulo 7¢ de 1la Ley.

Asimismo, el articulo 8° de la Ley, indica que --
una invencidén es susceptible de aplicacidn industrial, si -

se puede fabricar o utilizar en la industria.

ffara concluir, diremos que la patente tiene una -

triple funcién:

" 1) Resguardar la tecnologia nacional y la de dar
proteccién al empresario que invierta en el desarrollo teg
noldgico.

2) Es un elemento fundamental para la comerciali-
zacidén o negociacidén de la tecnologia.

3) Tiene un valor fundamental como fuente de in--
formacién tecnoldgica."(20) . en virtud de que expone la --
nueva aportacidn a la técnica, e indica cual es el avange -

realizado dentro del sector a gque pertenezca.

( 20). Secretaria de Comercio y fomento Industrial, Departa=

mento de Est{mulos y apoyo tecnolégico industrial., _La ---

Propiedad Intelectual en México , p.2.




41 -

B. ADQUISICION DEL DERECHO.

1. QUIEN LA SOLICITA.

La Patente podrd ser solicitada por su inventor -
su causahabiente o a nombre de ellos un apoderado.

Sin embargo, el causahabiente, deberi demostrar -
su calidad de tal con documento firmado por el inventor. En
caso de que el inventor sea una persona fisica mexicana, el
documento en el que se justifique dicha calidad de causaha-
biente, deberi ser firmado por el inventor ante ‘fedatario -~
piblico, para que se expida la Patente a nombre del solici-

tante.

Se considerard como causahabiente del inventor a-
quien adquiere el Derecho que aquél tiene en relacidn con -
determinada invencién, por herencia, enajenacidn o cual--=--
quien otro tftulo legal. Debiendo éste, comprobar su caric-
ter de tal conforme a derecho (art.27 Reglamento de la ley-

de invenciones y marcas).

Por otro lado, y en el supuesto en que el trimite
para obtener la Patente de Invencidén sea realizada por con-
ducto de apoderado, éste podri autorizar en sus promociones
a otras personas para ofr y recibir notificaciones y presen
tar y recibir toda clase de documentos.

pPor filtimo, nos queda seflalar, que cuando varias-
personas sean conjuntamente autores de una invencidén, debe-
ridn nombrar a un representante comiin, quien sdlo podri ac--
tuar para la trimitacién de la Patente, en caso de que no -
=a designe se tendrd como representante comin a la primer -
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persona mencionada en el escrito de la solicitud.

2. ANTE QUIEN SE SOLICITA.

Para obtener el derecho de Patente, deberd presen
tarse la solicitud ante la Secretarf{a de Comercio y Fomento
Industrial, y directamente ante la Direccibén General de De-
sarrollo Tecnoldgico.

Lo anterior por as{ contenerse en los articulos -
14 de la Ley de Invenciones y Marcas y 26 del Reglamento de
la ley de Invenciones y Marcas que a la letra dicen:

" Art., l4.- Para obtener el derecho de
patente, deberd presentarse solicitud-
escrita en la Secretaria de Comercio y
to Industrial.....®

" Art. 26.- Para obtener el derecho de-
patente o de certificado de invencidn -
deberi solicitarlo ante la secretaria -
el invenwor, su causahabiente o su apo-

derado,...."

Es necesario mencionar que la Ley Orgénica de la-
Administracién Piblica Federal, en sus artieculos 11,26 y 34
fraccidén XIT consigna las facultades de las que la Secreta-
ria de Comercio y Fomento Industrial goza para conocer de -
los asuntos relativos a la propiedad industrial, dichos ar-
ticulos a la letra expresan:

" Art, 11.- Los titulares de la Secrete

ria de Estado y de los Departamentos --
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Administrativos ejercerdn las funclo--

nesg de su competencia por acuerdeo del-

Prestdente de ia Repiblica."

" Art. 26.- Para el estudio, planea---

cién y despacho de 1los negocios del -
orden administrative el Poder Ejecuti-
vo de la Unidn contard con las siguien

tes dependencias:

Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
ca.

Secretaria
to.

de
de
de
de
de

de

Gobernacidn.

Relaciones Exteriores.

la Defensa Nacional.
Marina.

Hacienda y Crédito Pibli-

Programacién y Presupues

Secretaria de la Contraloria General -

de la Federacién.

Secretaria de Energia,Minas e Indus~ -

tria Paraestatal.
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUS

TRIAL.

Sacretarf{a de

Hidraiilicos.

Secretaria de

portes.

Agricultura y Recursos =~

Comunicaciones y Trans--

Secretarfa de Desarrollo Urbano y Eco-

iogia.
Secretaria
Secretaria
Secretaria
cial.

de
de
de

Educaciédn Plblica.
Salud,
Trabajo y Previgidén So--



Secretaria de la Reforma Agraria.
Secretaria de Turismo.

Secretaria de Pesca.
DEpartamento del Distrito Federal.

" Art. 34.- A la Secretaria de Comercio
y Fomento Industrial, corresponde el --
despacho de los siguientes asuntos:
XII.- Normar y registrar la prople--
dad industrial y mercantil; asi como -
regular y orientar la inversidn extran
jera y la Transferencia de Tecnologia."

A su vez la Secretaria de Comercio y Fomento In--
dustrial, delega estas facultades directamente a su Direc--
cidn General de Desarrollo Tecnoldgico, de acuerdo a lo que
establecen los articulos 1°, 2° y 17° fracciones III,V,VI,-
IX, X, ¥XI, del Reglamento Interior de la Secretaria de Co-~
mercio y Fomento Industrial, y que textualmente expresan:

" Art. l.- La Secretarf{a de Comercio -
y Fomento Industrial, como dependencia
del Poder Ejecutivo Federal, tiene a -
su cargo el despacho de los asuntos ~-
que expresamente le encomiendan la Ley
Orginica de la Administracidn Piblica-
Federal, asi como otras leyes, regla--
mentos, decretos, acuerdo y érdenes --
del Presidente de la Repiiblica.”

" Art. 2.- Para el estudio, planeacidn
y despacho de los asuntos que le compe
ten, la Secretaria de Comercio y Fomen
to Industrial contard con los siguien~

tes servidores pfblicos, dreas y unida
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dades administrativag:

Secretario.

Subsecretaria de Comercio Exterior.
Subsecretaria de Industria e Inversidén
Extranjera.

Subsecretaria de Abasto y Comercio In-
terior.

Oficialia Mayor.
Direcciones generales de:
Planeacidn e Informitica.
Asuntos Juridicos.
Delegaciones Federales.

Asuntos Fronterizos.
Negoclaciones Comerciales Internacio~-
nales.

Politica de Comercio Exterior.
Servicio ai Comercio Exterior.
DESARROLLO TECNOLOGICO.
Fomento Industrial.

Industria Medlana y Pequefia y de Desa-
rrolio Regional.

Inversiongs Extranjeras.
Normas .

Politica de Comercio Interior.
Abastos y Productos Blsicos.
Fomento al Comercio Interior.

Programacidn, Organizacidn y Presupues
to.

Recursos Humanos.

Recursos Materiales y Serviclos Genera
les. .

Unidad de Comunicacidn Social.
Delegaciones Coordinadoras Regionales-

Y Federales."
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" Art.17.- Son atribucliones de la Di-~
reccidén General de Desarrollo Tecnold-
gico:

III. Tramitar y, en su caso, autorizar-
las solicitudes de registro o de publi-
cidad de patentes o certificados de in-
vencidn, de mejoras., de dibujos o mode-
los industriales, de marcas, de denomi-
naciones de origen y de avisos o nombres
comerciales, asi como el registro de sus
renovaciones, transmisiones o licencias-
de uso y la conservacidn de los derechos-
que establezecan los ordenamientos legl- .

les;

V. Formular las resoluciones, conforme-
a los procedimientos fijados en las dis
posiciones marcas y transferencia de --
tecnologia, relativas a infracciones ad
minstrativas, nulidad, caducidad, revo-
cacidn, cancelacidén de registro o cual-
quien otro acto administrativo tendien-
te a privwar de eficacia juridica a 1as-
autorizaciones, registros, convenios, -
licencias, contratos o cualquier otro -
acto que implique contravencién a tales
disposiciones; imponer sanciones que --
procedan por su incumplimiento y, tra--
tdndose de la materia de invenciones y-
marcas, las que conciernen a la declara
cidén de hechos y posiblemente sean = -
constitutivos de delito; inspeccionar,-
vigilar y en general,aplicar las leyes,

reglamentos y demds disposiciones lega-
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les en estas materias;

IX.- Solicitar a las autoridades com--
petentes la cancelacidén de los benefi-
cios, estimulos y apoyos de toda indo-
le gue preven las leyes o reglamantos
sobre transferencia de tecnologia, a -
las personas que estando obligadas a -
solicitar la insecripcion de los diver-
s0s actos contemplados en dichos orde-
namientos, no lo hubieran hecho, o en-
los demds casos previstos por las dis-
posiciones legales aplicables;

X.- Efectuar la publicidad legal, a tra
vés de la "Gaceta de Invenciones y Mar-
cas", asi como difundir la informaciébn-
derivada de los registros concedidos y-
de cualquier cuestidn referente a los--
derechos que confieren los ordenamien--

tos legales aplicables;

XI.~- Substanciar y resolver en Su Ca--
so, los recursos administrativos que -~
se interpongan contra las resoluciones-
gque emita, relativas a los actos de - -
aplicacién de 1a Ley sobre el Contro y-
Registro de Transferencia de Tecnologia
y el uso y explotacidon de Patentes y --
Marcas y de la Ley de Invenciones y Mar
cas, los reglamentos de ambas y demds -
disposiciones legales aplicables a di--

chas materias."®
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De los preceptos anteriormente sefalados, obtene-
mos la justificacidn legal por el que las solicituides para
la obtencidén del derecho de Fatente asi como cualquier otro
trimite relacionado con la adquisicidn, conservacidén y ex--
tineidn de los derechos de Propiedad Industrial, deberan so
licitarse ante la Direccidn General de Desarrollo Tecnoldgi
co que forma parte de la Secretaria de Comercio y Fomento -
Industrial.

3. DATOS DE LA SOLICITUD. anexs /

Las soliritudes para la obtenzidn de la Patente -
de Invencidn deberi formularse de manera respetuosa, en ---
idioma espafdol y vscritus a mdguina; por nriplicade y debe-
rd ser en los términos del formato que expida la direccidn -

general de desarrollo tecnoldgico.

Dicha solicitud, deberd referirse a una snla in--
vencidn salvo lns casos de excepcidn, como los sefialados en
los articuios 32,23 y 25 de la Ley de lnvenciones v Marcas-

mismos que seralan lo sigquiente:

"OATt. 22.- ..evee..; pero si opodran -
consignarse en una sola patente, diver
sas maodalidades de alqgin conjunto 7 --
parte de una maquina o aparato, alin --
cuando snlamente alguna de ellas pueda
o deba usarse en combinaciln con éste,
siempre que dicha mdquina o apzrato --

sea también inven:idn del solicitante.”

" Art. 24.- Un procedimiento y las md--
quinas o aparatos gue con aguel se user
serin objeto de patentes independientes

salvo el caso de que tales mAguinas o -
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aparatos sean inherentes al procedimien
to mismo y no susceptibles de aplica---
cién general. En este caso podrin com--
prenderse en una sola patente, pero 50—
lamente quedaran amparadas en combina--
cibén con el procedimiento junto con ei-

cual se patentan."

" Art. 25.- Un procedimiento y su pro--
ducto, cuando éste sea patentable, pue-

den ampararse en una sola patente."

" Art. 26.- Un procedimiente en el que-
un producto necesite otro u otros proce
dimientos para su obtencidn, requiere--
dos 0 mis patentes; pero si el producto
resulta como consecuencia necesaria del
procedimiento mismo bastar& una sola pa
tente."

Los datos que deberd contener la solicitud para -
1a obtencidén de una patente son los que a continuacidn se-

enuncian:

1. Indicar que tipo de registro se solicita.

En este caso puede ser Patente de Invencifn o --
Patente de mejoras. ’

2. Anotar el nombre o titule de la invencidn, no -
deberdn anotarse denominaciones de fantasia en vir
tud de que éstas no son admisibles,

3. Mencionar los datos del inventor.

a) Nombre.

b) Nacionalidad.

c) Domicilio.

d) Registro Federal de Causantes.
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4. Seflalar los datos de causahablente en el supueg
to de gue loa hubiere:

a) Nombre.

b) Nacionalidad.

c) Domicilio.

d) Registro Federal de Causantes.

5. En el caso de lo hubiere, indicar los datos --
del apoderado.

a) Nombre

b} Domicilio para oir y recibir notificaciones.

6. Anotar el nimero de solicitud inicial asf como~
fecha legal en el caso de que el interesado la ---
haya divido en varias molicitudes por gque a Juicio
de la Secretaria no haya satisfecho ed requlsito -
de unidad de la invencidn, es decir, gque la solici
citud de la Patente no se refiera a wn solo inven
to.

7. Para el caso de gue gSe pretenda se reconozca -~
el derecho de prioridad,deberd anotarse pais, fe--
cha de presentacidn de la primera solicitud origi-
nal en éste, asi como el nfimero de serie.

8. A continvacién ge asentard el lugar y fecha -~
asi como la firma del solicitante.

9, Por 4}timo, una relacidn de documentos que se -
anexan a la solicitud.
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4. ANEXOS A LA SOLICITUD.

Anexos a la solicitud, deberidn presentarse los --=-

siguientes documentos:

1) Descripcidn del invento por triplicado.

2) Dibujos, grabados fotograficos.

3) Capitulo de novedad o Capitulo de reivindica---~
ciones.

4) Documento de Cesidn.

5) Poder para acreditar el cardcter de mandatario.
6) Constancia en el caso en que se reclame priori-
dad.

7) Comprobante de pago de derechos correspondicntes.

1) La descripcidn del-invento deberd realizarse --
en hojas de papel blanco de 36 kilogramos, con un-
tamafio de 21,5 X 28 cms. dejando un margen lzguier
do de 4 a 5 cms, deberdn escribirse con tinta neqra
a doble espacio y por un sdlo lado del papel, éstas
deberin presentarse pnr triplicado, debiendo las -
copias ser perfectamente legibles y reunir las ca-

Anexv 2

racteristicas antes mencionadas.

La descripcidn del invento deberi contener la si-

guiente informacién:

a) Llevard en primer lugar, el titulc o nombre -—--
técnico de la invencidn, no se aceptardn titulos o
denominaciones de fantasia, marcas o nombres comer
ciales.

b} A continuacion se anotard el nombre del inven--
tor, su nacionalidad y domicilio.

¢) En el supuesto de que lo hubiere, el nombre del
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EJEMPLO DE DESCRIPCION PARA UKA PATENTE
DE UK APARATO.

SURTIDOR A GRANEL PARA CIGARROS 0 PUROS

NOMBRE DEL INVENTOR:
NACIONALIDAD :
20mICILIO:
NOMBRE DEL CAUSAHABIENTE:
NACIONALIDAD
Q0NMICILIO:
EXTRACTO

€ata invencidn se refiene a un suntidon a granel --
para ciganroa o punoa cuya combinacidn de medion que lo foaman
permite auminiataaa une a uno {oa punva v cigannoa que contie-

ne, con la aimple rotacién de una penilla.
’ P P

DESCRIPCION

Se conocen auntidonea de chaanoA 0 puava en loa, -=
que, pon ejemplo, pana poden extraen el cigaano, hay que comu
nican al depioaito gue doa conliene, en primen lugaa un movi--
miento de descenso cen una mano, micntnaa lo primera detiene-
la caja y deapuén dejan que negnese ese depdaito a au peatedlon

primitive, lo cual es deventajosv.

&L vbjeto de la invencién ea aupnimin loa inconve--
nientes de esan operaciones pon medio del auntidon que agui -
1e descnibe, que maneja de manena mas aencilla y ea maa com--

pacto y dunadeno en au conatnuccidn,
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Loa detalles canacteniaticva de eate auntidon se --
mueatnan cluramenie en la a1iguiente descaipeion y en loa dibu
joa que la acompadan, comv una {lusinacion de aquellaa y aca
viendo loa miamoa algnoa de nefenencia pana indlcan laa miaman

pantea en laa figunaa moatrnadan.

la FIGURA /, ea una penspectiva convencional del auatidoa.

La FIGURA 2, es una pruyeccidn veniical de una nseccidn ~=-w-n-
tnanavenaal pana moataan el mecaniamv intenion.

la FIGURA 3, ea ovtnra pAoyechén ventical de una seccién langé

tudinal del miamo auntidon.

Con aefenancéa a dicha figunaa, eate auatidon entd-
foamado pon la combinacién de una base ! de madena u otro ma-
teniad apropiado que al miamo tiempu fonma el fondv de una caja
2 del niamo matenial proviato en au pante Aupenion de una tapa

3 embLAagnada, con un penélla 4 pana abrninla.

Eata tapa 3 cubne una tolva en la cual se vacia loa
cigannoa y que también aiave panacontenenloa. &n la extnemi--
dad infenion 6 de éata hay un cilindre 7 en posicidn honizon-
tal también de madeaa 4 otno mateaial, f&jo a un ejfe & que --
puede ginan en chumaceras y taladnoa 9 y 10, de laa panedes -
latenalea 1/ y 12 de la caja 2, Le AupenchLe t3 funma un ~--
fonde movible de dicha tova 5, y eate cilindav tiene en au --
pante aupenion una muesca longitudined (4, de foama y profun-
didad adecuadas para necibin un cigannv. &n la poaicién diame
tral opuesta hay una lémina 15, dobladu y fija en el cilindro
como se ve en la figunas 2 y 3, en cuya extramidad re fija la
connespondiente de un neaorte eapinal antagoniata /6 eatando
la otnal? fija a la base /. &n la paned (2 va figo un peano-
/6 a la altuna de la lamina 15, y en contacto con ella, pana
aenvianle de tope ¢ impedin que el cilindno gine en direceion
vpuesta a la de tnabajo. EL cilindro ae hace girarn por medio

de un botén o perilla 19 fija a la extremidad ded eje 6.
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Ure lénina métalica de forma cilindnica 20 de anchu
na adecuada, ae fija en au boade anleaivn ad pie de La venta-
na 2/ de la caja. €L bonde poateniva de dicha lémina queda --
tangente a la aupenficie del cilindrv 7, fijandose en caa po-
alcldn poa med Lo apnapiaduA, pon ejemp[u, una lengucfa u one
faa 23, que 4e fifen a laa panedes latenales /1 y /2, vtna --
lémina cilindrica 24, va fijo a la exteamidad anterion v in-
fenion de La tolva, pana guiar af cipennc que ea Llevado poa-
el cidindno en movimiento giaatonio. &n la pante antenion de-
{a bate hay una aanuna o muecsca 25, para recibia el ciganne -
que aale del auntidon, el cuad funciona de {a manecna aiguien-
te:

lna vez; que loa cigannca ae han vaciade en {a tolva
5, uno de elloa 4e introduce por au peso y pea da preaiin de-
loa otroa en laa muesca o canal 14 del cilindac 7, de manera-
que {a hacen ginan hacia adelante el boton /9 ae va fijo al -
eje de dicko cilindno, Gate efectida el ginv annastnéandelo un-
momento en gue éate ae encuentaa en una poaicién en la que --
ede ciganno cae poa gravedad a Lo lango de la lédmina metilica
20 gue le aiave de guia pana conducindo hacia el extenion, --

cayendo en la muesce 25, de donde se le puede toman.

REIVINDICACIONES

/. Un aurtidor a gnanel pana cigaravs o puros gue compaende =~
la combinacién de una caja paiamitica alangada, de madena « -
otno mateaiad adecuado cuya base se pnolonga hacia la pante -
antenion de uno de loa lados mayonea de aguella con una muea-
ca o canal en sentido longitudinal de la miama, a cienta dia-
tancia de ese lado, el cual {leva una ventana alrgada en con-
tacto con la base, y de una tapa con bisagra que cubne la pan
te ensanchada de una tolve, en la que se vacian loa cigannoa:
canactenizado pon un cilindro de diametno adecuado, cuye su--

perficie forma un fondo movible a la pante aupenion del eilin
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dra, que glnu en onificion o chumacenas fijas au laa panedea -
g ¢ # P

tranavenaalea de la caja y una penidla o botén waegurado a un
extnemo del eje pana hecen ginan « dicho cilindny y hacen aa-

Lin ed clgennv o puro el extenior.

2. lUn auntidon a gnanel para clganroa o puiua como el eapect-

[Lcado en la clausuda antenion, canactentgadu poague compnen-

de ademéaa en combinacién, un medio de aetén, comv una lengueta
de ldmina fija a un extremo del cilindro al cual ac une la ex
tnemidad auperiv- de un resoafe eapined antaegoniata; la infe-
nioa va waeguaede a« la bese, una lamina cilindaica tangente en
au pante aupenion a la sepenficie latenal del cilindro y asegu
rada a laa panedes latenales de la caje, por una lenguete, ea-

tando fifa Lo paite Ln{eniun de dicha lamine al pic de la ven

!

tana de la panad loteral, ¢ vtna lamina cilindnica [&ja a la -
extaemidad antenior o LnfenLor de la tolva; ambaa cen el fin -
de guian y necibin ad cigansv v pune en cu caida hacia ol ex--

tenioan,

En teatimoniov de lo cual finmo lu preaente en fMéxico, J.F. el

de de 1590,

Finma ded inventun, cauaahabiente v apoce
nado.
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causahabiente, nacionalidad y domicilio.
d) A continuacidn se hard un extracto de la inven-
cidn, lo recomendable es que no sea mayor de 150 -
palabras.
@) Se hard una descripcidn del invento con clari--
dad, de manera exacta y completa, tan concisa coma
fuere posible, haciendo notar tres aspectos impor-
tantes de la invencién:

a) La naturaleza de la invencidn.,

b) El objeto de la invencidn.

¢} Los antecedentes conocidos sobre el estado -

de 1a téonica a la que la invencidn pertenece.

Siempre se deberi evitar toda clase de disgrecio -~
nes, refiriendose siempre al objeto de la invencidn,y se de-
bher&d hacer notar ésta con otras invencibn ya Patentadas, ddn
dose durante la descripcidn ejemplos de aplicaciones especi-
ficas de la invencidn de manera que un técnico con conocimien
tos medios en la materia sea capaz de reproducirla o utilizag
la.

2) Dibujos, grabados fotogrificos; En 105 CaS08§ ~-
en que para la completa comprensidn de 1a invencidn
se requiera acompafiar a la solicitud de planos di-
bujos técnicos, la descripcidn deberd contener la-
numeracién de las distintas figuras de gque se com-
ponen, haciendo referencia a ellas y a las distin-~
tas partes de gque estfn constituidas, de tal mane-
ra de concuerden con 1la numeracidn marcada en la -
figura.

Los dibujos deberd reunir las caracteristicas y --
requisitos que a continuacién se enumeran: anexd F

a) Realizarse en papel blanco de 36 kgs.
b) Realizarse a tinta negra.

¢) Resaltar los aspectos novedosos de la inven- -
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cibn,

d) Contener las partes de la invencidn que se ha--
yan sefialado en el capitulo de reivindicaciones...
8) E1 papel en que se realicen deberd ser de 21.5-
oms. X 28 cms., ademis deberd tener una linea tra-
zada en sentido vertical de la hoja a 1.5. centi--
metros de la orilla izquierda.

£) Los dibujos no deberén abarcar completamente --
la hoja por lo que no deberan ocupar un espacio ma
yor de 18 X 206 cms.

Ademds de 1o anterior deberin cumplir con los si--
qulentes requisitos.

- »

Por 1o menos un dibujo deberd representar a la =
invencidn en forma total, &stos deberd guardar una propor---
cidén entre las partes del invento objeto de la solicitud, --
la Ley de Invenciones y marcas no sujeta a éstos a ninguna -
escala por lo que deberidn presentarse en perspectiva conven-
cional y libre.

S1 para la correcta comprensidn de la descripecidn-
as necesario presentar el dibujo en una o varias secciones-
deberdn presentarse en el dibujo general, por 1lfneas de pun-
tos, o a rayas y pPuntos, cuidando siempre de sefialar en la-
seccidn, el signo de referencia de la linea a que correspon-
da, estos signos serfn letras o nimeros no menores de tres -
milimetros; por otro lado las piezas representadas en corte-
se distinguirdn con lineas oblicuas a no menos de 1.5 milime
tros entre si.

En caso de que el espacio fuere demasiado pequefic~
para colocar un signo de referencia, o el colocarlo pueda --
causar confusidn, deberi situarse 1o mis préximo que sea po-
sible y con una 1inea quebrada o curva deberd unirse al pun-
to que indica. Si a pesar de esto fuere necesario colocar un
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un signo o letra marcado con una lfinea oblicua, se dejard -~
un pequefic circulo en blanco para colacar en 81, el signo.

Ahora bien, cuando haya piezas o detalles que en -
la figura general queden demasiado pequefios, se marcaran con
una sola letra o signo representandolo suficientemente ampli-
ficados, en figuras especiales marcadas con el mlsmo signo.

Los dibujos no deberidn contener leyendas explica-
tivas, ni el titulc o nombre de la invencién, vy se firmaré-
en la parte inferior derecha de la hoja gue lo contenga, si
se tratard de gréficas o de diagramas de blogues, si se admi
tird la presentacién de leyendas indicativas de los diversos
pardmetros que sean necesarios para su comprensifn, en tanto
que dichas leyendas no sean explicativas.

Por Gltimo, para la reproduccidn de los dibujos --
podrd emplearse cualquier método, siempre y cuando éstos -—-
conserven 1los mismos tamafies que el original.

Lo anterior tiene su fundamento en el articule 37~

del reglamento a la ley de invenciones y marcas.

3) Las reivindicaciones; la descripcibn finalizard
con una o mds reivindicaciones, éstas deber8n indicar el --~
alcance de la proteccidn que se solicita, debiendo ser cla--
ras y precias y no podridn abarcar mds de lo asentado en el -
capitulo de la descripcién; pero éstas no deberén hacer re--

ferencias a la descripcibén ni a los dibujos. anexe @

Las reivindicaciones deberdn redactarse de la si-

guiente manera:

a) Preédmbulo. En el cual se mencionarin las carac-
teristicas técnicas de la invencibn, en combina---
cibén, forman parte del estado de la técnica, es --
decir, lo ya conocido.

b} Una parte donde se expresen las caracteristicas
novedosas que se desean proteger, precedidas de -~

"

las palabras, " caracterizadas em ........" "Donde



55

la mejora comprende...." o algo similar a &éstas frases, es

dacir la novedad que se deree proteger; en el caso de gue ~-~

se trate de asoclaciones de elementos se debe distinguir cla

ramente lo novedoso de 1o ya conocido. JURISPRUDENCIA V
(veEasE PAG.282)

A continuacidn y por Gltimo, se deberd expresar --
pbajo protesta de decir verdad que es el mejor método conoci-
do por el inventor para llevar a la practica la invencidn, -
llevando al finnl la firma del inventor, por su causahablien-~

te ¢ su apoderado as{ como la fecha. anexe .

4} Documento de Cesidn; Por lo que toca a 16§ ~=--
anexos referentes al documento de cesidn, poder --
para acreditar que es mandat.rio, constancia para-
la prioridad, se ha hecho mencidn de clioss en nigl

nas anteriores.

5} Por Gltimo, es neccsario anoxar 21 comznrobanbe
de pago, por concepto de estudio de una solicitud
de patente, 21 monto que se estipula en gue con--

tiene la Ley Federal de Derechos.
5. EXAMEN ADMINISTRATIVO.

El ¢xamen administrativo consiste en gue la Direc-
cidn General de Desarrallo Tecnoldgido , observa -
si la soliecitud, descripecidn, reservas, dibujos y demfis docu
mentos anexos satisfacen los requisitos ya indicados en cuan
to a forma, nimero de copias.que 1los podercs y copias rednan
los requisitos de ley., asi como que las reservas y reivindi

caclones sean lo suficientemente claras y precisas.

En el supuesto de gue no lo sean a juicio de la -~

: . 2 . . : .
Direccion, ésta podrd requerir al interesado en lo que consi
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DECLARACION DE PROTESTA

EL que suscnibe (NOMBRE DEL INVENTOR.

Auton de la INVENCION acfenente a

declaro bajo proteata de decin verdad, que ol
método conovelde pana llevan a la prictica mi

invento, er el que queda eapecificadov en la-

descaipeién que acompaiio.

féxico, 0.F. a [ fecha de presentacion-

de la nolieitud 1.

FIRBA

Domicilio pana oin notificacionea.



56
dere conveniente, gozando en este punto de una facultad dis-
crecional que le otorga la propia Tey de Invenciones y Mar--
cas para requerir al interesado cuando a su juicio deba este
ditimo aclarar o modificar la solicitud y anexos.arexo 5.
JURISPRUDENCIA VI {VEASE PA6.2%83)

Dicho interesado deberd cumplir el requerimiento-
en un plazo gue no exceda de dos meses, y eén caso de no ha--
cerlo se considerard como abandonada la solicitud de patente.
anexof.

Por otre lado, los documentos por medio de los --
cuales aclare su invencidn, no podrdn tener un alcance mayor
de proteccidén que la solicitud original, que de asi serleo --
tendri gue presentar una nueva solicitud, perdivndo como <on-
secuencia la fecha legal con la ¢gue presenté la solicitud --
original, este plazo es susceptible de sor prorrogable hasta
por el mismo tiempo y por una sola vez siempre y cuando se -

solicite antes de la expiracidn del plazo respectivo.

Para el supuesto de que el interesado no cumpliera
con los requisitos de forma es decir, gque omitiera enviar --
los anexos ( dibujos, copias, descripcidn, reservas o sus --
respectiwws copias) debera presentarlos en un plazo que no -
excederd de 30 dias que de no hacerlo se tendrd como no pre
sentada la solicitud haciéndole sabker al interesado esta re-
solucidn. JURISPRUDENCIA VIt (vEase phc.284)

5i la solicitud de Patente de Invencidn reine to--
dos los requisitos de forma y sea lo suficientemente clara -
¥ precisa, entonces se examinara gue el objeto de la patente
no se encuentre dentro de 1lo0s supuestos que sefialan los arti
culos 9° y 10° de la Ley de invenclones y marcas y se refie~
ren a 1o que no se considerén como invencién y a lo que no -

es patentable.

Ademds de 1o anterior, e1 examen de administrativo
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DEPTO. DE PATENTES.
TECHICA.

éxp. 860405 de Patente.

C. DIRECTOR GENERAL DE INVENCIONES ¥ MARCAS.

Vietorn H. Cenecedo &. econ la pernsonalidad con que -
me oatente y pido ae me neconogca en los términovs ded documen
to de poien adjunta, aefalando como domicildio para oia toda -
clase de notificeciones el ubicadv en
y para necibinlaa en mi nombre al Pasante en Denecho

ante usted con el debido reapeto compeneczco y expongao:
i { ¥ pong

Que mediante od presente doy cunteztecion y cump[i—
miento a au atento oficio No. 55555 fechadv el dia 5 de abnil
altimo. Pane tal efecto eatoy nepaniendu la ﬁo{a [J
para que austituyan a laa hojasr de la /10 a la 12 que se en---

cuentnan en el expediente de la patente on cuestidn.

Con eata miama fecha cubnv loa denechoa que pon ---

concepto de paimena nepoalciin, seflala fa tanifa en vigoen,

Por lo antea expueato, A USTED C. DIRECTOR GENERAL

atentamente aolicito:

PRINERD: Tenenme pon presentadv en loa {éaminva ded
presente escaito, neconociendo mi penzonalidaed como

apudenada de la pnupietania de la patente.
SEGUNDO: Se auatituya totalmente el pudes que e le-
habia utangudu al pera gne en lo fu-

tuno todea las comunicuciones se hagan a mi nombne.
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TERCERD: En viata del tiempo transcucnido, ae ne---
auelva en forma definitiva acbre la patente avlici-
tadd. ’

Proteato fo necesaaio.

Néxico. D.F. a 30 de Aaptiembne de /98¢,

poa { nombre del inventon |

Victon H. Leneceduv &.
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_ -10-
Y NOVEDAD DE LA INVEACION "

Habiendov deacaito el invento, ae consaidera como --
una novedad ¢r poc tuntoe, ae recdama como de au pnupLedad lo-

contenido en dan aiguientes cliwaudaa:

{.- Mejonar en un conjunto de gaapua emplnadad pana
asegunanr bolraa 4 anticuloa 1emejanter gue an[uya una pluag
lidad de grapaa individualca con contosne en forma de U que
tienen bnagoa pendientes y una banne aupeniva alineeda con --
aus canaa en contacto, canactuaé;ndaa por tenes una tanda re-
cinta flexible, alargada en au pante aupe-ion, con case adkhe-
aiva, adhesivamente en contacto con la ceaa rupeniva ded con-
junto de dichaa grapas en forma de "U" 4 una bande alaungada -
{ateradmente, de cinta flexible con caae adheaive. adhesivemen
te en contacte con la casa exteana de pante de uno de loa baa-

zua d

e dichaa gnapan en forma de "U”, pon Lo cual dicies ;ra-
pua ae anman come un tinu alangada y temporalmente se mantie-
nen unidas pon dichas bundua de cinta con canaa adheaivas. --
laa cualea cornen longitudinalmente de dicta tina, permitien-
duo que dicha tina ae mueva flexiblemante avlce wune cute eagui

forme.

Aaimiamo, manificato bajo pavtcata de decin verded-
que el anteniorn ea el mejon método conveido porn mi pana {le--
van a da pnéctice la invencion.

€n teatimonio de Lo cuald firmo la predente. en la -
Ciudad de Mexico, &.F. a Lloa 15 diar del mea de noviembre de-
mid novecientoa setenta y aicte.

Victoa #.Cenecedo £.

Apodenado.
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igualmente verificard que lo que se pretende proteger por --
medio de 1a Patente de Invencibn ng pertenszca a otra figura
juridica protegida por la misma ley, como es el caso de que-
se trate de un dibujo o modelo industrial, en el supuesto --
de que asi sea se le notificard al interesado con la finali-~
dad de que realice las modificaciones que sean necesarias y-
realice el pago de derechos correspondientes, pero para con-
servar la fecha legal de 1a solicitud, deberin realizar di--
chas modificaciones dentro del plaze de dos meses sigulentes

a la fecha de la notificacidn.

En el caso, en que a juicio del solicitante, este-
congidere que faltan algunos elementos esenciales en el-
capituloc de 1a descripcién de su solicitud, deberd presentar
una nueva solicitud, enterando de nueva cuenta los derechos~
correspondientes y consecuentemente perderd la fecha legal,-
quedandoc en-lugar de ésta, la fecha de presentacidn de la so-
licitud que ha sufrido modificacidn o carreccidn, haciendo-~

mencidn expresa de gque se abandona la anterior.

Por Oiltimo, gueda mencionar, que en el supuesto---
de que para la obtencién de la Patente resultare gque dsgta-~
a juicio de la Direccidn!General de Desarrollo Techolbgico, -
deba dividirse en varias solicitudes de Patente de Invencidn
la Direccién requerird al interesado para que presente las deg
cripciones reivindicaciones, planos y dibujos que fueren ne-
cesarios para cada Patente, cabe aclarar que en este punto--
la Ley de invenciones ymarcas confiere a la Direccidn de ---
desarrollo tecnolégico la facultad discrecional de decidir -
a su juicio cuando considera gque la solicitud satisface o no

el requisito de unidad de la invencidn.

Bhora bien, si durante el trémite el interesada --

se percatara de la situacidn indicada en el pirrafo ante --
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rior deberi aportar los anexos necesarios para las solicitu-
des conservando la fecha legal de la primera solicitud --
sdlo si presentara estos antes de que haya sido dictada al--
guna resolucidn ya sea negando, concediendo o considerando -
comc abandonada 1a solicitud.

Pogterior a este examen, se realiza otro para con-
siderar si la invencidn es susceptible de aplicacibén indus--
trial y de serlo as{ se pasa al examen de novedad.

6. EXAMEN DE NOVEDAD. anexo 7.

El principal propSsito del examen de novedad, es -
el de determinar si la invencidn en el momento de la solici-
tud era nueva o no , es decir, que en el momento de la pre--
sentacién de 1a solicitud dicha invencién no se habie hecho-
por ningln medio accesible al plblico y no haya estado com-=-
prendida dentro del estado de la técnica.

Para solicitar la realizacién a 1a Direccifn’General -
d2.Desarrello Tecnolddico. » deberd haberse acreditado previamen-
te el examen adminiktrativo y solicitarse dentro de los no--
venta dias siguientes al afio de haher presentado la solici--
tud. La Direccidn inciard la bfisqueda de anterioridades, ---
entre las Patentes ya concedidas o ediciones publicadas en -
alguna fecha anterior a la presentacidén de la solicitud, es-
decir, ubicarse dentro de alguna de las causas que anulan --
ia novedad y que se contemplan en el articulo quinto de la -
Ley de invenciones y marcas y que contempla como anteriorida
des las siguientes:

a) Las patentes nacionales vigentes o extinguidas.
b) Las patentes extranjeras vigentes o extinguidas.

¢} Las publicaciones nacionales o extranjeras gque-
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que contengan datos suficientes para poder llevar-
a cabo la invencidn.

d) La explotaciénindustrial o comercial en el pais
0 en el extranjero del invento del cual se solici-
ta proteccién por medio de ia Patente de Invencidn.

De encontrarse alguna anterioridad a la invencién
objeto de la solicitud de Patente, se comuniecard al interesa
do y en su oportunidad se negard la patente, o si se estuvie
ra dentro del supuesto, en que la anterioridad encontrada --
sea parcial, el interesado deberd modificar 1a solicitud y -
anexos de acuerdo a las instrucciones gue al efecto le in--
dique la oficina perteneciente a 1a Direccidén General de Desarro-
1lo Tecnoldgico encargada de realizar astos exdmenes. 51 una -
vez realizadas las modificaciones al efecto sefialadas, no -
se encuentra ninguna anterioridad se concederid la Patente.

Los datos que deberi contener la solicitud para --
solicitar el examen de novedad son los siguientes:

a) Anotar el nfimero de expediente que corresponde-
a la solicitud de Patente de Invencidn.

b) Anotar el nombre de la persona que actiia, es -=
decir, el'nombre del solicitante del examen de no-
vedad ya sea del inventor que promueva por su pro
pio derecho, o el del apoderado, cuando actiie a —-
nombre del primero con este caricter.

c) Bnotar domicilioc para ofr notificaciones.

d) Hacer mencidn del articulo 20 de la Ley de in--
venciones y marcas al solicitar el examen de nove-
dad en virtud de que &s en éste, donde se encuen--
tra el fundamento para esta solicitud.

e) Anotar lugar, fecha y firma del scolicitante.
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Este examen de novedad puede ser aplicado en offi--
cinas de propiedad industrial distintas de 1a naclonal pe--

ro deberd reunir dos reguisitos:

1. Que tenga el cardcter de oficinas examinadoras,
conforme el Tratado de Cooperacidn en materia de -
Patentes, o se trate de exémenes practicados por -
la Oficina Buropea de Patentes. R

2, Que la invencidn se encuentra dentro de las —--
freas de la inventiva gue la Secretarfa de comer--
cio y Fomento Industrial autorice para gue pueda -
ser realizado el examen de novedad en oficinas de-
propiedad industrial distintas de la nacional, y -
que se publican en la gaceta de invenciones y mar-

cas.

Para gue el examen de novedad realizado en &stas -
oficinas sea aceptado, se deberdn acompafiar los documentos -
que indica el articulo 46 del Reglamento de la Ley de inven-

ciones y marcas y que son 1os siguientes:

a) Copia de la comunicacibén gue de ruenta del re--
sultado del examen de novedad,

b) Copia de la solicitud de Patente aprobada por -
dicho examen debidamente certificada por la ofici-
na examinadora de gque se trate.

c) La traduccidn al espafiol de los documentos sefla

Lados en los dos puntos anteriores.

Si la oficina examinadora funciona mediante el --
procadimiento de oposicién, se considerara definitiva a —---
partir de que hayan transcurridos los plazos para presentar-

la oposicidén o se haya resuelto ésta,
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En este caso, la solicitud de aceptacién de examen
de novedad realizado en ei extranjero deberi contener los --

siguientes datosgnexo §.

a) Nimero de expediente en el que se este tramitan
do 1la Patente.

b} Fecha legal de la solicitud de Patente.

c} Nombre del titular de la invencién.

d) Nacionalidad del mismo.

e} Domicilio.

f) Nombre de la invencidn.

g) Oficina examinadora extranjera que realizd —---
el examen.

Indicar si la oposicidén ha sido presentada.
Indicar si la oposicidn ha side resuelta.

h) Nombre del apoderado.

i) bomicilio para oir notificacicnes.

j) Indicar los anexoes que acompafian a la solicitud.
k)

Anotar lugar, fecha y firma .

Por (ltimo, en el supuesto de cue la oficina exa--
minadora nacional, encontrara que la invencidn carcce de no-
vedad , comunicarid al respecto al interesado para que en un-
plazo de dos meses exprese lo que a su derecho convenga seiia
lando las diferencias existentes entre su invencidn y las --
anterioridades y referenciazs encontradas, el examan de nove-
dad sera definitivo por lo que se reficre a la novedad y a -

la actividad inventiva.
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7. ABANDONO DE LA SOLICITUD.

Se considerari abandonada la solicitud o el trémi-
te para la obtencidn de la patente, cuendo el interesado se

encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

* a) En el caso de que la Direccién General de Desarrollo
Técnolégico , requiera a el interesado a precisar o aclarar -
alguna circunstancia de la solicitud y sus anexos y el inte-
resado no cumpla con dicho requerimiento en un plazo de dos
meses. JURISPRUDEMCIA VIIX (vEasE pAc.286)

b) Si el interesado no solicita se practique el -~
examen de novedad dentro de los noventa dlas siguientes al -
cumplimiento de un afio de presentada la solicitud, se tendrd

por abandonada ésta de pleno derecho.

¢) En los casos en que con la finalidad de apre---
ciar la novedad y las caracteristicas del invento 1a pireceién
General de Desarrollo Técnoldgico requiera al interesado a ---
presentar un modelo en tamafio natural o de menor tamafio a eg
cala y éste nolo presente en un plazo de dos meses sin justi
ficacibén alguna, dicho plazo podrid ser prorrogado por una --

sola vez.

d) Si en un plazo de dos meses el interesado no ma
nifiesta lo que a su derecho convenga como resultado de ha--
bérsele comunicado que del examen de novedad resulté que -—-
afecta derechos de tercero por una patente concedida con an-

terioridad, o que dicha invencidn carece de novedad..

e) En el caso en que la invencidn no satisfaga al-
guno de los requisitos indicados en la Ley de invenciones y
marcas y su reglamento, aun cuando a juicio de laBireccién Ge

neral de Désarrollo Tecnoldégicoésta sea nueva y si interesado no
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satisface dichos requisitos en un plazo de dos meses o los -
cumpla fuera del término. '

f) Si en el supuesto de gue proceda la expedicidn~
de la Patente de Invencidén y el interesado no satisfaga los-
requisitos para su publicacidn y correspondiente pago de de-~
rechos en un plazo de dos meses a partir de que se le notifi
que gue procede la expedicidn de la patente.

Los plazos a gue se refieren los incisos a),d),e)~
y £). podrén ser prorrogables por una sola vez por causa jus
tificada y siempre y cuando se soliciten antes del vencimien
to de dichos plazos.JURISPRUDEHCIA IX (VEASE pAg., 288)

8. CONCESION DE LA PATENTE.

Ccuando laDireccién General de Desarpollo Tecnoldgico —--
determina que la invencidn cumple con los requisitos que es-
tablece la ley, es decir, gue sea nueva, resultado de una -~
actividad inventiva y susceptible de aplicaecién industrial,-
procederd a la expedicién de la Patente de Invencidn, notifi
cando a el interesggo para gue en un plazo de dos meses sa--
tisfaga los siguientes requisitos:

a) Efectlie y acredite el pago por concepto de ex—-

pedicidn del titulo de patente. gpexe 9 .

b) Enregue tres pruebas finas , procedente de nega
tivo, en papel couche y que on caso de ser un solo dibujo ~-
deberd medir 11.0 ¥ 7.0 cms, o de ser dos deberin medir ----
14.0 ¥ 11.0 cms., esto con la finalidad de publicar los da--
tos relativos de la patente en la gaceta de invenciones y --

marcas.
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El titulo de la Patente deberad contener 108 Si-—--

guientes datos: apexeo /0.

1. Nimero y clase de la Patente.

2. Nombre de la persona @ personas a quien se ----
concede.

3. Nombre del inventor o inventores.

4. Plazo de vigencia.

5. benominacifn gue corresponda a la invencién.

6. Techa legal de la Patente.

7. Fecha de prioridad.

8. Fecha de cxpedicidn del titulo.

9. Anexo del original de la descripcidn, reivin---
dicaciones y los dibujos exhibidos por el interesa
do.

Los titules de las patentes se otorgarén a nombre-
del Presidente de la Repiiblica e irin firmados por el Secre-
tario de Comercio y Fomento Industrial o a4 quien en lugar --

del secretario le haya sido otorgada dicha facultad.

Por Qltimo, la vigencia de las patentes serd de --
cactorce aNos improrrogables, a partir de la fecha de expedi-
cién del titulo pero se tendré como fecha legal de la Paten-

te, el dia y hora de la presentacidén de la solicitud.

9. NEGATIVA DE LA PATENTE.

En caso contrario al expuesto en el punto anterior,
es decir, si la Direccidn General de Desarrollo Tecnoldgico, conside-
ra que la invencidn no satisface los requisitos contemplados-

en 2l articulo 4° de la Ley de invenciones y marcas porgue la
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invencidn se encuentre dentro de alguna de las causas contém
pladas en los articulos 9 y 10 de la citada -ley o por al--
glin otro supuesto, resolucién que comunicard al interesado -
'seﬁalandole las causas y fundamentos legales de dicha resoly

2
cion.

En este caso y copntra dicha resolucién procede el-
recurso de reconsideracidn administrativa,, que deberid inter
poner el interesado ante 12 propia Direccidn por escrito y -
dentro del término de dos meses siguientes a la fecha en que
se le haya notificado la resolucién, y en el.supuesto de que
se vayan ofrecer pruebas, éstas deberdn ofrecerse den el mis
mo escrito de interposicidn del recurso y anexarse las docu-
mentales que en su caso hubliera, pudiendo ofrecerse todo ti-
po de pruebas con excepcidn de la confesional y la testimo--

nial.

Para el desahogo de las pruebas, el interesado dig
pondrd de un plazo no mayor de 30 dias habiles ni menor de 8

quedando a su cargo la exhibicién de dictdmenes y documentos

Para los casos no previstos se aplicari supleto---
riamente el Cdodigo de Procedimientos Civiles en lorelativo -

a la actividad probatoria.

El recurso a que hacemos mencidén se tendrd por no-
interpuesto cuando se dé alguna de las causas a que se refie
re el articulo 235 de la Ley de invenciones marcas.

" Art. 235.- El recurso se¢ tendrd por-
no interpuesto:

I. Cuando se presente fuera del térmi-
no al efecto concedido.

II.Cuando no se haya presentado la docu

mentacibén relativa a la personalidad de

quien lo suscriba o no s hubiere acre-
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ditado legalmente.

II1. Cuando no aparezCa suscrito, a --
menos que firme antes del vencimiento~
del término para interponerlo."”

5i de la substanciacidn del recurso de reconside--
racién administrativa resulta que s{ procede ia concesibn de
la Patente, el interesado procederi a realizar los triwmites=-
ya mencionados en el punto octavo de esta exposicibn, en c¢a-
so contrario, es decir, gue se nieqgue nuevamente la Patente-
de invencidn, esta segunda negativa tendri el carfcter de --
negativa definitiva, y contra esta resolucidn procede el juji
cio de amparo indirecto ante los juzgados de distrito en -

materia administrativa.

Cabe mencionar que la demanda de amparo, deberd --
reunir los requisites que establece el articulo 116 de la --
Ley de amparo y el juicio se substanciard en los términos --
del capitulo IV del titulo segundo de 1la citada ley.Asimismo
contra la sentencia dictada en este juicio procede el recur-
so de revisibn, tal como se estipula en el articulo 83 de 1la
Ley de ampara, recurso de deberd interponerse por conducto -
del juez de Distrito que conozca del asunto, ‘ante el Tribu--
nal Colegiado de circuito y que lo faculta para conocer de -
éste asunto los arficulos 44 fraceidn IIT de la Ley Orgénica
del Poder Judicial de la Federacidn y B85 de la Ley de Anpa--
ro; contra la sentencia que se dicte en el recurso de revi--
sidn no procede recursgo alguno. JURISPRUDENCIA X)XI XII,XIII

(vease PAGs. 289 a 282)

por Gltimo, queda decir, que si el recurso de re-=-
consideracidn administrativa no se interpone dentro del plazo
establecido al efecto, se tendrd la primera resolucidn como
definitiva.
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C. CONSERVACION DEL DERECHO.

Desde el momento en gue ha sido concedido la Pa---
tente de Invencidén el titular del mismo goza de las sigulen-

tes obligaciones y derechos:

I. Obligaciones del duefio de la Patente de Inven-

Py
ci0n:

a) Pago de la anualidades.

b) Explotar el invento.

c) Comprobar la explotacidn .

d) Otorgar licencias obligatorias.

e) Otorgar licencias de interés publico.

f) En el caso del otorgamiento de licencias obliga
torias y de interés piliblico debe proporcionar toda
la informacidn para que el invento pueda ser explo
tado.

g} Inscribir las licencias en el Registro Nacilo-

nal de Transferencia de Tacnologia.

II. Derechos del titular de la Patente de Inven --

s 2
cion.

a) Derecho a la explotacidn exclusiva de la paten-~
te.
b) Derecho a otorgar licencias

-uso exclusivo.

-uso miltiple.

-mixta.
¢) Derecho a recibir regaifas por licencias con---
tractuales.
d) Derecho a recibir regalias por licencias obliga
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torias.

e) Derecho a autorizar sublicencias obligatorias.

f) Derecho a recibir regalf{as por licencias de -
interés pablico.

g) Derecho,de la transmisidén o cesibn parcial de
derechos entre vivos,

h) Derecho a la transmisién por :sucesién.

{) Derecho a perseguir en el caso de la usurpacién
de la patente.

}) Derecho de reclamar dafios y perjuicios.

1. OBLIGACION DE EXPLOTAR EL INVENTO.

Una vez que se ha otorgado la patente de invencidén
el titular de la misma tiene la obligacibn de explotarla - -
dentro del territorio nacional, es decir, que si 1a patenté
se explota en el extranjero no se tendrd como satisfecho el

requisito de explotacidén de la invencidn.

E1l1 titular de la patente de invencién deberi presen
tar ante la Direccidn General de Desarrollo Tecnoldgico las -~
pruebas y demis documentos que coensidere necesarios para com-
probar dicha explotacién, éstos deberfn ser de acuerdo a la -
naturaleza de la explotacién de que se trate, teniendo la au-
toridad administrativa la facultad para efectuar inspecciones

en los casos que lo considere conveniente.

La Ley de Invenciones y Marcas en su articulo 43 da
una definicién de 1o que debe considerarse como explopacién -

de la invencién.

" Art. 43.- Para efectos de esta ley, -
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es explotacién la utilizacidn permanen-
de los procedimientos patentados o la -
fabricacién del producto amparado por -
la patente, efectuados directamente por
el titular de 1la patente, sus causaha~-
bientes o licenciataries, en volémenes-
que correspondan a una efectiva explota
¢ién industrial y en condiciones adecua
das de calidad y precio.”

Por otro lado, el reglamento de la Ley a que nos -
referimos, explica en su articulo 53 1los elementos que se -
verificar@n para comprobar la explotacién de la patente.

RN

" Art. 53.- Para ia comprobacidn de ex-
plotacibén de las patentes se verificard
que haya utilizacién permanente de los-
procedimientos patentado o fabricacién-~
del producto amparado por la patente, -
siempre que dichos procedimientos o fa-
bricacién se realicen en territorio na-
cional y los productos se encuentren en
oferta en el mercado nacional o interna
cional, gp volumenes que correspondan a
una efectiva explotacidén industrial.n

Se desprende del articulo anteriormente transcrito
que la Secretaria de Comercio y fomento industrial tiene 1a-~
facultad discrecional de determinar cuando los volumenes -~
a que se refiere dicho articule, corresponden o no a una - -

efectiva explotacién industrial.
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a) OPORTUNIDAD PARA EFECTUARLO.

La explotacidén de la patente, deberd iniclarse en-
un plazo de tres afios a partir de la fecha de expedicibn de
la patente, y deberd comprobarse dicho inicio a satisfacciébn
de 1a Secretaria de Comercio y Fomento Industrial en un pla-
zo de dos meses contados a partir del inicio de ésta, Es i--
igualmente en este punto donde la Secofi goza de una facul--
tad discrecional que le otorga la Ley para determinar cuan-
do se ha iniciado la explotacidn, en virtud de que la compro
bacidn de ésta deberd ser a"satisfaccidén® de dicha secreta--

¢
ria.

b) MEDIOS DE PRUEBA.

La Ley de invenciones y marcas y su reglamento no-
hacen mencién acerca de que tipo de pruebas deben ofrecer-
se para demostrar ia explotacidén de 1a patente.

Sino que el articulo 43 de la Ley de invenciones -
y marcas en su segundo pArrafo en una forma ambigua menciona

al respecto en los terminos siguientes:

YArt. 43— ... e
Para comprobar la explota---

cibén industrial de las patentes, se debe
ran presentar ante la Secretaria de co--
mercio y Fomento industrial la pruebas o
demds elementos que se consideren necesa
rios de acuerdo a la frecuencia o natura
leza de la explotacién de la invencidn -
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de que se trate. La autoridad competen-
te efectuard inspecciones en los casos-

en que lo juzgue conveniente.”

¢) FORMALIDADES.

Para comprobar ante la Secretaria de Comercioc y --
Fomento industrial la explotacidén de la Patente deberi pre--
sentarse en un plazo de dos meses a la fecha de inicio de --
la explotacidn un solicitud de comprobacidn de explotacidn -
de Patente, esta es una declaracién la cual deberi contener-

los siguientes elementos:gpexo /7.

a) NOmero, titulo y fecha de expedicién de la Pa--
tente gue se esta explotando.

b) Nombre, domicilio y naciconalidad del titular de
la Patente.

c) Si se hubiere otorgado alguna licencia de exe--
plotacién se deberd anotar el nombre nacionalidad-
domicilio, la fecha, niimero de expediente y nimero
de folio con gue quedo inscrito el contrato de li-
cencia de explotacién ante el Registro Nacional de
Transferencia de Tecnologia, asi como el nimeroc y

fecha de resolucidn por la cual se registrd al 1%

cenciatario en la Direccidn General de Desarrollo

Tecnoldgico.

d) La fecha en que se inicid la explotacidn; la --
forma en que se realiza, pudiendo ser en forma di-
recta por el titular de 1la patente o mediante 1i--
cencia otorgada por el titular de la Patente; la -
uhicacién exacta del lugar o fibrica donde se lle-

va a cabo la exdotaciédn.
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Si la explotacién no se hubiese llevado a cabo ---
se deberd indicar la causa sefialando en los diver-
s03 apartados la que corresponda de la forma que -
proporciona la SECOFI
e) A continuacidn se anotard el nombre del decla--
rante, indicando que formula dicha declaracibdn ba-
jo protesta de decir verdad ya sea por su propilo -
derecho o sefialando el caricter con que actda a —-
nombre del titular de la Patente, a continuacibn -
seflalar a las personas autorizadas y el domicilio-
para oir y recibir notificaciones; sefialar la lista
de los anexos que acompafian a la declaracidén y por
diltimo, lugar, fecha y firma de quien actfa.

2. LICENCIAS DE EXPLOTACION.

Como ya se ha mencionado,el titular de la Patente-
tiene el derecho de explotar en forma exclusiva la invencién,
gin embargo, también puede hacerlo previo el consentimiento -
del titular de la invencidn, un tercero interesado en explo-
tar la invencién, lo anterior encuentra su fundamento en los-
articulos 3° y 37° en la parte final de su primer pirrafo de-
la Ley de invenciones y marcas y que dicen en su parte rela--
tiva lo que a continuacién se transcribe:

" Art, 3.- La persona fisica que reali-
ce un invencién o su causahabiente, tig
nen el derecho exclusivo de explotarla-
en su provecho, por si o por otros con-
su permiso, de acuerdo con las disposi-
ciones contenidas en esta Ley y su re~-

glamento. .. .oivvvsrortnnroerseresoneees?



73

MOATE. 37 = e it c i i a s e e e e
Con las limitaciones previg
tas en esta ley, la patente confiere a-
su titular el derecho de explotar en ~~
forma exclusiva la invencidn, ya sea por
s{ o por otros con su consentimiento."

Para gue el titular de la pueda conceder licencias
de explotacién deberd celebran un convenio en términos de ~~
Ley.

Es necesario sefialar, gue el titular de la patente,
puede otorgar licencias de uso exclusivo, es decir, gque fGni-
camente el licenciatario tiene derecho de explotfar la Paten-
te, por lo gque dicha exclusividad debe quedar expresamente -~
estipulada en el convenio que se celebre para ls concesidn -
de la licencia de explotacién.

Licencias de uso mdltiple y mixtas, siendo ague---
llas en las que otorga la concesidn para la explotacidn de -
la Patente a varias personas distintas del titular, interesa
das en dicha explotacidn, y las segundas aquellas donde ade-
mis de otorgar la concesibén a diversas personas, el titular
de la Patente se rewerva el derecho de explotarla por si mis
mo.

Lo anterior encuentra su fundamento en el articu-
lo 47 de l1la Ley de invenciones y marcas:

" Art. 47.~ Salvo estipulacidn en contrart
rio, la concesién de una licencia no ex-
cluira 1la posibilidad, por parte del ti-
tular de la Patente de conceder otras -~-
licencias ni de explotar simultineamente

ta Patente por s{ mismo.”
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a) LICENCIAS VOLUNTARIAS.

Son aquellas que celebran de mutuo acuerdo entre-
el titular de la Patente y el interesado en explotar el in--
vento protegido por dicha Patente, mediante convenio por es-~
crito cubriendo los requisitos y realizando las inscripcio--
nes necesarias de acuerdo a las exigencias de Ley.

El convenio que se celebre deberd contener 108 ===
siguientes elementos:

a) Nombre, denominacidén o razdén social, nacionali-

dad y domicilio del titular de la Patdnte de Inven

cibn.

b) Nombre, denominacidén o razdn social, nacionali-

dad y domicilio del interesado en la explotacién -

de la invencién.

c) Nimero de la Patente de Invencién.

d) Nombre de la invencidn.

e) Plazo durante el cual se pretenda llevar a cabo

la explotacién de la invencidn, las condiciones de

de dicha explotacidén y las regallas a cubrir.
JURISPRUDENEIA X1V {VEASE PAG.293)

b) LICENCIAS OBLIGATORIAS.

Procede la expedicibén de las licencias obligato---
rias en el supuesto en que transcurrido el término de tres -
afios para que el titular de la patente inicie la explotacién
de la invencidn y no lo hubiera hecho,cuaiquier interesado -
en dicha explotacidn puede solicita a la Direccibn General de De
sarrollo Tecnoldégico ., la concesidn de una licencia obligatoria.

siempre y cuando se esté dentro de los supuestos a que se refiere - - - -
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el articulo 50 de la Ley de invenciones y marcas:

" Art.50,-...... Cr sttt na
I. Cuando la invencidén patentada no ha-
ya sido explotada.

11. Si ia explotacidén de la patente ha-
sido suspendida por mids de seis meses ~
consecutivos.

Cuando se trate de produccibén ciclica o
estacional, la suspensidn a que se re--
fiere esta fraccién se contard a partir
de la fecha en que la empresa debid ha-
ber iniciadoc 1la elaboracidn del produc-
to o la utilizacidn del proceso, en ra-
zén del nuevo cicle o estacidén. En ca-
so de dudas respecto de dicha fecha, la
Direccibén General de Invenciones y Mar-
cas y Desarrclle Tecnoldgico, consulta-
rd a la Direccibn General de Industriac
respectiva.

T1T. Cuando la explotacién de la paten-
te no satisfaga el mercado nacional.
IV. Cuando existan mercados de exporta-
-idén gue no estén siendo cubiertos con
1a explotacidn de 1la patente vy alguna-
persona manifieste su interés en utili
zar la patente para fines de exporta--

: 2
cion.

En este mismo articulo la Ley seflala --
que para los supuestos a que se refiere
en las fraccidnes III y IV antes trans-
critas, se dari oportunidad al titular-
para que subsane la explotacién insufi-
ciente, otorgédndoles preferencia para -
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ampliar la explotacidn de la invencibn,

por lo que le da a conocer la solicitud

de licencia y al mismo tiempo le concede
un plazo de dos meses para presentar un-
un programa de fabricacidén similar o me-
jor a los programas presentados por ---

quien haya solicitado la licencia, asi-

como otorgar fianza a favor de

para garantizar dicha explotacidn, pu--

diendo previa solicitud del interesado

y con anticipacibén al vencimiento de di

cho plazo ampliarlo por otro igual.

El solicitante de la licencia obligatoria deberd -
presentar un proyrama de fabricacién indicando el lugar don-
de se realizard la explotaciédn de la invencidn, el vollmén -
de dicha explotacidn de la invencidén en forma Optima, lo an-
terior acompafiard a 1a solicitud , que por :riplicado preci-

sard los siguientes datos:

a) Nimero de la patente.

b) Nombre de la invenciédn.

¢) Nombre, denominacidn o razdén social del solici-
tante.

d) Nacionalidad del solicitante.

¢) Indicard cual de las causales a que se refiere -
el articulo 50 de la Ley de invenciones y marcas -
es la que se invoca para que proceda el otorgamien
to de la Licencia obligatoria.

f) Aportard las pruebas en que se funde para soli-
tar la licencia obligateria en relacién con el ---
inciso anterior, es decir. que demuestre el supues
to en gue se funda del articulo 50 de la citada --

Ley.
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Para el caso de que de los anexos antes menciona~-—
dos se desprenda que el interesado en la licencia obligato-=
ria no acredita capacidad econdémica y técnica para realizar-
la explotacidn de la invencidn, la Direccidn General de Desarro -
llo Tecnoldgicorequerird al interesado para que dentro del —--
plazo que no serd mayor de seis meses corriga las deficien—-
cias que le haya sido indicada, en caso de no hacerlo se ---

tendri por abandonada la solicitud.

La Direanién General de Desarrollo Tecnoldgico deci ~
aird sobre la concesidn ¢ en su caso 1a negacidén de la licen-
cia obligatoria, previa audencia de las parte y en el supues-
to de que ya existiera otra licencia, el titular de esta tam-
bién deberd ser notificado con la finalidad de gue manifieste
lo que a su derecho convenga en un plazo que no egcederé de -
dos meses siguientes a la fecha de notificacidén, pudiendo -~-

prorrogarse dicho plazo por otro igual y por una Sola vez.---

Es necesario mencionar, que en virtud de lo que -~
gefiald el articulo 50 de la Ley de invenciones y marcas ante
riormente transcrito, la Secretaria de Comercio y Fomento --
Industrial, tendrd la facultad para a su juicio decidir cuan
do la explotacidn de 1a patente satisface o no el mercado na
cional, asi como para resolver si el titular de la patente -
ha ampliado suficientemente dicha explotacidn a fin de cu---
brir adecuadamente el consumec naclonal o ia demanda interna-
cional.

Por otro lado, si el titular de la patente al ---—-
conocer la solicitud de la licencia obligatoria se opusiera-
a la concesién de esta basdndose en causas justificadas y -~
que deberd& probar, 1a pireccidn General de Desarrollo Tecnoldégica ==
notificarid de 1o anterior al solicitante de la licencia obli
gatoria para que dentro del plazo de un mes manifieste lo ~-

que a su derecho convenga.
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Fara la concesién de la licencia dbligatoria’por‘l
la Direccidn General de Desarrollo Tecnoldgico ~ determinard -
previa opinidn que obtenga de la Direccién de Transferencia-
de Tecnoldgia, el plazo de vigencia, las condiciones bajo -=-
las cuales se cohcede, el campo de aplicacidn,as{ como el --
monto de las regalias que deberd entregar el licenciatario~
a el titular de la patente.

5in embargo, las condiciones a que nos referimos -
en el parrafo anterior, podrdn ser modificadas por la Direc-
cidn de Desarrollo Tecnoldgico, a solicitud del titular de -
la licencia o de la patente por causas que sobrevengan con -
posterioridad o en el supuesto de gue el titular de la Pa--
tente otorgue licencias en mejores condiciones due las de -~
la licencia obligatoria, es entendible con esto que las li--
cencias obligatorias no serdn en forma exclusiva, asimismo--
el titular de la licencia no podrd transmitir los derechos -
que le confiera la licencia, ni conceder sublicencias casos
en los cuales deberd contar con la previa autorizacién de 1a
Direccién de desarrollo Tecnoldgico, ademds de contar con --
la autorizacién del titular de la Patente en el segundo --

caso mencionado.

El titular de la licencia obligatoria, tendrid en--

tre otras las siguientes ohbligaciones:

a) Iniciar la explotacién de la invencidén dentro -
del plazo de dos afios contados a partir de la fe--
cha en que le fue concedlda.

Es igualmente en este punto, donde la Secretarfa -~
de Comercio y Fomento Industrial tiene la facultad
discrecional de resolver a su juicio si ha quedado-
comprobado el inicio de dicha explotacién.

b} No suspender dicha explotacidn por un periddo -
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¥‘, @,%\E seis meses consecutivos.

et g\»

\V \55 La licencla de explotacidén termina al vencimiento-
&g{ plazo para el que fue concedida, sin embargo,ésta puede-
ser revocada en cualquier tiempo ya sea a peticidn del titu-
lar de la Patente o de oficio por la Direccidn General ‘de Desa-
rrollo Pecnoldgico siempre que el licenciatario esté dentro de-

las siguientes omisiones:

a) Por no iniciar la explotacidn de la invencibn -

en el término indicado.

b) Por no comprobar dicha explotacibén dentro de --
los dos meses siguientes a la iniciacidén de la ex-

plotacibn.

c¢) Por suspender la explotacién por un periddo ——--

mayor a seis meses consecutivos.

Por otro lado, de negarse la concesién de la ticen

cia obligatoria sc notificard a las partes esta resolucién.
c) LICENCIAS DE UTILIDAD PUBLICA.

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial ---
tiene la facultad de determinar, cuando por causas de utili-
dad pliblica, defensa nacional o cualquier otra de interés --
pliblico, deba realizarse la explotacién de ciertas Patentes-
mediante el otorgamiento de licencias de utilidad piblica, -~
para lo cual publicard al respecto una declaracién en el -~ -

Diario Oficial de la Federacidn.

Esta clase de licencia tienen el cardcter de in- -
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transmisibles y para su obtencidn deberd scgd?fgg'lgs mismas

formalidades que las expuestas en el punto anteriof:ielativo

a las licenclas obligatorias, tanto para 1la solicitud como-

en el procedimiento para su obtencién, siendo 1a Direccién

ral deiDesarrollo Tecnoldgico, duién decidiré sobre su otorgamien

to previa opinién de la Direccidn de Transferencia de Tecng

16gia, pudiendo resclver entre concederla o negarla notifi-

cando a las partes en el segundo caso, Yy en el primero, es -

decir, que resuelva concederla, fijard el término de duracidn
de la licencia, las condiciones bajo las cuales se concede, ~

el campo de su aplicacién, asi como el monto de las regalias.

Por otro lado, de ser las descripciones y reivindi
caciones insuficientes para la explotacidn del invento, el -
titular de la Patente deberi proporcionar la informacidn su-
ficiente para 1la explotacidén de la invencién de que se trate
de no hacerlo , el licenciatario deberi manifestarlo a la --
Direccién General de Desarrollo Tecnolégico, quien previa audiencia-
resolvera si procede o no el suministro de mayor informacibdn,
de determinarse gueprocede el suministro de mayor informacién
la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial apercibird al
titular de la Patente de Invencidn, que en caso de no hacer-
lo revocarad la Patente. Lo antericr es igualmente aplicable-
en el caso de las licencias obligatorias, asimiso , el licepn
ciatario de otras fuentes puede adquirir la informacidn Tec-
nolbgica necesaria para llevar a cabo la explotacidén de la -
invencidn sin que esto sea causal para 1la terminacidn o re-
vacidén de la licencia, esto (ltimo, ademds de ser - - _ . _ -
aplicable a las licenciade utilidad pliblica y obligatorias -

o serd para el caso de las contractuales.

El licenciatario, deberd iniciar la explotacibén de
la invencién dentro del plazo de dos afios contados a partir-
de la fecha de haber obtenido la licencia, y no la podrd —--

suspender por un periddo mayor de seis meses consecutivos --
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y deberd comprobarse en los términos del artfculo 52 del- - -
Reglamento de la Ley de invenciones y marcas,en caso contra--
rio, la Secretaria de Comercioc y Fomento Industrial revocard-
de oficio o a peticién del titular de la patente, la licencia
de que se trate, dando oportunidad tanto al titular de 1la pa-
tente como al licenciataric para que ofrezcan pruebas en un -
plazo no mayor de dos meses, después de este plazo, la Secre
taria de Comercio y Fomento Industrial, dictarid una resolu---
cidn tomando en cuenta lo alegado y ofrecido por las partes-—-
si hubieran concurrido a dicho procedimiento

d) REGISTRO DE LICENCIA.

a”) EN INVENCIONES Y MARCAS

La finalidad de que las licenclas de uso y explota
cidén de las Patentes de Invencidn surtan efectos contra ter-
ceros es necesario que obtengan su registro ante la pireceidn

General de Desarrollo Tecnolbgico.

Esto encugntra su fundamento en el articulo 46 - -
de la Ley de invenciones y marcas que a la letra expresa:

" Art. 46.- ..... cierercaerecasesPara
que la cesidén o transmisibén surtan efeg
tos contra terceros, se requerird su re
gistro en la Direccidén General de Inven
ciones y marcas y Desarrollo Tecnoldgi

<o,

Cuando dichas cesiones o transmisiones-
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se efectilen por actos entre vivos sola-
mente surtirén sus efectos si fuesen -~
aprobadas e inscritas en el Registro -
Nacional de Transferencla de Tecnold--

gia."

b’) EN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA,

Los contratos de autorizacidén de uso, es decir --—

ias licencias de explotacién, deberdn inscribirse en el Re--

gistro
cuando
ta con
nes y
que se

nacional de transferencia de tecnolbgia, siempre y -
surtan sus efectos dentro del territorio.nagional,es—
fundamento en los articulos 46 de la Ley de invencio-
marcas al sefialar que deberdn inscribirse los actos a

refiere el articulo segundo en su inciso que adelante

se transcribe siempre y cuando estos se celebren entre vivos

y €l articulo 2° de la Ley sobre el control y registro de la

Transferencia de Tecnologia y el uso y explotacidén de paten-—

tes y marcas,y en especial refieriéndonos a su inciso b) ---

dice como sigue:

" Art. 2°‘— Para los efectos de esta --
"ley., deberédn ser inscritos en el Regis-
tro Nacional de Transferencia de Tecno<
logia, todos los convenios, contratos .-
y demds actos que consten en documen-
tos que deban surtir efectos en el te--
rritorio nacional,relativos a:

b) La concesién del uso o autorizacién
de explotacién de Pztentes de invenciédn
o de mejoras y de los certificados de -

invencién."
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La falta de registro determina una multa que podrd
imponerse hasta por el monto de la operacidn convenida o de-
hasta 10,000 veces el salario minimo diario vigente en el --
Distrito Federal a juicio de 1la Secretaria de Comerclo y Fo
mento Industrial, esto de acuerdo a 1o contemplado en el ar-
ticulo 19 de 1a Ley sobre el gontrol y Registro de la Trans-
ferencia de Tecnologia y el gso y Explotacién de Ppatentes y
Marcas, ademds de no surtir efectos, el contrato serd nulo-
sin embargo, es convalidable la falta de inscripcidn, ya --
que ésta podrd realizarse en cualquier momento, con la cir-
cunstancia de que surtira dicha inscripcidn efectos desde la
fecha misma de la inscripcidédn y de la celebraciédn del con---

trato.

Por lo que, independientemente de que la licencia-
se haya inscrito para efectos de la propiedad industrial, no
exine de la obligacidén al interesado de realizar ademés la -
inscripcién en el Registro Nacional de Transferencia de Tec-
nologia, " en virtud de que cste dltimo tiene carfcter de De
recho piblico con fines y objetivos especificoz de control -
para 1a mejor estructuracidén de la politica industrial y eco
némica mexicanas, en tanto que con las inscripciones efec--
tuadas en el ambito del derecho de propiedad industrial se -
persigue proteccidn de los derechos y privileyios de los ---
ugsos y costumbres mercantiles en beneficio de los que prac--
tican el comercio y la industria y el plQblico consumidor."({23)

2 {21). ALVAREZ S. Jaime. 0 ob. cit., pag. 268.
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Otro aspecto fundamental acerca:. de la inscripcidn
del contrato en el Registro Nacional de Tansferencia de Tec-
nologfa, es el hecho de que otorga estimulos fiscales y de -
otro tipo que concede el gobierno federal o que se contemplen
en diversas disposiciones legales o reglamentarias .Al res--
pecto el articulo 6° de la Ley sobre el control y registro -
de la transferencia de tecnologia y el uso y explotacidn de-

patentes y:marcas sefiala:

" Art. 6.- Serd necesaria la presenta--
cidén de la constancia del Registro Na--
cional de Transferencia de Tecnologfia -
para disfrutar, en su caso, de los beng
ficios, estimulos, ayudas o facilidades
previstas en los planes y programas del
Gobierno Federal o en otras disposicio-
nes legales o reglamentarias que lasg -
otorguen, para el establecimiento de --
centros comerciales en las franjas frop
terizas y en las zonas y perimetros 1i-
bres del pais,o para que se aprueben --
programas de fabricacidn a los sujetos-
gue estando obligados a hacerlo no hayan
inscrito los actos, convenios o contra-
tos a que se refiere el articulo segun-
do o sus modificaciones en el Registro-
Nacional de Transferencia de Tecnologia."

- QUIEN QTQRGA EL REGISTRO.

El registro de la inscripcién lo otorga la Secreta
ria de Comercio y Fomento Industrial, a través del Registro-

Nacional de Transferencia de Tecnologia.
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~ QUIEN LO SOLICITA.

Deben de solicitar la inscripciédn de la licencia -
para el uso y explotacién de las Patentes de Invencién, las-
persona que sean parte o beneflclarios de 1os contratos en -
que conate dicha licencia, ya sean personas fisicas o mora--
les, nacionales © extranjeros, al respecto, la ley sobre el-
control y reglstro de la transferencia de tecnologia y el --
uso y explotacién de patentes y marcas en su articulo -----

quinto las enlista de la sigulente manera:

v Art. 5°.- Tienen la obligacién de soli
citar la inscripcibén de los actos, conve
nios o contratos a que se refiere el ar-
ticulo segundo cuando sean partes o be--

neficiarios de ellos:

I. Las personas fisicas o morales mexican

nos;.

Se desprende de esto, que pueden ser mexicanos por
nacimiento o por naturalizacidén en el caso de las primeras -
mencionadas y en el®caso de las personas morales mexicanas -
aquellas que fijan su domicilio legal dentro de la Repibli--
ca Mexicana y se constituyen como tales de acuerdo 2 las -~-

leyes del pais.

IT. Los organismos descentralizados y em
presas de participacidn estatal;

II1. Los extranjeros residentes en Méxi-
co, Yy las personas fisicas o morales ex-
tranjeras establecidas enel pais;

IV.- Las agencias o sucursales de empre-
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sas extranjeras establecidas en la Repi

blica Mexicana;y

V. Las personas fisicas o morales extran
jerés que aunque residan o estén estable
cidas en el pafs, celebren actos conve--
o contratos que surtan efectos en 1la -
Repfiblica Mexicana.

- DATOS DE LA SOLICITHUD PARA EL REGISTRO.

Es necesario sefialar, en primer lugar,”qune el do--
cumento en que conste la licencia deberd presentarse ante -
el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologfa, dentro-
del plazo de 60 dias hdbiles siguientes a la fecha de su - -
celebracibén de hacerse dentro de este término y en:zel supueg
to de que redna los requisitos que sefiala la Ley y su Regla
mento sobre el Control y Registro de Transfererencia de 7ec-
nologia y Sea procedente su inscripcidn esta surtird efectos
desde la misma fecha de su celebracidn, en caso opuesto, es-
decir, que no soliciten la inscripcién dentro del plazo an--
tes sefialado, surtitd efectos la inscripcién a partir de la-
fecha en que se haya presentado la solicitud para ello:

La solicitud de inscripcidén deber# contener la ---
siguiente informacidn: anexo (2.

I. Informacién de la empresa receptora de la tecng
logia.

a) Clave del pafis.

b) Nombre de la empresa.

¢) Registro Federal ‘de Causantes.

d): Direccidn.- Calle y nimero exterior,niimero

o letra interior, colonia, cddigo postal, ciu
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<ad, entidad federativa, teléfono.

@) Productos y/o servicios que ofrece la em~-
presa.

f) Tipo de empresa: sefialar si es una cmpresa
egtatal,privada, mixta o cooperativa.

g) Demds informacidn relativa a la descripeidn
de la empresa receptora de la tecnologfa.

11. Informacidn de la empresa otorgante de 1a ~----—

Tecnologia.

a) Pais de origen de la empresa otorgante.

b) Nombre de la empresa.

c) Direccidn.- Calle v nimero exterior, e in-
terior, colonia, cddigo postal, ciudad, Enti-
dad Federativa, teléfono.

d) Principales productos y/o servicios que -~
ofrece la empresa.

e) Demis informacién relativa a la descrip---

cién de la empresa otorgante de la tecnologia.

I111. Informacidn de las carscterfsticas del contra

to de tecnologia.

a)tipo de tecnologia.

b) Clase de contrato. Licenciamiento, coin---
versién 4 llave en mano.

¢) Tipo de contrato.

d) Fecha de celebracidn del contrato.

e) Fecha de terminacidn del contrato.

f) Objetos juridicos que contempla el contra-
to.

g) Si existe contraprestacidn en el contrato.
h) Tipo de pago.

i) Regalias
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j) demds informacién relativa a las particu--
laridades del contrato.

IV. Descripcidn tecnolbégica de la empresa recepto-
ra.
Esta informacibn es la relativa a las capa=--=-
cidades tecnolbgicas de la empresa receptora-
ademis de conocer los problemas a que se en--
frentan las empresas receptoras en su proceso

de traspaso tecnoldgico.

V. Datos del representante legal de la empresa y -
técnico de la misma.

a) Nombre del apoderado legal.

b) Direccién. Calle y nimero exterior e inte-
rior, colonia, cbdigo postal, ciudad, Entidad
federativa, Teléfono.

¢) Firma.

d) Nombre del responsable técnico de la empre
sa.

e) Direccibén. pdlle y niimero exterior e inte-
rior, colonia, cbédigo postal, ciudad, Entidad
federativa teléfono.

f) Firma.

VI. A continuacién y por iltimo sefialar bajo pro--

testa de decir verdad, gue la informacidn que se -

presenta en:la solicitud es verdadera.

A la solicitud que se ha descrito se deberdn anew~-



ANEXD 1a.

Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial

Solicitud de Inscripcion

Direccidén General de
Desarrollo Tecnoldgico
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<

ADVERTEN JIAS

.o Sokcitud de Inscapaidn at Registro Nacional de Transterencia de Fechologia kene come
finaiidad, agemasda inciar os trdmiles praocedenias para el regisiro de 105 COMI3I0S (R SPECHVDS,
recabar informarian Gue brinds elemenios a {2 autoridagd para alorgar apayo teendgico a las
empresas tecepioras de lecnologia, acordes a sus necesidades. En este sentido e§ de suma
unporancia que 1a nlormacion proposcionada sea fidedigna,

La soficiud ¢std organizada en cinco seccionas. La pritara descnbs. entéminos generales, a
12 0impresa cecepiona do tecnologia, y 1 segunda seccidn a fa empresa olorpanie. La tercera
aelermina as parmgularidades del conirat ge transiorencia de lecneoiogia. La cuana

SECCION Opleltd f3s capacidadeas teennldgicas dn 1a camreea receplora. La dittna seceidn
pclaplece 1 dentdicacian def represeriante legal y I0Chics o8 13 emprasa (ecepion, y requiere
13 luma de ambas personalidades pars mnictar ef trarnte,

Ce pertcolar Mmpontanzia €5 1a cuarta seccidn, ya que de ¢lla se deavardn 1as achvidades de
pramacién y apoyo tecnoldgico de la Direccion de Tiaasterencia ue Tecnologia, ‘contempladas’
en el Feglamento aphcable en ta matena. Su objefive e5 identhicar algunos problemas que
ertrer:anias empresas receploras en su procese de traspaso tecnoldgico, asi como la manera
pague s alonlan. ya sed por i memas 0 con apoyo exteno. Elto permitira a 1a astondad elegir
accignes bopeccds para contribue 3 optimus ar dicho praceso a las empresas que ya lereatizan
OLILACOACYUVAr 3 OIQAZGT y Sistematizar etiraspaco ecncloging 4¢-as MpEresas que decigan

“Rvans acasa.

Lantermacion pronsta en (oda 1a selicnud serd ulilizada para hines ¢stadisncas nternas <o ia
Duecmon Genera! ge Desarrotto Tecnologico, ¥ €5 oe caracter estnctamente contidengial
AZUTHSTIZ, Se CUBIayD QUE ef Nngun Momentoe 2SI Niormacion servrd paead desermingr 5et
10 en of Fregicteo Naconai de Transterentia ge Tecno. 3

CONVGIT QuUeCa

Para Jerar €313 sohcdud se reguiere que anles lea cuidadosamente ¢ Instruchivo, que se
enzuenita en 2 pagima 13 y en el que se inclsyen algunos elemplos.

Alhnz ciinsnicivo £ encuentra un Anexoconto € ddiges de Paices de Meneaasy de Chyetos
T 3si comop et Gue inmca la inormacion qu cebe presentase para wiciaf et iramile oe

JandiT
SCHC.IUD g0 NSenotid

avics

NQTA Exia souZ6UG 05 @2 libre rEDrIGUCCISN y JOORIA presentiise enanginal y J copias *
ralas, asi COMo (e SUS anexos respectives ante 1a Direccion General de Desarcgiio {
1

'

Te¢rcliguee o anie 13 Delegacian Federal carrespondiente.

eelts




AREXD (2.

FUNCAMENTO LEGAL:

Con baso on io establecido a1 foa articulos 40. ¥ So. dal “Feglamento da I3 ey cabrzel
Controty Registro <o 1x Transtoroncia de Tacnologla y of Uso y Explotacitén do cay
Marcas”, putlicado an ;i Olario Oticlal de la Foderaclon al 9 ca anaro 9a 1950, za soiicila

atentamonte ce sirva autorlzar nuesira solicitud de inasripeionea an ¢ Registy wacienal

da Transferoncia de Tocnoiog:a, conioima o (08 vigulantas daics.

MNO. DE ZXPEDENTE
AESCLUCION .
FECHA DE RESOLULCICN
FOLOLCZENTRADA
CFECTOS

|

1. INFORMACIZHN DE LA EMPRESA AECEPTORA DE LA TECHNOLOGIA

1.5, CLAVE DEL PAIS MIE X

1.2 NCMBREDE LA EMPRESA

t2  RESISTRO FEDERALDE CAUSANTES

QIRETIINN

' wer g (TL.TI01D ARTEndr Rum. 3heled ot
Colana C.A.
Ccay
Enndac Feoeratd Talalono

12 PAIENCIPALES PRTIUCTQS Y/O SEFVICIOS QUE OFRECE LA ELPREZA

DE::JL" Di’nvaca DM;xla EJCOODBI’EIN&

PARTICIPAZION DE CAPITAL EXTRANJERO EN LA EMPRESA | L ! J

131 PORCI
-
112 CLAVZDELPAIS »

FIIONISTA QUE PARTICIPA EN LA EMPRESA

SRise %)

(Censuttar el codins o2




ANEXD 12

1,13 PORCENTAJE DE PARTICIPACION OE LA OTORGATITE EN EL CAPITAL

OF LA EMPRESA N EUERES
114 NUMERO DE EMPLEADOS DE LA EMPARESA RECEPTORA Ltp iy
-y
1.6 VENTAS ANUALES DE LA EMPRESA RECEPTCRA EN EL ARO ANTERIOR A

85 G2 PDOIDE)  oarrecrerent e as s sersresene Vol L..,'

L ZTAUCITUD i tivs ga M.

2. INFOFMACION DE LA EMPRESA OTORGANTE DE LA TECNOLOGIA
2.0 PAIS CE GRIGEN UE LA EMPRESA OTCROANTE (Cansuliar codigo d6 £aises) ... [

KOz

D& LA EMFRESA

X
P

23 DiRe JwoN

Calle v numaro extercr Num. o .etra int.
cp

C.ucace
Twatenc

T4 i1 VERS! O\J(E TAEN PRESA OTCRGANTE

2.8 FRUCIPAL CSMAETIDCA TESHCLOGICY JE Lo . MPRESA OTCRGANTE A NIVEL

20 (LA EMPRESAGTCRGANTE A/ LITENCINIO TECHTLOGHA ANTES SN MEXICT

- T3 No

2.0 T8 CUE LA EMPRESA OTORGANTE HA
A iConsuliar codigs ce oaises)
’(:_"Z:l 3

w



ANEXD 12.

31 TIPODE TECNCLOGIA CONTRATADA. Puede cruzar mds da wna opcidn
D Procaso Cproduaa [ Operacidn  {JDisero y fabricacidn de equino

3.7 CLASE DE CONTRATO. Pueda cruzar mds da una cpcitn

{Jticoncamanto [[] Coinvarsién (Joint-Ventura) [ Uave on mano (Turn-Key)

3.3  TIPO DE CONTRATO. Cruca fa epeidn que mis sa adecte al contrata it tegistrar
{7} Ronavacidn

[JNuevo (] Convonio Modficatoro ] Adecuaciin
Anaxo
. Ciro
{JFranquicia [[J subtranquicia

a5 usic Ly

3.4 CLASIFICACION AAMA ECONOMICA INDUSTH(AL....I I I 1 .-

36 PRIMER CCDIGO NACIONAL POR PRODUCTD e | | | | § ) 1 )
SEGUNDO CODIGO NACIONAL POR PRODUCTO wr |- |- 1) 1| | |

27 SITC1 .o L1 Y [} SHC2 . 1 t !

3B  FECHA CE CELEBRACION DEL CONTRATO 1 !1 ]E;]\__‘] [;JD
M = 08 1a

FECHA DE TEAMINACION DEL CONTRATO 1 1[:'[:]
o gy ha

1.2 QBJETOS JURIDICOS QUE CONTEMPLA EL CONTRATQ, SEGUN LA LEY DE TRANSFERENCIA
DE TECHCLCGIA P.oge cruzar mas ¢o una opadn (Consullar codigo de abiatos juridicos)

Za [T 8 [Dc o JE IF R
Ce [Ow [T [y (mES e [t
310 EXISTE COMTRAPRESTACION £N EL CONTRATO?
Osi e
3,10 TIPO DE PAGD, Pueda cruzar mas de una opedn

C]Haqalia: D Pagos fijos D Combinado D Otro

3.10.2 REGALIAS
A. SOBRE VENTAS NETAS:
Lt g.0% [ 1 .
Parcentaje Tipo dp moneda Imporis va regatias
- (Consultar of codigo da ) anval
{Milas e mrianas do pesos)




APEXO—p D e

PERIODICIDAD:

DLlu:\sual DTnmﬂslral DSamnﬂmJ DAnual [:O:ro

B. CSPECIFIQUE LA DASE DE REGALIAS, S1 £5 DIFERENTE A VENTAS HITAS

Q) {ds!
Porcantaje Tipo do monada Imporne aa regaiiay
{C al codigo do ) dio anusl astimaco

(Miles co mulonas G £os0s)

PERIODICIDAD:

D Monsual L] Trmeswat [ Semoswal [ anvar D Qtro

3,103 PAGOS FUOS.
IMPORTF TOTAL EN EL CONTRATO (Milos da pesos) I:LI [

TIPO DE MONEDA {Consuttar cadigo do [
PERIODICIDAD:
G Mansual DTnmuual DSnmuuﬂ E Anval DUmm Dcu:

3.1¢ = OTRO T'°0 DE PAGO.
EZPECIFIQUE LAS CARAGTERISTICAS DE LOS PAGOS

IMPCATE TOTAL EH EL CONTRATO (Milos d6 pOsos) - eecvmrrnenns . L

(I
TIPO DE MONEDA (Consullar codiga do [

PERIODICIDAD

DMnnsum DTu'mus(rﬁl DSnmosul} DAnual D&r;

2104 8 CODIGODEPAGO
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AREXO

DESCRIFCION 1ECNOLCGICA DE LA B ""‘ “r“ RICF

BN

INDIQUE EL MOTIVO PRINCIPAL POR CL QUE CONTRATO LA TE
tdarquo una sola opadn
{7 acwatizar la capacidad 1acncigica do 1a emprosa
[ 1a lvidad de sus p

D Majorar la productividad do la empresa
(3 Aumontar ta zatidad de ias productos qua fabrica

INMDIQUE CUAL O CUALES FUERON LAS PRINCIPALES LIMITANTES QUE AFRONTO LA
EMPRESA. DURANTE EL PROCESO DE COMNTRATACION DE TECHOLOGIA.
Puade marcar mas da una opsibn

D identticacidn de praveedaies Yo ia toenalogia
{C] Evauacén oo aharnatvas tecnodgicas

[} Seieceidn oo la tocadiegia

[} Hagocracsn de tatocnotgia

[ Eiaboracién del contrato

S{LA EMPRESA CONTO COM ASESORIA EXTERNA PARA RESOLVER LAS LIMITANTES DEL
PRGCESO DE CONTRATACION DE SU TECNOLOGIA, INDIQUE EN OUE ASPECTOS:

Puude marcar mds da yna cpedn

A: TIPO OE ASESORIA

7 Intosrmacidn Clentifico-Técmea

[:r Informacidn sobre propiedad indusina

Idantlicacidn de provasdores

("1 idantificacdn y dalinicion da nocosidados toenolég.cas da s amprasa
C} Hogociaadn y elaboracidn del contiata

O

B: SENRALE QUIEN LA APORTO

;‘ Contres de wlormacion espacializados

L VUmivarsidaoes. contros o inshiucicnos de mvestigacidn
- Agencias prvadas de gostidn tscnoldgica

Buloles wndicss espociabzacos

. Otgamsmas cficialos

. Consulloras inaividua'es

StHO CONTO CON ASESORIA EXTERNA, INDIQUE EL O LOS MOTIVOS
Puece maicar mis de una opeidn
(: La emprasa o3 autosulicienta
dela ‘a do
C P do los para fos sarvicias de consultoria
= Cosiodolos zarvicns
SILA EMPAESA CUENTA CON UN PROGRAMA DE ASIMILACION DE LA TECNOLOGIA
ADQUIRIDA O POR ADQUIRIR, INDIQUE LA FASE EN QUE SE ENCUENTRA ACTUAUMENTE
Marqus una sola opcidn

[ Diseto [ Opoeracidn yio implantacion 7} Na se tione
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A: SLHA RECIBIDO APOYQ EXTERNO PARA SU ELABORACION, INDIQUE QUIEN SE LO BR .OA
Puede marcar mas de una opcidn

(] Agancia privada da gustion teenglégica
Universidad, contro o instituta do invastigazidn
Organismas dliciales

B: SINO HA RECIBIDO APOYO EXTERNO SENALE LAS RAZONES
Puade marcar mas da 1n3 crcién

23 Mo sa considara necasario
Ho 59 cusnta con racursos humanos capactados
L Sedesconoce la metedologia
Lt Costo oo los programas
4.8 EH CASO DE JUE LA EMPRESA DESARROLLE TECHOLOGIA, INCIQUE:

A; CUENTA CCH UNIDAD M7 INVESTIGACION Y DESARROLLO

st T wo
8. HUMERD DE EMPLEADOS DEDIC 2005 A LAS AGTIVIDADES DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO

C.INDICULE LOS ELEMENTOS Y LA ESTIMACION DE LOS GASTOS EN QUE INCURRE LA
EMPRESA PARA SU DESARAOLLO TECKOLOGICO. Purde marcar mas de una opaidn

Gasio como porcantajo 8¢ ventas anualas

E‘emantos
a :] Caoaz:tac °nda tocursos humanos L) bidey
i B Wondsren co nusvas tecrologias Lld Lbdw
¢i_1 Asimnacion da tecnologias [NV A 3
o __J lavesugacin y desarolio S B )
I Tecnoiogia contraraga I W P

0: LA EMPRESA TIENE PATENTES REGISTRAC ~ ENME. D Y/OEN EL EXTRANJERO?,

Os 3 e
E: , LA EMPRESA PECEPTORA HA TRANSFERIDO TECNOLOGIA?
Osi [ we

F: INDIQUE OQUE TIPO. Consulte al cddigo de objatos juridicos
Oa O Oe Oo Oe OF
Oe DOn Ch 0. O« O. Ow

G: SENALE A QUE PAISES. Cansulle ef cédiga de paises

] I




ARERD-- 1.
L HO BESARRQLLA TECNT LGIA

S o enmnweme g

SENALE LGOS MOTIVOS POH LD QUE LA EMER
Pusae marcar mis do una apcidn

T to to cousidors nacesrrio

Fafta do rocurson huzinag erpacitagon
] Faha do vinculacisn con contros da inve stinacidn y dasaralo
CJ atas costos originados de astas ecividados

] da i do vi €00 caniros do inveshigaags
[J Es mas taal y ocondenica chtenerta a través da ticendamionto

LA EMPRESA SE ENCUENTRA ViINCULADA CON CENTROS DE:
Punda marcar mas do und opaidn

] mformacian
Invastgacion y desanoild
Consylioria
Capacnacidn

-} Ninguno

ALINDIQUE CUALES

Investgacidny d llo
-
.c %
f .
: 4.8.B Cddigo Contros do ! & . L1
: Cédigo Centros da I igacidny Oh 1 Dj:]l
Cadigo Cantros do Consultatia L] .
Cddigo Contras do €, i |
DGiA

INQICUE EL ASPECTO PRINGIPAL DE LA EMPRESA EM EL QUE REFERCUTIRA LA TETNGLE

CCNTRATADA
A ASFECTOS. Marquo una sola cpeisn

" Compettividad
0 productividaa
! Calidag
[::' Capacidad tacnoldgica

B. SENALE LOS ELEYMENTOS ESFECIFICOS DE CADA RUBRO. Puede marcar mas ¢e una opeon

Compattividad Preducuvidad
3 - Praducts {7 - Mano de cbra
= -costo ] - Matenalas
(= - Comerciatizacidn [ - Maguinana y aquipo
Calidad Capacidad tecnolsgica para:
{_ - Melocos de trabaje (3 - Mayor penatracién do mercads
{_. - Cumptirmianio co (} tatetna
aspscdicacionas T &xtemo
[ - Cponunidad de {7 - Permanencia en of marcaco
antrega - Interno

[ Extarno
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ANEXD 12

TSN CCMPETTTIVA DE LS PRINCIPALES COVPETIDORES EN RELACION A LA

TAPOS
L tela cpedn

SMPRZSA RECEPTCAA £3 Maryu

{7 supenar [T iguat ] fatenor

L0 TRES ELEMENTOS MAS IMPCRTANTES QUE SUSTENTAN LA COMF’EFTTIVlD»‘:B CELA
EMPRESA EN EL MERGADO INTERMO SON: Marque solamanto tres opaonos

(3] Tecnotegia ] Catigad [ Comnrciaizazisn
D Oponunidad da entrena D Praco

) servicies postariores a 1a venta [ Marea

D DOrorenciacién da productas D Proguctvidad

SILA EMPRZSA EXFORTA, INDIQUE!

" LOS PRILCIPALES PAISES. Consultar ol cdigo ga paises
] oD 3

B: ELVALCP "NUAL DE SUS EXPORT ' CIOHES (En ol afo 0a la Souciud)
Lt L4 b g L1 tmias da esiares)

IOISUE LOS TRES ELEMENTOS . 1AS iIMPORTANTE SUE SUSTENTAN LA COMPETITIVIDAD O
LA EMPRESA EN EL MERCADO EXTERND. htargue soiamente tes opciunes

r_j Tacnologia D Canoad : Comargia ~acon
1. Oportunidad do ontrega s Procia
L_' Sorvicios pastaroses a3 ia venta Marca

Ditarenciacion do productos Producvidag

CAUSAS POR LAS QUE NO EXPORTA LA EMPRESA. Puada marcal mas ¢d una opeidn

Calidad del pregusto

Procio

Dasconocimento dn ios macar.cim3s
Fafia ge informac:dn sobre los me. 2acas
{_+ Barraras go Ics paises imponacores

WL

SA DE EXPORTACION.

S! LA EMPRESA AECIPTORA ES PROVEEDORA DE UNA EM
A=)

INOQIQUE § DUE ASPECTQS RECIBE APOYQS DE DICHA MBI
Puode marcar mas do una opoign

{7] Esaueadacontrol do calidad
{F Cursos do capacitacién

[T Sumimsiro da malerias primas
[7] Transtarencia de tacnologia
= .

iy financiamienlo

(JJ Ningin iino de apoyo




416 SILAEMPRESA IMPORTA INSUMOS, INDIQUE: AREXD 2.
A: LOS PRINCIPALES PAISES DE DONDE LOS ADQUIERE. Consultar ot ¢4digo da paisas

0 | 173

8; JALOR ANUAL DE SUS IMPCRTACIONES. En sl 2A0 da la sclictud
(Miles da délaros)

| N

C: TIPQ DE INSUMOS: Pued o tmarear mas da una egaidn

] Matenaz primas

insumos ngusinalas
D Magu.nana y equipa
77 Rataceisnes

SILA EMPRESA UTILIZA INSUMOS CE ORIGEH NACIOHAL. INDIQUE.

-
Y

A TIPO DE INSUMOS. Punda marcar mas do una opadn

3 Matenas primas
{1 tnsumos industralas
{2 Maguinana ¥ equipa

T Retaczanos

B8: SEMTALE CUALES ASPECTOS DE LOS PROVEEDORES NACIONALES LIMITAN EL
DESARRCLLO DE SU EMPRESA Pusao marcar mas da una opcdn

G Cumplimianta de espacdicaciones
! Tiempo do entroga
L Insulicranto calidag
: Costo ge msumas
i Carencia de una cultura tecralogica emprasanal

C. ESCUEMAS DE SOLUCION DE ESTAS LIMITANTES. Puode marcar mas de una epaicn

T_i Aooyar progeamas para ol dosarratio do provaeaoros
{T_ Canvocar a concurso ca provecdoras
{7 Susmuir por proveodaras extranoros

T otros
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5 REPRESENTANTES DE LA EMPRESA :

ER NOMBRE DEL APODERADO LEGAL

5.2 DIRECCION

Calla y numaro axioror

HGm. o Tatra nL

Cawnis P
Civdad
Enidaa Foderatva Teldlona

53 FiRMA

5.4  NOMBRE DEL RESPONSABLE TECNICO DE LA EMPRESA

§5 DIRECCION

Caile y numaro sxtenar

Num, o latra int

[ CP.
Civoad
Teléfono

Ennuad Feaeratva

56 FIRMA

Bajo tarmal protesta de decir verdad, manifiesto que la infotmacidn presentada en

esta soliciiud es verdadara

J
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ANEXO ¢2.
CGDIGOS DE . GLAVES DE GAJETOS
PAISES ¥ TIPO DE MONEDA
. A La concosidn de uso o aulonzacidn do
Alamania Federa! GER OrpIOIaEin G MAICas.
Australia AUL
Belgrea BEL ji] Laconeasdn delu ;oo puanzacdnds cyglotas:sn
Canagd CAN dapaeNntos Jonvanc:on o da mojorasy (6 kscamicasos
Corea dol Sur cos do mnvenaan.
Qinamarca DEN
Ecpana SPA €__ Lacg 71.C0uZ00 aUICTPACON GG rXOIBIAE On
Estados Untgos Usa 48 MOJBIOS ¥ © bu;or VLSS
Francia FRA
Meianda NET [*] La casidn da mareas.
:g{:;le’ra Gﬁg E acesdn do paientes, .
Japan JPN e Lo concesisn a aircrizacién da uso de noThies
Noruega NCR comeiciaies., -
Panama PAN
Rep. Mexicana MEX G La uznsmizidn de conocim:anias dcnicas
Suecia SWE meoianis planos, diagramas, Mmodaios, nStUCISs,
Suiza swi formulanos, uspacificaconos, loimacdn ¢ C3DALACAn
Faises zona det Canbe CAB de possanal y airas modahidades.
Qtrcs
® coa H Laasistencatdenicaancualawar loima cud esta
30 prasto.
1 La erevison da incentena basiza y/0 g detai'n,
J Servicios de operxcien 9 adminisracign fa
empracas,
K Servicios de asesgria, CONSUliSIa y suGervision
CLUARUC 0 CIASIaN PO £ersonias hncas & moidios
738 0 SUL iemante ©e
su comicilio.
L Lacgneaa:on da dorachos da auter qua imoliauen

explojacion iInousinal,

M Los programas de comeutp.

DOCUMENTACION NECESARIA A ANEXAR.

1. Contrato o convenio modificatono original o copia centiticada y tres copias simples. Si elcontrato
original estd redactado en idioma distinto al espafo!, so debo pressntar sl ariginat, 1a traduccidn

realizada por perito y Ires copias simples de osta traduccidn.
2. Pager Legat o Carta Poder da 1a parsona que comparece.
3 Comprobante del paga da derechos correspondientas da la Secretaria </a Hacienda y Crédilo

Publicamen original y cuatro copias.

-




AVEXQ i2

1STRUCCIONES GENERALES

ios espacios sehalados. Singctsita

1. La soficitud debe llenarse a mdquina, vlilizando Gn
abreviar, procure qua 594 do manera comprensible; los punios ocupan un espacio,

2. lasoficitud cantlene un anexa condiferentes oddigos ales quo hacenalysion afgunas pregunias.
los cuales deben ser consuflados cuando 50 indica.

a. Para llonar ta soliclud debard contar con:

Ay Ladocumentacidn de Iz empresa recepiona sobro sy glra o actividad econémica; sus
nivelss da exporiaciones e imponaciones; {3 partiddpacitn extranjara en su capdal y su origen,
asicama {a panicipacidn da la empresa otorgante en slfa si es el caso: el numero do ermpleados
y nivel dg vanras;

B)  Ladocymentacién. ala empresa otorgania en refacidn a ta paniciacisn extranjera ¢ su
capitaly su origen, si es el caso; principales producios que olrece asi como su principal
competidor gico a nivel internacional, si existiara;

Cj) i contralo de transterencia de lecnalogia respectivo;

D) &l apoyo del respansatle técnico de la empresa recepiora {se recuerda qua su fisma
deberd anexarse en ia soliciud).

4. Cualquier duda relacionada con el lenaco de esta Solicitud, favar de dirigirse at Deparntamenio
de Integracidn y Organizacién de Solicitudes, adscrito a la Direccidn de Transierencia de Teenologia,
en e} sigutente horario: 9:30 a 1430 horas en dias hibiles.

i INFORMACION DE (A EMPRESA RECEPTORA DE LA TECNQLOGIA
1. Especitique claramente (05 productos yfo servicios que ofrece a erpresa.

2. En tipo de em;iresa, 1a apcién ‘mixta” ze refiers & 12 combinacion de participacikdn estatal y

prvada.

3. La estructura de capial de 13 ermpres~ sys empleados y sus ventas anuales se refieren
gnicamente a los datos rRPONACOs en el ako . denar a1a solleiud.

4. La clave det pais que panicipa en la empresa, i luera el caso, se refiere a ia nacionalidad do
donde proviena el capaal extranjero. Por ejemplo et 30% dal capitat ds {a empresa puede ser forango,
con participacion de Estados Unidos, entonces:

Clave del Pais que padicipd en (3 empresa receptora Estados Unidos, Consutar Cddigo de paises
usa

5. Asimisimo {3 empresa olorgante de la lecnofogfa puede o no tener pémcipacién en ¢l capital
de la empresa receptara. Siexistiera conribucion, por efamplo de- 15%, antences:

Porcentaje de 1a otorgania en el capitat ¢e la empresa.
5%




8.
an los lugares incicados para las respuwsias.

. INFORMACION DE LA EMPRESA CTCRGANTE DE TECNOLOG

1.
ésta, sl 1a nublara. Por ejemplo, en caso de que 3 empresa etorgante ey ia fitiat de Estados Unides
de una cerporacién transnacional productora de tornos, cuya malnz se encugrtra an Suecia,

entonces:
Pais de orig2n ¢a ‘a smpreca olorgante

awn
2. Especttigue claramente los productos y/o sorvicios que ofrece ta empresa.
3 El pais inversionista Gue participa en 'a errpresa otorgante, si hutiese, es agquél de donds
proviene &! caplai, Por 2jemple, conlinuandd con el caso do !a - rporacisn ransnacional sueca.
é51a pueda contar £on 35% de capial fordneo, procedenta ge Estades Unldos, entonces:
Clavedel pais inversicnisia que paicipa en 1. empresa otorgante. Cansultar el Cddigo de Paises.

UsA

Oe o existir pais inversionista, marque una equis {x). De no comtar con 13 infarmacin esenba un
cero (0) en los espacios destinagss a la respuesta.

4. Para indicar ios principales productos y/o servicios que ofrece la emprasa olorgante, asi
<oma su gnncipal compekdor a pivel nacional {e mnternacional, sifuera el ¢3¢0} conviena canlar cen
la czcumentacian relacisnada. Sipara aiquna de es1as preguntas no dispene de midnmac:dn que 'e
peimiird secponderlas, escnba un cers (0) en los espacios deslinados a fa respuesta.

Si 2 existen cornpetidores, enlonces Marque una equis (x).

IV, INFCRMACICN D LAS CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE TECNCOLOGA

1. Para geterminar &l tipo de tecnologia a continuacidn se indican las princ:pates caracteristicss
que permaen su caractenzacidn.

Tecrclogia da proceso.- La caracteristica de esia techologia radica en el 8ntasis que olorga 2 !os
principios que ngen 1as vanables de! progeso y Sus rangss de operacion.

Tecnologia co producta.- Esta tecnologia incide en las propedades y especiticaciones del producta
en si, mds que en 1a técnica de obiencién.

Tecnolagia de operacidn.- €sta lecnologia se entoca a 1os metodos de produccidn y su desempenta
para 1a producci®n de los preductos.

Tecnologia de diseflo y [abntacidn de equipo.- Esta tecnologia se orenta al diseno, adaptacién,
fabncacién, montaje. prueba y oparacién de equipe y maguinaria.

2. En el tipo de contrato, 5t 58 senala conve,ia entoncos hay que especificar da queé tipo s
trata:

Si la situacidn de ia empresz no %o a8oCUa a 1as pregumtas 1.11; 1.12; v 1,13, margue una {xj

AKEXOD 12,

€l pais de origen da 1a emprosa oforganta es aquél en et que llens sade 12 empresa matriz Sa




) o ANEXD 12,
Rengvecisn, cuando {a vigencia ¢, un coninale que Negé i 8us deming es renovards, fucieidio 0 10
vanar las clausulas de! comtralo spgmat.

5 ol

Extensidn ouinde un contrato en plena vigonoiz, sutre cambios on sus cldusulas onginaias.

Antexo. cuando el documento 8514 dicciamante refacionado con el contralo origingf vizunie, a
través opl cual so coimplemena el contrat: previo. oy

Otro, cuando no se modifizz-1 [as clausulas del contrate, sino dates gencrales da las empresas, ya
sea la receplora o la olorgare, como puc  ocume en ol £as0 de 1as cesiones do marens ¥
patentes, y en el do 1as lusongs 8o 8mpre. 45.

3. Si no existe contrap:esiacion en ¢f contrato, sehalo que es gratuito y pase ala Svccinn 4
4, Para establecer el Tyo de Moneda, se utiliza ol Cédigo do paises.

5. Sila base para el cziculo de regalias tuera dilerente alda Iz ventas neas, hay que
‘especiticario. De igual mane.. se procederd si oltipo de paga corruspondieta a la pregunta 3.10.4

{otro lipo de pago).
V.  DESCRIPCION TECNOLOGICA DE [A EMPRESA RECEPTORA
En esta seccidn maque conuna equis {x). 1a(s) casilia(s} que se adapten a su respucsia.

1. Las preguntas que ro comesponden o Ja situacidn padicular de {a amprasa, deberdn ser
llenadas con ceso {0) y pe:ar @ preguntas subsecuentes.

2. Enlaspreguntas 4.7, 4.5, 4.9 inziso Ay 4.10 de esta seccidn, tiene que selecs:onar solo yna
- 'as opciones.

T
3. Sila respuesta a 1a sregunta 4.8, relativa 3 ta vinculacion de fa empresa receplpra con
Centros, lugse 1a opcidn Kngunoe, escnba cero (0] ai inicio de cada rangidn donde se sciicna
acpecificar cudles Sila smuacion de la empresa tuer: 'a vinculacidn con un solo lipo de centre,
ascnba un cera (Q) al prinaoio de fos renglones de los J10s tipos d8 centros,

4, En las preguntas re.scionadas con la competitividad de la empresa en el marcado intemo yro
exlemno (4.11 y 4.13), debard elegir solamente tres de 12s opciones.
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xar los siguientes documentos en original y tres copias.

a) Solicitud de inscripcién.

h) Contrato original o copia certificada redactado

en idioma espafiol, pero si no lo estd en dicho idio
ma, ademds la traduceidn realizada por perito auto-
rizado, en los mismos tantos.

c¢) Original o copia certificada del documento gue -
acredita la titularidad de la Patente.

d) Poder o carta poder de la persona que comparece.
e) Original y cuatro copias del recibo oficial dei-
pago de derechos respectivos, si el poder consta en
escritura pliblica, deberd entregarse copia certifi-

cada del mismo con sus respectivas coplias simples.

La solicitud y sus anexos deben presentarse en ofi-
cialia comin, en el Registro Nacional de Transferencia de Tec.

nologia.

El departamento de recepcidn, inscripcidén y control
formula el cdmputo del plazo que tiene o1 Registro Nacional -
de Transferencia de Tecnologia para resolver, simulténeamente
turna un ejemplar de cada contrato con sus anexos, a los de--
partamentos de andligis econdmico, an&lisis econémico, andii-

sis técnico y andlisis legal.

Cada departamento elabora un dictamen interno en --
forma independiente gue se turna a los respectivos subdirecto

res para anflisis y en su caso aprobacién.

Una vez, que los dictémenes son aprobados, se remi-
ten al departamento de dictimenes son aprobados, se remiten al
departamento de dictamenes quien formula la resolucidén y la -
somete a consideracién del Subdirector del Registro y del Di-

rector, para su firma por acuerdo del C, Subsecretario de Fo-

mento Industrial.
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Dicha resolucidn a que hacemos mencién en el pérra
fo inmediato anterior, se le notifica al particular y con --

ella se da por terminado con el procedimiento administrativo.

Para el supuesto de qgue la solicitud de inscrip---
cidén de la licencia de explotacidn, no relina los requisitos-
que seflala la Ley sobre el control y registro de la transfe
rencia de tecnologia y el uso y explotacidén y marcas y pa--~-
tentes, asi como los que establece el reglamento a dicha ley
se comunicard al interesado , con la finalidad de que reali-
ce las modificaciones o correciones necesarias a fin de cum-
plir con los requerimientos que al efecto le han formulador
nichas correcciones o modificaciones las deberi satisfacer -
dentro del término de quince df{as hébiles siguientes a la --
fecha en que reciba la comunicacién, y que de no hacerlias --
dentro del plazo indicado, se tendrid la solicitud por no pre
sentada sin necesidad de notificacidn gue haga la Secretaria
de Comercio y Fomento Industrlal, en caso contrario,es decir,
gue el solicitante, presente dentro del plazo sefialado,las -
correclones o modificaciones que subsanen las irregularida--
des, se reconocerd zomo fecha en que el acuerdo respectivo -
surta efectos, aguella en la que se haya subsanado las defi-
clencias en que haya incurrido el solicitante si al momento-
de corregirlas se asté fuera del plazo de los 15 dias, sin--
embargo si los requisitos hubiesen sido cubiertos dentro del
plazo de 15 dfas hibiles se reconocerd como fecha en la qua
gurtird efectos el contrato al respecto celebrado a partir--

de la fecha de su suscripcién.

La Resoluwidn que dicte el Registro Nacional de --
pransferencia de Teenologia, negando o admitiendo la insecrip
cién, la deberd efectuar el registro dentro del plazo de no-
venta dias hibiles siquientes a aquel en que Se presente la-
solicitud de inscripeidn, y dicha resolucidn serd notificada

personalmente a las partes mediante oficio con acuse de reci
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bo, de no dictarse resolucién alguna dentro del término indji
cado deberd inscribirse en el Registro Nacional de transfe--
rencia de Tecnologia, sin embargo, dicho término empezard —-
correr a partir de que se entregue la informacidn gue haya -
requerido el Registro, no debiendo exceder la integracidén --
de cuarenta y cinco dias, esto siempre y cuando lo solicite-

por escrito el interesado en la inscripcidn.

Cabe sefialar, que el oficio por virtud del cual se -~
notifigque la procedencia de la inscripcidn,no acregitard --
ta inscripcién de la licencia, sino que el unico documento--
que la acreditard dicha inscripcidn serd la constancia que--

al efecto emita el registro.anrexo /3 4 /4

Asimismo, es necesario sefilalar, que las modifica-~-
clones que se realicen sobhre los contratos gue contengan --
las licencias de uso y explotacidn de Patentes de invencibn-
deberin inscribirse dentro del plazo de sesenta dias habiles,
de igual forma, cuando el contrato se dé por terminado antes
de la fecha sefialada para ello, se deberd dar aviso a la ---
Secretaria de Comercio y Fomento Tndustrial dentro del mismo

plazo antes sefialado.

pPor Gltimo, reiteramos que de noinsribirse el con
trato en el cual conste la licencia de uso y explotacién de-
la Patente de invencién, asi como sus modificaciones, inde--
pendientemente de la sancién que por el incumplimiento debe-
rd aplicarse, y de no gozar de estimulos fiscales y de otras
clases, se considerarid nulo por lo que no surtird efecto -
legal alguno, no pudiéndose hacer valer ante ninguna auto-
ridad, ni tribunal nacional, siendo igualmente nulos cuando-
los contratos hubieren sido cancelados por 1la Secretaria -
de Comercio y Fomento Industrial, sin embargo, la inscrip---
cidn podré convalidarse en cualquier momento, solicitando la
inseripcién del contrato en cqalquier tiempo, con la fQnica -

salvedad de que en vez 4e surtir efectos a partir del romen-
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S, ANEXD 13 ocraneick DIRECCION GENERAL DE TECHD-

Fagehions LOGIA, 1AV 3y fin
we DEPTO.DE RECEPCION, [NSCRIPCION Y
g CONTROL .
REG._1GE0%
. BE . .
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 agunto, Se declana procedente la tnicAlperon deiesntimto—que
ae indica y 4e memite conatancia.

MExico, D.F., a 6 de abail de 1986,

Lic. Vieton #, Cerecedo £,
Apoderedo de:
calle . Nam.
06050 México,D.F,
En relaciin a 4u eacnito presentado ef die 14 de manzo -
de (983, pon medie deld cuad aodicite la inacnipcibn ded contrata de

Licencla de Explutaciin de Pateatesr, de fecha 7 de enexo de 1983~
celebrado entre ¢ y ae le comunica lo alguienter

Toda vey que el contrato cumple con lo diapuesto pos La

ley aobre of Cun(_aug ¢ Registaro de {a il,'nnn,t/cnencia de 7ecnul?£a

el Uso y Explotacitn de Patentes y mencaa, ae declana procedente
la inaenipeidn y ae nemite la constancia coninipondiente

. Lo que notifico a usted, con fundamento en el anticulo --
34 fraccion X?l ded Decneto de Reformas gy Adiciones de Ia Ley Ongd
nice de. la Adminiatracion Piblice Fedenal publicads en el Diario-
oficial de la Fedenacidn de fecha 29 de diciembre de 1982, pana au-

conocimients ¢ efecioa legales e gue haya lugan.

ATENTAMENTE,
SUFRAGIQ EFECTIVO. NO REELECCION,
EL C. JEFE DEL DEPARTAMENTO.

= o .,

LIC. GEGRGINA ARLILANO VILLAMIL.

c.c.p, depte. de Estudioa g Ertadiatica.
Depto. de Recepcian, Inagnipeion ¢ Contaod.

L)
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to de 1a celebracién del contrato, surtira efectos a partir-

de ia fecha de inscripcién.

~-NEGACION DE LA INSCRIPCION.

La Secretaria de Comercio y Fomento industrial po-
drid negar la inscripcidén del contrato que contenga la licen-
cia de uso y explotacién de la Patente de Invencidén cuando -
se encuentre dentro del contenido del mismo alguna de las -~
prohibiciones, obligaciones u omisiones de las que encuadra-
el articule 15 , o hien, se este dentro de algunos de los --
supuestos que seflala el articule 16, ambos art{culds citados
de la Ley sobre el control y PRegistro de la Transferencia de
Tecnologia y el Uso y Explotacién de patentes y Marcas, mis-

mos que a la letra sefialan lo siguiente:

" Art. 15.- La Secretaria de Patrimonio
y Fomento Industrial no inscribird lous-
actos, convenios o contratos a que se -

refiere el articulo segundo de esta ley

en los siguientes casos:

I.Cuando se incluyan cldusulas, por las-
cuales al proveedor se le permita inter
venir directa o indirectamente en la

administracién del adquirente de tecno-

logia;

II1. Cuando se establezca la obiigacidn-
de ceder u otorgar la licencia de uso a
titulo oneroso o gratuito al proveedor-
de la tecnologia, las patentes, marcas-
innovacinnes o mejoras que se obtengan-

por el adquirente, salvo en los casos

de gue exista reciprocidad o
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para el adquirente en el intercambio de
la informacidn;

III. Cuando se impongan limitaciones a-
ta investigacién o al desarrollo tecno:’
16gico del adquirente;

IV, Cuando se establezca la obligacidn-
de adquirir equipos, herramientas, par-
tes o materias, partes o materias pri--
mas, exclusivamente de un origen deter-
minado, existiendo otras alternativas -
consumos en el mercado nacional o inter
nacional;

V. Cuando se prohiba o limite la explo-
tacidn de los bienes o servicios produ-
cidos por el adquirente de manera con
trarias a los intereses del pafis;

VI. Cuando se prohiba el uso de tecno--
logias complementarias;

VII. Cuando se establezca la obligacidn
de vender a un cliente axclusive los bie
nes producidos por el adquirente;

VIII. Cuando se obligue al receptor a =
utilizar en forma permanente, personal-
seflalado por el proveedor de tecnologia
IX. Cuando se limiten los voliimenes de-
produccidén o se impongan precios de ven-
ta o reventa para la produccidn o para-
las exportaclones del adquirente;

X. Cuando se obligue al adquirente a ce
lebrar contratos de venta o representa-
cidn exclusiva con el proveedor de tec-
nologia a menos de que se trate de ex--
portacibn, el adquirente lo acepte y se

demuestre a satisfaccién de la Secreta-

ria de Patrimonioc y Fomento Industrial-
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que el proveedor cuenta con mecanismos-
adecuados de distribucidén o que goza -~
del prestigio comercial necesario para-
levar a cabo en mejores condiciones que
el adquirente la comercializacién de --
los productos;

XI. Cuando se obligue al adquirente a -
guardar en secreto la informacidén técni
ca suministrada por el proveedor mds -~
alld de los términos de vigencia de los
actos, convenios o contrates, o de los-
establecidos por las leyes aplicables;
XIT. Cuando no se establezca en forma-
expresa que el proveedor asumird 1a --
responsabilidad, en caso de que se in-
vadan derechos de propiedad industrial
de terceros; y

XIII. Cuando el proveedor no garantice-
la calidad y resultados de la tecnolo--

gia contratada."

" Art. 16.- Tampoco podran ser registra
dos los actos, convenios o contratos a-
que alude el articulo segundo en los --

siguientes casos:

I. Cuando su objeto sea la transferen--
cia de tecnologia proveniente del exte-
rior y que ésta se encuentre disponible
en el pais;

11. Cuando la contraprestacidn no guar-
de relacién con 1la tecnologia adquirida
o constituya un gravamen injustificado-

o excesivo para la economia nacional o-
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para la empresa adquirente;

III, Cuando se establezcan términos ex-
cesivos de vigencia. En ningiin caso di-
chos términos podrén exceder de diez -~
afios obligatorios para el adquirente,y

IV. Cuando se someta a tribunales ex---
tranjeros el conocimiento o la resolu--
cién de los juicios que puedan originar
se por la interpretacidn ¢ cumplimiento
de los actos, convenios o contratos, --
salvo los casos de exportacidn de tecng
1ogfa nacional o de sometimiento expre-

so al arbitraje privado internacional,-

siempre que el &rbitro aplique sustanti
vamente la ley mexicana a la controver-
sia, y de acuerdo a los convenios inter
nacionales sobre la materia, sugcritos-

por México,

sin embargo, la Ley confiere al Registro Nacional-
de Transferencia de Tecnologfa, la facultad discrecional, de
realizar la inscripcidn del contrato, aln cuando este se en-
cuentre, dentro de uno o varios de los supuestos antes enun-
ciados, siemprery cuando a su juicio considera que pudiera -
beneficiar al pais, bastando para ello que el interesado --
declare bajo protesta de decir, que la celebracidédn del con-
trato trae consigo alguno de los beneficios que seflala la--
fracecidn II del articulo 53 del Reglamento de la Ley de ---
Transferencia de Tecnologia, con la obligacidén de acreditar
estos beneficios en el término de tres afios, sin embargo, -
la sancibén que se contempla para el incumplimiento de esta-

Gitima es minima.

“ Art. 53.- En los términos del articu-
1o 17 de la ley, la Secretaria, a tra--

vés del Registro, determinard las situa
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ciones susceptibles de excepcidén a los-

articulos 15 y 16 de la propia ley y --

por
los
las

iI.

tanto proceder& a la inscripcibn de
acuerdos respectivos, cuando se den

siguientes condiciones:

Que la celebracién del acuerdo im--

plique beneficios al pais por el cumpli

miento de cualquiera de los siguientes-

puntos:

a) Generacidn de empleos permanen-
ses;

») Mejoramiento a la calificacién-
técnica de los recursos humanos;
¢) Acceso a nuevos mercados en --—-
otros paises;

d) Fabricacidn de nuevos productos
en el territorio nacional,especia}l
mente si sustituyen importaciones;
e) Mejoramiento en la balanza de -
divisas;

£) Disminucidn en los costés unita
rios de produccién, medidos en pe-
s80s constantes;

g) Desarrollo de proveedores nacio
nales:;

h) Utilizacién de tecnologia que -
no contribuyan al deterioro ecold-
gico,e

i) Iniciacidén o profundizacibén de-
1as actividades de investigacibn y
desarrollo tecnoldgico en las uni-
dades de produccidn o en centros -
de investigacidn nacionales vincu-

lados a éstas.
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Por otro lado, y en supuesto de gque la resolucidn-
del registro sea la de negar la inscripcibén de la licencia -
de uso o explotacién de la Patente de invencidn, cualquiera-
de las partes afectadas, que en este caso, bien puede ser ---
el licenciante o el licenciatarie, pueden interponer el re--
curso de reconsideracidn en contra de dicha resolucién en --
el término de quince dias contados a partir del dia en gque--
surta efectos la notificacién de la resolucidn que al efecto
se haya emitido., El recurso de reconsideracién deberd inter-
ponerse en forma escrita, ante la Direccidén del Registro ---
de Transferencia de Tecnologia, debiendo en dicho escrito --
expresar alegatos y ofrecer las pruebas que se consideren --
convenientes, de no pfrecerse las pruebas las pruebas en -
este momento, se tendrd por perdido el derecho para hacerlo-
a menos que sean supervinientes, asi mismo la oficina encar-
gada de resolver podrd allegarse los mediocs de prueba gque --
considere necesarios para estar en condiciones de resolver -
las pruebas ofrecidas y que hayan sido admitidas se desahoga -
rdn en un plazo no mayor de 30 dias hdbiles, contados a par-
tir del dia ndbil siguiente a aguel en gue se haya decretado

la admisidén de las pruebas.

Para las pruebas que asi lo requieran, se llevard
a cabo la audlencia para el desahogo de las mismas, seflalan
do la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial dia y hora
para llevarse a cabo, en la audiencia se oird al interesado-
y al término de ésta se jevantari un acta de la misma, debién
dola firmar las partes que en ella hayan intervenido.

Ya desahogadas las pruebas deberi dictarse una --
resolucién en un plazo que no excederd de 60 dias hdbiles -
contados a partir dei dia hibil siguiente a aquel en que --
fue desahogada la (ltima prueba ofrecida y admitida, de no-
resolverse en dicho plazo, el recurso de reconsideracién --

se tendrd por resuelto en favor del promovente.
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- REVOCACION DE LA LICENCIA.

La revocacidn de 1a licencia de uso y explotacidn-
de patente procederi cuando el licenciatario no inicie 1la ex
plotacidén de la invencién dentro del plazo de dos afios con--
tados a partir de la fecha de haber obtenido la licencia o -
que se haya suspendido por un periddo mayor a seis meses --
congecutivos, , dicha revocacién, podrad ser solicitada a pe-
ticién de parte o de oficio por la autoridad, donde se dara
oportunidad al titular de la patente y al licenciatario pa-~
ra que ofrezcan pruebas y expresen lo gque a su derecho con-
venga dentro de un plazo no mayor a dos meses, transcurri-
do éste la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial die-

tard la resolucidn que corresponda.



D. PERDIDA DEL DERECHO.

Los modos por medio de los cuales el titular de la
Patente de invencidn puede perder los privilegios que la Pa-

tente le confiere son los siquientes:

a) Ccaducidadg.

b) Nulidad.

c) Revocacibn.

d) Expropiacidn de la Patente.

A continuacién se har4 una breve exposicidn de las
causas que motivan la pérdida de los derechos gue ptorga la-

Patente.

1. CADUCIDAD DE LA PATENTE.

JURTSPRUDENCIA XV (VEASE PAG:Z295 )
a) Por término del plazo de 14 afios.

81 término de vigencia de los derechos que confie-
re al inventor el tftulo de 1a Patente de invencidén es de -
14 aflos improrrogables, aunce se contardn a partir de la fecha
de expedicidn del titulo, al vencimiento de dicho plazo la -
invehcidn de que se trate pasa al dominio plblico.

b) Por falta de explotacidn de la Patente o porgue
no se compruebe dicha explotacidn.

El inventor deberd iniciar la explotacién de la —~-
pPatente dentro de plazo de tres afios contados a partir de la-
fecha de expedicidén de la Patente, y comprobarse dicha explo
tacién, dentro del plazo de dos meses contados a partir de -
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la fecha en que se inicid la explotacidn de la misma.

As{mismo, caducard la Patente a los dos afios conta-
dos a partir de la fecha en que se haya concedido 1la primera
la licencia obligatoria, sin embarge no habrd caducidad si -~
el titular de la Patente comprueba que la invencibén se encuen
tra en explotacidn en términos de ley. JURISPRUDENCIA XVI.XVII
XVII1 (VEASE PAGS. 296 A 300)

c) Por falta de pago de anualidades.

El titular de la Patente, tiene la obligacidn de --
efectuar el pago de 14 anualidades, por ser 14 aflos los que -~
tiene de vigencia el t{tulo de la Patente, tenlendo un perid-
do de gracia de sels meses contados a partir de.la'fecha en -
que se deba hacer el pago de la anualidad, de no hacerse el =~
pago la patente caducarA.JURISPRUDENCIA XIX:XX,XXI,XXI1

(vease paGs. 304 &

En los tres casos anteriormente mencionados no se -
requerird declaracidn administrativa, sino que finicamente la-
autoridad hard la anotacién respectiva en el expediente y se-
ordenard la publicacidn en la Gaceta de Invenciones y Marcas

esto filtimo, con la finalidad de notificar a las partes.
JURISPRUDENCIA XXI11 (VEaSE PAG.309)

[}

2. NULIDAD DE LA PATENTE.

El artfculsc 14 de la Ley de Invenciones y Marcas se
fiala que para que una invencidn sea patentable debe ser resul-
tado de una actividad inventiva, debe ser novedosa y debe ser
explotable industrialmente, o biern,si ademis de reunir las —-
caracteristicas anteriormente seflaladas constituye una mejorau

a otra invencibn.

De darse los supuestos antes mencionados, el esta

do le concede al titular una concesidn para que durante un -~
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determinado tiempo tenga el monopolio sobre la explotacién de
la invencidn.si resultaré que la invencidén no reune los requisi
tos a que hemos hecho referencia, procederd la nulidad de la

Patente.

Al respecto la Ley de Invenciones y Marcas sefiala -
en el artfculo 59 las causas por las que sobreviene la nulidad
de la Patente de Invencidén y al respecto menciona lo siguiente:

Art.59.~ Las patentes serin nulas cuando-
por error, inadvertencia, carencia de --
datos u otros motivos semejantes se hayan
otorgado en contravencién a los dispuesto
en esta ley, por lo tanto serédn nulas en~
los siguietnes casos:

I. Si la invencién no es patentable de -
acuerdo con lo dispuesto en esta ley;

Es decir, que no retina los requisitos que sefiala el
art{culo 4° de la misma ley, o bien, gue se otorgd la Patente
de Invencidén a una invencidn que realmente no lo es, o que se
concedid &sta a algo gque la propia Ley no lo considera como-
invencidn por estar contemplada dentroc de los supuestos que -
regula en los articulos 9° y 10° de la Ley a que nos referimos.

IT. Cuando la invencidén que ampareén no -
tenga novedad o aplicacidn industrial.

Esto es, gue no cumpla con uno de 108 requisitos que
sefiala el articulo 4° para que una invencidn sea patentable,=s
decir,que es causa de nulidad,si la patente se coloca dentro -
del supuesto a gue se refiere el articulo 5° de la Ley de Inven
ciones y Marcas,o bien, si se estd en contravencidn a lo que seg
fiala el articulo 8° de la misma,al no poderse fabricar o utili-

zar por la industria.
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II1I. Cuando amparen 40S O mMAs inven----
ciones gue deban ser objeto de Patentes
independientes; pero seri parcial, ya -
gque podra subsistir por 1la invencibén -~

reivindicada en primer lugar.

De acuerdo a 10 anterior,procederd la nulidad de -
la Patente de invencidn, siempre y cuando ésta no se encuen-
tre dentro de los casos que como excepcidén seflalan los arti-
culos 22,24,25 y 26 de la lLey de invenciones y marcas,

1V. Si la descripcién de la invencidn g
las reivindicaciones no se ajustan a 1lo
dispuesto en el articulo 17 de esta - =

ley.

Es decir, si la descripcidn no es lo suficientemepn
te clara y completa para permitir la comprensidn exacta de -
la misma y en.su caso, del proceso para su realizacidn a una
a una persona gque posea periecia y conocimientos medios en la
materia,ademds., que no seflale la protesta de que es el me--
jor método conocido para llevar a la prictica la inven-
cidn,

Asi mismo, serd causa de nulidad si las reivindica
ciones no son claras y concisas, no precisan el alcance de -
la proteccién gque se solicita, o bien se exceden del conteni

do de la descripcidn.

V. Cuando durante el trimite se hubie-
ra incurrido en abandono de la solici--

tud.

Esto en virtud, de que cuando se incurre en aban--
dono de la solicitud, no se pueden ejercitar en contra de --

terceros los privilegios que ella concede, en virtud de que-
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no se concedio la patente.

Por tiitimo, queda sefialar que 1la accidén de nulidad

de las Patentes de invenciédn, no prescribe.
JURISPRUDENCIA XXIV (VEASE PAG. 311)

a’') QUIEN PUEDE SOLICITARLA.

a’) DE OFICIO.

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial ---
puede decretarla de oficio cuando tenga conocimiedto de los-
vicios en la expedicidén del titulo, en el momento en que se-
acrediten 1los hechos u omisiones que determinen la ilegali-
dad.

Para lo cual, notificard al titular de la Patente-
de Invencidén , con un extracto de 10s motivos y fundamentos-
que tenga para dictar la declaracibébn de nulidad otorgindole-
a titular de la Patente de Invencidén, un plazo que no serd -
mayor de 30 dfas ni menor de 15 dfas hdbiles, para que mani-
fieste 1o que a su*derecho convenga, una vez contestado, la-
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial dictari la reso-
l1ucién que corresponda.

b’) A PETICION DEL MINISTERIO PUBLICO.

La declaracidn de nulidad de la Patente de .Invenz=:
cién la podrd solicitar el Ministerio Piblico Federal, cuan-
do tenga algln interes la federacién, para lo cual se dar -
vista al titular de la Patente de Invencidén que es contra —-

guien se intenta la accidn, esto con la finalidad de que ma-
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nifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruehas --
que considere convenientes, la Direccidn de Desarrolio Tecno-
légico resolverd tomando en cuenta las pruebas aportadas por
el titular de la patente as{ como las pruebas que la misma -
Direccién se haya allegado.

¢’) A PETICION DE PARTE.

Las personas que pueden demandar la nulidad de la -
patente son aquellas a guienes en general la existencia de -~

la patente cause un daflo o sea un obsticulo, pudiendo ser en-

-

tre otras las sigulentes:

- A quien se le ha demandado 1la invasidén de dere --
chos.,

- La persona para quien la expedicidén de 1la patente
constituya un impedimento para la fabricacibn de --
un ohjeto.

- A quien la patente constituya un impedimento para
la explotacidén comercial de ia invencién.

~ La persona para quien el otorgamiento de la paten
te consti%uya un impedimento para la utilizacién de
un procedimiento.

b) ANTE QUIEN SE TRAMITA.

Este tramite se lleva a cabo en la Direccidn General

de Desarrollo Tecnoldgico.
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¢} CARACTERISTICAS DEL TRAMITE.

a”) DEMANDA Y PRUEBAS.

La demanda o solicitud de nulidad deber& presentar
se por escrito, el promovente acreditard su personalidad, y-
a ésta se deberdn anexar las pruebas documentales que se con
sideren convenientes, o bien, seffalar en qué expediente o --
publicacidn se encuentran con la finalidad de obtener copias
de las mismas previo pago que el promovente realice por éste
concepto. La demanda o solicitud de nulidad, deberi contener
un capitulo de hechos, derechos, pruebas y puntos petitorios
asi mismo, se deberd sefialar con exactitud que causa de nuli

dad se invoca.

Si la solicitud de declaracidn de nulidad no fuera
clara o estuviera incompleta, o que las pruebas ofrecidas o-
las que se hayan anexado no sean suficientes para iniciar el
procedimiento, se concederd al promovente un plazo no mayor-
de 15 dias hdbiles ni menor de B8, para que corrija o complete
las deficiencias indicadas, de no cumplir con dicho requeri-

miento, se tendr& por abandonada la solicitud.

Cabe sefialar, que la carga de la prueba, estard a-
a cargo de quien intente la nulidad de la Patente de inven--
cidén, de igual forma, deberin anexarse copias de traslado en

la solicitud de declaracidn de nulidad de Patente de Invencidn.

b‘) CONTESTACION Y PRUEBAS.

La Direccién General de Desarrollc Tecnoldgico, emplazari-
a la otra parte, para que dentro de un plazo no mayor de 30-

ni menor de 15 dias hdbiles formule objecicnes que el titular-
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de la Patente, considere necesarias, manifieste 1o que a su-
derecho convenga y en su caso presente u ofrezeca pruebas, Eg
te plazo, podrd ser prorrogado por una sola vez y hasta por-
el mismo tiempo, siempre y cuando las pruebas por presentar-—
obrenen el extranjero.

De no contestarse dentro del plazo indicado, o dentro de. --

la prdrroga su la hubo, se perderd el derecho para hacerlo.
No hay audiencia de desahogo de pruebas.

Cabe sefialar, que la solicitud de declaracidn de -
nulidad,se tendrd por ahandonada, cuando el interesado deje-
de promover por un plazo mayor a un afio, contado a partir de

la fecha de la 0(ltima promocidn.

c¢’) DECISION.

La oficina de patentes, entrari a una etapa de es-
tudio de 1a que resultan una de dos tipos de resoluciones --
misma que dictari tomando en cuenta las pruebas aportadas --
ppor las partes, asi como las que ella misma se haya allega-
do.

Las resoluciones son:

a) Se decreta la nulidad. En este caso, la nulidad
de la invencidn puede ser total o parcial, la primera cuando
el vicio de que esti afectada la invencién la abarca total--
mente y serid parcial cuando se decreta gue no serd protegida
alguna de las reivindicaciones del invento. Para que una pa-
tente sea parcialmente nula, "es necesario que en primer ---
término, que el invento sea divisible, es decir, que se com~
ponga de elementos distintos, que la invencidn esté caracte-
rizada por una combinacién de diversos elementos, "(22) as{ -

serd nula para 105 elementos que se encuentren dentro del --
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dominio piblico, y estard vigente para los elementos suscep-

tibles de proteccién.

Al decretarse la nulidad de la Patente, se presu--
me que esta no existid realmente, por lo que los efectos de=-
la nulidad se retrotraen a la fecha de presentacidn.

Al decretarse la nulidad de la Patente, ésta cae -

en el dominio pilblico.

d”) PARTES EN ESTE JUICIO ADMINISTRATIVO.

- DE OFICIO.

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.
El titular de la Patente de Invencidn.

- A PETICION DEL MINISTERIO PUBLICO.

El Ministerio Pliblico, quien promueve la nulidad -

de 1a Patente de Invencién.
El Titular de la Patente de Invencidn,quien actia

en defensa de los derechos que le confiere la Patente.
La Direccidn General de Desarrollo Tecnolégico, quien dic-

ta una resolucién.

(22 ). RANGEL Medina, David, CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE-

NULIDAD DFE LAS _PATENTES DE_INVENCION Revista de la --

Propiedad industrial y artiética, afio ITI, No.5 Enero-

junio,1965,México,D.F. pp.36 y 37.
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- A PETICION DE PARTE.

El interesado en que se declare la nulidad.
El titular de la Patente de Invencidn.

la Direeccidn General de DEsarrollo Tecnoldgico.

e”) MODOS DE IMPUGNACION.

- JUICIO DE AMPARO.

“Contra las resoluclones que dicte la TDireccidn Gene-
ral de Desarrollo Tecnoldgico procede el Juicio de Amparo, ante --
los Juzgados de Distrito en materia administrativa, por ser
indirecto.

- RECURSO DE REVISION.

Contra lassentencia dictadaen el juicio de amparo -
arriba mencionado, procede el recurso de revisidn que se ---
substanciard ante los Tribunales Colegiados de Circuito y --

contra la sentencia de éstos no procede recurso alguno.

3. REVOCACION DE LA PATENTE.

La revocacidn de 1a Patente de Invencién Gnicamen-
te procede, cuando el titular de la Patente no proporciona a
los licenciatarios de dicha Patente, la informacién suficien
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te para que éstos puedan llevar a cabo la explotacién de la
misma, asi como el mejor métode por é1 conocido para éste -

mismo efecto.

Para 1o cual, el licenciatario, hard del conoci---
miento de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial ---
que la informacidn proporcionada por el titular de la Paten-
te de invencidn es insuficiente para llevar a cabo su explo-
tacidén , por lo que dicha Secretarfia citard a las partes a
Audiencia con la finalidad de determinar si es necesario --

el suministro de mayo informacién.

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial --
apercibird al titular de la Patente de Invencidn, si de la-
audiencia resuelve gque es necesario que el titular de la Pa
tente de Invencidn proporcione mayor informacién a 1os licen
ciatarios,dentro en un plazo que la misma Secretaria deter-
minard , de no suministrar mayor informacién a los licencia-
tarios en el plazo del apercibimiento, proeederda a la revoea

cacién de la Patente de Invencidn.

4. EXPROPIACION DE LA PATENTE.

Otra de las causas por la cual se pierdan los de-
rechos gue otorga la Patente de Invencién, es la expropiacidn
de la misma, dicha expropiacidn, procederd cuando existan ---
causas de utilidad piblica , al respecto la Ley de expropia--
cibén en su articulo primeroc seflala:

" Art.lo.- Se consideran de utitidad --
plblica:
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I. El establecimiento, explotacién o --
conservacidén de un servicio piblico;
I1. La apertura, ampliacibdn o alinea---
miento de calles, la construccidn de --
calzadas, puentes, caminos y tneles Pa
ra facilitar el trénsito urbano y subur
bano;

IIT. ¥l embellecimiento, ampliacidn y -
saneamiento de la poblaciones y puertos
la construccién de hospitales, escue--
las, parques, jardines, campos deporti-
vos o de aterrizaje, construcciones de-
oficinas para el Gobiernc Federal y de~
cualquiera obra destinada a prestar segr
vicios de beneficic colectivo.

1V. La conservacidn de los lugares de -
belleza panoramica, de las antigtedades
y objetos de arte, de los edificios y -
monumentos arqueoldgicos o histdricos,y
de las cosas que se consideran como ca-
racteristicas notables de nnestra culty
ra nacional;

V. La satisfaccidn de necesidades colec
tivas en caso de guerra o trastornos in
teriores; el abastecimiento de las ciu-
dades o centros de poblacidn, de vive--
res o de otros articulos de consumo ne-
cesario, y los procedimientos empleados
para combatir o impedir la propagacibn-
de epidemias, epizootias, incendios, -~
plagas, inundaciones n otras calamida--

des piblicas:
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Vi. Los medios empleados para la defen-~
sa naclonal o para el mantenimiento de-
la paz plblica;

VII. La defensa, conservacién, desarro-
ll1o o aprovechamiento de los elementos-
naturales susceptibles de explotacién;
VIII. La equitativa distribucidn de la-
riqueza acaparadd o monopolizada con ven
taja exclusiva de una o varias personas
y con perjuicio de la colectividad en -

general, o de una clase en particular;

IX. La creacidén fomento o conservacién

de una empresa para beneficio de la ==,
colectividad;

X. Las medidas necesarias para evitar--
la destruccién de los elementos natura-
les y los dafios que la propiedad pueda-
sufrir en perjuicio de la colectividad
XI. La creacidén o mejoramiento de -=~--
centros de poblacidn y de sus fuentes--
propias de vida;

XII. Los demds Casos Previstos por --w--

leyes expeciales.
3

Las causas anteriores de acuerdo a lo que expresa-
la Ley de expropiacidén y por remisidén que la Ley de Invencio
nes y marcas hace de la primera mencionada, son por las cua-

les procederd la expropiacidn de la patente.
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Lag consecuencias de la expropiacibn pueden ser --
de dos tipos:

La primera es que caiga en el dominio plblico, en -
este caso, cualquier interesado en su explotacidén puede hacer
lo, teniendo acceso a la informacidn necesaria para 1levarlo-

a cabho.

En el decreto que estahlezca la expropiacién de 1la
patente, contendrd la informacidén correspondiente del invento
y de la Patente para su explotacidn, sefialando dicho decreto

desde luego que la Patente cae en el dominio piiblico.

En el segundo caco, s que pase a ser propiedad del
Estado, con la finalidad de que solo éste conozca el invento

y lleve a cabo en su caso la explotacibn.

La Ley de Invenciones y Marcas, seflala que la Paten
te se conservara en secreto cuando se trate de una nueva arma
instrumento de guerra, explosivo, o en general, de cualgquier
mejora en miquinas de guerra, susceptible de ser aplicada a-
la defensa nacional, ademds de que a juicio del ejecutivo asi
1o considere, en éste caso, no se hard publicacidén de expropia

‘2
cion alguna.

Este tipo de expropiacién, comprenderd ademis de --
1a Patente de Invencién, el objeto y objetos producidos por -

virtud de dicha Patente.



II. CERTIFICADO DE INVENCION.

A. CONCEPTO.

El Certificado de Invencidn, es el instrumento por
medio del cual se protege una creacidén en la industria, ésta
deberd contener los mismos elementos que sefiala el articulo-

4° de la Ley de invenciones y marcas.

Podrin ser protegidos por el Certificado de Inven-

a) Las invenciones a que se refiere el articulo -
65 de la Ley antes citada en sus fracciones I Y II y son los
siguientes:

~Los procedimientos para la obtencibén de bebidas-

y alimentos para consumo humano.

~Lo procedimientos biotecnoldgicos de obtencidn de

los siguientes productos:

farmoquimicos,
. medicamentos en general,
.2limentos y bebidas para consumo animal,
. fertilizantes,
. plaguicidas,
. herbicidas,
. fungicidas, y
. productos con actividad biolbdgica.
"JURISPRUDENCTIA XXV (VEASE PAG.324)

b) Las invenciones susceptibles de ser protegidas-
por la Patente de Invencidn, si a juicio del titular de la -
iinvencidén desea la proteccidén de la misma por medio Jel Certi-
ficado de Xnvencidn.
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c) Las invenciones a que se refiere el articulo 10
en sus fracciones III y VIII, y que son las mismas a que nos
referimos en el anterior inciso a), 1o que significa que no-
son susceptibles de proteccidn por medio de la Patente de --
Invencidn pero si lo seran por medio del Certificado de In--~

vencidn. JURISPRUBENCIA XXVI (VEASE PAG. 326)

d) El solicitante de una Patente de Invencidn , ~-
tiene ra facultad de cambiar la solicitud de Patente por la-
de Cértificado de Invencidn, siempre y cuando no se haya re-
suelto en definitiva sobre la expedicién de la Patente de in
vencidn. JURISPRUDENCIA XXVII (VEASE PAG.327)

El Estado , para este tipo de invencliones protegi--
das por el Certificado de Invencidn, reconoce la paternidad--
de la misma, pero no la exclusividad en la explotacidn, por-
1o gque el titular del Certificado de Invencidn tiene la ---
obligacién de conceder la explotacién del invento a todo ---
agquel que desee explotarlo, para lo cual deberd existir -

previo acuerdo entre ambos, respecto del pago de regalias
y demis cuestiones relativas a la explotacibén del invento, -
asi mismo el! acuerde por virtud del cual convengan en la ex-
plotacidén de la invencidn por el tercero, deberd ser aprobado
e inscrito por el Registro Nacional de Transferencia de Tec

nologia.

Por otro lado, y al igual gue la Patente de Inven-
cién, =1 Certificado de Invencién tiene una vigencia de 14 -
afios improrrogables, debiendo la invencifn reunir los requi-
sitos gque le sefiala el articulo 4° antes mencicnado y los -
articulos 5°, 6° y 7°, todos de la Ley de invenciones y mar

cas.



B. ADQUISICION DEL DERECHO.

1. Quién lo solicita.

2. Ante quién se solicita.

3. Datos de la solicitud.

4. Anexos de la solicitud. gpexo/§
5. Examen administrativo.

6. Examen de novedad.

7. Abandono de la solicitud.

8. Concesidn del Certificado de Invencidn.
9. Negativa del Certificado de Invencién.
a) Recurso de Reconsideracidn.

b) Negativa definitiva.
¢} Juicio de Amparo Indirecto.
d) Recursc de Ravisién.

En el desarrollo de este inciso B) correspondiente
al procedimiento:za seguirse, asi como a la documentacién gque
se deberd entregar, para la adquisicidn del Certificado de -
Invencién, se aplicard y especificamente para cada uno de --
los puntos arriba mencionados, lo descrito en la parte rela-—

tiva a la adquisicién de la Patente de Invencidn.



ANEXD 15 : :
£S£M?LO D£'Q£SCRI?CZON DE UN CERTIFICADO DE INVENCION.

PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACION DE
DERIVADOS DE LA PIRIDINA

NOMBRE DEL INVENTOR:
NACIONALIDAD :

20MICILIO:

NOMBRE DEL CAUSAHABIENTE :
NACLIONALIDAD:

OMICILIO:

EXTRACTO

Un pnucedémiento pana prepanan S-bxido de 2-n-algqui
liaotionicotinamidaa, pon oxidaciéon de denivados de 2-n-alque

Lirotionicotinemidaa.
BESCRIPCION

La preaente invencidén tiene pon objeto nuevos deni-
vadoa de la anLdLna, de la /6nmula 9enenal:°PS=C'NN,

“Zd

X R
N

en la cual R nepresenta un radical n-propilo o n-butilo. y el

pascedimiento pana au pnreparacidn.

De conformidad con la invencién loa nuevos denivadoa

11 puaden prepananrse pon oxidacion de loa denivados de la--
foamula genenal: S*G NH,
/' 1
S R

N
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en donde R ticne loa algnificador dadues qnterionmente.

la neaccian de oxiducion, prefeniblemente, ae efec-
téa con la ayuda de agua axigena&a en medio orngénico o hidao-
eaganico, por ayuda de agua oxigenada en medio vagénica o hi-
dnovng&nico, poa ejemplo, alcohol diluido con epua, a una tem

penatune infenion a 50°.

Loa nuevoa denivadoa (1 de la piaidina poseen una
actividad antitubenculosa intenesante, unida a una buena ----

tolenancia gaataica.

Loa ejemploa alquienter, dadoa a €itudos no limita-

tivea, muestran cémo puede ponesse en padgctica La invencién.

EIEMPLO ¢

A la auspenaién de de 30 g. de 2-n-propil-isotioni-
cotinamida en 318 cc. de alcohol abavluto y /7 cc. de agua, -
1e de adaden, en 20 minutoa, ain paacr de 30°, 20cc. de agua
oxigenada a /10 volimenea. Se agita dunante cinco honas; la-
diselucion ea précticamente total, 4e adaden 2¢. de negao pana
descomponen el excero de agua oxigenada, e filtna y ae con--
centra éajo vacio de 0./ mm. de mencurnio a una tempenatuna -
infenion a 55°. Se obtienen 3/./ de producto bruto.

Trnitunando eate producto en iavpavpanol, ae obtie--
ner 4.75 g. de S-ixido de 2-n-propil-iaotionicotinamida que -
funde a {17-118° C.

EJENPLO 2

Se opera en laa miamaa condicivnea que en el efem--
plo ! a partia de 30 g. de 2-n-butilisotionicotinamida. Se -
obtienen 33 g. de un producto bauto ceancao que funde a 75° C.
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REIVIADICACIONES

Habiendo deacnito el invento, 41e conaidena como una
novedad Y, pon Lo tantoe, se neclama como pno[)i.edad lo conteni

do en la aiguiente cléuaula inica:

Procedimiento pana la prepanacion de Loa compueatoa
de la fonmula: =382 C-NH,

=
N A
N
en donde R nepresenta un radical n-propilo o n- butilo, canag
terigado pongue se oxida, pon medio de agua oxigenada, en un-
medio ongénico o hidro-oagénico a una tempenatura que compren
de alnededon de /0° C y 50° un compueato de la fénmula ¥
§» CoNH,
//
a R
N

en donde R tiene el miamo Aégni_ficadu gque antea.

En teatimonio de lo cual fiamo la presente en México, B.F., -

el de de /9

Fiama del inventor, causahabiente o apodenado



C. CONSERVACION DEL DERECHO.

El otorgamiento del Certificado de Invencibn, con-
fiere al titular los siguientes derechos y obligaciones du--

rante la vigencia del mismo.
DERECHOS .

1) Derecho a explotar el invento.

2) Derecho a obtener regalias por la explota-
cibén que del invento hagan terceros.

3) Derecho de ejercer aceién contra la usur--
pacidén de los derechos conferidos®por el certi
_ficado del Invenciédn.

4) No se requiere comprobar la explotacidén --

del invento.
OBI.IGACIONES.

1) El pago de las anualidades.

2) Para el caso del otorgamiento de licencias
deberd proporcionar la mis amplia informacidén
a los licenciatarios para la explotacidn de -
ia invencién.

3) Inscribir en el Registro Nacional de Trang
ferencia de Tecnologia contratos que contenaan
1as licencias de explotacidn que otorgue.

1. USO PROPIO.

El titular de la licencia de explotacién es quien

primeramente adquiere el derecho a explotar la invencién, --
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sin embargo, no estd obligado a comprobar la explotacién de
la misma, pero si 1lo estard a otorgar las licencias ~--

de explotacidn que le sean solicitadas.

2. LICENCIAS DE EXPLOTACION.

Una caracter{stica del Certificado de Invencibn es
que el titular de éste, debe conceder la explotacién del in-
vento a todo aquel que obtenga permisc o licencia de laDire
ccibn General de Desarrollo Tecnolégico , previo acuerdo del titu--
lar del Certificade de Invencién y-el interesado en la explg
tacidn, sobre el pago de regalias y demds condiciones rela--
clonadas a la explotacién de dicha invencidn, ademds de que-
para surtir efectos deberan ser aprobadas e inscritas en el-

Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia.

Por otra parte, los contratos y autorizacidnes pa-
ra la explotacidn no serdn exclusivos, de igual forma no se-
rén transferibles salvo que dicha transmisién se hubiera con
venido, o que no habiendo acuerdo al respecto, ésta se auto-
rice por la Direccién General del Registro Nacional de Trans
ferencia de Tecnologia, caso en el cual se aplicard el proce

dimiento descrito en el punto 6 posteriormente desarrollado.

Por otro lado, estos contratosg y autorizaciones --
de explotacidn podrln tener por objeto los derechos deriva--
dos de una solicitud de Certificado de Invencibn, sin embargo,dichos contra
tos y autorizaciones estaran sujetos para su validez a que -
otorgue el Certificado de Invencibn, en caso contrario; es -
decir, que éste se negara o abandonara, guedardn sin efecto-
los contratos y autorizaciones para explotacién, por lo que-
el solicitante el Certificado de Invencidn deberd restituir-
ios pagos que terceros interesados en la explotacidén del in-

vento le hubiesen pagado por éste concepto.
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3. REGISTRO DE LA LICENCIA.

Como se menciond en el punto anteriormente expues-
to, para que el contrato por medio del cual se autorice la -
explotacién del invento objeto del Certificado de Inven-
cidén surta efectos, deberd ser aprobado e inscrito por el --

Registro Nacional de Transferencia de Tecnologfa.

Es en este punto,en lo que se refiere al registro -
de inscripcién de 1la Licencia de explotacidn en:

a) La Direccién General de Desarrollo Tecnoldgica.
b) El Registro Nacional de Tramsfurencia de Teencldgia.
a’)Quién lo solicita.

b )Datos de la solicitud del Registro.
Nos remitiremos a 1o expuesto en la parte relativa
a nuestra exposicién de las Patentes de Invencidn.

4. NEGACION DEL REGISTRO.

En este punto, al igual que en el anterior, nos =--
remitimos a lo expresado en referencia a las Patentes de In-

venciédn.

5. REVOCACION DE LA LICENCIA.

Procede la revocacidédn de la licencia de explota---
cibén, cuando el licenciatario, no inicie la explotacidn del-
invento amparado por el Certificado de Invencidn, en un pla
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zo de dos afios contados a partir de la fecha de haber obte--
nido la licencia o en el supuesto de que la haya iniciado, -
que se suspenda la ‘explotacidén por un plazo mayor de seis -~

meses consecutivos,

La revocacidn puede ser de oficic por la Secretaria

o a Peticidn del titular del Certificado de Invencidn.

6. CUANDO EL TITULAR DEL CERTIFICADO DE INVENCION Y EL INTE-
RESADO EN LA EXPLOTACION NO LLEGAREN A UN ACUERDO EN EL =~
PAGO DE REGALIAS.

Para este supuesto, la Direccién General de Desarrollo-
Tecnolégicocita a 1as parte a una audiencia de aveniencia, prg

via solicitud que al respecto haga la parte interesada.

Si en dicha audiencia las partes tampoco llegaren-
a un acuerdo, se turnard el expediente a la Direccidn Gene--
ral del Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia en-
la que podrd autorizar la explotacidn y fijar el pago de las

regalias y las demis cendiciones relativas a la explotaciédn.

Si el titular del Certificado de Invencibn no asig
tiera a dicha audiencia, el Director del Registro Nacional -
de Transferencia ie Tecnologia, resoiverd con ios elementos-—
que estén a su alcance, sin embargo, si el que no asistiera-
fuera el interesado se tendrd por desistido en su solicitud.

La resolucidn que al efecto emita la Direccidn Ge-
neral del Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia -
surtird efectos de autorizacién para explotar la invencién -
de que se trate y desde su fecha iniciard el plazo a partir

del cual el titular del certificado de invencidn podrd recji
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bir regalfas hasta que termine el plazo de vigencia del Cer-
tificado,

7. TRANSMISION DE LOS CERTIFICADOS DE INVENCION.

En cuanto se refiere a la transmisién de los dere-
chos que confiere el Certificado de Invencidn, seflalaremos -
que estos podrén transmitirse en ide¢nticos términos que en -

la Patente de Invencidn, y son los siguientes:

a) Por actos entre vivos.

b) Por via sucesoria.

En ambos casos y con la finalidad de que surtan ~-
efectos contra terceros deberén inscribirse en la Direccién-

General de Desarrollo Tecnolégico.

Sin ambargo en el primer caso enunciado, 1os con--~
tratos surtirdn efectos si fueren aprobados e inscritos en-
@l Reégistro Nacional de Transferencia de Tecnologia, lo ante
rior por asi contenerse en el articulo 79 de la Ley de Inven
ciones y Marcas, al remitirse a las estipulacidnes relati--
vas en las Patentes de Invencidn; sin embargo, la Ley Sobre-
el Control y Registro de la Ttansferencia de Tecnologia v el
Uso y Explotacién de Patentes y Mircas, nc contempla en este
aspecto al Certificado de Invencidn, para su aprobacidn e --
inscripecién en dicho registro.
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D. PERDIDA DEL DERECHO.

Los modos por los cuales el titular del Certifica-
do de Invencidn pierde 10s privilegios que le concede éste -

son 1os5 siguientes:

1) Ccaducidad.

2) Nulidad.

3) Revocacidn o cancelacidn.

4) Expropiacidn del Certificade de invencidn.

1. CADUCIDAD DEL CERTIFICADO DE INVENCION.

Son causas de caducidad en el Certificado de In---

vencidn las siguientes:
a) POR TERMINO DE SU VIGENCIA.

Al igual que la patente, el término de la vigencia
de los derechos conferidos por el Certificado de Invencidn -
son 14 afios improrrogables, al término de éste, la invencién
protegida, podrd ser explotada libremente sin obligacidn de-
efectuar ninglin pago, es decir, caerd en el dominio piblico
lo anterior encuentra su fundamento en los articulos 67 y 75

de la Ley de invenciones y marcas.
b) POR FALTA DE PAGO DE ANUALIDADES.

El titular del Certificado de Invencidn, estl obli
gado a pagar 14 anualidades, por catorce los afios que tiene
de vigencia dicho Certificado, estos contardn al igual ~--

que la Patente con un periddo de gracia de sels meses y de -
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no realizarse dichos pagos caducardn los privilegios que ---

otorga el Certificado de Invencidn.

La caducidad opera de pleno derecho, por lo que no
se da declaracidn administrativa al respecto,siro que Gnica-
mente 1a autoridad hard la anotacidn respectiva en el expe---
diente y se ordenard la publicacién en la Gaceta de Invencig

nes y Marcas para efectos de notificar a las partes.

2. NULIDAD DEL CERTIFICADO DE INVENCION.

Por lo que respecta a la nulidad del Certificado =~
de Invencidén, dnicamente sefialaremos que esta no opera de --
pleno derecho, es decir, debe dictar la Secretaria de Comer-
cio y Fomento Industrial, declaracidn al respecto, ya sea =--
a peticidn de parte, de oficio o del Ministerio Pibiico Fede
ral, por lo que el procedimiento a seguir para decretaria --
as{ como las causales gue la motivan =on los mismos a que -
nos referimos en la parte relativa de nuestra exposicidn a -

Patentes de Invencidn.

3. REVOCACION O CANCELACION DEL CERTIFICADO DE INVENCION.

La revocacidn al igual que en la Patente de Inven-
cién , en el Certificado de Invencidédn la origina el no pro--
porcionar la informacidén que permita explotar el invento,---
de igual forma nos remitimos a lo expuesto en las Patentes -

de Invencidn.
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4. EXPROPIACION DEL CERTIFICADO DE INVENCION.

A este respecto, y con l1la finalldad de evitar re--
peticiones inecesarias, nos remitimos nuevamente a nuestra -
exposicién relativa a las Patentes de Invencidn.



IXI. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES.

A. CONCEPTOS.

1. DIBUJO INDUSTRIAL.

El Dibujo Industrial, es una creacidn consistente-
en una representacién bidimensional, aplicada a la industria
cuyo objeto es dar a los consumidores un mejor sentido esté-

tico de los productos industriales.

Al respecto el articulo 82 de la Ley de Inven
ciones y Marcas da una deficinidén de Dibujo Industrial y --

extualmente expresa:

" Art. 82.- Se entiende por dibujo indus:
trial toda combinacidén de figuras, iineas
o colores que se incorporen a un producto
industrial con fines de ornamentacidn y -

que le defi un aspecto peculiar y propion

2. MODELO INDUSTRIAL.

Es una creacién aplicada a la industria, a diferen
cia de la anterioy tiene forma, es pldstica y es tridimensig
nal, es decir, tiene volumen.

El articulo 83 de a Ley de Invenciones y Marcas -
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en relacién al Modelo Industrial, expresa una definicidn ---

del mismo, y dice como sigue:

“ Art. 83.- Se entiende por modelo indusg
trial toda forma pléstica que sirva de-
tipo o de molde para la fabricacidn de-
un producto industrial gue le dé apa- -
apariencia especial en cuanto no impli-

que efectos técnicos."

Ambos, es decir, tanto el Dibujo como el Modelo --
Industrial, se protegen por medic del Registre de Dibujo o -

Modelo Industrial. JURISPRUDENCIA XXVIII, XXIX
(vEaseE PAGS. 331 a 333)
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B. ADQUISICION DEI. DERECHO.

1, QUIEN LO SOLICITA.
2. ANTE QUIEN SE SOLICITA.

Por lo que se refiere a los puntos antes menciona-
dos, nos remitimos a los relativos de la exposicidn referen-

te a Patentes de Invencidn.

3. DATOS DE LA SOLICITUD. agnexe /6

Los datos que debe contener la solicitud de regis-
tro de Modelo o Dibujo industrial, son los mismos que debe -
contener la solicitud de registro de Patente de Invencidn y-

de ios que ya hemos hecho mencidn con anterioridad.

Por que dnicamente gueda decir que deberi presen--

tarse por triplicado con los anexos gue correspondan.

4. ANEXOS DE LA SOLICITUD.

Los anexos que deberdn acompafiar a la solicitud --

de registro de Invenciones y Marcas soni

a) Una reproduccidn grdfica o fotogrdfica del ob--

jeto de la solicitud o los Dibujos correspondientes.
anexo 17

b) Precisar sobre los sefialados en el inciso an--
terio el género o genéros de productos para 1os --

que se utilizard el Dibujo o Modelo Industrial.
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EIENPLD DE DESCRIPCION PARA UN REGISTRO DE
MODELD O DIBUJO IADUSTRIAL

AODELD DE UAA LICUADORA

NYOMBRE DEL TAVENTOR:
NACLONALIDAD:

D0RICILIO:

NOMBRE DEL CAUSAHABIENTE:
NACIONALIDAD:

DONICILIO:

La preaente invencién ae nefiene a un modelo pana--
una {icuadona conariatente de una vasrija de megcla y au bare o
pedeatal, totalmente diferente de loa conocidoa, canactenizdn
dose pon au forma eapecial y onnato que le dan un aspecto pe-
culian y propio.

En el ddéujo adjuntu se (luatne el modeldo en una --

penapectiva convencicnal.

&L modelo de Licuadonra afecta en au pante supenion-
la forma de una eapecie de janna, que se ensancha {igenamente
hacia anniba en donde nemata en una eapecie de tapa céncava -
con una aaliente en au pante media y un asa v mango alangado-
adhenido ad cuenpo de la farne, la cuel ae vé circundada pua-
eapecies de bannas salientes honizontales y panalelar crugadaa
en la pante mediu poa una faja vestical formada pon dineas que
1e enaanchan en au pante infenion, la cual descansa en una --
plafafonma cireudan gue ae apoya avbne ¢uatno conos truneadoas
tnventidos, cada uno de loa cuales ae apoye en otra platafon-
ma de Lados cunvoar que forman le pante aupenion de un pedeatal
que va enaanchandose hacla abajo y ea roatenide pon cuatro pe-

guefias patas cinculanes en cada unv de aua dnguloa,apaneciendo
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en au cana de frente una eapecie de oguedad o hueco cinculan-

con pared media, tol comv se chacrve en la fipure adjunta.
REIVINDICACION

fMlodelo de licuadona tal como ae ha descnito e

tduatrado.

En teatimonio de {o cual finme la presente a loa diaa

deld mea de de

EL INVENTOR, SU CAUSAHABIENTE O APODERADO

FIRMA
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¢) Los documentos que en su caso se han seflalado -
como anexos a la solicitud de registro de Patente-
de Invencidn.

Por 1o que corresponde a la descripcidn, ésta debe-
réd ser una breve exposicibén de la figuras gue se han sefialado
en el inciso a) de 1a esta exposicidn en la que se indicard -

que vista es la que se observa en cada una de ellas.

En cuanto a la descripecidn externa de la figura,la
Gltima parte del articulo 65 del Reglamento de la Ley de In--

venciones y Marcas sefiala:

B 8 o A O T

No serd necesario describir 1a
forma externa del modelo o dibujo indus-
trial en detalle, en tanto dicha forma -
pueda ser claramente percibida en las re

producciones graficas que se acompafien.”

Respecto de las reivindicacicnes, Gnicamente deberd
expresarse el titulo del modelo o dibujo industrial, esto en-
virtud de lo dispuesto por el articulo 66 de la Ley de Inven-

ciones y Marcas gue menciona:

" Art.66.- En la reivindicacidn se expresa
rd solamente en titulo del modelo indus--
trial, seguido de las palabras "tal como-
se ha descrito e ilustrado® ".

Por fltimo, dnicamente mencionaré, gue en el supues
to de que la Secretarfa asi{ 1o requiera, deberd proporcionarse
un ejempla del modelo, ya sea en su tamafio natural o reducido-
© una muestra del producto en que se haya empleado el dibujo,-
en un término de dos meses, tal como lo sefiala la &iltima parte
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del articuleo 64 del Reglamento de la Ley de Invenciones y - -~
Marcas. .

Por lo que se reflere, a los puntos que a continua-
cibn sefiaio, se aplicaré a ellos las disposiciones sobre Pa--
tentes de Invencidn, por lo que me remito a 12 exposicidén he-
cha al respecto:

5. EXAMEN ADMINISTRATIVO

6. EXAMEN DE NOVEDAD

7. ABANDONO DE LA SOLICITUD
8. CONCESION DEL REGISTRO
9. NEGATIVA DEL REGISTRO

a) RECURSO DE RECONSIDERACION
b) NEGATIVA DEFINITIVA
c) JUICIO DE AMPARO INDIRECTO
d) RECURSO DE REVISTION
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C. CONSERVACION DEL DERECHO.

1. USO PROPIO.
2. TRANSMISIONES DEL REGISTRO.

Por lo que se refiere al uso propio que haga el --
titular del registro sobre el Dibujo o Modelo industrial,--
se aplicard en lo conducente las disposiciones relativas a-
las Patentes de invencién, por lo gue me remito a lo expues-
to en su parte relativa, a dicho tema. De igual forma se --~
aplicara lo relativo a las Patentes de Invencidn en 1o rela-
cionado a la transmisibdn de los registras de Modmlo vy Dibujo-
Industrial, sin embargo cabe sefialar,que el documento donde-
conste dicha transmisidn, deberd ser aprobado e inscrito en-
el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia cuando -
este se lleve a cabo por actos entre vivos, 1o anterior --
1o sefiala el articulo 1! del Reglamento de la Ley de Inven-
ciones y Marcas, y por remisidén que hace el articulo 85 de-
la citada Ley a lo aplicable a las Patentes de Invencidn, -
sin embargo cabe hacer mencidén que la Ley sobre el Control-
Yy Registro de la Transferencia de Tscnologia y el Uso y —---
Explotacidn de Pateptes y Marcas en su articulo 2° no contem
pla a los Dibujos y Modelos industriales para su inscripcién

en el ya citado registro.

3. LICENCIAS DE EXPLOTACION.

El titular del registro de un Dibujo o Modelo In--
dustrial, podri conceder licencias para su explotacidn, el -
otorgamiento de las mismas, no excluirdn la posibilidad al -
titular del registro de conceder otras, asi como de explotar

io por si mismo y en forma simultdnea.
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Asimismo, el acto, convenio o contrato en el cuat-~
conste la licencia de explotacién, deberd inscribirse en el-~
Registro Nacional de Transferencia de Tecnologla, por as{ -~
contemplarse en el articulo 2° de la Ley aplicable, cuando -

estos sean celebrados entre vivoes,

Por 1o gue toca al procedimiento para su inscrip--
cidn nos remitimos al descrito en la exposicidn relativa a~--
ias Patentes de Ilnvencién.
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D. PERDIDA DEL DERECHO.

1. CADUCIDAD.

a) Por el término del plazo de 7 afios.
b) Por falta de explotacién del registro.
c) Por falta del pago de anualidades.

2. NULIDAD.

a) Quién puede solicitarla.

b) Ante quién se tramita.

¢) Carasteristicas del tramite.

d) Partes en este juicio administrativo.

o) Modos de impugnacidn,

Por lo que respecta a la pérdida de los derechos --
que confiere el Registro de Dibujo y Modelo Industrial, son -
aplicables las disposiciones relativas sobre Patentes en eg--
tos casos de caducidad y nulidad, esto con fundamento en el -
articulo 85 de la Ley de Invenciones y 'larcas, por lo gue en-
lo conducente reproduzco aqui la exposicidn sobre estos aspecg

tos del tema de Patentes de Invencidn,



CAPITULO 1TV

TRAMITES RELACICONADOS CON LA

ADQUISICION, CONSERVACION Y PERDIDA

DE LOS DERECHOS DE LOS
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CAPITULO 1IV.

TRAMITES RELACIONADOS CON LA
ADQUISICION, CONSERVACION Y PERDIDA
DE LOS DERECHOS DE LOS

SIGNOS DISTINTIVOS.

I. MARCAS.

A. CONCEPTO.

La marca es un signo distintivo que consiste en un-
conjunto de palabras,signos o figuras para distinguir un pro-
ducto o servicio de otro de 1a misma especie.

En relacién a la marca, hay una gran diversidad de-
definiciones que se han dictado sobre 1a misma, César —-w-

Sepiilveda, al respecto dice:

" La marca es un signo para distinguir. Se
emplea para seilalar y caracterizar mercan
cias o productos de a industria, o bien,
servicios, diferencidndolos de los de ctros.
Tiene por objeto la marca proteger las mer-
caderias y los servicios poniéndolos al abri
go de la competencia desleal mediante la ---
identificacién. Estén destinadas a especiali
zar los productos en gue se usan o los ser-
vicios que se valen de ellas y a indicar y -
garantizar su procedencia o las empresas que
los prestan." (23)

(23). SEPULVEDA, Cesar. ob. cit., pig. 14.
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El Dr. David Rangel Medina, aqrupa en cuatro corrien
tes las definiciongs elahoradas sobre la marca y son:" 13 gue-
sefiala a la marca wun papel de signo indicador 4del lumgar de pro
cedencia de la mercancia; aquella gue considera a la marca co-
mo un agente individualizader del producbko mismo: une: mds gue
gue reline los rasgos distintivos de las dos mencionadas; y o=
tra gque, adoptando la tesis mixta ya indicada enfoca la esen

cia de la marca en funcidn de la clienteta." (24)

La Ley do Invenciones y Marcas no da una definicién-
de lo gue €s una marca, sin embavrgo en su articulo 87 distin--
gue a dos tipos de marcas que son las marcas de proguctos y --

las marcas de servicios y a la letra expresa:

“Art. 87.-~ Esta ley recconoce las marcas de
productos y las marcas de servicios.Las -
primeras se counstituyen por los signos que
distinguen a los articulos o productos de-
otros de su misma especia o clase. Las se-
qundas, por los signos que distinguen un -
servicio de otros de su misma clase o espg

cie."

s . . .
La citada ley, asimismo, en su articulo 20 indica -
los elementos gue pueden constituir una marca y sefialar:

* Art.90.- Pueden constituir una mareca:

T. Las denominaciones y signos visibles,

suficientemente distintives y cualquier

{24). RANGEY, Medina, David, ob, cit. pidg. 154.
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otro medio susceptible de identificar -
productos o servicios a que se apliquen
o traten de aplicarse, frente a los de-
s misma especie o clase.

II. Los nombres comerciales y las razo-
nes sociales o denominaciones sociales-
siempre que no queden comprendidos en -
las prohibiciones previstas en el arti-

culo sigulente.™

Por 10 que en virtud de 1o anteriormente transcri-
to, pueden constituir upa marca:

a) Las denominaciones.

b) Las figuras.

c] Nombres Comerciales.

d) Razones sociales.

e) Denominaciones sociales.

£) Cualquier otro medio de identificar productos -

o servicios.
JURISPRUDENCIA XXX (VEASE PAG.337)

adem3s, se desprende del.articulo anteriormente --
transcrito, que la §ecretaria de Comercio y Fomento Indus---
trial, tendra la facultad de determinar, cudndo las denomina
ciones y signos visibles son suficientemente distintivos, --
JURISPRUDENCIA XXXT ¥ XXXI¥ {YEASE PAcs.338 v 339)

asi mismo, los caracteres escenciales de la marca-
son los siguientes:

a) Distintivo.
b) Especial.
c) Novedoso.
d) Licito.

e) Veraz.

Se entiende por distintiveo, que ésta sea diferen--
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ciable a las demids; seri especial, en cuanto sea suficiente-
mente original para llamar la atencidn de los econsumidores;-
ademds de que deherd ser nueva en &l campo en que Se este --
aplicando; asimismo deberd ser licito, es decir que dehe apg
garse a las disposiciones de la ley, es decir, conforme al -
derecho, la moral, las huenas costumbres e interés del Esta-
do; por {itimo, la marca deherd ser veraz, es decir, que --
ésta no induzca al piiblico al error, en cuanto a la calidad

o naturaleza de las mercancias, como su origen, etc...

Las marcas para considerarse también como tal dabe-

rd cumplir con las siguientes funcicnes:

1) Funcibén de Distincibn. La marca da a la mercan-
cia su individualidad: " por lo que la marca, es
el medio susceptible de hacer distinguir a2 los ob-
jetos a que trate de aplicarse, de los de su misma

especie.

2) Funcidn de Proteccidn. Lz marca protege a su ti-
tular contra los competidores permitiendo que el ~-
propietario tenga un control de la propagacidn de -
su producto, asi mismo, protege al consumidor de -

usurpadores.

3} Funcién de indicacién de Procedencia. La marca -
le indica al consumidcr 1a procedencia, ya que 1a

marca lleva una referencia de la fabrica o empresa

de donde proviene.
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4) Funcidn Social. La marca ademis de garantizar el
producto, garantiza la calidad del mismo, ya que el
consumidor al adquirir determinado producto por mar

ca busca una determinada calidad.

5) Funcidn de Propaganda. En la accidn publicitaria
de l1la marca, el plblico se siente motivado por ad--~
quirir determinado producto por su marca., es decir,
los identifica y adquiere." (25)

(25). RANGEL Medina, David., Apuntes. "Invenciones, Marcas y-
Derechos de Autor", Catedra impartida en la UNAM, Facul-

tad de Derecho, México, 1988.



B. EL REGISTRO COMO FUENTE.
JURISPRUDENCIA XxXII1 (vEASE PAG. 341)

1. QUIEN LO SOLICITA.

Cualquier pesona puede solicitar el registro de una
marca, ya sea persona ficica o moral, asimismo los oxtranjeros
también pueden solicitar el registro y se les dar#é =21 trato -
de nacionales, siempre y cuando los paises a gue pertenezean
hayan adoptado el Convenio de Paris para la Proteccidn de 1a
Propiedad Tndustrial de acuerdo a 1o gue sefiala el articulo 2
de dicho convenio.

Es necesario sefialir que para solicit;r el registro
podrd acudir la persona intercsada o bien, por medio de un --
mandatario. on este Gltimo caso y sl el interesado es una per
sona fisica se acreditara le personalidad del mandatario por-
medio de una carta poder suscrita por el mandante y dos testi
gos indicdndosec el nombre de &stos y sus respectivos domici -
tios , por otro lado, si =1 interesado resulta ser una persona
moral, el mandatario acreditard su personalidad exhibiendo la-
escritirra pablica en la que consten las facultades de quien le
otorgd dicho poder, y deberd manifestar bajo protesta de decir
verdad que dichas Fhcultades no le han sido modificadas, res -
tringidas ni ruevocado en forma alguna; si se trata de extranjg
ros dicho poder deberd estar debidamente legalizado por las au.

toridades consulares.

Unicamente gqueda sefialar que el derecho al uso exely

sivo de una marca se puede obtener por dos fuentes que son:

1) Aquel que primero lo adopta.

2} Mediante su registro.
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El fundamento de lo expuesto en este punto se en--

cuentra en el articulo 89 de la Ley de Invenciones y Marcas:

* Art. B9.- Toda persona que esté usanda-
o quiera usar una marca para distinguir -
108 artfculos que fabrique o preduzca, po
dr4 adquirir el derecho exclusivo a su --
uso, satisfaciendo las formalidades y re-
quisitos que establecen esta ley y su re-
glamento.

Igual derecho tendrdn los comerciantes y-
prestadores de servicios debidamente esta
blecidos, respecto a los articulos que --
vendan o los servicios que presten en el-
territorio nacional y de los cuales guie--
ran indicar su procedencia. Los comercian-
tes podrdn usar su marca por si sola o agre
gada a la de quién fabrique los productos -

con el consentimiento expreso de éste.™

2. ANTE QUIEN SE SOLICITA.

Se debe solicitar ante la Secretaria de Comercio y -
Fomento Industrial y directamente en la Direccidn General de-
Desarrollo Tecnoldgico.JURISPRUDENCIA XXX1v (VEASE pAG.3U42)

Para presentar la solicitud se debefa exhibir en pri
mer lugar la documentacidén ante la ventanilla de liquidaciones
para su cotizacidén de acuerdo a la Ley Federal de Derechos en-
seguida se pagan los derechos correspondientes en la caja de -
Hacienda, y entregar el comprobanﬁe de pago en la ventanilla -
de oficialia de partes para recibir la copia de la solicitud -
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debidamente sellada y en la que deberd constar 1a fecha y hora

de recepcibn.
3. DATOS DE LA SOLICITUD.anexo /

La solicitud deberd presentarse ante la Secretaria
por duplicado, en papel blanco de 36 kg. y deberd contener -

los siguientes elementos:
1. Datos de la marca:

a) Tipo de marca. Se deberd indicar si se trata de-

una marca nominativa, innominada o mixta.

b) Denominacidn. La denominacién de 1a marca si se-
trata de una marca compuesta de letras, nfmeros, titulos, o -
bien la mencidén de que se trata de una marca innominada por -~
componerse de dibujos,colores y =n el supuesto de tratarse de

una marca mixta la denominacién y 1z ecunresién "y disefio".

c¢) Productos o servicins que protege. Mencionar los
art{iculos, productos o servicios a gue se aplica o se va a --
aplicar la marca seflaldndolos especificamente, asi mismo indi
car a qué clase pertenece de 1a clasificacidén oficial.

d) Indicar en relacidn con la clase a que pertenecen
los productos a 10s cuales se les va a aplicar la marca, cudn-
tos productos se protegen de ésta, (1 producto, de 2 a 10 pro-
ductos o en su caso seflalar que se protege toda la clase).

e) Anotar la fecha a partir de la cual se hubiese --
estado usando la marca sin interrupcidn en este pafis, o en su

caso la mencién de que no se ha usado.
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2. Datos del establecimiento.

a) Tipo de establecimiento. Seflalar si se trata de-
un establecimiento de tipo industrial, comercial o de servi -

cios.

b) Ubicacidn del establecimiento. Anotar el domici-
1io de &dste, es decir, calle, nlimero, colonia, cédigo postal,
poblacién, estado y pais indicando su clave respectiva, en el
supuesto de que el establecimiento fuera de tipo industrial y
comercial y estos tuvieran distinto domicilio deberd anotar am

bos.

Si se estuviese en la situacidén de que el comercian
te no se surtiera de una sola fabrica sino de varias deberd -

anotar * diversas fébricas en el pais " o algo similar.

3. Reclamacidn de prioridad. En el caso de haber solicitado -
la marca en el extranjero y se quliera reclamar su prioridad -
se deberd indicar el pais, fecha y nimero de la solicitud ex-

tranjera.
4. Datos del titular.

Se deber3 anotar el nombre del solicitante ya sea -
persona fisica o moral, la nacionalidad a que pertenece si se
trata de un extranjero deberd exhibir la documentacidn que de
muestre su legal estancia en el pais, su calidad migratoria y
la identificacibén del documento expedido por las autoridades-
correspondientes y si es una empresa extranjera deberd acredi
tar su existencia ante el c6nsul de México a través de un o
tario plblico que da fe y su firma es legalizada por el cénsul;
y el domicilio del solicitante debiendo anotar calle, nimero -
colonia, cédigo postal, poblacibn,estado, pals y si éste cuenta

con varios domicilios indicard el del principal asiento de sus

negocios.
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5. Datos del apoderado.

En caso de que el registro de una marca se solicite
por conducto de un mandatario, deberi anotarse en la solici--
tud el nombre y nacionalidad del apoderado as{ como su domici
lio para oir y recibir notificaciones, expresando la calle y
nGmere, colonia, cbdigo postal, poblacibén y estado, asi como
el pals a que corresponda en su caso.

6. Descripeiln y reservas.
a) Descripcidn.

Para la descripcidn se usardn ciertas frases en la-
redaccibn y contendrd los siguientes requisites:

- Deascripcibn de 1la marca pertenciente a
( anotar nombre y nacionalidad del sgolicitante ) con domici-

l1io en calle, nfimerc v lugar de residencia que usa (usard)--

para amparar y distinguir (nombre de los productos o servicios)

que se elaboraridn en (anotar 12 ubicacidn de 1a fabrica).

- Se describird ta marca tal como aparece a 10§ -~
ojos del observador. Si se trata de una denominacién se des--
cribe el tipo de letra o bien, puede expresarse: La marca cop
siste substancialmente en la denominacibn { ¥ indepen-~~-
dientemente del tipo, caricter y tamafio de las letras; si es-
un signo griAfico se indican los razgoes. la manera como se di-
bujo comenzando de arriba a abajo y de izquierda a derecha o
del exterior hacia el centro: en 105 CRASOS €n que no se pue-
da describlir se dice: " es una figura caprichosa" o " de fan-
tasia".

- Indicar la manera en gue se va a usar y hasta la
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forma de publicidad, de la marca, si es sobre los productos -
0 en sus envases, 0 en anuncios escritos o por 1la radio, etc.
todo de manera enunciativa y sin que signifique restriccidn -

por 1o que podri decir a manera de ejemplo:

" La marca se usara de preferencia por medio de etj
quetas apropiadas que irdn adheridas sobre los frascos o enva
ses que contengan los productos que ampara, ¢ impresa o repre
sentada directamente sobre las cajas,cartones, envases O envol
turas en general, o por cualquier otro medio apropiado sin que
ello implique una restriccién en la manera de usaria pues podré
emplearse de cualquier otra manera que resulte conveniente”.

b) Reservas.

Aqui se deberf anotar todo aguello en que el intere-
sado hace consistir su marca y de lo que se reserva la propie-
dad exclusiva, esto debe coincidir con precisién y evitar repe

ticiones, se enumeran mids o menos en el siquiente orden:

1. Anotar en que consiste la denominacién.

2. Si hay figura o signos gré&ficos indicar. "La de-
nominacibn consiste en la combinacidén de lineas o figuras que
dan 1a forma de .......... "

3. Si es mixta la marca.- deberd seflalarse la reser
va que abarcari el conjunto formado por la denominacidn y por
los elementos graficos del conjunto de la marca tal y como se
ha descrito.

4. Se indicard 1a combinacién de colores.

5. Referente al derecho de aplicarla de cualquier -
manera que produzea la impresién visual representada en el --
facsimil.

6. La declaracibén "habiendo descrito la marca, rei--

vindico como de mi propiedad la marca".
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7. Debe haber la exclusién expresa de leyenda o fi-
guras no reservablgs.

8. Pegar una etiqueta de la marca.

9. Una relacidn de todos y cada uno de los documen-
tos que se anexan.

10. Anotar lugar, fecha, nombre y firma del interesa
do o la de su representante en este {titimo caso se utilizaréi

como ante firma el nombre del dueiio de la marca.

4. ANEX0S DE LA SOLICITUD.

La solicitud deberd acompafiar los siguientes docu--

mentosg:

Dos copias de la solicitud de registro de marca,-

con firma original cada una.

Ocho impresiones de la marca en blanco y negro no
mayores de 10 cms. ni menores de 4 centimetros.

. Ocho etiquetas a colores ( en caso de que en la -
marca que se quiera’proteger intervengan colores), cuando las
marcas se incluyan dentro de las etiquetas, la impresibn debe
rd conservar su unidad de leyendas o figuras con gue fueron -
registradas y en el capitulo de reservas se indicard que par-
te de las etiquetas no son objeto de reservas.

F1 articulo 89 de la Ley de Invencicnes y Marcas =--

define a las etiquetas como de la siguiente forma:

L o R - 1 P
Se entiende por etiquetas, =

para los efectos de este reglamento, el-
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conjunto de figuras, leyendas o cualquler
otra informacién gue integren una composji
cidén y se adhieran al producto o envase -
del mismo mediante impresos en papel o -~
cualquier otro material, grabados o por -
cualquier otro procedimiento.”

. Carta poder ( en caso de que el registro de soli-
cite por medio de mandatario) o con copia simple en caso de -
que el poder se encuentre inscrito en el Registro General de
Poderes.

. Original y copia certificada del testimonio que -
acredite la existencia de la sociedad, asi como las faculta--
des de su representante.

El clisé de la marca.

5. EXAMEN ADMINISTRATIVO.

Una vez recibida la documentacidén se procede a efegc
tuar el exémen administrativo, este consiste en verificar si-
aguella refine 1los requisitos legales y reglamentarios.

Si en este examen resultara que la solicitud o los
anexos estan incompletos o deficientes se requeriri al solici
tante para que los complete, corrija o aclare en plazo gue no
excederi de dos meses, de no cumplir con dicho requerimiento

en este plazo se tendrd por abandonada la solicitud. anexe 243

Si resultara que la marca se encuentra dentro de al
guno de los supuestos que sefiala el articuio 91 de la Ley de-

Invenciones y Marcas, se le comunicard esta situacidn al soli
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de la Av, [naungentea Sun , Colonia Napolea,lidigo Postal --
03810 en eata Ciuded ¢ autonizandv pana vialaa yri nectbinlanr -
en ml nombre, a4l como para geationan tode lo conducente y re
cogen cualquien tipo de documentva a Loa sefionea

con al de.b(.({o n.(—;Apeio comparezco Y e.xpung.o:

En conteatacién a au alento ufécio No. 860405, de {E
ha § de abail de 1990, me penmito manifertan mi protesta e in
confonmidad con loa requinitoa aolicitadoa en el miamo, ya que
la manca que re trnamita en el expediente citudo al rubno, no
lleva {iguna al colon algunu 4 10lo ne reaeava la denominacidn

en cualquiern tipv, tamaio g candrten de letnaa.

Independientemente de lo anteniva y con el fin de -
que no ae vaya a conaidenarn abendonade la arolicitud pon nues-
taa pante, aedfunto nueve hoju de avlicitud y 8 impaecaiones de
la manca, asi como un necibo pon la cantided de 23,500.00 que
pon concepio de pago de derechos causa la repoaicién menclong

da.
Pon lo antes expuesto;

A ESA K. DIRECCION, atentamente aolicito:



ANEXD 3

PRIMERD. - Tenen pon conteatado en tlempo y fonma --
el a{&céu No. 55555 de fecha 5 de abnil de 1990 g pon cumpli-
do Lo aolicitado en el miamo

SEGUNDO . - Continuan con el tnamite conneapondiente-
haata La conceaidn del negiatno de la manca aolicitado.

PROTESTO LO NECESARIO,

fléxice, D.F. «

.7,
LIC. VICTOR H. CERECEDOD E.
Anexoa: Solicitud pon duplicado.

& impresiones de la mance,

Recibo de pago.
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citante para que dentro de un plazo de 45 dias manifieste lo
que a su derecho convenga, manifestado lo anterior, la Secre-
tarfa resolverd si continla el trimite o se niega el registro

encaso contrario, se tendria por abandonada la solicitud.anexe 4

JURISPRUDENCIA XXXV Y XXxVI {VEASE PAGS. 343 v 344)

6. EXAMEN DE NOVEDAD.

De conformidad con lo estipulado en el articulo --=-
105 de la Ley de Invenciones y Marcas, una vez gque se han sa-
tisfecho_los requisitos legales, se procederid a efectuar un -
expamen de novedad con la finalidad de verificar si se pudie-

ran afectar derechos adquiridos.

Si de este examen resultara gque existe otra marca
similar o igual registrada y vigente o en tramite y aplicada
a los mismos o similares productos o servicios, o a un nombre
comercial se suspenderd el trdmite y se dard wvista al solici-
tante para que manifieste lo gue a su deyecho convenga o para
que manifieste su conformidad en sustituir o en modificarla,
en un plazoe que no excederd de 45 dias ni serd menor de 15.
JURTSPRUDENCTA xXXVI1 Y XXXVITI (veEase PAss.340 A 3U8) anexo §

Lo anterior, en virtud de que se estarian dentro —-
de los supuestos que seflala el articulo 91 de 1a Ley de In =--
venciones y Marcas en sus fracciones XXI, XXII, XXIII vy
consecuentemente no seria susceptible del registro como =----
marca; dichas fracciones textualmente dicen:

» Articulo 91.- No son registrables - -

como marca:

XXI. Una marca que idéntica a otra,anterior
mente registrada y vigente, para amparar

los mismos productos o serviclos, aflin --
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S CERTIFICA ofveroenein EREC. GRAL. A& TNVENCIONES, BAR-
K NG AARCHS ¥ DESARROLLO TECKOLOGICO.
ey A D58 R RECAR0. BEPTD. D CAAICE ADRISISIRATIVO

REG. 145902 8 BARCAS .

stcteten : |
ccm:c: lr" Na. BE OF2I0 EFPEDLTHTE
IOHEMIS wiDuEsAG /74-88 [ 1 860405 de /’)I.

AN s OMUNICA OBIECION . l
< 67719

México. D.F., a /4 de Juliv de 1988

" S.A, de €.V, REPRE
SENTADD PQR LIC.VICTOR #.
TERECEDD €&

naungentes

{ ua.
038¢0" MEXICO, D.F.

én nelacion a aw aodicitud de negistae de mancus gue ae-
tramita ea el expediente anniba cltade, ae’ le comunice que la de~~
reminacion " no ea negiatnable como marce, con fudameaio en la
fraccion XVII del anticulo 9/ de da ley de [nvenclonea y Mancas,-
teda vesy que poa aggonea de intenda piblice éate #. Dineccién conal
dena incoveniente el regiatno de la palabra ” 7 ya que tanto Loz
fabnicente de producton come doa prestadones de seavicioa, han adop
tado dicha palabaa para sus productva g aeavicioa, ain que eato im-
lique uwna exelusividad del téamino " “; pon Lo tante, al con-
cedende ed regiatng de da denominacion propucata, te le dania ed -~
wav exelusivo del voeablo 7 " credndvae un munu‘nulit) deld mirmo
y en consecuencie nadie [zm{nirz vaazdo en laa padcticas camencialea.

, CITENSE LA FlClia ¥ Los

g

g

§ Para que mani[iem‘.c do que u Au denecha convenga, Al J
concede un plago que vencerd el dia JET. 14 1988  padxime, apenci

? bido que de no haceado se conaiderand abandonade el trdmitc de eafe

3 asunto cen fundamento ern los anticuloa 104 de la ley de la matenia-

§ So. y 57 de ay neg[amen'éu.

& .

b EL auacnito firma ol preaente con base en el antleulo 4o,

3 freecidn XY incino ol del Meuerdo Delnprtvaio de Faculiades, pu--

a3 blicado en of Dianiv Oficial de la Faderaciin el 12 de jep‘ticmbae—

3 de 1985, reformudo y adicivnado el 10 de agoatu de i987.

bl .

z

= Atentamen e,

S SUFRAGLO EFECFIVOL G AZELICCION,

2 EL SUBDIRICTQR DE MARCAS.

FI £

5. o

s ;

@ LIC. LULS HERAEHDEZ TRILLO.

g P

a

AL CONTESNTAR EMTE GFICWY,

6.7
Y
=
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FUESR CORTIFICA] A eRDEfICIA:

g }%R\‘i Aélﬂjé 55 /%g[‘;g() DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
%} Wy REG.- 73752 TECHOL06ICO

PRV . :
WL DEPTD. DE DICTANER DE BARCAS.
1:;&';::’: :' Ha. DE OFIZIQ EXPEQIENTC

FORINTO IORGTRIAL 125-89 _J L 860405 J

ASUNIO. .
L Je le cita antenionidad encontrude pana la marca que
ALt eyt o z
67779

Kéxico. D.F., a « 5§ de abaid de /986,

VICTOR #, CERECERQ &,
naungentea aun, Col, Napolea,

038/0° AEXICO, D.F

EXPEDLIENTE: 860405
RARCA: CRUISE
(Y pISERO]

Con nelacién a la aolicitud de regiatro de la manca anai~
ba indicade, ne le manifiesta que al practicanse ¢l eximen de rovedad c.
conaespondiente, e encontrd como anteaionidad:

NARCA 030409 CRUISE

Ahora bien, de confoamidad con lo dispueato por el anti--
cudo 106 de La Ley de [nvenciones y Mancas y con e [Pi.n“de_ no Ln--
vadin Loa denechos de laf 4l antenionidad(ceal’ annibe citadalal, ae~-

ue manifieate Lo gue a au denecho convenga, en un

P le nequiene pana 5
SE plago improarcvgable que vencend el dia & EXERD 1990 proximo, apes
- cibido que de no hacenlo en dicho téamino, 4sc conasiderard abandona~
SE da au aolicitu y peaderd lao fecha legal de presetnocion de la miama
Qg con fundamento en el mencionadv precepto legal.
]
55 €1 auacnito firnma el pnesente oficio, con fundamento ade-
ws méa en Lo dispuesto pon Loa Anticuloa /7 faaccionea ¥ y Ten-
'5"“’ ceno Tranaitonio del Reglamento Intenion de eate Secnetania publi-
49 cado' en el Dianio Oficial de la Fedenacidn de /6 de Marzo de 1989.
] 7
G3 4o.fnaccién XVlincino ed, del Acuerdo que adacnibe Unidades Admi--
] niatnativas y delega faculiades en Lo j’ubazcnetanéad, O0ficial Aa--
Gg yorn, Dinectones Genenalea y otnoa Auﬁalfenno/agpuﬁlécaa’o en el citado
52 ongano informativo el 7i de Septiemlne de (1985, reformade y adicig
w nado el 10 de agoato de 1987.
<
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cuando sea solicitada por el titular de
la registrada o con el consentimiento -

expreso de éste,

XXI1. Una marca que sea semejante a - -
ya registrada y vigente, aplicada a los
mismos o similares productos o servicios
en grado tal que pueda confundirse con =
i1a anterior, tomdndola en su conjunto o
atendiendo a los elementos que hayan si-

do reservados.

XXIII. Una marca que sea idéntica o se--
mejante, en grado de confusidén, a un nom
bre comercial aplicado a los mismos 0 --
similares servicios, que se presten en -
el establecimiento cuvo nombre comercial

se haya usado con anterioridad. "

En respuesta y dentro del plaze antes indicado el -

gsolicitante puede alegar una de estas circuntancias:

1) Puede alegar que la anterioridad es de su misma

propiedad y que puede expedirse el registro de la marca liga
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da a la otra, en virtud de que hay diferencias entre otras ,-
no gon idénticas.

2) Puede alegar que la oficina ha hecho una estima-~
cibn estricta, pero que en realidad no hay una semejanza en--
tre &stas,anexo §

3) E1l solicitante puede obtener del dueiio de la max
ca semejante permiso para gue se otorgue el registro, timitan
do la del solicitante a determinados productas, para que sg -

otorgue a i1a misma clase pero a diversos productos.

En los casos anteriores, si los argumentos inducen-
a ¢reer a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial de -
que no hay la posibilidad de confusidn, se continuari con el-
trimite,en ¢as50 contraric se negard de planc 21 registro, - -
esto en virtud de gue la Secretaria, tiene la facultad de de-
terminar ¢uando a su julcio puede causar confusidn entre los-~
consumidores, 1a adopeibén de la marca.

JURISPRUDENCIA XXX1X ¥ XU (Vvease pAGs,.350 v 351)

4) por dltimo.,el solicitante, puede alegar gue la -
marca constituye la anterioridad, se ehcuentra en procedimien
to para en su caso dictar su nulidad, cancelacidn o extincién
se suspenderid el trimite de la solicitud en tanto se dicte ~-
resciucién al respecto; de declararse la hulidad, cancelacién

0 extincién se concederi el registro.

Pero si dentro de dicho plazo el solicitante no con
testard al requerimiento se congiderard abandonada la solici-
tud.

Por otro lado, si manifiesta su conformidad para -~
sustituirla o modificaria, y si de ésta filtima, la Secretaria
de Comercio y Fumento Industrial considera que no hay posibi-
lidad de confusidn con las anterioridades por haberla limi--



AREXOD 6
EXPEDIENTE 55555 DE MARCA

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TECNOLOGICO
DEPARTAMENTO DE DICTAMEN DE MARCAS
PRESENTE.

VICTOR #. CERECEDD E. Abogado, en nepresentacidn de

;Y areiialando como domicilio pana oln y -

necibin toda clase de notificacionea las oficinas ubicadas en

de la Avenida Inasungentes Sur, Colonia Napolea,Cidigo Poatal-
03810 en eata Ciludad y autonizando pana oinlas y recibinlas -
en mi nombne, aal como para geativnar todo lo conducente y re
cogen cuedquien tipo de documenton a Loa aciionen

neapetuviamente companrezco y expongo!

fte nefieno a da avdicitud que pana el negistno de -
la manca " HARNES (Y DISERO!" se tramita en el expediente -
al neubno aefialado y en eapecial hago nefenencia a au atento-
oficio 860406 de fecha § de abril de 1990, mediante el cual-
Ae me énfonm&, que una veg e{ectuadu el examen de novedad co-
raeapondiente, 4e encontné coms antenionidad a La miama, la -
manca 850215 " HERMES ([ Y DISERDI” fijandonoa un plaso que -~
vencenia el 20 de juniv de /990 pana manifeatan lo que a ---

nueatno dernecho conviniena.

Dentno del ténmino concedido pana tal efecto, mi -
mandante se peamite Lnaiatin poa mi conducte, en el regiatao

de la mance "HARMES (Y DISERO!" en base a las aiguientea --

conaidenaclionea!

€a tmpontante manifesatan que paza poden eatablecen-

que una manca antenion esa aimilan en grado de confuaiin con -
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neapecto de una manca pﬁupueaia a negisrtno en loa ténminoa de
la [ey de {nvenciones y flancaa conforme a la prictica eatable
cida con anterionidad e menesten efectuan una comparacidn en
tre Llaar mancasr de que ae trala aln atenden excluaivamente al-
hecho de gque laa miamaa contengan uno ¢ maa elementoa idénti-
coa o aimilanes, Aino que mia bien deben sen analijadas en to
do au cuagunto, ear decia, al efecto que produgcan tomadas glo
balmente y de manena impoatante atendiendv a la impreaién ina
tanténea que ae adquiena de cada unv de loa conjunto y toman-
do en cuente laa diferencias que entne las miamas exiasten y -

que aon prectaamente Laa que laa hacen diatintas entne al.

Ahvra bien, entne laa mancas gue ae eatudian, esa -
. Dineceion debis efectuan una compuracidon de conjunto y no
fracclonada de loa elementos de laa mancaa en cueatién y ad--
no hacenlo , viola laa disporiciones aefaladas pon la ley de-

la Matenia.

En viatud de lo antenioa, al companense lar mencas-
que noa ocupan en aus neapectivoa conguntos, neaudtan lo aufi
cientemente difanentea, como para no provocan con{uALén entre

el p&blicu conaumidon.

Dol anéliania n erton conjuntos sobnesalen loa algul

entea difenenciaat

DIFERENCIAS VISUALES

Ea muy importante sreialan gque Lo impnesién viauad -
que cauac una mance entre el piblice conaumidon ea deteaminan
te y pon Lo miamo, a continuacidn podemos aprecian la represen
tacion gnafica de las mancaa en cueation y de la cual deapren

demos que las miamaa N0 aon confundibles entae ai:
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HERMES %
RARCA Ro. 28841 HARMES
PARCA BE NI PAKDANTE

En viatud de Lo antenior, ea vbvio aciadan que ed -
€. Exaninadon no se peacaté de gue tanto La manca de mi man--
dante como le munca aentenion no ae encuecntaan conatituidas ~-
dnicamente pon aus denominacionee sino gue ambes ae encucntaan

guradas a unoa disciva panticulanes gue cenaiaten en:

En la manca 8502¢5 " HERMES ¥ en una figura de uwna-
canno tinade porn un caballv delante de iste, la figura de un-
hombre en traje de montan a la wiaage inglesa. Eada figuraa a-

i F s 9
parecen aobre una linea honigontal, méa cbajo destaca la pala
bra "HERNES”, en lefras magirculas de impaenta; en tanto gue-

¥ i ¢
la moace de mi mandante, conainte en une figura geométnice en
e 2
foama de taldngulo, tal y coms ae eprecia en la nepresentacidn
que de {a miama se hace y que obviamente diatingue a faa max-

cas en cuestidn.

DLFERENCIA FONETICA:

Basta propuncian adpidamente una despuci de otre pa
na obiener o diferencia auditiva existente entze laa marcas~
en cuestidn; ya gque 4L bien en cieato gque ambad mencas 4e -~
paronuncian en 2 emisiones de vag, también Lo es gue la primen
emiaidn de voy vasle ampliamente entre ellas, yga que ea la ~-rca anteric
manca anteaion apanece la letra "€”, en la marce de mi mandan
te aparece la letaa "A" lo cual lea da una fonitice muy dietin

to & ambas mancaa.
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DIFERENCIAS DE SIGNIFICADO:

&4 de auma tmpontancia menclonan que entne laa man-
caa en cuestién hay una difeacncia muy impontante que ca da -
nedativa al aigrificado, ya que le denominacion de la manca -
850215 " HERNES (Y DISERO] 7 es el nombne de un Diva Griego -
hijo de Zeus y que acgin la Mitologia Gnicga cna el Dioa de -
la £Locuencia, deld Comencio y de doa Ladnones, edemin de aen-
el menaajeno de loa Divaes ded Olimpo. Pane Lloa Romandos ecaa-
equivalente al Dioa Mencunio, lo cual le da un aignificado pe
culian que la diatingue de la manca de mi mandante, pon sea -

una creacidn anti{iciuda canece de 4&9n£[£cadu alguno.

En viatud de lo antenion 4 cume 4se menciona en ed -
cuenpo de este eacrito, laa denominaciones no deben sen muti-
ladar ni aegmentadas para aal cncontran afinided entne laa --

miamea, aino que deben sen analizades en iodo au conjunto.

Con la finalidad de reefinman ¢ acentuan lo ya men-
cionade, enseguida me penmito transacnibin la riguiente teain-
juraiprudencial la cual confinma mi apreciacidn, ya que clen-
tamente {aa mancas sujetas a estudio en el presente caso ---

conaidenadas en aua neapectivoa congfuntos nv aon semejanted.

MARCAS, CONFUSION DE: S doa mancaa tienen un ele--
mento que podnia cnean confuaidn perno como pante de
dichas mancar ambar tienen otanca elementos gue no -
neaultan de onden pusamente secundanio alne que aon
tan importantes, al menoa como el antenion y eatoa-
elementoa aen del todo diferentes y bantan pana que
en au conjunto y conaidenadus como unidadea lan man
cas ya no aean confundibler, o au confuailén reasulta
improbable ¢ (mprecisa, no se esata en el case ded -
anticulo 105, fraccisn X1V, inciava 6} y ¢l , de la
Ley de Propiedad Induatniad. Amparno en neviaion RA-
831/691 /296963J° Atoyac Textid, S.4., 29 de enenc-
de (973. Unanimidad de votos ponente: Guillermo Gugz
min Onozev, Secnetanio: flanio Pérey Leon " RA-
58//73" nedativo al juicio de ampato ngmeny 548773,
promovide pon NENKEL & CIA., G.M.B.H.
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EL Primen Taibual Culcgéada en Mateaia Adminiatna--
tiva del Paimen Cincuito, ha sustentado la teain que puede -
conaultanse en el Semananio ﬂuchLa[ de la Fedenacion, Sépiima
Epoca, Volimen XXIX, flayoe de 197/, Sexta Pante, Pégina 37 4 --

que textualmente expresa:

MARCAS, EXANEN DE LAS, EN CASO DE POSIBLE CONFUSION:
Cuando se trata de determinan 4( doa marcaa aon seme
fantes en grado de confuaiion confonme a la fracecién-
105 de la ?ay de la Propiedad Industnial, debe aten-
densc no aolo a un andliaisa minucioso de aus elemen-
toa grdficoa, fonéticon e ideslégicoa, ea decin, a -
laa ideas que auglencn, examinando las marcaa pante-
pen paate, alno que también debe atendense a 4u con-
(unto, ea decin, al e{acta que pnodu5can tomadas 912
ialmente. , de manena impontanie es de atendense a
la primena impacaion, ad efecto que pucden producin
entne el piablico conaumidon al pnimer polpe de viata
0o al aen oidaa cuando aon pronunctodes napidamente,
pues no ea de Auponease que diche publico conaumidon
haga siempne un analiria minucioao y detallado de -
Jaar mancas de loa prnoductos que adguiene.

A mayonr ebundamiento, cabe mencionan que el hecho -
de que laar denominacionea que noa ocupan tengen vanlaa letnaa
en comian nu es auficiente pana aefialan que lar miamas acan --
confundibles entre 4i, ya que en paimen lugun, lea denomina--
civnea deben sen analigadas en au conjunte ain sen aegmentadai
ni fraccionadar y en asegundo lugan, la denvminacionea de la -
manca antenion "HERMES (Y DISEAQ)" cancce de la Letra "A" con
tenida en la manca antenioa, lo cual al araliganlas en ru con
junto, ea au{icécnte para deaviatuwala come anterionidad, ga-
gue el Aimple hechu de que vanic entre ellar la Aegunda letara
de au denominacidn, peamite dan un algnificado totalmente dia
tinto a laa denominaciones en cuestién, tal y como Lo demues-
trno con la liata de palabran que a continuacién menciono y laa
cuales también tienen vanilea letrea en comin, varnlando unica--
mente entrne ellaa la aegunda letna, resultando pon ello, impo-

aibles de confundinse entre ai,
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AAKD - MONO
saL - sol

(A4 - €054
ASCO - ARCO
N0ii - NETA

CHAARRD - CHORRO
PATO - PETO
090 - 050
POLO - PALO
PASO - PISO
A0 - TOCO

Los anteniones egemplo demustnan como almplemente -
con affadinae una letna « au catructuna ae modifice totalmente
ed aentido v el aignificado de una palabra , porn (v cuad esa-
#. Dineccibn debe considenanfo y deneatiman Lo entealonidad -

citada.

Aal pues, con baae cn el hecko de que exiasten di[c-
wnenciaa auficienica entre laa mancas que nos ocupan que di--
aipan la poaibilidad de confuaién entne Loa miama: ya que hay
vanios elementoa entne eddus Lo auficientemente ‘iverava, de-
producen deficncncias que hacen o laa mancas en cueatisn, dia

tintivea entae al,
Pon Lo anten expueato;
A ESA N, DIRECCION , atentamente pido:

PRINERD. - Tenen pon contestado en tiempo y forma ~--
el oficio §40406 de fecha 5 de abnaild de 7990,

SEGUADO . - Se deseatime Lu antealonidad citada en ba
se a doa asgumenton expreaadvs en el cuenpo de este

eacntto.
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TERCERD . - Se cuntinde con el tnamite huata el oton-

gamiento deld negiatae aolicitado.

PROTESTO LO NECESARIO

México, D.F. a

PP,

LIC. VICTOR #. CERECEDD £,
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tado en sus. productos o servicios o por haberla modificaco-

se continuard con el trimite, en caso contrario se negard de

plano el registro; sin embargo, si la modificacién constituye
una sustituzidén de la marca, deberd presentar nueva solicitud
descripcids, reservas v nuevos anexos, debiendo cursar un ---
nueve exAmen administrativo y de novedad, como fecha legal se
tendri 1a de sustitucidn, si cursa favorablemente ol nuevo --
exédmen de novedad se le citard a page de derechos, en caso =--
contrario, ecs decir, de encontrarse alguna anterioridad sobre

esta nueva marca se¢ negara el registro. gnexe 7
JURISPRUDENCIA Xu1 (VEASE PAG.352)

7. ABANDONO DE LA SOLICITUD.

Se tendrd por abandonada la solicitud y se perderd-

la fecha legal en los siguientes casos:

1) $i dentro del plazo que al efecto sefiale la Sa--
cretaria de Comercio y Fomento Industrial, el solicitante no-
integre debidamente los documentos y no cubre con los requisi
tos quz le hubieran sido sefialados como resultado del examen-

administrativo.

2) Si el interesado no contesta dentro del plazo --
concedido en @l caso en gque del examen de novedal resultare -

que existen antcerioridades a su marca.

3} si no paga dentro del plazo concedido al efecto-
el pago correspondiente por concepto de dnrechos por el regis

tro de marca y la expedicién del titulo.



ANEXD 7 S
EXPEDIENTE 860405 DE MARC

DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO TECAOLOGICO
DEPARTANENTO DE DICTAMEN
DE MARCAS

PRESENT L.

VICTOR #. CERECEDD &., Abogade, en nepresentacién
de " "y aefialando como domicidio pana via y
necibin tode elase de notificaciones laa oficinaa ubicadaa
en el piav del edificio mancade con ed nimerv de la av. in
aungentes Sun, Col Nipolea, deigu Poatal 03810 en eata ciu
dad y autonigando para olnlaa y necibinlas en mi nombre aal
como pana geationar todo lv conducente y netogen cualquien-
ino de documentos a Lor Seiionea
con el debido agApeto compareico 4 expongoe!

Me ne{icao a la aolicitud pane el negiatne de la -
mance " CRUISE Y DISERD " se tnamite en el expediente al nu-
brno indicado en eapecial hago nefenencia a au atento ofi--
clo nameno 67;79 de fecha 5 de abatl de 1989, mediante ed ~-
cuald ne me comunicé que efectuadv el examen de novedad co --
aneapondiente ase encontné aomo antenionidad la manca 030509
;9@?0156”, fij&ndonad un pla;o que venceaia el § de fundo de

entno de Eamino aecfalado para tal efecto con -
Dent del ¢ JP ¥
el {én de no invadin denechoar ad%uéni 04 pon tercenoa, mi man
dante, poa convenin wal a aus intercaea, pon mi cpndacto, de-
permite modifican voluntaniamente la denominacion propueata -
vniginalmente pon le denminacion " VAQUERD Y DISERG " pana --

ampnan pnuductoa de la clare 29 (ntennacional.

Pana dv cual, adjuntv nucva aolicitud ¢ impresiones
con dicha denominacidn en aubaitutcidn a laa antenionea.

Aaimiamo, ajjunto an necibo oaiginal pon I 2/,000.00
por concepto de pago de denachoa que causa la nepoaicidn de -
documentacion mencionada.

Pon lo antes expuesto.

A ESA H. DIRECCION, atentamente plido:

PRIMERD. - Se tenga pon conteatado en tiempo y fonma
ed oficio 0. 67%79 de {ecﬁa 5 de abnid dz /989,

SEGUNDO. - Se tuome en cuenta da nueva denominacion
propuesta a negiatno, aal come de la neposicidn de
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dGCi{mEI‘Lf()A y r{(’,fLL’.Cl!()A {)(I?(tc{ﬂd.

TERCERD. - Se cuatinde cen vl tnamite cornreapondien
te heata la conceaidn ded aegiatno aviicitads.

PROTESTO L) NECESARID

México, D.F., «

P.P

LIC. VICIOR #. CERECEDD €.

Anexon: Solicitud pon duplicado.
impreaiones en blanco y negeu
impaeaionea a colonea

Un necibo de pugo.
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8. SUSPENSION DEL TRAMITE.

La ley de Invenciones y Marcas, y seflala Unicamente
dos causas en las cuales se suspenderd el trémite para la ob-
tencién del registro de marca y los contiene en sus articu--
los 106 y 108, dichas causas son las sigulentes:

1) Si durante el tramite el examen de novedad resul-
tara que la marca se encuentra dentro de los supuestos de las
fracciones XX a XXIII del articulo 91 de la Ley de Invencio--
nes y Marcas se suspenderd el trimite para que el interesado--
manifieste lo que a su derecho convenga, respecto de las ante-
rioridades encontradas y dentro del término al respecto indica
do. *

2} 51 de la anterioridad encontrada y gue se ha he-
cho mencidén en el inciso inmediato anterior resultara que se
encuentra sujeta a un tramite de nulidad. cancelacidén o extin
cidén se suspenderid el trémite de la solicituwd, hasta en tanto
se dicte una resolucidén y la autoridad este en condiciones de
conceder o negar el registro.

9. NEGACION DEL REAISTRO.

Procederd por parte de la Secretaria de Comercio -
y Fomento Industrial la negacidn del registro de marca en los

siguientes casos:

1. Si de las modificaciones realizadas a la marca,
por haberse encontrade anterieridades, la Segretaria de Comex
clic vy Fomento Industrial considera que alin realizadas estas.
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2. Si el interesado sustituye la marca solicitada -
y al realizarse nuevamente el examen de novedad resultare de
éste, que se encuentra una vez mis dentro de los supuestos de

las fracciones XXI a XXIII del articulo 91 de la Ley.

3. Si de la resolucidn gue se emita en relacién al
procedimiento de cancelacién, nulidad o extincidn a que este
sujeta la anterioridad, resulta que el registro no se cance--

la, nulifica o extingue. JURISPRUDENCIA XLII Y XLIII
(vease pPAcs. 353 vy 354)

10. RECURSOS PROCEDENTES.

En relacidén a los recursos que pueden interponerse
a consecuencia de la negacidén del registro de marca, al res-
pecto solo sefialaremos que la levy no hace mencidn de ningfin
recurso, por 1o que en éste caso se deberd promover contra
la resolucidn que niegue el registro de marca el Juicjo de -
Amparo Indirecto, ante los Tribunales de Distrito en materia-
Administrativa y contra la resolucidén que dicte estos procede
el Recursc de Revisidn ante los Tribunales Colegiados de Cir
cuito. JURISPRUDENCIA XLIV (VEASE PAG. 355)

11. CONCESION DEL REGISTRO.

Una vez cursado y aprobado los ex&menes administra-
tivo y de novedad a que hemos hechc mencidén anteriormente, se
citard a pago de derechos por el registro de marca y expedicién
del titulo dentro del plazo que se sefiale y que no podrd ser me
nor de 8 dias hibiles, de no hacerse éste se tendrd por abando-

nada la solicitud.anexo &
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nm:;'?‘ O DEPENDENCIA:
oy Coniad oAl O DIRECCION GEAERAL HE
QMg ACUSE o¢ ReCiBo DESARS0L10 TECHOI0GICO
g e im DEPTO. BE DICTANER DE MARCAS.
llnnA;nA bt
COMLICID v
FOMENTS uRzTIAL

Ho. O OFIZ0 4 op_ go ’[anmwum 860405

rsonte; Se Le reguiene pago de deaechod poa el aeglatno de aa

|
Manca. ]
67719

México. D.F., 8 § do abnil de 198%.

LIC, VICTOR /. CERECEDD &.
Inaungentes aua, Col Kapolea.

03810 México, D
MARCA: INTERESTING

Yy DISERD )
CLASE:

i29
Aﬂ?ﬂﬂﬁ:;odu clase de veatuario, eapecialmenie guantea profectones
en el uso quinungice, domeatico e (nduatnial. (Exclugendo-

calzadod.
TITULAR: INTERESTING, S.A.

NACIOgﬂLﬁDﬂD: MEXICANA

UBICACION:
FECHA LEGAL: 5 de abrid de 1988 HORA 12: 20

Practicados lo exémenea de la aolicitud de registno de --
mance que ae indica, cua neaultadoa favonables y o fin' de proceden
al negiatro  cornespondientie, e le negquiene z[{ctuan el pago de -

la cantidad de §
que fija la Fraccisn 1I] inciso al ded Anticulo 66 de la Ley Fede-
nal de’ Denechoa, en cumplimiento a lo diapueato pon el Anticulo --
109 de la ley de Invenciones y Mancas, para Lo cual se le concede-
un plazo zue vencend ed dia = 11 JUN. 1989 préxima apercibidor
que de’ no hacernlo dentro de dicho ténmino, ae tendné pox abandona-
da au aelicitud con base en el pnecepto legal antea citado.

€1 auacaite fiama el pneaente uéicdv, con fundamento ade-
mia, en {o diapueato pon loa Aaticuloa 17 fraccionesa [ Vi gy --
Teaceno [nanaitonio dﬁl Reglamento Inteaion de esta Secaetania, --
publicado en el Dianiv Oficial de la Federacion el 16 de manzo de
1989 y 4o. Fraccion AV itnciao ol ded acuendo que adacalbe unida--
dea adminaitnativas y delega facultades en Loa CC. Subsrecretanios,
0ficial Magon, Jinectones Genenales y otnos auballeancs, publicado
en el citado bngano Informative el /g de Septiembae de 1985, aefon
made y adicionade el 10 de agosto de /987,
ATENTRMENTC.
0 EFECTIVOs HO REELECCION.

U, CITENSE LA FrCHA Y LOS

DATOS CONFESIY EN KL ANGULO SUPERION DERECHO.

AL CONTESTAR ESTE GEICH
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Realizado el pago se otorgard el tfitulo del regis-~

tro de marca que contendrd los siguientes datos y anexes:

1) Nimero de marca.

2) Fecha legal del registro.

3) Fecha de prioridad en su caso.

4) Facha de expedicién del titulo.

5) Domicilio del establecimiento principal del -—--

mismo.
Anexos.

1) Un ejemplar de la descripcidn.
2) Un ejemplar de las reservas.
3) Un ejemplar de la reproduccién de la marca -----

marbete o etiqueta exhibida.

"Por Gltimo, el derecho al uso exclusive de una mar-
ca se acreditard por medio del titulo respective, que serd -
expedido por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial y
serd firmado por éste o por el funcionario en quien delegue -
esta facultad, esto de conformidad con el arficulo 110 de la

Ley de Invenciones y Marcas..
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C. CONSERVACION DEL DERECHO.

La vigencia del reglstro de marca es de cinco afios
prorrogables indefinidamente. Durante el periddo en que la marc.
se encuentre vigente el titular del registro de marca, puede
ejercitar los derechos que el Registro de confiere y que a -

continuacién se enuncian:

Derecho al uso exclusivo,
Titularidad,
Renovacibn,

Derechode prioridad,

Derecho a conceder licencias,

Derecho a la transmisidn,

Derecho a sefialar regalias,

@ =N ;U D W

Derecho a ejercitar la accidén de nulidad para --

otro registro que sea similar a la marca del titu--
lar,
9. Derecho a ejercitar accidén administrativa o pe-

penal para hacer efectivo el derecho exclusivo.

Asi mismo, el titular del registro de marca debe --
cumplir con las oblﬂgaciones que dicho registro implica y que
del cumplimiento de esta depende la conservacidn del mismo.

Dichas obligaciones son 1as gue a continuacidén se enlistan:

1. Usar la marca tal y como fue registrada,

2. Usar la marca precisamente como marca,

3. Comprobar el uso de 1a marca,

4. Llevar la leyenda de marca registrada,

5. Llevar la leyenda "HECHO EN MEXICO" con contra-
sefia en producto de exportacidn,

6. Deberén indicar la ubicacidn de la fabrica en -
1058 términos del articulo 120 de la Ley de Inven--
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cliones y Marcas,

9. Obligacibén de inscribir en el Registro Macional-
de Transferencia de Tecnologia y Direccién General
de Desarrollo Tecnolbgico los contratos por medio-
del cual se transmita el derecho sobre la marca,
10. No especular con el precio y la calidad de -
las mercanc{as que llevanla marca,

11. No usar indicaciones falsas en la etiqueta que

ostenta la marca.

1. COMPROBACION DEL USO.

El titular del registro de marca debe camprobar el-
uso de ésta en dos ocasiones; la primera de ellas es dentro
de los tres afios a partir de haber obtenido el registro de
la marca y la segunda ocasidn es antes de solicitar 1a reng
vacién del registro.

En este punto unicamente trataremos acerca del primer
caso enunciado en virtud de que el punto sigulente trata del

segundo caso mencionado.

Toda marca registrada debe usarse y la comprobacién
de su uso deberi hacerse dentro de los tres afios siquientes a
la fecha de su registro a satisfaccidn de la Secretaria de Co-
,mercio y Fomento Industrial, para lo cual el titular del re--
gistro de la marca deberd proporcionar bajo protesta de decir-
verdad, toda la informacibén y datos que dicha secretarfia le --
solicite, pudiendo esta (ltima, hacer las inspecciones que juz

gue conveniente para comprobar el uso efectivo de la marca.
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Para comprender lo que se entiende por uso efectivo
de la marca la Ley de Invenciones y Marcas en su articulo 118

al respecto expresa:

" Art. 118.- Para efectos de esta ley --

se entenderd por uso efectivo de la mar-

ca la fabricacién, puesta en venta o co-
mercializacién del producto que se prote
ja, en volimenes y condiciones que corres
pondan a una efectiva explotacidn comercial
en territoric nacional. La Secretaria de -
Comercio y Fomento Industrial podrd re--
guerir al interesado la informacidn para

cerciorarse de la efectiva explotacibn.®

Para llevar a cabo la comprohacién - del uso de 1la mar
ca,deberd el titular de esta, presentar ante la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial, una solicitud de comprohacidn
de uso de la marca que deberd contener los siguientes datos:

1) Deberd dirigirse a la Dirmccidn General de de -
Desarrollo Tecnoldgico, departamento de titulacidn, transmi--

sidén y conservacién de derechos.

2) Seflalar gue se trata de una solicitud de compro-

bacidn de uso de marca.
3) Anotar los datos de la marca.

a) Niimero de registro de marca
b) Denominacidn.Anotar la denominacidn objeto de
la marca, debiendo anotar inominada si la marca-

es de este tipo, por otro lado si se trata de una
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marca mixta, deberd anotar la denominacidn de la
marca y a continuacién las palabras " y disefio".
¢) Fecha legal.

d) Fecha de expedicién.La fecha con la que se ex-
pidid el registro de la marca y aparece en el --
titulo de la marca.

e) Artficulo o servicios que ampara. Anotar los gue
se indican en el titulo del registro,

f) Clase. La gque aparece en el registro de la mar-~
ca.

g) Cilase a la gue se adecia. Deberi adecuarse la
marca a 1a clase de producto o servicio que corres
ponda conforme a la nueva clasificacién.

n) Nimero de la marca vy clase en gue comprobd el
uso efectivo.En casoc de que la marca a que se ~-
refiere esta solicitud no haya sido usada en ter
minos de ley o por alguna otra causa no se puede
demostrar su usoe efectivo y haya sido demostrada
otra clase a la que también este registrada la -~
marca, deberd anotar el nfmero de registro de esa

marca y la clase gque protege.
4) Dbatos del titular.

a) Deberd anotar el nombre del titular que aparece
en el titulo del registro de marca o bien el que -~
se reconoce por transmisién de los derechos'en los
antecedentes de esta marca.

b) Domieilio.El domicilio del titular de 1a mar
ca.

c) Ubicacidén de la fébrica o establecimiento.

d) Apoderados. En caso de que el tltular no efec-
tie este trimite por su propio derecho, sefialar

a las personas a guienes autorice para realizarlo.
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e) Domicilio para notificaciones. Deberid indicar-
calle, ?ﬁmero, colonia, cb6digo postal ,poblacidn o
estado y pais .

5) Datos del usuario. En el supuesto de que estd ~-
registrada,

a) Nombre. Anotar el nombre del usuaric.

b) Ubicacién de la fdbrica o establecimiento.

c) Nimero de resolucidn por la cual se registrd -
al usuario autorizado, en caso de gue esté dispo-

nible.

6) Informacidn piara la comprobacidn dg u50. Datos-
econdmicos. Sefialar las ventas resultado de la co-~
mercializacidn de los productos o servicios que -
ampara con esa marca, indicando afic o afios, canti-
dades. Para comprobar el uso se deberfin anotar por
1o menos los datos correspondientes al afio en que
se presenta la solicitud.

7} Anotar el nombre de la persona que formula 1la de
claracibébn y el cardcter aon el que actlia, o seflalar
gue el titular 1a hace por su propioc derecho.

8) Anotar'el lugar y fecha, la frase "Protesto lo ~
necesario” Y la firma.

9) Hacer una relacién de 10s documentos gque se ane-
Xxan a la solicitud,tales como:

a) Documento con que se acredita la personalidad
del apoderado.

p) Tres ejemplares de la marca tal y como se usa.
c) Comprobante de pago.

d) Observaciones.

Una vez,presentada ls solicitud de comprobacién de-~
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uso de la marca y previa demostracidén que de esto haga el ti-
tular del registro de la marca, la Secretar{a de Comercio y -
Fomento Industrial, resolverd al respecto en los términos del
segundo parrafo del articulo 83 del Reglamento de la Ley de -
Invenciones y Marcas que a la letra dice:

" Art. B3.-... ... ... e tes et e

Al resolver sobre la utiliza-
cibn y efectiva explotacidn de las mar~—-—
cas, la Secretaria tendrd en cuenta la -
naturaleza de los productos y servicios,
la temporalidad o periodicidad de su ~--
demanda. asi como las caracteristicas --
del mercado respecto de tales producbas:
o servicios.”

Ya que de no usarse la marca, se extingue de pleno
derecho el reglstro correspondiente, con la salvedad de que-
de conformidad con al articulo 99 de la Ley de Invenciones -
y Marcas, el titular podrd registrarla nuevamente dentro del

periédo de un afio.

Es necesario gsefialar que basta con que el titular -
de la marca compruéhe el uso efectivo de la marca por lo me--
nos en alguna de las clases en que se encuentre registrada, -
para que se tenga por satisfecho este requisito, debiendo pa-~
gar los derechos correspondientes a cada una de las clases en

en que la tenga registrada, ademis de presentar una declara--

cidn por cada una de ellas seflalando la clase en que fue de--
mostrado el uso de la misma, esto en virtud de lo que sefiala-
el articulo 117 de la Ley de Invenciones y Marcas y el articu
lo 88 del Reglamento a la ley.

Por Giltimo, esta comprobacidn de uso se hace por --
unica vez dentro del plazo estipulado y en la forma antes mepn
cionada.



2., RENOVACION DEL REGISTRO.

Deberd solicitarse por escrito la renovacidn de la-
marca dentro de los cinco aflos contados a partir de la fecha-
legal y dento del Gltimo semestre de cada plazo, sin embargo,
la ley concede un plazo de gracia de seis meses contados a --~
partir del vencimiento de dicho plazo para solicitar la renc-
vacidn , vencido este (iltimo, el registro de marca caducari -

de pleno derecho.

La formalidad que debe usarse para solicitar la re-
novacidn , consisto en presentar una solicitud de renovacién-
de marca; la cual deberad contener los mismo datos gue 1z soli
citud para la comprobacidn de uso de marca, unicamente deberd
agregarse en el capitulo de datos de la marca, la fecha y ni-
merc de la Aitima renovacién. Asl mismo es indispensable que-
se compruebe el uso efectivo y continuo de la marca para gue-

proceda la renovacidén del registro.

Es necesario seflalar, que para el supuesto de que -
el tramite para solicitar el registro do marca sea mayor de -
de cinco afios contados a partir de la foecha legal, se aplicard

1o establecido en &1 articnilo 84 del Reglamento de la Ley de-

invenciones y marcas, gue textualmente exbpresa:

* Art. 84.-~ Cuando por alguna causa el-
otorgamiento del registro de una marca
lleve mas de cinco afios, contados a --
partir de la fecha legal de la solici-
tud, su renovacidn deberd presentarse-
dentro del afio siguiente de la fecha -
de expedicién del titulo. En este caso
no serd necesario acreditar el uso de-

la marca, pero respecto de su comproba
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cién se estard a lo previsto por el articulo
cule 117 de la Ley."

Por otro lado, y en el supuesto €n que una marca se
encuentre registrada en varias clases de productos y servicios
bastard con gue se demuestre su uso en una de las clases para

wue proceda la renovacidén de todos los registro.

4. USUARIO AUTORIZADO.

El usuario autorizado,es la persona gue utiliza una
marca gue no le pertenece ,con consentimiento de su tity

lar.

El titular de la marca, podrd autorizar a una o va-
rias personas a utilizar su marca, situacidn que deberd sefia-
larse en el contrate gue al respecto se celebre, asi mismo el
permiso podré ser en relacidén a uno, varios o todos 1los pro--
ductos o servicios protegidos por la marca, para lo cual debe
rin solicitar el titular de la marca y el usuario autorizado,
por escrito, a la Direccidn General de Desarrollo Tecnoldgi-
co , la inscripcién de dicha persona a tfitulo de usuario autgo

rizado , esta solicitud deberi contener los siguientes datos:

a) Nombre domicilio y ubicacidn del establecimiento
del usuario.

b) Los productos o servicios en relacidn con 1los --
cuales se solicite la inscripcién del usuario auto-
rizado.

c¢) La duracidn del uso autorizado de la marca.(art.
135)
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d) Condiciones, informes técnicos, medios de vigi--
lancia, y demds informacidn necesaria que garantice

los intereses de los contratantes.

Cabe sefialar que en el supuesto contemplado en =21 -
anterior inciso ¢) , la licencia por medio de la cual se autg
rice el uso no podrid exceder su vigencia ‘a 1la de la marca.--
"Una formula prictica para que la voluntad de los contratan--
tes no rifia con tal situacidén serd estipular que la licencia-
de explotacidn, tendrd una duracidén igual o paralela a la del
registro con lo cual se podrd considerar prorrogada la licen-
cia a medida ¢que el registro de la marca sea renovado cada 5-
afios.” (26)

Como anexo a la solicitud, deberi agregarse la cong
tancia de inscripcién del acto, convenio o contrato en el Re-
gistro Nacional de Transferencia de Tecnologia. Esto 0ltimo -
en virtud, de que el articulo segundo de la Ley sobre el con=-
trol y Registro de la Transferencia y Tecnologia y el uso y -
explotacidn de Patentes y Marcas, sin embargo cabe sefialar --
que la inscripcién del contrato por medio del cual se au
tice al tercero al uso de la marca, en la Direccidn General de.-
Desarrollo Tecnoldgico, serd opcional, esto en virtud de que asi{ -
1o sefiala el articulo 85 del Reglamento de la Ley de - - - -

(26). RANGEL Medina, David, La_Licencia de explotacién en -
el Derecho Mexicano ,Revista Mexicana de la pvopiedad indus--
trial y Artistica " Afio II, No.4 Jul-Dic, 1964, Me--

xico,D.F.pp 280.
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Invenciones y marcas.

Por lo que toca al procedimiento para realizar la -
inscripcidén en el Registro Nacional de Transferencia de Tecng__
logf{a, es el mismo gue se describe en la parte refocrente a --

este mismo asunto en el capitulo de Patentes de Invencidn.

Por otro lade, en el convenlo, acto o contrato on -
el cual se establezca la autorizacidn para el uso de la marca,
se deberd estipular si el usuario autorizado tiene facultades-
para dar sublicencias o carece de ellas, asl mismo, en el con-
trato se deberi indicar si la auntorizacidén es para uso exclu-
sivo o no 10 es, es decir, que el titular del registro de mar
ca pude a su vez otorgar oitras autorizacidnes pararel uso de-

dicha marca.

Ademds de lo anterior, el usuario autorizado ten--
dra la obligacibn de que la calidad, forma y naturaleza de ~-
los,.productos o servicios gue se vendan o presten sean simila
res a los de el titular, debiendo contener el nombre y demis-
datos del usuario autorizado asi como del establecimiento reg
pectivo, asi como cumplir en lo relativo a leyendas obligato-

rias.

Por lo que corresponde a la inscripcidn en 12 pirece
cidén General de Desarrollo Tecnoldgice, 1a solicitud de inscripcibn -
se deberd presentar en dicha Direccidn, y la  autoridad re-
visarid que los requisitos seflalados sean satisfechos, sin em-
bargo puede negar la inscripcidn si a su juicio los productos
a que se refiere la autorizacidn pueden crear confusidn entre

el plblico.

El uso autorizado de una marca, se tendri como el-
realizado por =l titular de ésta, de igual manerd.el usuario-

autorizado podri ejercitar todag las acciones legales necesa-



163

rias para impedir la falsificacibn, imitacién o uso ilegal -~

de la marca.

La inscripcidn de usuario de una marca podrd ser --
cancelada, cuando 10 soliciten conjuntamente el titular y el-
usuario, o bien cuando la inscripeién del acto, convenio o -~
contrato en el que conste dicha antorizacidn de usuario sea -
cancelada por el Registro Nacional de Transferencia de Tecno-
logia en los casos en que el usuario autorizado no utilice 1la
marca en 1os términoes autorizados, o la use de tal manera gque
induzea a error o confusibén al pidblico consumidor, cuandc en-~
1s solicitud de inscripcién haya omitido o proporcionade datos
falsos, asi como cuando el titular del registro marcario lo sg

licite.

4. TRANSMISION DE DERECHOS.

La transmisidn de derechos de una marca es agquella-
en la cual el propietario transfiere todo derecho sobre el --
signo distintivo a un tercero, dicha transmisi{én deberd reves
tir las siguientes caracteristicas:

a} Constar por escrito,
b} Observarse las formalidades y 1os medios estable

cidos en la legislacidn eivil.

Cabe decir en este inciso, que el contrato por medio
del cual se enajene una marca, deberi contener los elementos-
esenciales Yy requisitos de validez, siendo ios primeros el -
consentimiento y el objeto, y los segunde mencionados, capa--
cidad, ausencia de vicios en 1a voluntad, objeto motivo o fin-
1icito y la forma; asf{ mismo y en caso de que con posteriori-
dad la transmisién de una marca registrada un tercero --—----
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reivindique para si por tener un mejor derecho, el cedente --

esta obligado a prestar el saneamiento.

c) Debe constar la fecha cierta de la transmisién,
d) Debe estar suscrito tanto por el cedente como , -

por el cesionario.

Es necesario seflalar, gue la marca, puede transmi--
tirse en todo o en parte, sin embargo, dicha transmisién no-
produciri efectos si no se inscribe en el Registro Nacional -
Nacional de Transferencia de Tecnologia siempre y cuando los-
actos se celebren entre vivos, cabe seiialar que los actos --
en que conste la transmisidén no sdlo deberén ser inscritos --
por el Registro sino ademds aprobados: por otro lado el contra
to & que nos referimos, no surtirid efectos contra terceros si
no se registra en la Direccidén General de Desarrollo ——---—-—--
Tecnoldgico, dicha inscripcidn se efectuari a solicitud del -
nuevo titular o por mandato judicial, ya que la transmisidén -
de una marca puede ser voluntaria. o forzosa, o por actos entre
vivos 0 por sucesién, debiendo comprobar previamente la renova
cidébn del registro de marca, esto en virtud de que sblo pueden
transmitirse marcas vigentes. Por lo que el adquirente de la-
marca no podrd actuar contra usurpadores u otros terceros que
violen su derecho de exclusividad a usar su marca antes de --
efectuar 1la inscripcién en la Direccidén de Desarrollo Tec
nolégico, asi como no podr& oponerse a la concesidn de otras-
marcas semejantes o idénticas en calidad de propietario o ---
estard imposibilitado para pedir la renovacidn en su nombre--

de la marca.

Para registrar la transmicidn, se deberd presentar-
una solicitud por duplicado, gque contendrd los siguientes da-

tos:

1) Nimero de registro de que se trate.



165
2) Denominacidn.
3) Nombre del titular anterior.
4) Nombre narionalidad y domicilia del adguirente.
5) Ubicacidén de la fabrica o establecimiento, el -~
del adquirente.
6) Nombre y domicilio del apoderado en su caso.

Como anexo a esta solicitud:

1} Documento en que conste la cesidn de la marca.
2} Constancia de inscripcidn en el Registro Nacio-~
nal de Transferencia de Tecnologia.

Deberdn presentarse, igual nimero de Qopilas y cons-
tancias en las transmisiones que se refieran a dos o més titu
los de registro.

Para el supuesto en gue se solicite el registro de-
la transmisidn de una marca en la gque haya habido transmisio-
nes anteriores no registradas, deberidn comprobarse y regis---
trarse también las intermedias.

Se anotarin todas 1as transmisiones efectuadas en -
el expediente de 1z marca; todo esto de conformidad con el -~
articulo 144 de 1la Ley de Invenciones y Marcas.

$in embargo, no se registrara la transmisidn de una
marca, si la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial gonsi-
dera que afecta al interés plblico; de alguna de las marcas -~
ligadas a menos gue se transfieran todas a la misma persona; y
previo estudio que se haga del expediente respectivo, cuando-
una marca se haya registrado en contravencidén a la Ley vigen~
te en el momentn de efectuarse su registro o gue se encuentre
dentro de algunas causas de nulidad de conformidad con las ~
disposiciones de la Ley de Invenciones y Marcas reformada el-
1987. o bien, que habiendo registrado la transmisién , de ofi
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cio se iniciard el procedimiento de nulidad.

Una vez efectuada la transmisibn, el cedente no pue
de hacer uso de la marca, y si lo hace, estard actuando en con
travencidén de la Ley de Invenciones y Marcas y su Reglamento-
haciendose acreedor a las sanciones que en virtud de la vig
lacién efectuada se haga acreedor,
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D. PERDIDA DEL DERECHO.

Los modos de concluir el registro marcario, son las
consecuencias del incumplimiento de las obligaclones a cargo-

del titular de la marca y son las siguientes:

1. CADUCIDAD DEL REGISTRO.

Este es el modo normal de conclusién del registro -
de marca y ocurre por el transcurso del plazo de cinco afios -

sin que haya sido renovado.

2. CANCELACION.

En este punto se dan supuestos como causas de extin

a) Cancelacidn Voiuntaria. El titular del registro-
puede renunciar al propio registro, pidiendo que se cancele,
para lo cual, Yy en caso de que la Secretaria de Comercio y Fo
mento Industrial lo considere necesario, requeriri la ratifi-

cacién de firma.

b) La cancelacidn que realiza la Secretaria de Co--
mercio y Fomento Industrial, por especularse con el precio o -~-

con la calidad de los productos amparados por la marca.

Cabe decir, que contra esta cancelacidn, no procede
recurso administrativo alguno, por lo que se deberd interponer

el Amparc Indirecto,
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FUENTES DE TERMINACION QUE TIENEN
QUE VER CON EL USO

3. EXTINCION.

En este punto existen tres supuesto en los que pro-
cede la extincidn del registro de la marca:

a) Extincidn por uso de la marca en forma distinta-
a como esta registrada.

b) Extincidn por falta de uso, como consecuencia de
no comprobarse el uso de la marca dentro de los tres afios del
otorgamiento de su registro.

¢) Extincién por ditucién, cuando se usa la marca-
como nombre de los productos, no Como marca, por 1o que previo
el procedimiento gue al efecto se siga, ésta pasari al dominio
plblico.JURISPRUDENCEIA XLV Y XLVI (VEASE PAcs. 356 v 357

Cabe decir, que la Ley de Invenciones y Marcas, da-
‘un derecho preferencial al titular de la marca, para solici--
tarla en cualquier tiempo, en los casos en que la marca haya-
caducado por falta de renovacidn, se haya extinguido por falta
de explotacidn o se haya cancelado voluntariamente, debiendo -
cumplir nuevamente con todos los requisitos que la Ley de Ine-
venciones y Marcas y su reglamento seflalan para su registro.
JURISPRUDENCIA XLVIT Y XLviTl (VEASE PAGS. 358 A XLvilI

Lo anterior con fundamento en el articulo 99 de la-~
Ley de Invenciones y Marcas y articulo 82 del Reglamento de -

la Ley de Invenciones y Marcas que textualmente expresan:

" Art.99.- Las marcas que hayan caducado-
por falta de renovacidn, se hayan extin -
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guido por falta de explotacidn, o se hu--
bieren cancelado voluntariamente, podrén-
ser solicitadas por cualguier persona, --
transcurrido un afio a partir de la fecha-
de caducidad, extincidn o cancelacidn vo-
luntaria. Las solicitudes presentadas an-

tes de ese plazo ser&n improcedentes.

El plazo a que se refiere este articulo,-
no serd aplicable al titular de la marca
caduca extinguida o cancelada voluntaria-
mente, quién podri solicitarla de nuevo en
cualquier tiempo.

Lo dispuesto enel pirrafo anterior, no --
exime al solicitante del examen previsto
en el articulo 103 de esta ley, ni obli-

ga a la autoridad a conceder la marca".

* Art.82.- Cuando se solicite el registro-
de una marca gue haya caducado por falta -
de renovacidén, extinguido por falta de ex-
plotacidn, o se hubiera cancelado volunta-
riamente, deberfin cumplirse todos los re -
quisitos que establece la Ley o este Regla
mento. Si el solicitante fuere el titular
de la marca caduca, extinguida o cancelada
voluntariamente para amparar los mismos -~
productos o serviciloes, podré ofrecer como
prueba el expediente respectivo, salvo que
éste haya sido destruido."
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4. NULIDAD.

Son causales de ntlidad del registro de la marca ~-
las siguientes:

a) Cuando la marca se haya otorgado infringiendo ---
las disposiciones de la ley actual o de la vigente en la época
del registro; la accidén de nulidad, podrd intentarse en cual--
quier tiempo.

b) Que va concedido el registro y en uso la marca --—-

ésta lleve indicaciones falsas; la accién de nulidad se ejerci

. -

ta dentro del plazo de tres afios.

c) Que en la solicitud del registro de la marca ----
se hayan hecho manifestaciones falsas o inexactas; la accidbn--

de nulidad se puede ejercitar en cualquier tiempo.

d) La adopcidn de una marca igual o parecida an gra
do de confusidn para distinguir los mismos o similares produc-

tos o servicios, en los siguientes casos:

- Que adeflds haya sido usadaen el pafs, con anterio-
ridad a la fecha legal de la marca registrada, siem-
pre que quien haga valer el mejor derecho por el uso
anterior compruebe haber usado su marca ininterrumpi
damente en el pafs, antes de la fecha de uso declara
do por el que la registro; pudiendo intentar la ac--
cibdn de nulidad en el plazo de un afio.

- En el supuesto del anterlor inclso a),solo que en-
en &mbito del extranjero, pero para intentar la ac--
cién de nulidad en el plazo, que en este caso es de-
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seis meses, el que haga valer su mejor derecho debe~
rd tenerla registrada en el extranjero y existir re-
clprocidad entre ambos pafses.

- Cuando por error, inadvertencia o diferencia de --
apreciacién, la autoridad haya otorgado el registro-
de la marca existiendo otro en vigor que se conside-
re invadido, se puede interponer la accidén de nuli--

dad en un plazo de tres afios.

e) Cuando el agente o representante el titular de --
una marca extranjera, solicite ésta su nombre, sin el consen-
timiento de aquel, se entenderi que la obtuvo de mala fé, y po
dr& intentar accidn de nulidad en cualquier tiempo el titular-

de la marca extranjera.

Los plazos dentro de los cunales se ejercitard la --
accidén de nulidad, se contarédn a partir de la publicacién del-
Registro en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

Para la declaracibén de nulidad o extincibén, éstas --
se harln administrativamente por la Secretaria de Comercio y -
Fomento Industrial de Oficio en los casos gue se requiera, a -
peticidn de parte o del Ministerio Piblico Federal, cuando ten

ga algln interés la federacidn.

5. PROCEDIMIENT® PARA DECLARACIONES ADMINISTRATIVAS DE NULI~
DAD.

La solicitud de declaracién administrativa de nuli-
dad,deberi ser interés juridico del promovente, en virtud de
un registro de marca vigente o de una solicitud de registro
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en tridmite, asimismo, la tramitacién la deberid iniciar el le-

gitimo interesado o su representante legal.

En este Gltimo caso,es decir, que se solicite la dg
claracidn administrativa de nulidad por medio de un represen-
tante legal, deberd acreditar la personalidad con la que actua
y podra ser de la siguiente forma:

a) Si el mandante ec una persona fisica, con carta -

t

poder, suscrita por el mandante ante dos testigos,
sin necesidad de legalizacidén, an cuando el poder -
se haya otorgado aenel extranjero.

b) Si el mandante es una persona moral, con poder -
notarial o bien con carta poder acompaflada del testi
monio de las facultades de la persona que firma la -

carta poder.

Para el caso de que sea un extranjero que al formu -
lar una solicitud se encuentre en el pais, deberd acreditar su
legal estancia en el mismo, y sefialar domicilio para oir noti~
ficaciones y designar apoderado o persona autorizada en ei te-

rritorio nacional.

Por lo gue los titulares de registros de marca, debe-
ran sefialar on territorio nacional, domicilio y persona autori
zada o apoderado, para ofr notificaciones, si no se sefiala,se-
tendricome tal el (ltimo que hubiere sido comunicado a la --
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Las notificacio--
nes en estos casos, surtirdn todos sus efectos legales, alin --
cuando sean en el mandatario y éste hubiere renunciado, en el
que se estard a lo dispuesto por el articulec 2603 del Cbddige -
Civil para el Distrito Federal que a la letra dice:

* Art. 2603.- El mandatario que renuncie-



173

tiene obligacidn de seguir el negocio --
mientras el mandante no provee a la pro-
curacidn si de lo contrario se sigue --~-
algiin perjuicio."

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el -
art{culo 192 de 1la Ley de Invenciones y Marcas; cabe decir --
que en el procedimiento se aplicard supletoriamente el Cddigo

Federal de Procedimientos Civiles. JURISPRUDEMCIA XLIX
(VEASE PAG 363)

a) Solicitud de declaracidn administrativa. JURISPRUDENCIA L
(vEASE PAG,365)

La solicitud diriga a la Secretarfa de Comercio y -
Fomento Industrial, deberd presentarse en idioma espafiol por-
triplicado, acompafiadas por los documentos y constancias en -
que se funde 1a promocidn, en 1la inteligencia de que deberén-
presentarse tantas solicitudes como acciones quieran ejercitar

se, ademis deberi anexarse a la solicitud el comprobante de --

padgo.

En el supuesto en que no se cumplan los requisitog--

[
anteriores, se concederi al solicitante un plazo no menor de -
ocho ni mayor de 15 dfas hibiles para gque se cumplan, en caseo

contrario se tendrd por abandonada la gestién.

La solicitud de declaracidén administrativa deberd --

contener los sigulentes datos:

1) Nombre de quien promueve, su domicilio y el del -
procurador en su caso. :

2) Seflalar en forma concreta lo que se solicita, asi
como su fundamento legal y el interés juridico.
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3) Datos del titular contra quien se actua, su domi-
cilio y tipo de accién de quien se deduce.

4) Hechos.

5) Relacidn de las pruebas que ofrece para justifi --
car su solicitud y los fundamentos legales de la mis-
ma.

Documentos y constancias en que funde su promocidn.

Las pruebas que pueden presentarse para apoyar la so

licitud de declaracién, son las que sefiala el cdédigo de proce-

dimientos civiles del fuero federal, con excepcién de la confe

sional y la testimonial, por lo que podrin presentarse como --

pruebas las documentales, certificaciones, mandatos, escritu--

ras, objetos de cualquier clase, pericial, inspeccidén y que --

deber&n presentarse con la demanda.

c)

va
se
la
un

Notificaciones.
Presentada la solicltud de declaracién administrati-
se correrd traslado al titular contra quien se actla, al que

le emplazard con la demanda y los documentos en que se funda
accidén, para que manifieste lo que a su derecho convenga en

plazo, que no serd menor de quince ni mayor de treinta dias

hébiles.

Por otro lado, cuando el titular del registro de la

marca contra gquien se haya intentado la accidn no hubiere dado

aviso a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial de su -

cambio de domicilioc la notificacién se hard a costa de quien -
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intente alguna accidn contra dicho titular,.por medic de la publi
cacibn en alguno de los peribdicos de mayor circulacién en la
Rep(bliica y en el Diarioc Gficial de la Federacién por una sola
vez de un extracto de la promocidén, indicandose ademés el pla-
zo concedide para que manifieste lo que a su derecho convenga,
1o anterior de conformidad con el articulo 195 de la Lay de --

Invenclones y Marcas que a la letra dice:

" Art.195.- Cuando el titular de alguno -
de los derechos que confiere esta iey hu-
biere cambiado de domicilio sin dar aviso
a la Secretaria de Comercioc y Fomento In-
dustrial para que conste en el expediente
respectivo, la notificacidn se hard a cos
ta de gquien intente alguna accidn contra
dicho titular, por medio de publicacidn-
en el Diario Oficial de la Federacibn y -
en un Diario de los de mayor circulacidn-
en la RepOblica, por una sola vez, de un
extracto de la promocidén. En la misma --
publicacidén se sefialari el plazo concedi
do al titulay para gue manifieste lo que

a su interés convenga.”

d) Contestacién a la solicitud y documentos en que furde su --

excepcidn.

Por otro lado, cuando el titular del reglstro de 1la
contestacidn a la solicitud, deberd revestir la misma forma -

gue la sefialada en los anteriocres incisos a) y b).
JURISPRUDENCIA LI (VvEASE PAG. 366)
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e) Desahogo de pruebas.

La Ley de Invenciones y Marcas no contempla audien

cia alguna para el desahogo de las pruehas.

£) Resolucidn administrativa.

Transcurrido el plazo para formular ohjeciones, vya
desahogadas las pruebas, y una vez que ia Secretarfa de Co--
mercio y Fomento Industrial se ha allegado por su parte, to-
dos los elementos que ha considerado necesarios para compro-
bar la veracidad de los datos que se le han presentado, y --
previo estudio de los antecedentes relativos, dictard la re-

solucidn administrativa que proceda.

g} Juicio de Amparo Indirecto.

Contra la resolucidén administrativa que se dicte -
no procede recurso alguno, por lo que dnicamente podrd inter

ponerse el Juiclo de Amparo Indirecto ante los Jueces de Dis



trito en materia administrativa,
JURISPRUDENCIA LI1 (VEASE PAG. 367)

h) Recurso de Revisidn.

Contra la sentenclia que se dicte en el Juicio de -
Amparo Indirecto, procederd ei Recurso de Revisién ante los
Tribunales Colegiados de Circuito en materia administrativa.

-
~

Para una mejor exposicién de los incisos g) y h) -
antes mencionados me remito a la parte relativa del capituloe

referente a patentes de invenciédn.
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1. NOMBRE COMERCIAL.

A. CONCEPTO.

La Ley de Invenciones y Marcas, no contempla nin-
guna definicidn,acerca de lo que debe entenderse por Nombre -
Comercial, por lo gue " por Nombre Comercial, en nuestrc Dere
cho, se entiende tanto la razbn social y la denominacién de -
los empresarios colectivos, como el signo distintivo de las -
negociaciones " (27): de lo anterior, se desprende que el Nom
bre Comercial en el Derecho Mexicano, no es designacién de --
persona, sino de empresa o de establecimiento, Jueé aunque --
se habla de que toda persona fisica o juridica,productos o --
comerciantes es propietaria de su Nombre Comercial, no se dice
que éste sea una denominacién de persona; pero en cambio si se
subraya expresamente que sirve para designar y distinguir el -
establecimiento" (28)

(27). BARRERA Graf, Jorge, Tratado de Derecho Mercantii ,
Editorlial Porrfa, S.A., México 1957, pig. 249.

(28). ALVAREZ Soberanis, Jaime, La Requlacién de las Inven-
ciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnologia
Editorial Porriia, S.A., México 1979, pdg.73, citando a-
Joaquin Rodriguez Rodriguez, Derecho Mercantil, Editorial
pPorrfa, S.A. 9a. Edicién, México 1971. T.I. pdg. 420 y -
sigs.




B. PUBLICACION COMO FUENTE DEL DERECHO.

La funcién principal del nombre comercial es la con
servacién de la clientela, por 1o que es necesario que exista
una proteccién sobre el mismo, dicha proteccibn consiste fun-
damentalmente en que un tercero no pueda utilizarlo, esto en
beneficio ademés de al titular del nomhre comercial, benefi-
cia igualmente al piiblice consumidor al evitar inducirlo ail

error.

Dicha proteccidn al nombre comercial, consistente-
en la exclusividad de utillizar el nombre comercial proviene
del uso que se hace del mismo, en virtud de gue no es necesa
rio su registro o depbdsito para que éste se encuentre prote-
gido, lo anterior asi{ 10 establece el articulo 179 de la Ley

de Invenciones y Marcas, que textualmente dice:

" Art. 179. El nombre comercial y el dere-

cho a su uso exclusivo estard protegido sin
necesidad de depbsito o registro, dentro de
una zona geografica que aharque la cliente-
la efectiva de la empresa o establecimiento
industrial o comercial a que se aplique y -

tomando en cuenta 1la difusidn del nombre -



y la posibilidad de que su uso por un ter-

cero induzca a error a los consumidores.®

La publicacibén del nombre comercial en la Gaceta -
de Invenciones y Marcas @nicamente produce el efecto de esta
blecer la buena fe en la adopcidn y uso del mismo, o sea, --
abrigarlo de la presuncién del dolo. Al respecto el articulo

180 de la Ley de Invenciones y Marcas sefiala:

" Art. 1B0. Quien esté usando un nomhre co-
mercial, podrd solicitar a la Secretar{a de
Comercio y Fomento Industrial la publicacién
del mismo en la Gaceta de Invenciones y Mar
cas., La puhlicacién del nombre comercial -
producird el efecto de establecer la buena

fe en la adopcién y el uso del mismo."

Por Gitimo, Gnicamente haremos mencién que el - -
imbito de proteccidén del nombre comercial se ubica dentro -

de la zona geogrdfica que abarca la Clientela Efectiva.
JURISPRUDENCIA LI11 (VEASE PAG. 398)



C. ADQUISICYON DEL DERECHO.

1. QUIEN LA SOLICITA.

Podri solieitar la publicacién de un Nombre Comer--

cial toda persona que este usando un Nombre Comercial.

2, ANTE QUIEN SE SOLICITA.

Deberd solicitar la publicacidn de un Nombre Comer-

cial a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.

3. DATOS DE LA SOLICITUD.

La solicitud de publicacién de un Nombre Comercial-
deberd presentarse por duplicado en forma escrita en la Se -
cretaria de Comercin y Fomento industrial, dicha solicitud -~

debera contener los siguientes datos: gpexe /0
1. Datos del Nombre Comercial.

a) Anotar el Nombre Comercial cuya publicacidn se -
solicita.
b) Fecha en gque principio a usarse el Nombre Comer-

cial.
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c} Indicar el giro del establecimiento que desea ~-
proteger con la publicacién del Nombre Comercial.
d) Expresar si el uso comprende una determinada - -
zona geografica o toda la RepOblica Mexicana.

e) Ubicacidn del establecimiento a que se aplica el
Nombre Comercial, anotando calle, nimero, colonia -~

cbdigo Postal, poblacidn, estado y pals.

2. patos del Solicitante.

a) Nombre,Denominacidn, o razén social del propieta
rio del establecimiento en gue se usa el Nombre Co-
mercial.

b) Anotar la nacionalidad del solicitante.

c) Domicilio del solicitante y en su caso de las --
oficinas generales, indicando calle, nGmero, colo--

nia, cédigo Postal, poblacidn, estado y pais.

3. Datos del Apoderado.

Para el supuesto de que la solicitud de publicacidn-

de un a Nombre Comercial sea tramitado por mandatario.

a} Anotar nombre completo del apoderado legal.

b) Indicar la nacionalidad del apoderado.

c) Anotar domicilio sefialando calle, nimero, colonia
cbdigo postal, poblacién, estado y pais.

4. Anotar el lugar donde se presenta la solicitud -
y la fecha correspondiente, asi como el nombre y firma del -
solicitante y apoderado.
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4. ANEXOS DE LA SOLICITUD.

Los documentos gue deberin acompafiar a 1la solicitud
al momento de presentarla son los siguientes:

a) Solicitud por duplicado, con firma autbgrafza en
cada copla.

b) Carta poder, cuando se solicite la publicacidén -
por un tercero.

c) En el supuesto, en que el sclicitante sea un per
sona moral, presentar original o copia certificada-
del testimonio gue acredite la existencia de la so-
2iedad, asi como las facultades de su répiesentante
Y, en su c¢aso, las de conferir poderes a nombre de
la misma.

d) Documento que compruebe el usc efectivo del Nom-
bre comercial, y puede ser mediante inspeccibén que-
realice la Secretaria de Comercio y Fomento Indus--
trial y que deberd solicitarse al momento de presen
tar la solicitud de publicacién del Nombre Comer---
cial, cubriendo los derechos correspondientes; o --
bien, puede acreditarse por medio de Fe de Hechos -
Notarial, debidamente sellada y firmada, y que de-

berd contener los siguientes datos:

1) Ubicacién del establecimiento comerciai.

2) Nombre del propietario.

3) La existencia de un letrero o anuncio en la parte
exterior del establecimiento con el Nombre Comercial.

4) Giro o actividad comercial.
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5. EXAMEN ADMINISTRATIVO.

Una vez que se ha presentado la solicitud con sus -
anexos se procede a efectuar el examen administrativo, con--
sistente en verificar si éstos refinen los requisitos legales

y reglamentarios.

Cabe decir, que la ley en la parte relativa al exa-
men administrativo es omisa, por 1o que serd procedente aqui
aplicar lo establecido en relacidn con las marcas, esto con-
fundamento en el articulo 187 de la Ley de Invenciones y Mar

cas. que a la letra dice:

* Art. 187. El Nombre Comercial, se regird,-
en 1o que no sea aplicable, y no haya dispo-
cién especial, por las reglas establecidas -

con relacidén a las marcas."

6. EXAMEN DE NOVEDAD,

Cursado y aprobado con éxito el examen administra~--
tivo se procederid a efectuar el examen de novedad, consisten
te en determinar si existe alguna anterioridad al Nombre Co-
mercial, es declr:; sefialar si existe un Nombre Comercial - -~
idéntico o semejante aplicado al mismo giro, publicade con -
antelacidén a la fecha de seolicitud publicacién, o bien que -

exista una marca de servicio registrada, idéntica o
semejante gque pudiera confundirse con la denominacién, giro
o establecimiento al gue se aplique el Nombre Comercial, en -
este dltimo caso se estari a lo dispuesto en el articuio 91 -

de la Ley de Invenciones y Marcas.
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Por 1o que respecta al primer supuesto mencionado-
aplicard 1o relativo a las marcas, por asf establecerlo -

artfculo 187 de 1a Ley de Invenciones y Marcas.

CONCESION DE LA PUBLICACION.

Cursado y aprobado los exdmenes administrativo y el
novedad, se citarid al pagoe por los dereches de publicacién
la Gaceta de Invenclones y Marcas de el nonmbre comercial;

proteccidén administrativa de dicho nombre comercial se --

limitard al giro relativo a las actividades gque se desarro -

llen en el estahlecimiento y comprenderd toda la Repiblica -

Mexicana cuando se haga publicidad permanente del estableci-

miento enp que ge utilice el nombre comercial por cualquier -

medio masivo de comunicacidn o se realicen ventas o se pres-—

ten los serviciecs del establecimiento que ostenta el nombre

comercial, siempre y cuando se pruebe la existencia de la ~--

clientela efectiva ¢ el conocimiento del nomhre comercial.

8.

NEGACION DE LA PUBLICACION,.

Para el ¢aso en que existan anterioridades al nom-



hre comercial que se pretende publicar, o gue esté dentro --
del supuesto 2 que se refiere el articulo 183 de 1a Ley de-~
Invenciones y Marcas abhajo transcrito, ge negarid la publica-

cibn del nombre comercial.

" Art. 183. No podran publicarse los nom -~
hres comerciales que carezcan de elemantos
gque hagan distinguir a la empresa o estable
cimiento de que se trate de otros de su gg
nero, nil aguellos que contravengan en "lo--
conducente, las disposiciones contenidas -

en el artficuloc 91 de esta Ley."”

9. RECURSOS PROCEDENTES.

.
En relacidn a 108 recursos que proceden en contra-

de 1a negativa de publicacién de un nombre comercial, la Ley
de Invenciones y Marcas no prevé ninguno, por lo gque deheré-
interponerse en este supuesto, el Juicio de Amparo Indirecte
y contra la senbencia de &ste, el recurso de revisidn ante ~
ios Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administra-

tiva.
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D. CONSERVACION DEL DERRCHO.

1. RENOVACION DE LA PUBLICACION.

Los efectos de 1a publicacidn del nombre comercial
tienen una vigencia de cinco aflos renovables indefinidamente;
debiendo solicitar dicha renovacidn dentro del Gltimo semes-

tre de cada plazo, siempre y cuando se continfe 21 *uso.

La Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial po-
drd conceder un plazo de gracla por seis meses adicionales -~
al plazo sefialado en el pirrafo anterior en casos excepciona

les y por causas justificadas.
Para solicitar la renovacién de la publicacién se-
N

seguiran las formalidades mencionadas en la parte relativa -

del capitulo de marcas.

2, TRANSMISION DEL NOMBRE COMERCIAL Y CONCESION DE USO DEL

NOMBRE COMERCIAL.

La transmisidén del establecimiento que ostenta el-
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nombre comercial, deberd hacerse junto con éste, sin embargo
la Ley de Invenciones y Marcas, sefiala que podrd transferir-
se Gnicamente el establecimiento sin el nombre comercial, si
as{ se estipula en el acto, o convenio o contrato que se¢ rea

lice con este motivo.

Por otro lado, el instrumento legal que contenga -
la concesién de uso de un nombre comercial, as{ como el que
tuviera por objeto la transmisién del nombre comercial, debe
rén inscribirse con la finalidad de gue surtan efectos con--
tra terceros en la Direcciédn General de Desarroilo Tecnold--
gico, previa aprobacidn e inscripcién en el Registro Nacio -
nal del Transferencia de Tecnologia, lo anterior por asi{ es-
tipularse en el artfculo 11 del Reglamento de la Ley de In--
venciones y Marcas. Sin emhargo, cabe hacer mencibn que la -
Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecno
logia y el Uso y Explotaciébn de Patentes y Marcas {(nicamente
regula para su aprobacidn e inscripecién a 1os actos convenics
Y contratos por medio de los cuales se autorice en uso de --
nombres comerciales a terceros, no contemplando para estos -
efectos a los actos, convenios y contratos que contengan 1la

transmisién de los nombres comerciales.
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E. PERDIDA DEL DERECHO.

Los modos de terminar con la proteccién gque confie

" re la publicacién del nombre comercial son 1os siguientes:

1. EXTINCION.

Son causales de extinecién de la publicacidn, cuan-

do se deja de usar el nombre:

1) Dentro de un afio consecutivo.

2) Un afio después de que la empresa o establecimien

to haya desaparecido.

2, CADUCIDAD.

Produce la caducidad de la publlcacién del nombre
comercial el transcurso de los cinco afios de vigencia sin -

que se haya renovado dentro del plazo al efecto establecido.
JURISPRUDENCIA LIV (VEASE PAG. 400)



IITI. AVISO COMERCIAL.

A. CONCEPTO.

Es el signo distintivo consistente en frases, ora-
ciones o palabras que pueden ir acompafiadas de alguna frase
musical, utilizadas para dar publicidad a 1los productos, a -
los servicios o a los estahlecimientos, cuyo objdto es el de
dar a conocer una marca o un establecimiento desde el punto-
de vista publicitario, por 1o que "sirve de aviso para lla--
mar la atencibdn hacia un establecimiento o hacia una mercade
ria determinada, para realizar las hondades de éstos y - - -

atraer a la clientela. Es en realidad.,un anuncio." (29)
JURISPRUDENCIA LV (VEASE PAG. 402)

(29). SEPULVEDA, César, Ob. Cit. pag. 183.
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B. EL REGISTRO COMO FUENTE DE DERECHO.

La forma de garantizar el derecho de uso exclusivo
de una Aviso Comercial es mediante 1la obtencldn de un regis-
tro de Aviso Comercial.

C. ADQUISICION DEL DERECHO.

1. QUIEN LO SOLICITA.

Puede solicitarlo cualguier persona que pretenda -
anunciar al plblico, productos, servicios, establecimientos-
o negociaciones, ya sea de tipo comercial o industrial, me--
diante frases que realcen las cualidades de eéstos y atraigan
a la clientela. Al respecto el articulo 174 de la Ley de In-
venciones y Marcas textualmente dice:

‘"Art. 174. Toda persona gue para anunciar-
al pliblico un establecimiento o negociacién
comercial industrial o de serviclos o de-
terminados productos, haga uso o quiera --
usar oraclones o frases que lo distingan -
facilmente de los de sus especies, puede -
adquirir ¢l derecho exclusivo de usarlos y
de impedir que otras personas haga uso de-
avisos iguales o semejantes, al grade de -
que se confundan en su conjunto. Esta cla-
se de registro se regird, en lo que sea -~
aplicable y no haya disposicidn especial,-
por las reglas establecidas con relacidn -~

a las marcas."
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2. ANTE QUIEN SE SOLICITA.

Se solicita ante la Secretaria de Comercio y Fomen

to Industrial.

3. DATOS DE LA SOLICITUD.

Comercial

La solicitud para obtener un registro de Avisoc - -
deberd contener lo siquiente: anexo //.

1. Datos del Aviso Comercial.

a) Anotar completa la oracidn o frase del aviso --
que se pretenda registrar.

b) Se debera precisar las reservas correspondien--
tes.

c) Anotar especificamente los productos, servicios
o establecimientos que se pretender anunciar, de-~
biendo éstos pertenecer a una scla clase de la ---
Cilasificacién Oficial.

d) Seflalar 1la clase a la que pertenece de acuerdo-
a 1a Clasificacién oOficial.

e) Seiialar si el Aviso Comercial ya ha sido usado-
y a partir de qué fecha se inicid su uso, en caso-
contrario, es decir, que no se haya usado anotar -
la fecha en que se pretende usar.

e) Anotar la ubicacidn de 1a fibrica o Estableci--

miento donde se aplicari
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2. Datos del solicitante.

a) Anotar el nombre completo del solicitante.

. b) Indicar la nacionalidad a que pertenece.

por medio

¢} Anotar su domicilio completo, sefalando calle-
y nimero, colonia, cddigo postal, poblacidn o esta

do y pais.

3. Datos del apoderado.
Esto para el supuesto en gue el tramite se realice

de mandatario.

1. Nombre del apoderado.

2. Anotar la nacionalidad del apoderado.

3, El domicilio de éste, indicando calle, nfimeroc -
calonia, cédigo postal, poblacidn o estado y - - -

pais.

4. Anotar lugar, fecha, nombre y firma del promo--

vente.

4. ANEXOS5 DE LA SOLICITUD.

Los documentos que deberdn acompafiar a la solici--

tud son los siguientes:

1. Solicitud por duplicado .
2. Carta poder en su caso.
3. En el caso en que el sclicitante sea una perso-

na moral, el original o copia certificada del tes-
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timonio que acredite la existencia de la socie--
dad, asi como las facultades de su representante
Yy en su caso las de conferir poderes a nombre de

la misma,

4. Ocho impresiones en blanco y negro del texto-

del aviso comercial.

5. EXAMEN ADMINISTRATIVO.

Por lo que toca al examen administrativo, asi co
mo a los puntos relacionados con el examen de novedad, -
negacién del registro, recursos procedentes y concesifn
del registro de esta exposicidn referente al aviso - ~ -
comercial, nos remitimos a nuestra exposicién relativa -

a las marcas.
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D. CONSERVACION DEL DERECHO.

1. RENOVACION DEL REGISTRQ.

Los derechos de uso exclusivo que confiere el regis
tro de aviso comercial tienen una vigencia de diez aflos impro

rrogables por lo que no podrd ser renovado.

2. TRANSMISION Y CONCESION DE USQO DEL AVISOQ COMERCIAL.

Por 10 que toca a este asperto, unicamente sefiala-
remos gue 10s actos o convenios y contratos dende consten la
transmisibdn o conce?ién de uso del aviso comercial deberdn -
ser inscritos en el Redistro Nacional de Transferencia de --
Tecnologia por remisién que hace el artfculo 174 de 1a Ley -~
de Invenciones y Marcas a lo estipulado en marcas, sin embar
gqo, cabe hacer notar gue la Ley sobre el Control v Registro
de la Transferencia de Tecnologfa y el Uso y Explotacién de-
Patentes y Marcas, no contempla esta figura para su inscrip-

cibn en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia.
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E. PERDIDA DEL DERECHO.

1. CADUCIDAD DEL REGISTRO.

Es causal de caducidad del registro de avisc comer
cial el simple transcurso del término de su vigencia, por --
lo que habiendo transcurrido dicho periddo de diez aflos - -~
caerd de plenoc derecho bajo el dominio piihlico, ‘pudiendo ser
utilizado por cualquier persona que lo guiera usar, pero no

podri ser registrada nuevamente.

Los anterior, con fundamento en el articulo 175 de

la Ley de Invenciones y Marcas que textualmente expresa:

" Art, 175,- Los efectos del registro de -
un aviso comercial durardn diez afios, Al -
terminar el plazo caeré de pleno derecho -
bajo el dominio piblice, y en consecuencia
no podrid volver a ser registrado como avi-

so."



IV. DENOMINACION DE ORYGEN.

A. CONCEPTO.

La Denominacién de Origen, es un signo distintive -~
consistente en el nombre geogrifico o en el nombre de un lu--
gar de la tierra, que se caracteriza por 1la produccidén de al-
gun producto, teniendo en cuenta las condiciones de la natura
leza existente en dicho lugar y en la habilidad de conocimien

to artesanales de la regidm.

Al respecto, El Arreglo de Lisboa, que entrd en vi-
gor desde 1966 y México es parte de &1 desde el 11 de junio -
de 1964, en su articulo segundo inciso 1} da una definicidn -

de 1la Denominacién de Origen, mismo que a la letra expresa:

articulo 2.
" Se entiende por Denominacidn de Origen
en el sentido del presente Arreglo, la -
denominacidn geogrifica de un pais, de -
una regién o de una localidad que sirva-
para designar un producto originario del
mismo, y cuya calidad o caracteristicas-
se deban exclusivamente al medio deogré-
fico, comprendidos los factores natura--

les y los factores humanos."

Por lo que para gue la Denominacidén de Origen se re
conozca juridicamente como tai, debe reunir los siguientes ale

mentos:
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~" La Denominacidn Geogrifica"

- Que esa denominacidén sea correspondiente al lugar

donde se origina el producto, que ademfs, se use co

mo la denominacién del mismo.

-ZEse lugar geogrifico ha de ser conocido precisa--

mente por sus productos, al extremo de que el nom--

bre del lugar y el nombre del productc se confunden,
convirtiendose el nombre del primero den nombre del-
segundo, debido a su uso constante en el comercio.

- El producto, el cual ha de ser un producto tipo,-

pues no todo producto del mismo lugar podrd ser disg

tinguido con 1a denominracidén de origen, sino que és

ta se reserva para el que presente calidades que son
esencialmente debidas a la accidn de condiciones na
turales propias de un terreno determinado, aunque -

estas calidades obedezcan también a cuidados especia
les y apropiados.

- Uso previo de la Denominacidén, sin cuyoc requisito-
no puede nacer la Denominacidén de Origen, la cual -~
refleja en el mercado la calidad y caracteristicas -
peculiares del producte, cuyz designacidén se realiza
por medio del repetido empleo de la Denominacién ---
Geogréafica." @0 )

G0 ). RANGEL Medina,David, " _La Proteccidn Internacional de -
las Denominaciones de Origen " Estudios sobre cuestiones rela

tivas a la revisién del arregio de lisboa o a la conclusidn -
de un nuevo tratado sobre indicaclones geograficas, Organiza-
cibén de 1la propiedad intelectual,enero 1979.pig.17
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B. LA DECLARACION GENERAL DE PROTECCION A UNA DENOMINACION
DE ORIGEN.

La Denominacifn de Origen se protege mediante la -~
Declaracibén General de Proteccidn que emite la Secretaria de-
Comercio y Fomento Industrial., su titular es el gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos,y se dictard de oficio o a peticién -~-
de quien demuestre tener interés juridico.

Al respecto, el articulo 152 de 1a Ley de Invenciones
y Marcas sefiala:

" Art.152.- La protaccidn gue esta ley concede a --
las denominaciones de origen se inicia con 1la de
claracidn de la Secretaria de Comercio y Fomento --
industrial ............ Ce e recaanese st ornoases™

La vigencia de una Denominacibén de Origen serad inde-

finida, siempre y cuando subsistan las condiciones o factores
propios de la regidn que la motivaron, y gue son de dos tipos:

Factores Naturales. Consistentes en las caracteris-
ticas peculiares de una determinada regién geogrdfi
ca, tales como tipo de tierra, tipo de agua, tempe=-
ratura.

Factores Humanos. La intervencién de personas que -
utilicen una técnica especial, que solo mediante su
uso permitirda la homogeneidad de dicho producto.

De igual forma, sdlo dejarid de surtir efectos por --
Daclaracidn que al respecto emita la Secretaria de Comercio y-
Fomento Industrial.
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C. ADQUISICION DEL DERECHO.

1. A PETICION DE PARTE.

a) QUIEN LA SOLICITA.

La debe solicitar quien tenga interés “juridico y 1lo
demuestre, pueden ser las sigulentes personas, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 153 de la Ley de Invenciones

y Marcas.

a) Las personas fisicas o morales que directamente
se dediquen a la extraccidn, produccidn o elabora-
cién de o de los productos que se pretenden amparar

L
con la denominacién de origen.

b) Las cdmaras o asociaciones de fabricantes o pro

ductores.

c) Las entidades o dependencias del gohlerno fede-

ral y de los gobiernos de los estados.
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b) Ante quién se solicita.

Se golicita por escrito, ante la Secretar{a de Co-
mercio y Fomento Industrial.

¢) Datos de la solicitud.

La solicitud, de acuerdo a lo estipulado en el arti-
culo 154 de la Ley de Invenciones y Marcas deberi contener 1los
siguientes datos, ademds de gue se anexarén los comprobantes -

gue funden su peticién.

a) Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante.
Si se trata de una persona moral, mencionard ademis-

su naturaleza y las actividades a que se dedica.
b) El interés juridico del solicitante.

c) Nombre de la Denominacidn de Orfigen y producto -

que pretende proteger.

d) Descripcibn detallada de los productos que prote-

gerd la Denominacibn, incluyendo sus caracter{sticas,
componentes o forma; procedimiento de extraccidn, ela
boracidn o fabricacidn y cuando sea determinante para
establecer la relacidén entre la denominacién y el pro
ducto se sefialarin 1as normas a que deberfn sujetarse
la extraccidn, elaboracién o fabricacidn del mismo.

e) Lugar o lugares de extraccidn, produccibn o elabo
racibén del producto de que se trate de proteger con-
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la Denominacidn de Origen, atendiendo a los carlcte
res geogréficos y a ias divisiones politicas.

f) Seflalamiento detallado de los vinculos entre de--

nominacién, producto y territorio segln el caso.

g) Los dem&s que consideré necesaric o pertinente --
el solicitante.

d) Anexos a la solicitud.

Unicamente haremos mencién que deberin acompafiarse--
todos los documentos y comprobantes necesarios que funden la -
solicitud.

e) Examen adminlstrativo.

La Secretarfia de Comercio y Fomento Industrial reci-
bird la solicitud, documentos asi como el pago de derechos y -

procederi a solicitar un exémen de los mismos.

Si a juicio de ésta, los datos de la solicitud y ane-
x08 resultaren insuficientes o no satisface los requisitos le-
gales, se le dari al solicitante un plazo improrrogable que no
excederd de tres meses para que la complete o aclare, de no --
cumplir el solicitante con €1 requerimiento en el plazo estipu-
lado se tendrd por abandonada la solicitud, sin embargo la Se-
cretaria de Comercio y Fomento Industrial podri continuar de -

oficio el trémite.
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£) Publicacidn.

En caso contrario al descrito en el punto inmediato-
anterior de esta exposicidn, es decir, que la Secretarfa de -
Camercio y Fomento Industrial, manifieste su aprobacién con 1la
solicitud y anexos por satisfacer los requisitos de ley, manda
r& al Diario Oficial de la Federacidn un extracto de la solici
tud, sefialandose en éste, ademds, un piazo de 45 dias habviles -
contados a partir de la fecha de la publicacidn en el Diario -
oficial de la Federacidn, para que en su caso, cualquier terce
ro gue tenga interés en que se dicte o no la declaracidn formy
le objeciones u observaciones previa justificacidn de su inte-~
rés jurfdico, ademis de que en ese mismo momento deberd pre -
sentar las pruebas gue resulten coanvenientes, transcurrido di-
cho plazo la Secretaria hard dei conocimiento de los solicitan
tes las oposiciones y los fundamentos de éstas, otorgandoles -
el plazo de un mes para que manifiesten 1o que a su derecho --
convenga.

g) Pruebas.

Serfn admisibles toda clase de prueba con excepeidn
de 1a testimonial y confesional, la pericial corresponderd a-
ia Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, as{ mismo, di
cha Secretarfa podrd realizar las investigaciones que conside
re necegarias para estar en condiciones de emitir una resolu-
cidn definitiva.
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h) Resolucidn Definitiva.

Transcurrido el plazo de 45 dias a que se refiere -
el punto 5 de esta exposicidn y desahogadas las pruebas la --
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial dictarid la reso -
lucibn definitiva, sobre la que no procede recursc administra
tivo alguno, por 1o que en su caso se deber@ promover el jui-
cio de amparo indirecto y contra la sentencia de este juicio
procede el recurso de revisidn ante los Tribunales Colegia-
dos de Circuito.

La Declaracidn de la Secretaria de Comercio y Fo --
mento Industrial que otorgue la proteccidn a una Denominacidn
de Origen se publicari en el Diario Oficial de la Federacidn-
y determinard en definitiva los elementos y requisitos seflala
dos en la solicitud de Declaracién General de Proteccidn a --
una Denominacién de Origen.

Esta resolucidn deber# contener lo siguiente:

1. Descripcién pormenorizada de los productos que -

protegeraé.

2. Seflalar las caracteristicas, componentes o forma

de los mismes.

3. Procedimiento de extraccién, elaboracidn o fabri

cacidén en su caso.
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4. Las normas a que deberd sujetarse la extraccidn-

o fabricacién de los productos.

5. Forma de acreditar el cumplimiento de los cuatro

puntos anteriormente citados.

6. El lugar o lugares de extradiceién, produccidn o
elaboracidén del producto, delimitando el territorioc de origen
atendiendo a los caricteres geograficos y a las divisiones po
liticas.

7. Los vinculos entre denominacidn, productos y te-
rritorio, segin sea el caso, asi como lo demds que considere-

necesarlo para la comprensidén o alcance de la declaracién.

8. La mencidn expresa de que el titular de la deno-
minacidn de origen serid el Gobierno de los Estades Unidos Me-
xicanos, por cenducto de la Secretaria de Comercio y Fomento-

Industrial.

2. DE OFICTO.

Cuando del procedimiento para declarar la protec---
cién de una Denominacién de Origen la inicie de oficio la Se-
cretaria de Comercio y Fomento Industrial, iniciard por la pu
blicacidn en el Diario Oficial de la Federacidn con un estracto
de los requisitos sefialados enla solicitud de la declaracidn,
sdlo gue en estc caso no se hard mencidn del primero de cllos
convocando a quienes tengan interés en que se expida la decla
racibén asi como a quienes tengan interés en que no se expida-
esto, con loa finalidad de que aporten pruebas y demds elemen
tos de juicio en un plazo de 45 dias prorrogables a peticidn-

de parte con interés juridico.
b
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Transcurrido el término y en su caso la prdrroga, -
la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, previo andli-
sis de las pruebas aportadas, asi como de la informacién que-
ella misma se haya allegado, dictara la resolucidn que consi-
dere procedente y de declararse la proteccidn de la Denomina-
cibén de Origen se publicard en el Diario Oficial de la Federa

cién.

3. MODIFICACION DE LA DECLARACION DE PROTECCION DE UNA DENOMI
NACION DE ORIGEN.

Los términos de la declaracidn pueden ser modifica-
das en cualquier tiempo, si varias las circunstancias que la-
motivaron, y que puede hacerse de oficio o a peticién de par-
te aplicidndose el mismo procedimiento para la obtencidn de la
Declaracidén de Proteccidn de la Denominacidn de Origen, la ==
solicitud deberd contener los siguientes datos:

1) Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante
Si es una persona moral deberd sefialar ademds de su
naturaleza y actividades a que se dedica.

2) Interés juridico del solicitante.

3) Nombre de la Denominacidn de Origen y producto -
que se pretende proteger.

4} Detallar las modificaciones que se piden y las -

causas que la motivaron.
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4. REGISTRO INTERNACIONAL DE UNA DENOMINACION DE ORIGEN.

Para poder efectuar el registro de las Denominacio-
nes de Origen, con 1la' £inalidad de obtenar su proteccién in--
ternacional, se deberd presentar en la oficina internacional-
en Ginebra una solicitud de registro internacional, por con -
ducto de la Secretaria de Relaciones Exteriores, en nombre de
las personas fisicas o morales, publicas o privadas titulares
de las autorizaciones de uso de las Denominaciones de Origen-
de acuerdo a lo gue establece la Ley de Invenciones y Marcas.

rizha solicitud deberi redactarse en idioma frénces
y presencarse en dos tantos de la misma, la cual contendré --
los datos que sefiala el articulo 1 del Reglamento para la eje
cucidn del Arreqglo de Lisboa, relativo a la proteccidn de las
Denominaciones de Origen y su registro internacional, y son -~
los siguientes:

a) El1 pafs solicitante y su administracidén competen
te para recibir las notificaciones, asi como 1la in-
dicacién del o de los titulares de la Denominacidn-
de Origen.

b) La Denominacidén de Origen cuyo registo se solici
ta.

c) El producto a que se aplica &sta Denominacidn.
d) El &rea de produccidn.

e) E1 t{tulo y la fecha de las disposiciones legis-
lativas o reglamentarias o de las decisiones judi--

ciales que reconozcan la proteccidn en el pais soli

citante.
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f) La fecha de envio de la solicitud.

La oficina anotari la fecha del depdsito y el nidme-

ro de orden.

Si 1la oficina internacional, comprueba gue la soli-
citud de registro en irregqular en la forma, suspenderd en re-
gistro, y comunicari a la administracién solicitante, para --

permitir la regularizacidn de dicha solicitud.

Una vez regularizada la solicitud, se realizari la
inscripcién en los registros, certificando la oficina inter
nacional en los dos ejemplares de la solicitud que el regis-
tro ha tenido lugar, y los autorizard con su firma y sello,
quedando en ejemplar de estos en la oficina internacional ---
para su archivo y otro enviarlo a la administracidn del pais-

interesado.

Cabe seflalar, gue por el registro internacional de-
cada Denominacidén de Origen se pagard una tasa Unica, la cual
serd fijada por un consejo compuesto de representantes de to-
dos los paises que formen parte del Arreglo de Ligboa, ini---
cialmente el importe de dicha tasa inicialmente se seflalo de-

50 francos suizos.

Realizado el registro en la Oficina Internacional,-
esta, notificard, lo antes posible, a las administraciones na
cionales las indicaciones contenidas en la:solicitud de regis

tro.

Sin embargo, las administraciones nacionales, a «--~
quienes se les haya notificado el registro, podrén declarar -
que no estdn en condiciones de conceder la proteccibén a la -~
Denominacidén de Origen, indicando los motivos, siempre vy cuan
do dicha declaracién sea notificada a la oficina internacio-
nal dentro del plazo de un afio contados a partir de la notifi
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cacidn del registro, y sin que dicha declaracidn pueda causar
perjuicios, en el pais declarante, la anterior declaracién la
deberd notificar la oficina internacional a la hrevedad a las
diferentes administraciones nacionales, pudiendo esta {(ltimas
oponerse a tal declaracidn, dentro del plazo de un afic ante--
riormente referido, asi mismo, notificard al interesado por -
conducto de la administracién nacional de la declaracibn rea-
lizada por la administracidn de otro pais, con la finalidad -
de que el interesado ejercite en dicho pais todos los recursos
judiciales vy administrativos pertenecientes a los nacionales-

del mismo pais.

En el caso en que previa la notificacidén de un re--
gistro, sea admitida la proteccién de una Denominacién de Ori
gen, Yy estuviere utilizandose dicha Denominacidn por terceros
con fecha anterior a la de la notificacidn, dicho pais por--
conducto de sus organos correspondientes otorgara un plazo -~
hasta de dos afios para poner fin a la utilizacibn de la deno-
minacién de origen por los terceros debiendo informar de esta
situacidén dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del
plazo de un afio contado a partir de la fecha de recepcidén de-

la notificacidn de registro.

El registro efectuado en la Oficina Internacional -
no requeriran renovacidn alguna, sin embarge, podrdn cancelar
se en cualguier momento a solicitud de las administraciones-
nacionales, notificande de la cancelacidn a las demas adminis

traciones.

La Oficina Internacional, publicari en la coleccidn
“Las Denominaciones de Origen" lo establecido en el articulo-
5 del Reglamento para la ejecucidn del Arreglo de Lisboa rela
tivo a la proteccidn de las Denominaciones de Origen y su re-

gistro Internacional.
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Articulo 5.

a) Las denominaciones de origen re-
gistradas con las indicaciones sefia

ladas en la solicitud de registro.

bh) Las notificaciones de denegacio-
nes que en su caso recihiere, de --
conformidad a1 articulo 5, pArrafo

(3) del Arreglo, as{ como el curso-

que se les haya dado.

c) Las autorizaciones gque se dieren
en caso de contlpuacidn de uso de -
ciertas denominaciones, conforme al
articulo 5, pArrafo (6), del arre--

glo;

d) Las cancelaciones que en su caso
se efectuaran de registros interna-

cionaies,
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Por otro lado, todas las acclones tendientes a la-
proteccibén de las denominaciones de origen, se ejercitarfn -
de acuerdo a lo. previsto en la legislacidén nacional dei --
pafs en el cual se cometa la infraccidn a peticidn del minisg
terio phlico, a instancia de la administracidn competente -
o a peticifn de cualquier interesado ya sea persona fisica o
moral, piblica o privada, lo anterior de acuerdc a lo estipu
1ado por el art{culo 8 del Arreglo de Lishoa relativo a la -
proteccidén de las denominaciones de origen y su registro in-

ternacional.

Lo anterior, en virtud, de gue los pafses adheridosg
al Tratado de Lisboa, tendrén la ohligacién de proteger la -
denominacidn internacionalmente registrada, por todo el tiem

po que esta sea protegida en el pais de origen.

Por filtimo, las declaraciones administrativas de -
proteccidn de una denominacidn de origen as{ como sus modifi
cacgiones, seré&n publicadas en la Gaceta de Invenciones y - =~

Marcas.
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D. REGISTRO DE USUARIO DE UGNA DENOMINACION DE ORIGEN.

Los particulares podrén utilizar l1a Denominacidn de
Origen siempre y cuando obtengan una autorizacidén de uso de =~
la Denominacién de Origen.

E. ADQUISICION DEL DERECHO.

1. QUIEN LA SOLICITA.

La autorizacién de usuvario de una denominacién de -
origen podrd ser solicitado por cualquier persona fisica o mg
ral, siempre u cuando relina los requisitos que al respecto sg
flala el articulo 164 de la Ley de Invenciones y Marcas Y son-
los siguientes:

a) Que directamente. se dedique a la extraccidn pro-
duccién o elaboracién del o de los productos protegidos por -
la Denominacién de Orf{gen.

b) Que realice tal actividad dentro del territorio-
determinado en. 1a Declaracidn general.

c) Que cumpla con las normas oficlales establecidas
por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial conforme a
las leyes aplicables, respecto de los productos de que se tra
te y aquellas otras que en forma expresa sSe sefialan en la De-~

claracidn General.



213

2. ANTE QUIEN SE SOLICITA.

Se solicita a la Secretarf{a de Comercio y Fomento -
Industrial.

3. DATOS DE LA SOLICITUD.

La solicitud deberd presentarse por duplicado a la-
Secretar{a de Comercio y Fomento Industrial y contener los ~--

siguientes datos:

a) Nombre, domicilio y nacicnalidad del solicitante.
Deriendo indicar su naturaleza y las actividades a -
que se dedica si ge trata de una persona moral.

) Lugar en que el solicitante realiza la extrac --
cibén produccién o elaboraciédn del producto.

¢) Forma en que el sclicitante Cumple con los re —-
quisitos y condiciones establecidos para poder ser
titular del Derecho de uso de la Denominacidn de =~

Origen, en los términos de la Declaracibdn General.

d) El ndmero de registro de la marca que se utiliza

ré con dicha Denominacidn.

e) Las demis gue sefiale la Declaracién General.
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4, EXAMEN ADMINISTRATIVO.

Recibida la solicitud de registro de usuario de
una denominacién de origen por la Secretaria de Comer -
cio y Fomento Industrial y enterados los derechos per -
concepto de estudio de la misma, si de los documentos -
se desprende que estos no satisfacen los requisitos le-
gales o resulten insuficientes para su comprensibén y --
andlisis se requerird al interesado para qre los adicig
ne ¢ aclare, concediendole al respecto un plazo gue no-

exceder$ de tres meses improrrogables.

5, NEGACION DEL REGISTRO.

En el supuesto en que la solicitud y demds docu-
mentos no llenen los requisitos legales la secretaria -

de Comercio y Fomento Industrial negard el registro.

6. RECURSOS PROCEDENTES.
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Contra la negativa del registro, la Ley de In--
venciones y Marcas, no prevé ningln recurso administra-
tivo, por lo que procede interponer el Amparo Indirecto

y contra la sentencia de &ste, el Recurso de Revisiédn.

7. CONCESION DEIL REGISTRO.

En el supuesto en que la resolucibn de la Secre
tarfia de Comercio y Fomento Industrial sea la de conce-
der el registro de usuario de una denominacidn de ori--
gen, dicha autorizacién se publicari en lz2 Gaceta de -~
Invenciones y Marcas. As{ mismo, ésta se le notificarf-

al usuario.
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F. CONSERVACIQN DEL DERECHO.

1. COMPROBACION DEL USO.

El usuaric tiene 1la obligacidn de comprobar a la --
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial el uso efectivo -
de l1a Denominacidén de Origen, tal y como aparece protegida --
en la Declaracidn General, ésta comprobacidn se hard en idén-
ticos términos que para comprobar el uso efectivo de una mar-
ca, de no comprobar su uso se considerarid =xtinguido el derg
cho.

2. RENOVACION DEL REGISTRO DE USUARIO.

Los efectos del Registro de usuario de una Denomina
cién tienen una vigencia de cinco afios contados a partir de -
ia fecha de presentacidén de la solicitud, dicho plazo es renp
vable por periddos iguales siempre y cuando reiina los siguien
tes requisitos:

1} Que lo solicite dentro del 0ltimo semestre de vi

gencia del registro.
2) Que demuestre que sigue cumpliendo con los requi
sitos y condiciones que fueron determinantes para la conce--

sién del registro de usuario.

3) Que pague los derechos correspondientes.
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3. TRANSMISION DEL DERECHO A USAR UNA DENOMINACION DE ORIGEN.

La transmisidén del Derecho a usar una deneminacién-
de Origen, serd en términos de la Legislacidén Comfin y surtird
efectos a partir de su registro en la Secretaria de comercio-
y Fomento Industrial, no haciéndose un concreto sefialamiento-
en la Ley de Invenciones y Marcas, si el registro deberi ex--
pedirse en 1la Direccidn general de Desarrollo Tecnoldgico o -
en el Registro Naclional de Transferencia de Tecnologia,hacién
dose notar que la Ley sobre el Control y Registro de la ——--
Transferencia de Tecnologfa y el Uso y Explotacidn de Patentes
y Marcas no contempla ésta figura para su inscripcidn en dicho

Registro.

Sin embargo, el nuevo usuario, deberd comprobar que
cumple con las condicicnes y requisitos establecidos en esta-
ley para obtener el derecho a usar la Denominacién de Origen,
por 10 gue la Direccidn de Invenciones y Marcas deberd tener-
en cuenta la opinidn de la Direccidn General de Transferencia

de Tecnologia que emita al respecto.

4. LICENCIAS DE USO.

El usuario, podrd otorgar Licencia a quienes distri
buyan o vendan sus productos, debiendo incluir una cladsula -
o el contrato o convenio por la cual el licenciatario Gnica--
mente:podrd utilizar la Denominacién de Origen acompafiada de-
una marca registrada cuyo titular sea el licenciante y que -~
haya sido explotada por este filtimo en forma efectiva dentro-

del territorio nacional; dicho convenioio contrato sblo surti
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rd efectos a partir de su aprobacibn y registro por la-
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, debiendo -
tener en cuenta la opinidén de la Direccidn General de -
Transferencia de Tecnologia si el acto jurfidico implica

la licencia de uso de marca.

Sin embargo reibeeros que la Ley de Invencio -
nes y Marcas no sefiala de una manera clara si la aproba
cidn vy registro deheri hacerse en la Direccidn General
de Desarrollo Tecnoldgico, o bien, s5i en el Registro -
Nacional de Transferencia de Tecnologia deberd realizar
se dicha inscripcién, haciéndose una vez mds la obser-
vaciédn, de que la Ley sobre el Control y Registro de 1la
Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacibn de -
Patentes y Marcas no contempla para su inscripecidn ésta

figura.
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G. PERDIDA DEL DERECHO.

Los modos de terminacién de los derechos que confie
re el Registro de Usuario de una Denominacidn de Origen son -

los siguientes:
a) Nulidad.
b) Caducidad.

c) Extincidn.

d} Revocacidn.

1. NULIDAD.

Lag causas de nulidad de un registro de usuario de-

una Denominacién de Origen son la siguientes:

a) cuando el registro se otorgue en contravencidn -

a las disposiciones de esta ley.
b} Cuando se otorgue atendiendo a declaraciones o -
indicaciones falsas.

2. CADUCIDAD.

Procede la caducidad del Registro cuando no se solj

cite su renovacidn en el plazo indicado.
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3. EXTINCION.

Son causas de extincidn del registro de usuario de

una Denominacidén de Origen las siguientes:

Cuando el uwsuario no utilice la Denominacidén de Ori
gen dentro del plazo de un aflo, contado a partir de la fecha-
en que se concedid la autorizacidn, asi como cuando suspenda-

dicha utilizacidn por mds dz un afio consecutivo.

4, REVOCACION.

Es causal de revocacidn del registro de usuario de-
wna Denominacibén de Origen, €1 que no 1a use en forma tal y -

como aparece en la Declaracién General de oroteccién.

Por d1ltimo, resta sefialar, que la declaracidn admi-
nistrativa que se dicte en relacidn a la vigeancia de una Deno
minacidn de Origen o de Registro de usuario, pourd ser de Ofi

cio, a peticién de parte, o del Ministerio Piblico Federal.
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CAPITULO V.

TRAMITES RELACIONADOS CON LA APLICACION
DE SANCIONES CONTRA INFRACTORES DE
DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

I. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

A. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA DECLARACIONES DE INFRAC
CION ADMINISTRATIVA.

1. QUIEN LO SOLICITA,

Pueden solicitarlo de oficio la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial.

A Peticidn del Ministerio Plblico Federal cuando
tenga algln interés la Federacidn.

A Peticién de Parte que serd por el titular de
1a figura juridica del Derecho de Propledad Industrial o
el licenciatario del mismo, cuando se considere afectado

en sus derechos.

2. ANTE QUIEN SOLICITA.

Se solicita ante la Secretarfa de Comercio y Fomento
Industrial y directamente a la Direccién General de Desarrollo

Tecnolégico,
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3, DATOS DE LA SCLICITUD.

La solicitud deberd formularse por escrito y presentarse
por triplicado en idioma espafiol, en la cual se deberd sefialar
domicilio y personas autorizadas para oir y recibir notificaciones
dentro de la Repiublica Mexicana, si es el caso, en que el - -
promovente sea extranjero ademds de lo anterior deberd acreditar

su legal estancia.

Asimismo, 1a solicitud de declaracidn administrativa
deberd contener los capitulos de hechos,derecho,pruebas - - -
y puntos petitorios, debiendose indicar en la misma, la - - -
infraccidn que se esta cometiendo en su perjunicio de 1as --—-
indicadas en el articulo 210 de la Ley de Invenciones y—-----
Marcas, cabe hacer mencidn, ¢ue si la deciaracién de infracci®
administrativa procede contra mds de una persona, por cada —-

accidn deberd presentarse la solicitud correspondiente.
4, DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS EN QUE FUNDE SU PROMOCION,

Se deberdn acompafiar a la solicitud los poderes - -
o carta poder con que actfla el representante del titular - -
del Derecho afectado, o bien, 1la constitutiva de la empresa -
si es &l caso de una persona moral, si ec extranjern, 1a -=
constancia que acredite su legal estancia en el pais, asimismo
deberin incorporarse las documentales que se consideren -
convenientes, o en su caso, sefialar el expediente o publicacién
en que consten con €l objeto de obtener copias de las mismas,
previo pago de los derechos correspondientes por éste concepto
m??s%r‘?&@é CIRTLYT CUBRSECPES. gppjve de ta seticitua.

Si la solicitud se encontrari incomprensible,confusa
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o incompleta, o las pruebas ofrecidas fuesen insuficientes---
para dar inicio al procedimiento, el promovente deberd —-----
aclararlas o completarlas en un plazo que al respecto le dic-
te la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial vy que no -
serd menor de ocho ni mayor de quince dias hdbiles, aperci---
‘biendolo que no cumplir con dicho reguerimiento dentro del pla
z0 indicado se tendr& por abandonada la solicitud, 1o que se-

le notificard una vez actualizada ésta causza.

5. NOTIFICACIONES.

Del escrito de solicitud de declaracién de infrac--
cidén administrativa se correrd traslado al demandado, esta no
tificacidn serd perscnal en el domicilio de éste iltimo, que-
aparezca en el expediente si lo hubiere, de no haberlo se ---
efectuarid en el domicilio que al efecto seflale la parte acto-

ra en su escrito de demanda.

De no haber ningiin domicilio en el cual se emplace-
al demandado, la notificacién se har4 mediante la publicacién
por una sola vez en el Diario Oficial de la Federacidén y en -
uno de los Diarios de mayor circulacidn a costa del interesa-
do; en una situacién de urgencia para efectuar la notificacidn
y obre el domicilio en el expediente, la notificacidn podrd -

efectuarse por medio de mensajero a costa del denunciante.

En la propia notificacién se seifialara el plazo que
al efecto se le haya otorgado al demandado para manifestar -~
lo que a su interés convenga, mismo que no debera ser menor--
de quinde dias ni exceder de treinta, y que empezard a correr
al dia siguiente de que édste fQltimo hubiese recibido dicha -

notificacién.
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Sin embargo dicho plazo podra prorrogarse hasta por
otro igual en el caso ¢n que la totalidad o parte de las prue
bas obren en el extranjero.

6. CONTESTACION A LA SOLICITUD Y DOCUMENTOS EN QUE FUNDE SU -~
EXCEPCION.

La contestacidin que realice ‘el demandado contendri
los mismos elementos a que nos referimos en el anterior punto
3. as! mismo, podrin ofrecerse toda clase de pruebas y acompa
fiar a la contestacidn 133 documentales gue considere conve---
nientes, o sefialar el expediente en que estas 0Oltimas obren -
para que previo pago de los derechos correspondientes se ob~=
tengan copias de las mismas y se incorporen al expediente en-
el que se actfa.JURISPRUDENCIA LVIT (VEASE PAG. 313)

Si dentro del plazo concedido y su prdrroga no con-
testa la parte demandada formulando objeciones, ésta perderd-
el derecho para hacerlo.JURISPRUDENCIA LVIIYI (vEASE PAG.315)

7. DESAHOGO DE PRUEBAS.

Al respecto la ley no contempla audiencia alguna --
para el desahoge de las pruebas, sin embargo, se considera --
que cuando las pruebas asi lo requieran se citaran a las par-

tes para llevar a cabo el desahogo de las mismas,
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8. RESOLUCION ADMINISTRATIVA.

Transcurrido el plazo para formular objeciones y su
prérroga si la hubiere, y ya desahogadas las pruebas, la Se~-
cretaria dictard 1a resolucidén administrativa que corresponda
tomando en cuenta los elementos aportados, asi como los que -
ella misma se haya allegado, la cual se les notificard a los-

interesados, imponiéndose en su caso la sancién que proceda.
JURISPRUDERCIA LIX (VEASE PAG. 316)

9. JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

Contra la resolucidén gue dicte la Secretaria de Co-
mercio y Fomente Industrial, no procederd recurso alguno, por
10 que Unicamente podrid interponerse el Juicio de Amparo Indi
recto, ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrati-
va, dicha demanda de amparo debe contener los siguientes as--

pectos:

I. Nombre y domiciiio del guejoso .

II.Nombre y domicilio del tercero perjudicado.

I1I. Autoridades responsahbles.

IV. Acto reclamado.

V. Preceptos constitucionales violados.

VI.Protesta legal y antecedentes del acto-
reclamado.

VII. Conceptos de violacidn.

Este juicio se substanciard en los términos del ca-

pitulo IV del Titule Segundo de la Ley de Amparo.
JURISPRUDENCIA LX (VEASE PAG.318)
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iO.;RECURSO DE REVISION.

Contra la sentencia en gue se conceda el amparo, se
niegue tal proteccidén o se sobresea el juicio, procederd el -
recurso de revi=idn, que deberd interponerse ante 10s Tribunag

les ¢olegiados de Circuito.

Asimismo, es necesario seflalar Que en cuanto la bi-
reccidn General de Desarrollo Teenoldgico, tenga conocimien--
to de la Infraccidn iniciard la investigacién de Oficio o a -
Peticidn de Parte con interés legf{timo, mediante el requeri--

miento de informas y datos y visitas de inspeccidn.

Para el primer caso , requerird por escrito al pre-
sunto infractor para que dentrs de un plazo que no seri menor
a ocho dias hébiles y que deberin ser en relacidn con los fi-
nes de la presente ley y demids disposiciones derivadas de ~--
ella.

Por 1o gue toca a las visitas de inspeccidén, éstas-
deberdn practicarse en dfas v horas hédbiles y Gnicamente por-
personal autorizado por la Secretaria de Comercio y Fomento -
Industrial, previa identificacién y exhibicién de oficio de ~
comisidn respectivo. { art. 218) JYURISPRUDENCIA LXI

{VEASE PA6.319)

Sin embargo y con la finalidad de evitar la comi--
sibén de infracciones, la Secretaria de Comercio y Fomento In-~-
dustrial podré autorizar se practiquen en dias y horas {nBibi-~
les, expresdndose dicha autorizacidn en el oficio de comisidn.

De toda visita de inspeccidn deberid levantarse acta
circunstanciada, ante la presencia de dos testigos nombrados-
por el visitado o por el inspector que la practique Si el —w~
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si el primero mencionado se hubiera negado a hacerio, en la -

cual se hard constar:

I. Hora, dia, mes y afio en que se practique la dili

gencia.

II. Calle, nimero, poblacidén y entidad federativa -
en que se encuentre ubicado el lugar en gue se prac

tique la visita.

I17. Nimero y fecha de la orden de comisidn que la-

motivo.

IV. Nombre y caracter de 1a persona con guien se --

entendid la diligencia.

V. Nombre y domicilio de las personas que fungieron
como testigos, sea qgue hubieran sido designados por

el visitado o, en su defecto por el inspector.

Vi. Que dié a conocer al visitado su derecho de haw-
cer observaciones al inspector durante la practica-

de la diligencia.
VII. Datos relativos a la actuaciébn.
VIII. Declaracidn del visitado, si quisiera hacerla.

IX. Que se le did a conocer su derecho de hacer por
escrito las observaciones que hubiera hecho durante
la diligencia u otras nuevas al actas levantada, -~
dentro del término de tres dias hibiles, debiendo -
ofrecer pruehas en relacidén con los hechos conteni-

dos en el actas
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X. Nombre y firma de quienes intervinieron en ia --
diligencia, incluyendo al inspector.({Art. 222)

Se dejard copia del acta a la persona con quien se-
entendio la diligencia alin cuando esta (Gitima se haya negado-
a firmarla. (224)

Asimismo, si durante la diligencia se comprobard --
fehacientemente la comisidn de los actos de competencia dos--
leal previstos en el insciso b) del articuleo 210, el inspec—-
tor asegurard la mercancia o productos con los cuales se co--
metan dichas infracciones o delitos levantando un inventario-
de los mismos y prohibiendo su venta hasta en tanto lo autori
ce la Secretaria de comercio y Fomento Industrial, lo cual se
hard constar en el acta anteriormente descrita designando como
depositario al encargado o propietarioc del establecimiento =i
este es fFijo, y si no lo fuere se concentrard en la propia -~

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.

Caon base en estas actas o en las resoluciones que -
se dicten se impondrdn las sanciones gue correspondan las —--

cuales son las siguicntes:

a) Multas hasta por el importe de diez mil veces --
el salario minimo.

En caso de que persista la infraccibn, podrén -~
imponerse wmultas por cada 4ia que transcurra sin --
que se obedezca el mandato. {Art. 225 f¢.I)

En caso de reincidencia, esta multa se duplicard =~
sin que el monto exceda del triple de la cantidad antes men~-

cionada.

El articulo 227 de la Ley de Invenciones y Marcas -

expresa en su segundo pirrafo que deberi entenderse por rein-
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cidencia para efectos de esta ley v demds disposiciones deri
vadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un
mismo precepto, cometidas dentro de 1los dos afios siguientes a
la  fecha del acta en que se hizo constar la infraccidn pre--

cedente, siempre que esta no hubiese sido desvirtuada .

Ademds de esta multa o sin que esta se hubiera de--

cretado podrin imponerse:

b) Clausura Temporal, hasta por noventa dias, ---w--
como en ¢l supuesto en gue en el establecimiento donde se co-
metan las infracciones con mds del treinta por ciento de las-
mercancias que en el mismo se expendan, o cuando la comisibp-
de la infraccidn pueda prolongarse en perjuicio. del consumi--
dor o se venza el plazo concedido para realizar los hechos u-

omisiones que se hayan cordenado.

c) Crausura definitiva, Cuando el establecimiento -
haya sido clausurado dos veces dentro del lapso de dos afios.
( Art. 228)

d) Arresto administrativo, hasta por treinta y seis

horas en los casos de insistencia deliberada en la infraccién.

Al momento de dictar la resolucidn que contenga -~
las sanciones anteriormente descritas deberd estar debidamente
fundada y motivada, la autoridad que la emita deber? tomar en

cuenta lo siguiente:

1. E1 cardcter intencional de la accidén u omisidn -

constitutiva de ta infraccidn.
1I. Las condiciones econémicas del infractor.

I11. La gravedad que la infraccidn implique en re--

lacién con el comercic de productos o la prestacidn



231

de servicios, asi como el perjuicic ccasionado a los directa-

mente afectados.(Art. 229)

Por filtimo, gueda sefialar gque contra la resolucién-~
que se dicte en reiacibn a la imposicién de las sancicnes, --
podrédn recurrir dicha resolucidén dentro del término de 15 ---
dfas hébiles siguientes a la fecha de notificacién de la re--
solucidn mediante la interposicidn del recurso de revisidn --

administrativa.

Ahora bien, el procedimiento y sanciones a gue nos-
hemos referido anteriormente, se aplicaran en los casos a ---
gue se refiere el articulo 210 de ia Ley de Invenciones y Mar
cas al regular las infracciones administrativas, toda vez -~
que ta proteccidn de los distintos elementos que componen el-
el Derecho de Propiedad Industrial ratiende a un complejo -~
grupo de intereses: los del creador, del industrial, del co--
merciante y del prestador de servicios por una parte, y el de
los consumidores por la otra,"es en virtud de los mismos," -~
gque no deben aprovecharse como medios para hacer un indebido
uso de signos, indicaciones y leyendas susceptibles de enga--
Aar a los consumidores, ni servir de pretexto para una des---

leal competencia." {31}

Es en este sentido, gue las consecuencias de violar
los derechos de exclusividad gue el estado les confiere al --
titular de los mismos, se dividen en dos grandes ramas, lag--
infracciones a que nos referimos en este apartado y los deli-
tos.

(31 ). RANGEL Medina, David, QControl de la publicidad para --

e ~ 14 cia d P
legal mexicano. Revista Nomos ,Universidad la Salile, Tomo I~
Julio~-Septiembre 1979, México,D.F.
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En el articulo 210 de la Ley de Invenciones y Mar~-
cas se contemplan los actos u omisiones gue constituyen las -

infracciones administrativas:

El inciso a) del articulo anteriormente citado sefia
la que serdn infracciones administrativas las violaciones a-

la ELey de 1Invenciones y Marcas y las que de ella deriven.

Por lo que en este entendido serén infracciones la-
contenida en la fraccidn X1I del precepto legal invocado, al-
omitir leyendas e indicaciones a gque se refiere la Ley de -~

Invenciones y Marcas. en los siguientes casos:

1) En las Patentes de Tnvencidn en los productos -~-
que no lleven la indicacidn de =2star amparados nor-
esta © la leyenda Patente en tramite, Patente pen--

diente o su abreviatura Pat.Pond.

2)*Los productos awmparados por un registro de mode-~
1o o dibujo industrial deberdn llevar una indicacidn
que exprese 2l hecho de estar registrados v el nﬁmg
ro de registro; si los ohjetos no se prestaren, di-
chos datos deberdén aparecer en los evases o empagques

de los productos.”{ 32)

32 }. RANGEL Ortiz, David Antonio, El disefio industrial en-
la nueva legislacidn mexicana de propiedad industrial -----
Revista Mexicana de la Propiedad industrial y Artistica, afio-
XV1, Nos. 31-32, Enere - Diciembre 1978, Méx. D.F.p.224
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3) Péra los productos nacienales protegidos por mar
cas registradas en México, deberfn ostentar la le--
yenda marca registrada o su abreviatura marc.reg. o
las siglas M.R., las marcas de servicio deberdn por
tar esta leyenda enel establecimiento donde se preg
ten o contraten los servicieos, si se trata de un -~
productc con la marca redistrada en otro pais debe-
rd portar la misma leyenda o siglas indicando el 1lu
gar de registro.

4) En productos de elaboracién nacional indicar la-
ubicacidén de 1a fabrica o lugar de produccidn, si -
los productos son elaborados también en el extranje
ro, se debera indicar la que corresponda al territg

rio nacional.

5) Los productos nacionales usen o no marcas regis-
tradas deberdn ostentar la leyenda Hecho en Mexico,
asi como los de exportacidn deberdn llevar la cons-
trasefia que al efecto establezeca la Secretaria de -
Comercio y Fomento Industrial, la cual podrd redac-
tarse en cualquier idioma.

Los productos deberén ostentar las leyendas anteriog
nente mencionadas, si 1a naturaleza del producto no lo permite
las llevarid en sus etiquetas, empagueS o envolturas.

Asimismo, la omisidn de las Leyendas a gue hacemos-
mencidn en los anteriores incisos 1),2) y 3) no afectaran la-
validez de los registros, sin embargo, mientras la omisién -~
subsista, no podrd ejercitarse ninguna accidn civil o penal.

Para concluir Gnicamente sefialaremos que en virtud
de 1o gue contempla el inciso a) del articulo 210 de la Ley-~-
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de Invenciones y Marcas, seran infracciones administrativas -
toda violacibén a la Ley de referencia, aidn cuando éstas no --

constituyan competencia desleal.

Por lo que respecta al inciso b) dlcitado precepto,-
éste sefala que se considerafa infraccidn administrativa los-
actos que impliquen competencia desleal, sin embargo, dicha -
ley no da una definicidn hacerca de lo que deberd entenderse-
por competencia desleal; Unicamente sefinla 10Ss actos que con-
llevan la competencia desleal, al decir, que seran los actos-
contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria ---

comercio y servicios que impliquen competencia desleal.

Por 10 que a manera de ejemplo, diremos que alyunos
actos que constituyen competencia desleal son " el empleo de-
medios que tiendan a producir confusidn con 1a empresa o nego
ciacién los productos o los servicios de otro comerciante; --
cualquier actividad encaminada a evitar o dificultar el acce-
so de clientela al establecimiento de otro comerciante, el sg
bornc a los empleados de otro comerciante para gue ahuyenten-
1a clientela, desacreditar al competidor; la comparacidn ----
directa por medio de publicidad, nominativamente, o que haga-

notoria la identidad del producto competidor," etc. (33)

(33). SEPULVEDA, Cesar, El sistema Mexicano de Propiedad --
Industrial  Edit. Porrfia S.A. 2a. Ed. México 1981.
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Es necesario, sin embargo, establecer la diferencia
entre la accidn de competencia desleal y la accidn de usurpa-
cidn o iniciacidn de derechos; la primera mencionada “es una-
accibén de responsabilidad situada en el campo de la 1libertad-
general, en tanto que la accibén de usurpacidn supone la previa
existencia y reconoccimiento de derechos exclusives, de prerrg
gativas gue deben ser respetadas por toda persona, y todo ---
atentado a este derecho constituird desde luego, una infrac-~

cibén gue ameritard un@ sancidén juridica." (34)

De igual forma, es necesario entender cuando deberé-
ejercitarse una n otra accidn,al respecto el Dr. David Rangel
Medina en su obra denominade * Tratado de Derecho marcario ®
sefiala la diferencia al mencionar que " si es un derecho ex-
clusivo que otorga el registro de una marca lo gque el compe-
tidor trata de lesiocnar, la accibn apropiada para repeler tal
conducta serad la de imitacidn, o uso ilegal o falsificacibn,-
etc.,etc., gque tiene como presupuesto la existencia de una -~
prerrogativa,de "una exclusividad® otorgada y reconocida por-
el Estado al titular del derecho. En cuya hipotesis el huen--
éxito del ejercicio de la accidn dependerd de la satisfaccidn
y concurrencia de todos y cada uno de los requisitos substan-
ciales y formales que la ley exige en cada caso conereto para

fincar responsabilidad al infractor.

(34). Paul ROUBIER, Le Droit de la Propiété Industrielle, ---
Tomo I, Libraire du Recueil Sirey, S.A., Paris,1952,pp.13 y =
14, citado por MEDINA Rangel, David, " Tratadc de Derecho Mar-
carig” Las marcas industriales y comerciales en México, pp.106.
México,D.F.
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Si el objeto del derecho de Propiedad Industrial --
afectado no tiene el caracter que se acaba de mencionar, en--
tonces su proteccidén eficaz deberd buscarse a través de la --
competencia desleal, sea por alguno de los supuestos consigna
dos expresamente por la Ley de Propledad Industrial {210) y -
y la Convenciédn de la Unién de Parfis ( Art. 10 bis), ya por el
Ccédigo Civil ( Art.1910). bien finalmente por los delitos pre
vistos y sancionados por el Cddigo Penal hacerca de la revela
cién de secretos y 1a economia plblica. ( art. 210,211,253 y=-
254 ).

Por 1o expuesto y de acuerde a la enumeracidn que -
por incisos hace en su articulo 210 la Ley de Invenciones y -
Marcas, implicardn competencia desleal y se tipificarin como-

infracciones adminigstrativas las siguientas:

1. Hacer aparecer como de procedencia extranjera --
productos de fabricacidén nacional, imponiéndose de incurrir--
en este supuesto una sancibn por la cantidad de hasta diez --

mil veces el salario minimo general en el Distrito Federal --

2. Intentar o lodrar el propdsito de desacreditar -
los productos, los servicios o el establecimiento de otro, -~
imponiéndose en este caso una sancidn de hata cinco mil veces

el salario minimo general en el Distrito Federal.

3. Efectuar, en el ejercicio de actividades indus--
triales o mercantiles, actos que causen o induzcan al plblico
a confusidn, error o engaflo, por hacer creer o suponer infun-

dadamente:

a) La existencia de una relacidn o asociacibdn --
entre un establecimiento y el de un tercero.
b) Que se fabrican productos hajo normas, licen-

cias o autorizacidn de un tercero.
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) Que se prestan servicios o se venden productos -
bajo autorizacibén, licencias o normas de un ----
tercero,imponiéndose en caso de comisidén de esta
infraceidn una sancién de hasta diez mil veces -

el salario minimo general en el Distrito Federal.

Las sanciones anteriores, se impodran independiente
mente de las consistentes en clausura temporal, definitiva o-
arresto administrativo a que hemos hechos mencidén con ante--

rioridad.

B. PATENTES Y CERTIFICADOS DE INVENCION.

Por 10 gque respecta a las Patentes y Cartificados -
de Invencién, la Ley de Invenciones y Marcas contempla como -
infraccidn administrativa el hacer aparccer como productos pa
tentados aquellos que no lo estén; si la Patente ha caducado-
o fue nulificada, se incurrird en la infraccidn después de un
afio de la fecha de caducidad ¢, en su caso, de la fecha en que
haya quedado firme la resolucibn de nulidad, y en el caso ---
de cometerse ésta, se impondrd al infractor una sancién de -~
hasta cien veces el salario minimo general en el Distrito Fe-
deral, ademis de laos sanciones a que se han hecho mencién en-

en apartado A. del presente capitulo.

C. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES.

En relacién a los dibujos y modelos industriales 1la
Ley de Invenciones y Marcas en su articulo 210, no contempla-
ninguna accidn u omisibén en especial que pudiera constituir -

una infraccién administrativa.
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Por 10 que constituirdn una infraccién administrati
va en los dibujos y modelos industriales los que implican com
petencia desleal, es en este orden de ideas que seri infrac--
cién, la realizacién de actos relacionpados con los Dibujos --
y Modelos Industriales, contrarios a los buenos usos y costum
bres en la industria, comercio y servicios que implique com--
petencia desleal.

* También resultan aplicables a 1los diseros indus--
triales las disposiciaones en materia de infracciones adminis-
trativas, que sefialan que las constituyen: efectuar en el ---
ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos --
que causen o induzcan al piiblico a confusidn, error o engafio-
por hacer creer o suponer infundadamente la existencia de una
relacibébn o asociacidén entre un establecimiento v el de un ter
cero, o gue se fabriquen produtos bajo normas, licencias o --

autorizacién de un tercero." (35}

{35). RANGEL Ortiz, David A., El digefio industrial en la---
nueva legislacién mexicana de propiedad industrial Revista-

Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica ,aflo XVI, ---~
Nos. 31 - 32, Enero- Dic. 1978,México,D.F.
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D. MARCAS.

Por lo gue respecta al registro de marcas, consti--
tuirdn infracciones adminsitrativas, el usar una marca parecji
da en grado de confusidn a otra registrada, si dicha confu---
sién ha sido declarada por la Secretaria de Comercio y Fomen-
to Industrial, para amparar los mismos o similares productos-
o servicios que los protegides por la registrada, imponiéndose
por la comisién de esta infraccidn se imputard una sancién de
hasta cinco mil veces el salario minimo general en el Distri-

to Federal. JURISPRUDENCIA LXIT.LXITI.LXIV,LXV (VEASE PAGS.369 A 375)

Igual constituird una infraccién, el usar, sin con-
sentimiento de su titular, una marca registrada como elemente
de un nombre comercial o de una denominacidn social, siempre-
que dichos nombre este relacionados con establecimientos gue
operen can los productos o servicios protegides por la marca
la sancidn que se impondrd en este supuesto seri hasta de -~

diez mil veces el salario minimo aeneral en 21 Distrito Federal.

Poner en venta o en circulacidén productos u ofrecer
servicios, indicando que éstin protegidos por una marca re—--
gistrada sin que lo estén, cuando el registro haya quedado --
definitivamente anulado, revocado, cancelado,caducado o extin
quido, se incurrird en la infraccidn después de un afio de que
haya causado estado 1la resolucidn correspondiente o aque haya-
operado, la caducidad, cancelacidén o extincidn, correspondien
do una sancién de hasta cien veces de salario minimo general

en Distrito Federal.

Utilizar o fijar en productos o en anuncios de servi
cios, indicaciones falsas sobre premios, medallas, certifica--
ciones, condecoraciones u otras preseas de cualquier indole.

Imponiéndose en este caso una sancién de hasta cinco mil ve~-
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ces de salario minimo gencral en el Distrito Federal.

vas,

. s ’ ) 2 : . 2
Por Gltimo, constituiran infracciones administrati-

el usar como marcas las denominaciones, signos o siglas-

siguientes:

a) Las que reproduzcan o imiten sin autorizacidn --
escudos , banderas y emplemas de cualguicr piis, Eg
tado, Municipio o divisiones poiiticas similares; -
asi{ como las denominaciones y siglas de organiza---
ciones internacionales gubernamentales o du cual---
quler otra organizacidn reconocida oficialmente; --

asi como la designacién verbal de 1os mismos.

b) Las gque reproduzcan o imiten signos o punzones-
oficiales de control y ngarantia adopbados por un --

Estado, sin autorizacidén de la autoridad competente.

c) Las que reproduzcan o imiten monedas, billetes -
de banco y otros medios oficiales de pago nacionales

o extranjeros o las monedas conmemorativas.

d) Las gue renroduzcan o imiten condecoraciones, --
medallas u otros premios obtenidos en exposiciones,
ferias, congresos, eventos culturales o deportivos-

raconocidos oficialmente.

e) Los nombres, seuddnimos, firmas, sellos y retra-
tos de personas, sin consentimiento de los interesa
dos o, si han fallecido de sus ascendientes o des--

cendientes de grado mis prdézimec.

f) Los titulos de obras literarias, artisticas o -
cientificas y los personajes ficticios o simb8licos

salvo con el consentimiento de su autor, cuando con
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formeg a la ley de la materia, éste mantenga vigen--
tes sus derechos; as{ como 1os personajes humanos -
de caracterizacién, si no se cuenta con su conformi
dad.

.g) Todo lo contraric 2 la moral, a las buenas con-~
tumbres, al_orden piblico y.aguelio que .tienda 2 rj

diculizar ideas o personas.

h} Las denominaciones o signos iguales o semejantes

a una marca, que la Secretaria de Comercio y Fomen-

to Industrial estime notoriamente conocida en Méxi-~

cg, para proteger los mismos o similares rnroductos-

o servicios, o bien que sean susceptibles de crear-

confusidn en forma tal, gue puedan induecir al plbli

€0 a error.JURISPRUDERCIA LXVISLXVII, LXVITL,LXIX
fVEASE PAGS. 577 & 3R0)

Para el supuesto de gue se utilizara como marca ---
cualquiera de 1los siynos anterisrmente enunciados, se sancio-
nard al infractor =on una multa hasta de cinco mil veces de -
salario minimo gencral en el DRistrito Federal, ademds de las-
sanciones a que hemos hecho mencidn ea el apartado A. del -—--

presente capitulao.

E. NOMBRE COMERCIAL.

Constituird infraccibn administrativa el usar don--
tro de la zona geogrdfica en que resida la clientela efectiva
un nombre comercial semejante en grade de confusidn con otro-
que ya este siendo usado por un tercero para amparar un esta
blecimiento industrial, comercial o de servicio, del mismo o~

similar giro, para la comisién de esta infraccibn se impondri
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una multa de hasta cinco mil veces el salario minimo general
en el Distrito Federal.

F. AVISO COMERCIAL.

Para el Aviso Comercial, el articulo 210 de la =----
Ley de Invenciones y Marcas no contempla infraccidn es espe--
cial sobre algun acto u omisién, por lo que dYnicamente le se-
rd aplicable lo relative a la competencia desleal con las ---~
sanciones imputables a la misma.

G. DENOMINACION DE ORIGEN.

Para la Denominacidn de Origen, unicamente serd ---
sancionada con una multa hasta de diez mil veces el salario -
minimo general en el Distritc TFederal, en el €Caso de gUE ~=-w-

se use sin 1la autorizacidén correspondiente, una Benominacidn
[

Por (ltimo, concluiremos sefialando que la caracte--
ristica general de las infracciones a que hemos hecho mencidn
consisten en hacer aparecer los productos o servicios prote--
gidos sin estarlo, con 21 consecuente perjulclio que esto ---

pudiera occasionar a los consumidores.
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I. DELITOS.

A. REQUISITC FPREVIO DE PROCEDIBILIDAD.

La investigacidn relacionada con la comisgidn de log-
delitos a que se refiere el articulo 211 de la Lay de Invencig
nes y Marcas, la iniciard el Ministerio Phblico Federal tan -~
pronto come tenga conncimiento de hechos que pueda tipificac y-
dentro de ella podrd dictar las medidas cautelares gue establez
ca la legislacidn de 1a materia consistentes en asegurar 1a -
mercancia o productos con los cuales se cometan leg delitos —--
en donde la Secretaria de Comercic y Fomento Tndustrial 1os --
podrd a disposicidn dei ™Ministerio Piblico Federal, o bien, --
puede dictar medidas cautelares dispuestas en «) ¢o6diqn Fede--
ral de Procedimiertos Penales. Bn relacidn a esto, el artigulo
136 en su fraccidn I1 de dicho ordenamiento sefiala gue corres-

ponderd en el ejercicio de 1a accidn penal a2l Ministerio pu-
blico pedir el aseguramiento precautorio de bhienes para 10s -

efectos de 1la reparacidén del dafio.

El ordenamiento antes mencionado, sefiala en su arti

culo 38 lo siguiente:

" Art. 38.- Cuando en las actuaciones -
esté¢ camprobvado el cuerpo del delito de
que se btrate, =1 {uncionario que conov-
ca del asiento dictard las providencias
necesarias, a solicitud del interesado-
para asequrar sus derechos o restituir-
lo en cl goce de éstos, sicmpre que es-
ten legalmente justificados. 31 se tra-
tare de cosas, Onicamente podran rete--

nerse, esté o no comprobado el cuerpo -
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del delito, cuande a juicio de quien -~
~practique las diligencias, la retencidn
fuera necesaria para la debida inteqgra-
cidn de la averiguacidn.

Si la entrega del bien pu--
diera lesionar derechos de tercero o ~-
del inculpado, la devolucidén se harad me-
diante caucidn bastante para garantizar-
el pago de dafios y perjuicios. La autori
dad que conozca fijarda la unaturaleza y -
el monto de la caucidn, fundando y mo--
tivando su determinacibn, en vista de --

las circunstancias del caso.®

Sin embargo, para poder iniciarv el ejercicio de la-
accidn penal, se requerird la previa deciaracidn de la Secre-
tarfa de Comercio y Fomento Industrial en relacidn con los he
chos que pudieran resultar constitutives de delito, por lo que
esta resolucidn que se dicte deberd seor en relacidn a aspectos
meramente técnicos, sin que se impute a persona alguna la
comisién del delito de que se trate, ya que de resolverse - -~
se invadirfa la esfera de la accidn judicial gque compete al -
Ministerio Plhlico Federal, por lo que dicha resolucidn dnica
mente auxiliard al juez. en virtud Jde que dicha decisidn estd
dictada por una dependencia integrada por personal especializa
do en signos distintivos y creaciones industriales nuevas. Por
ltimo, dnicamente sefialaremos gque ol requisito de procedibili

dad de por si lento en virtud de la serie de trémites a rea

lizar para obtener una resolucibn, aunado a izncuentran
los extensos procedimientos judiciales gque definitivamente be
nefician al infractor al retardar la aplicacidn de las sancio-
nes penales, por lo que en lugar de exterminar con esta plaga

de competidores desleales, se fomenta su reproduccidn.
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1. QUIEN LO SOLICITA.

Pueden solicitarlo de oficio la Secretaria de ——--o
Comercio y Fomento Industrial.

A Peticidn del Ministerio Plblico Federal cuandc ~--
tenga algGn interés la Federacién.

A Peticién de Parte que serd por el titular de -~-=
ta figura juridica del Derecho de Propiedad Industrial o ----
el licenciatario del mismo, cuando se considere afectado ~==

en sus derechos, on el caso de las marcas.
2. ANTE QUIEN SOLICITA.

Se solicita ante la Secrevaria de Comercio y Fomento
Industrial y directamente 2 12 Direccidn General de Desarrollo
Tecnolbgico, esta, on virtud de gue estdn dentro de 1as —ww—-—w~
facultades de la citada Secreraria el"verificar el concursc --
de las condiciones de jjue dopenden 21 reconocimiento 7 1a proteg
¢idén de los derechos que a losparticulares confieren las Paten-
tes, las marcas, 1os nombres y demas signos distintives; asi -
como velar por 1o intereses de orden piblico y por los de la -
colectividad en materia de propiedad industrial, va sea repri-
miendo los actous de competencia desleal, ya poniendo las bhases
técnicas necesarias para la persecucidn de los delitos, ya en-
Ein reprimiendo de manera directa los actos u omisiones que ~--
tienden a sorprender o engafiar a 10s consumidores.”{3g)

(36 ). RANGEL Medina, David, _Tratado de Derecho Marcario ,lLas
Marcas industriales y comerciales en México, Mexico,1960, -~~~
pp. 108 y 109.
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3. DATOS DE LA SOLICITUD. gpexo /.

J.a solicitud deberd formularse por escrito y presentars
por triplicado en ldioma espafiol, en la cual se¢ deberid sefialar
domicilio y personas autorizadas para oir y recibir notificacion:
dentro de la Repfiblica Mexicana, si es el caso, en que el __
promovente sea extranjerc ademds de lo anterior deberi acreditar

su legal estancia.

Asimismo, la solicitud de declaracidn administrativa
deberd contener los capitulos de hechos,derecho, pruebas —-—-.
y puntos petitorios, debiéndose indicar en 1a misma, la oo
infraccién que se estd cometiendo en su perjuicio de 1as —--
indicadas en el articule 210 de la Ley de Invenciones y -
Marcas, cabe hacer mencién, que si la declaracidén de infraccién
administrativa procede contra més de una persona, por cada--.

accién deberd presentarse la solicitud correspondiente.

4., DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS EN QUE FUNDE SU PROMOCION.

Se deberdn acompafiar a la solicitud los poderes —--—
o carta poder con que actlla ¢l representante del titular .-
del Derecho afectado, © bien, la constitutiva de la empresa -
si es el caso de una persona moral, sl es extranjero, la .
constancia que acredite su legal estancia en el pais, asimismo
deberan incorporarse las documentales que se consideren .-
convenientes, o en su caso, seflalar el expediente o publicacién
en que consten con el objeto de obtener copias de las mismas,
previo pagoe de los derechos correspondientes por éste concepto
y se incorporen al expediente motivo de la solicitud.

Si 1a solicitud se encontrara incomprensible,confusa
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PATENTE 86C405
INVENCIONES Y BARCAS.
DEPTO.CONTENCL10S0 .
JEFATURA.

DIRECTOR GENERAL DE INVENCIONES Y NMARCAS.

, propietanio de la pateate sefia-
lada al nubno de eate ecacnito, sefalaundo como domiciliv pana
eln aotificaciones, el ubicado en Méxi-
co /, D.F., Col. Centno, Delegacion Cuaubtémoe, 06550 y auto
nizando pana necibinlas en mi nombre, conaultar expedientea,
necogen documentoa e inteavenin en cualguier diligencia nelag
cionada con eate asunto, al Sn. Lic. Victon #. Cenecedo €. ,-

ante usted con todo aeapeto companregco u expongo:

Que con la pznaonalidad con gue me oatento, vengo -
pon medio del presente eacnito a aolicitan la Declaraciédn Ad
minisatrativa que come Llicto eatablece el anticulo 2// frae-
cion | de la ley de Invencionea y Marcas, en nelacién con la
paetente nacional 860405 que ampara " flefjoras en conjunto de-
grnapas empleadas para asegunan bolsaa y antlicules aimilanes’
pon paarte de nxe S.A. que tiene au domicilic en -

; porn el uso que dicha empresa viene
haciendo en conjunto de gnapasr pana asegunan bolaaa, aubatan
clalmente igualesa a las patentea y neivindicades poa mi, en
antenciin a laa alguientea conaildenaciones de hecho y de de-

rnecho.
HECHOS

7. Soy ¢itudan de la patente nacional No. 860405 de
fecha legad 5 de abail de /976 gque neivindica " Mejoras en-

conjunto de grapas empleadas pana asregurnan bolras y anticu-

)
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doa simidanes™, misma que e encuentna en vigor y aunticndo-

todoa sua efector legalea conncapondientea.

2. la mejonan objeto de da Patente Yaclonal Hu. - -
860405, aon zxplatadaa en el teanitoniv Nacional pon la em--
pnresa CEVH, S.A., con da cual tengo cedebnado un contrato de

aquivnigacién de uaso,

3. De conformidad con el capitulo de " Hovedad de-
da Invencion " de dicha patente. tengo el denecho excluaive
pana explotan aan pon mi o pon otnod, cun au peamino o auto-
aizacion expreaa {as megonas objeto de lu patente 860405, cu
ya novedad ae concacta en Lo necivindicado en la 1iguiente --

cdévsula.

/.- Majoras en un conjunto de grepas empleadasr para
asegunan bolaar y anticulos semejantes que incluye una plung
lidad de grapaa individuales con contoano en fonma de “U”
gue tienen brazoa pendientes y una bunnu aupenion alineada con
Au4a canaa en contacto, canactca&gada4 pon tenen una bunda de -
cinta fleXLblc, alangada en 4u pante Aupealorn, con canru adhe-

/

alva, adhesaivemenie en contacto con la cana Aupendion ded congun

to de dickaa grapas en foxma de “U" y una band» wlarjeda late-

nalmente, de cinta flexible con cara adtesiva, cdberivamente
en contacto con {ag caze externe de pante de uno de los biugoa
de dichkar gnapaa en forma de "U", pon lv cual dichan iapas -
ae arman como una tina alangada Y tampanalmen{e ae mantlenen
unidaa pon dichaa bandaea de cinta con canaa adhesivaa, (ad -
cualea connen longitudinalmente de dicha tira, peamitiendo -
gue dicha tina 1e mueve flexiblemente aobre una auta anqui -~

fonme.

4. #lace algunoa meaes tuve conocimiente que la em--
presa X S.A. con domicidio en , ain -
contar con la conneapundienfe eutonlzacidn o permiao de mi-
panrte, viene fabricandv conjunto de gnrapas, utilizando laa -

mejonas neivindicadasr pon mi en la patente nacional 860405,
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para explotanlas con propdsaite de fucno Mencantid,

5. Lon eate motive hable telefonicamente con el Sa.
Ing. s que corieald en neprescniacisn de la empresa "X
S.A4., el mencionadv profeaioniata deapucs de habeade comen-
tado el delito en gue eataban incunnienda, contestd gue elloa
tenian en tramite au patentrn, pon lo que seguinian febnicando
dichar"grapaa”.

6. &n talea circunatanciaa, me veu en la neceaidad-
de presentan énta avdicitud de Decdaracion o demanda por ed
illeito gue elanemente eatablece ed anticudo 21/ fraccién [
de la ley de fnvenciones y mancas, presentando ol efecto unu

cafa conteniendo 2650 grapaa pruducto que fabnican "X” J.A.

7. Ahona bien, loa articudon cn Fate caso "gacpas ~
en conjunfu” gue [u&nicu X" SoAL, incoapora daa megoaas el
vindicadas por la patente nacional 860405 de mi propiedud, -
como failmentc se demucatna con la aimple comparacion eon Llas
mejonas aeivindicadas en el capltulo de "Hovedad de Lla Inven~
cidn " g loa didujos de dicha patente y laa utiligedas en Laa

pnuzéaa {Ldécaa que se pnrescaiua con éate cacanitfo.

tn efecto, en la claurula dnica del capitulo de nro-
vedad de dichn patente, cuyo textv ae {ranacribid- en el he
cho 3 de eata avlicitud, ne reivindican laa mejonaa gue en con
junto de grapas empleadas pare aacgunane bolsas gy anticeloa --
aemejantes que incluye una plunalidaed de grapas individuales -
cor contorno en foame de "U" estan caractenigades pon tenen une
banda de cinte flexible con cano adhesive,adheaivamente en con-acta
tacto con da cana extrnema de pante de unv _de loa bragos de -
dichas grapar en foama de "W’ y una banda alaagada latenral--
mente, de diche cinta flexible con cana adhesiva, adhesivamen
te en contacto con la cana extenna de punte de unv de loa -
brazos de dichus grapas en forma de "7, pon Lo cual dichas-

grapas se aaman come una tineg alangaeda y temponalmente se --
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mantienen unidaa pon dichas bandus de cinta con canar adhe--
alvaay das cuades cornen [onyétudénalmente de dicha tina, -
pen&mééne&u que dicha éina ae mueve flexidlemenie avbre wuna

rute arquifonme.

A 1u veg, loa producton /gnapaa en conjunto! gue fa
balca s vende "X" S.A., ¢ de lasa cualea ae acompaila una caja
a eate eacalto, uiéléga exactamente una banda de cinta {lcxéélc
alanyada en au pnnte 4upealon y una banda a[uayada [atenalmeﬁ
te, ambas adheaivamente en contacto con las caras del conjun

to de grapan.

Pon Lv cuald dichaa gnapaa también se anman como una
tilna alangadu iemponalmcnfﬁ ae mantienen unidaa pon dichaa -
bandaa de cinta adheaiva. Pon todv {o cual puede aprecianse
la indiscutible invasion que la empresa “X" S.A., eata hacien

do de patente nactonal 860405.

. En aiatesin, ai del aimple estudio companutive -

de laa mejonaa neivindicadea en el capitulo de novedad de la

invencion y de dos dibujor (lustrativos coaruapondienties a -

la patente §60405 y daa ananponadad ¢ utilizacia en laa gne

par  fabrnicade y vendidua pur "X" S.A., ae dessnende gue en-

preza demandada "X S A, sin .-

contan con la autvaijacién o peamiso de au titilan hace nio-
B {

dichar pruebar finicar La em

en ed congunto de grapaa gue faénica, soague utilija el mia-

me pnocedimiento de bandasa alangadas, flextblea con cena adhe
aiva para mantenen unidas, al conjunto de grapad, neccaanla~-
mente debe concluin que la !aﬁnicaci&n de tales grapaa en con
junto, unidas pon una banda {lexible, como las que aqui e --
acompaitan y que fabnica "X’ S.A., conatituye una clare viola-
cion de loa derechos denivados de la mudticiteda patente 60405
g por Lo tanto "X" S.A., ae hace acneedona de laa aancionea-

que eatablece ed anticulo 2/2 de la ley de Invencionca ;11

aal como « lar consecuenciaa [eyaled que de la miama se deni-

an-

van, como es la nepanacion de loa dafioa y pernjulceos pataimo-
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niales que he nesentidv en mia inteaerer econdmicoa y que -
en la debida oportunidadse demandarin y hanén valen en la -

via ¥ [onmad [egalea gue conaldene nentinenten.
PRUEBAS

Ofnegco como pauebas de mi pante wa nelacién con --
todos y cada uno de loa hechor de aate aolicitud o demenda -

“laa ailguieaten:

1. L4 ﬂOCUm&”Tﬂ/ PUBLICA, conacatente en el expe---
diente U{LCLul de la Patente Necional 860405 que ampan "MNe-
jl)/(a/l en Cuﬂjunto ({Q GI{(IF/[A»’ Q’"Flﬂaa’(l/l .‘)'l»’i,_‘ ’.’4",?‘:“7([-1 U’.’L-/l(l:i y
anticulos aimilarea”, « noméne de Maxiz Antoniedz Ridn Rami-
neg, el mencionadv expediente debe vosan en el dachivo de la

H. Direccion Genenad de Invencivnea Yy menca-: -

11, LA IASTRUGBENTAL . conaiatente en wna cafa conte~
niende 6250 gaapas de Laa fabricadas pon "X7S.A.

111, tA IASTRURENTAL DE ACTUACIONES, on todo aguella

que 6enaficte mia irteaecae1,

IV, LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUNARA, denivada de loa
hechoa antea fjwnfcadoa Y do Tua 7-uaba4 aqul ofrecidaa an -
todo Lo que me favorejca.

DERELCHD

Son aplicables en cuanto al fondo del arunto laa

di4po4LcLune4 contenidar en loa anticulonr 1.37,38.21¢ frac--
ctén I, 212 y deméa nelativos de la Ley de [nvencicnes y Man

caas.
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2. €n cuanto al procedimiento neaultan aplicablea
laa dispoaicivnes cntenides en loa anticuloa /93,194, 197 y

deméa nelativoa deld citado Onderamiento Legal.

Por Lo antex expueato y {undado,

A USTED C. SECRETARIO DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

atentamente pido se siava:

PRIMERD . - Tenenme pon presentada, con lu pensonali-
dad que vatente, asolicitando a mi nombac y el loa téaminoa -
de eate eacnito, la Declanacién Adminiatrativa iipi{éca la -
Fracelén I ded anticulo 211 de la [cy de Invencionca Y Nancas,
nefenente a la patente 560405 pon paate de "X" J.A.

SEGUADD. - Connen traslado con la copia que de la ~-
demanda acompaiio, a "X", S5.A., en el domicilio que he pro--

poncionado, aefialandvasele plago pana producin au conteatacisn.

TERCERD. - én au apontunidad dictan la Declanacidn -

Adminiatnative que conneaponda.

CUARTO. - Tenen ponr autvmi;adaa pana oln ¢ necibin -
toda clare de notificaciones, conaultan expedientes, etfe., -
al Sn. Lic. Victon #, Cenecedo £. y como domicilio para oin-
notificaciones el de México (,D.F., --
Col. Centno, delegacion Cuauhtémoc,06550.

, i L .-
Proteato a Uated mi alenta covnaideaaciodn

México,d.F. mayo de (9

{ Hombne del Propietanio de la Patente
FIRMA

Anexoa: Una copia de éate eacnito.
Una caja conteniendo 6250,

gnapas de laa fabnicadaa pon
X S5A
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o incompleta, o las pruebas ofrecidas fuesen insuficientes --
para dar inicio al procedimiento, el promovente deberd acla--
rarias o complementarlas en un plazo que al respecto le dicte
la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial y que no seré-
menor de ocho ni mayor de quince dias hdbiles, apercibiéndolo
que de no cumplir con dicho requerimiento dentro del plazo ip
dicado se tendrd por abandonada la solicitud, 1o que se le ng

tificard una vez actualizada esta causa.

5. NOTIFICACIONES.anrexo 2.

Del escrito de solicitud de declaracidn de infrac--
cidén administrativa se correrf traslado al demandado, esta --
notificacién serd personal en el domicilio de esta dltima, --
que aparezca en el expediente si 1o hubiere, de no haberlo se
efectuari en el domicilio que al efecto seflale la parte actora

en su escrito de demanda.

De no haber ningin domicilio en el cual se emplace-
al demandado, la notificacibn se hard mediante la publicacibn-
por una sola vez en el Diario Oficial de la Federacidn y en -
uno de los Diarios de mayor circulacidn a costa del interesa-
do; en una situacién de urgencia para efectuar la notificacidn
y obre el domicilio en el expediente, 1la notificacidn podré

efectuarse por medio de mensajero a costa del depunciante,

En la propia notificacidn se sefialard el plazo que-
al efecte se le haya otorgado al demandado para manifestar lo
gue a su interés convenga, mismo gue no deberd ser menor de -
guince dias ni exceder de treinta, y que empezard a correr al
dia siguiente de que éste (ltimo hubiese recibido dicha noti-

ficaciébn.



CCMIICIO ¥
FOMENTD hucmTRIAL

Y LOS

, CITENSE LA FLClA
Ok DERECHO,

IDUs EN EL ANGULO SUPERL

AL CONTESTAR ENTE OFICIO,

DATOS CUNTES

‘ﬁﬂ°6“”:pzn£cczom GENERAL DE TECHO-

CERTIFICADO CON LOGIA, INVENCIONES § MARCAS.
ACUSE DE RECIBO -
Z e 0800 DEPTO. CONTEACIOSO.
contnan o Mo, DE OFiZt0 ] EarEmEnTC
[" Prigs. | |Patente 860405 |

acutto. Se comunica aolicitud de decdanacion adminiatrative dol
idicito que eatablece da fraccion I del eaticulo 2/1 de la -

Ley de Invencivnes y Mancas, neapecto a lo Patente 6‘00408.7779

México. D.F., a /5 da Julio de 19

P S N

Av. Centno No.

San Pedro de dloa Pinos.
Delegacion

07180 México, D.F.

Se hace de au conveimiento gque el C. , prople
tario de la Patente 860405, mediante eacnito pacaentado el dia
27 de Judio de /983, con aegiatno ndmeno , aolicito la ==

Declanacion adniniatrativa del ilicite que eatablece la fraccisn
{ deld anticudo 211 de la ley de Invenciones y Marcas, con nes
pecto a da Patente 860405, pon pante de era negociacién,

Con fundamento en el anticulo 194 de la ley de la mg
tenia, sae conne traslade con da copia aimple de la nolicitud
y 4e le concede un plage que vencernd el dia 3/ de Sept. de -
1983 , para que ae entene de {oa documentos y contancias en -
que se funde y motive la aecidn y manifieste las objeciones u

obaervaciones que a Au derecho convenga.

Transcuarido el téamino aeielado pana formulen obje-
clonea, ecata aecretania, pacvio estudiv de loa antecedentes -
que vbnen en el expediente neapectivo, dictand
adminiat rativa cannedpandienée, con {um{nmenia

pon el anticulo 197 de la Ley de Invencionea y flurcas,

surragro SEANNE receccion.

Coeop. C. fPuupéggdngglgg févéggezngg;fszmﬂlgrﬂcilta ded miamol. -

pasa au conoc imiento.

a nesolucion-
en Lo diapueato

N0

.
»
\‘ at
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Este plazo podrd prorrogarse por otrd”ighal_en al.~
caso en que la totalidad o parte de la pruebas obren;enzé; -

extranjero.

6. CONTESTACION A LA SOLICITUD Y DOCUMENTOS EN QUE FUNDE SU -
EXCEPCION. anexog 3.

La contestacibn gue realice del demandado contendra
los mismos elementos a que nos referimos en el anterior punto
3. Asimismo , podrén ofrecerse toda clase de pruebas y acompa
far a 1a contestacidn las documentales que considere conve---
nientes, o sefialar el expediente en que esta (ltima obren pa
ra que previo pago de los derechos correspondientes se obten-
gan eoplias de las mismas y se incorporen al expediente en el-
que se actfia. JURISPRUBENCIA LXX,LXXI (VEASE PAGs. 381 a 383)

Si dentro del plazo concedido y su prorroga no con-
testa la parte demandada formulando abjeciones, perderi el ~-

derecho para hacerlo.
7. DESAHOGO DE PRUEBAS.

Al respecto la Ley no contempla audiencia alguna -~
para el desahoge de las probanzas, sin embargo en los casos -~
en gue se requiera la autoridad citard a las partes para el -
desahogo de lag mismas.
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PATENTE K- 880504
DEPTO. CORTERCIOSO
SE CONTESTA DEMANDA,

C. DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGIA, INVENCIONES § MARCAS,
DE LA SECRETARIA DE CONERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL.

Fulanito de Tal, (l’!)l]({(’_/((ld() de " X" 5.4, peraona-
lidad que demuestno con el vniginal de la canta podea que -
ae acompaiia af paesente, y con el oniginal del Tesatimonio -
Notanial N° Shir03 pasedo ante la fo del Noturnio Pablico --
Ne ded Diatnito Fedenal, lic.
cuga copia fotvatatica acompaio @ eate cacaito, pana gue pre
vio cotefo y centificacion, me sea devuelto el oniginal, ae-
Aalando come domicilio pana necibin notificacionea, la cara
mancada con el nimeno de la calle de -
colonia Guadalupe lnn, ﬂalagaci&n fAlvano Vonegon, 0(020, --
México , D.F., y auteaijendo pana que en mi nombnre g nepre-
1entacion  laa neciban g acalicen todo tipo de geativnes a-

loa aeiiones Licenciadoa atentamente expon

9.11.'

Vengo pon medio del presente ecacnito a dan conten~
tacién o La tnopenante o Ln{undada demande de declanacion -
edmintatnativa ded ilicito que eatablece la faaccibn i del
anticulo 2// de la [cy de {pvencionea ¥ Nazcea, aespecto -
de la petente 860405 denominade "fiefjorar en confunto de [23:3
pas empleadan pana segunan bolaar y anticulvs aimilanea”, en

loa aiguientes témminoa:

EXCEPLIONES

I FALTA DE ACCION PARA DEMANDAR: “n efecto, el an-

ticalo 49 de la Ley de Invencionea y Mancan eatablece
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como nequisito pana ejencitar laa accionea que Lo propia Ley
aefiala, el uao de laa leyendas vbligatoniaa, como Lo ea la -
indicacion de eatan patentade y al nimeno de la patente ----
ya 4ea en el producto o cuando no ea poaible, gue aqui 4l ae

podaia en daa tinaa adkealvad, en das envoltunas o empaguea.

EL Sn, [ nombre del titulan de La Patentel, en pri-
men lugan no k a demostnado wran su patente en la foama pne-
viata porn la ley de {a Matenia, enticulo 4/ y en aegundo Lugan
ai ea que da ha explotade, ro ha notificado au wao ceafoame-
al anticulo 42, nl ha uirado laa leyendas obligatonias a que
dispone el articulo 49 del pnropio cueapo de leyea, porn Lo --

que canece de accidn para demandar.

10, FALTA DE INTERES JURIDICO: Como el aupueato ti-
tudar de lu patente 860405, nunca acnedilsd ante laa neaponac
blea haben explotado au patente, ni en forma directa, ni me-
diante una licencia de explotacién, como Lo ertablecen loa -
anticulosr 4/ a 48 de la Ley de Invencionea y flancaa, la pa--
tente cayé en el dominio piblico, pon lo que pendis el inte-
néa junidico avbae la miama, y en conaccuencia menoa loa tie
ne pana ejeacitan {aa acciones gue paeviene la Ley de la fla-

teaia.

&L paimen hecho de la demanda ea falao: éEn efecto, -
ed Sa. (nombre del titulan de la patente/, fue titulan de la
patente 860405, peao la miama ya pentenece al dominio pibdi-
co pon no habern aido comprobada le explotacisn, conforme lo
dirporen loa articulos bt, 42, 432, 44, y 48 de la Ley de In-
venciones y fMarcas, y poa Lo misamo neaulta falso también gque
dichka patente ae encuentre actualmente en plena vigua y aun~

tiendo aua efecton legalea.

€l segundo hecho de la demanda ni e afinma ni ae
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niega pon no sea hecho propio de mi nepnesentada, pero se -
hace la vbaenvacién de que en el expediente oficial no obran
documentvs gue demuestren que {a patente ¥° 860405 eaté alen
do explotada en [uuma dinceta, at por un terceno, y ae hace~
la obaervacién también que de acuendo ald anticulo de la -
Ley de Taanafercncia de Tecnodogia, el contratlo de aso de una
patente debe aen inacnito ante ol Registno Nacional de Trana
fenencia de Tecnvlogia, y que la aunencia de eate nequisito
hace invalido cualquica acto, convenio o contarato celebrady,

jaegan Lo previene el anticulo de la propia Lag.

&l hecho tencere ni ae afinma ai se niega, poa no =
aer heche pnropio de mi nepaesentada. Sin embaago, se niege -
que el apdican una cinta adheaiva a unar grapea, see una no-
veded, pues esa en la {firalidad de la cinta adheaiva, se -~
adhiena en donde ae adhlesa, y es caracteniatice de la propia
cinta adhesiva la flexibilidad, pues es une tela engomada, -

de deminio pablico.

EL hecho cuanto de la demandn ea pancialmenia cien~
to, pues mi reprecsentada efectivamente fdbaica grapas, gque -~
en nada tienen gue ven con lu patente 860405, amén de que cg
mo ya ha quedado demostnado dicha patente ea del dominie pi-
blico, pon otna pante, y pon lasr ragonea que han quedado ex-
pucatas, mi podeadunta ne tuve, ni tiene poargue pedin autond
jacidn o peamido pana fabnicaa gnapaa a el Sa. [ nombre del

titulan de lu patentel.

&L hecho quinto de la demanda 4se niega pon aen una
afiamacién gaatuita g ain fundemento de la actona, zescavdn-
dome el denecho de ejencitan en contra de (nombre del titulaa

de la patente] lar acciones legalen corneapondientea.

&L hecho sexto de la demanda, ni ase afiama nl ae -
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niega, por no 4en hecho propio de mi nepnecacniada.

EL hecho aéptimo ea fa[du, puea Llu patente nacional
860405 fuc indebidamente concedidu, pues ro tiene ninguna nry
vedad, y pon Lo miame no ae le puede {avadia ninguna aelvin-
dicacldn a aua mejonaa, puea no Aay talea, tampoco puede de-
cinse que existe una nueva aplicacion induatnial, puca la --
finalidad de la tela adheriva er adheninse y nen flexible ae
pegue donde ae pegue. Lo extnadv ea que M:kaﬂptun?adu la pa=
tente 860405 cuando no tiene, ni tenia ninguru novedad cuando
fue avlicitada, amén de tnrnetanse de un ante previv notonia-
mente del dominio p&blicu, razén poa la cvai, mi nepneAehtada
no pudo en ningin momento leaionarx denechos de propledad in-
duatnial del aeiion [nombre del titulan de la patente!, pon -
lo que nuncu incunnid  en ningin idicito, pon Lo miamo no

procede la aplicacién del anticulo 212 que preteade la actona.

OBJECION DE PRUEBAS

Se objeta la prueba acialada como 1], Inatnumental,
gue lejonr de nen una inatnrumental et wna documental paivada-
puer no exiate pnueba fehacLante de gue tea un pnuducta fabn£
cado pon " X " S.A., amén de que hasta el momenioc no ae fa-
dade accesre a mi podendante a lar paucbas exhibidas pon la -

actona.

OFRECINIENTO DE PRUEBAS

Se Ofaccen como pauebaa pon pante de mi nepresen-

tada, doa alguienteas:

I. La DOCUMENTAL PUBLICA, conaiatente en el expe -
diente oficial de la patente nula 860405 que vbra en el an-

chivo de eaa H. Direccidn.
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120 LA INSTRURENTAL PUBLICA, cunsiatente en loa -

preasdnten autos,

117, 4 PR&SUNC!O”A[, considenada en ru doble - -
aapecto, [egal ¥ humano.

RECONVENCION
Con eata miamae fecha. y pon separedv, nva via de -

neconvencidon, eatoy aeolicitando la declaracion aedmeniataati

va de nulidad de la patente #° 860405.

Poa Lo cxpue4ta,

A USTED C. JIRECIOR. atentumente pido:

PRINERD. - T eneame non paedcnéadu dando contestacion
a la énfundada demande de nulidad de la patente A° 860405,

SEGUADD . - Tenen ponr anunciada la aviicitud de audi-

dad de la patente, en via de a2econvencion.

TERCERD .~ €n au opontunidud, negan ros: improcedente
la acdicitud de declarucién del idicitv que eatablece la - -
fraccion [ ded anticulo 2/ de la ley de favencivnea ¢ Mlarcaa,
reapecto ¢ la paelente 860405.

PROTESTO LO NECESARID
flexico, D.F., a de de 19

pope "X "S54

lic. Fulanito de 7Tal.



249

8. RESOLUCION ADMINISTRATIVA.

Transcurrido el plazo para formular objeciones y su

prorroga si la hubiere, y ya desahogadas las pruebas, la Se-=-

cretaria dictard la resolucidn administrativa gue correspon--

da tomando en cuenta los elementos aportados,
que ella misma se haya allegado,

108 interesados,

ceda.JURISPRUDENCIA LXXTI (VEASE PAG. 321)

9 JUICIO DE AMPARO.

Comercio y Fomento Industrial, no procederd

por 1o que unicamente podrd interponerse el

la cual se le notificard a

asi como los -~

imponiéndose en su caso la sancidén que pro--

Contra la resoclucidn que dicte la Secretaria de —--

recurso alguno,

Juicio de Amparo-

Indirecto, ante los juzgados de Distrito por asi sefialario --

el articulo 114 de la Ley de Amparo en su fraccién II, que -~

sefiala:

" Art. 1l4.- El amparo se pedird ante -
el Juez de Distrito:

Contra actos que provengan de tribuna--
les judiciales, administrativos o del -
trabhajo. En estos casos, cuando el acto
reclamado emane de un procedimiento se-
yguido en forma de julcio, ol amparo sé-
1o podra promoverse contra la resolu-
cidn definitiva por violaciones cometi-
das en la misma resolucidén o durante el
procedimiento, si por virtud de estas -
(ltimas hubiere quedando sin defensa el

quejoso o privado de los derechos qua--
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1a ley de la materia le conceda, a no -
ser que el amparo sea promovido por per

sona extrafia a la controvercia."

Asimismo, la demanda de amparo deberid contener los-
elementos que seflala el art{culo 116 de la citada ley y son-

105 que siguen:

I. E1 nombre y domiecilio del quejoso y de quien ---

promueva en su nombre.
II. El nombre y domicilio del tercero perjudicado.
IIT. La autoridad o autoridades responsables; -~

IV, La ley o acto gque de cada autoridad se reclame-
el quejoso manifestard, bajo protesta dn decir ver-
dad, cudles son lo hechos o abstenciones que le ---
constan y que constituyen antecedentes del acto re-

clamado © fundamentos de los conceptos de violacién.

V. Los preceptos constitucionales que contengan las
garantias individuales que el guejoso estime viola-
dos, asi como el concepto o conceptos de las viola-
ciones, si el ampare se pide con fundamento en la -

fraccidn I del articule lo. de esta ley.

Este juicio se substanciard en los términos del ca-

pitulo IV del T{tulo Sequndo de la Ley de Amparo.



10. RECURSO DE REVISION.

Contra la sentencia en que se conceda., niegue o -
sobresea el Amparo, procederd el recurso de revisidn, que --
deberdi interponerse ante los tribunales colegiados de circui

to.

En los casos de invasién o usurpacidn de los Dere-
chos de Propiedad industrial, a que nos referiremos a conti--
nuacidn, en cada figura juridica que engloba esta materia, --

se deberd demostrar lo siguiente:

a) La titularidad del daerecho que se haya otorgado.
b) La violacidn a su derecho.

c) Que los actos de invasion o usurpacidn se han --
realizado sin el consentimiento del titular de los-
derechos.

d) Que el invasor a obtenide un lucro.

B. PATENTES DE INVENCJTON.
Constituyen delitos en materia de Patentes de Inven=-
cién los siguientes:
a) Fahricar o elaborar productos amparados por una-
Patente de Invencidn sin consentimiento de su titu-

lar sin la licencia o autorizacién correspondiente.

b) Emplear métodos o procedimientos patentados sin-
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el consentimiento de su titular o sin ia licencia -

o autorizacidn correspondiente.

c) Ofrecer en venta o poner en circulacidn los pro-
ductos amparados por una Patente de Invencion sin -~

2l congentimiento de su titular.

d) Ofrecer en venta o poner en circulacidn los ~---

productos obtenidos mediante métodos patentados.

De acuerdo a los supuestos anteriormente enunciados
la invasidn de los gerechos gue confiere la Patente a su ti--

tular, puede comnterse por los siguientes supuestos:

a}) “ Por la fabricacidn industrial de objetos ampa-
rados por una patente, sin 2l consentimiento del duefio de la-

patente respactiva.

b} Por el empleoc o uso industrial del procedimiento
patentado, sin el consentimiento del duefio de la patente.

c) Por el empleo de uso industrial del método paten-
tado.

d) Por el empleo con un fin comercial de métodos --
también amparados por una patente, sin el consentimiento de -

su propietario.

e) Por el empleo con un fin comercial del procedi-
miento patentado.

f) Por el uso dolose con un fin comercial de obje--
tos amparados por una patente.

g) Por el uso doloso con un fin industrial de obje-
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tos amparados por una patente.

h) Por vender dolosamente objetos amparados por una
patente si han sido fabricados sin consentimiento del duefio-

de ésta.

i) Por poner en venta o en circulacidén dolosamente-
objetos amparados por una patente, si fueron fabricados sin--

consentimiento del duefio de 1a misma.

j) Por conservar con un fin comercial une o mis ---
efectos fabricados =in consentimiento del dueiio de la paten--

te.

k) Por importar con un f£in industrial o cowercial -
efectos amparados en todo o en parte por una patente, sin - -

consentimiento del duefio de ésta,

1) Por introducir en el territorio nacional uno o -
mas objetos fabricados sin consentimiento del duefio de la -- -

patente.

11) Por vender productos obtenidos por métodos am--
parados por una patente, sin consentimiento del duefio de la--
patente.

m) Por poner en venta o en circulacidn productos --
obtenidos por métodos amparados por una pstente, sin consen--

timiento del duefio de 1a patenge.”(37;
JURTSPRUDENCIA LXXIIT (vzasz phAo. 322

{37). RANGEL Medina, David, Invasibn Nulidad y Caducidad de
LAS PATENTES DE INVENCION. E! ¥oro, Organc de la Barra Mexi-

cana Colegio de Aboyados, Cuarta Epocar No. 18-19, Jul-Dic,--
1957,pp. 52
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Por lo que respecta a los elementos materiales ---
que deben de concurrir para poder integrar el tipo legal del-

delito de invasidn de patente son los siguientes:

a) " La existencia de una patente en vigor;

b) Que la patente en vigor tenga un titular o due--
fic legitimo;

c) Que exista un objeto fabricado conforme a la in-
vencidn patentada;

d) Que el cbjeto se haya fabricado o comercializado

sin consentimiento del duefio de la patente."{38)

La sancidn que se imputa por la comisidén del delito
a que hacemos referencia es de dos a seis afios de prisién v -
multa de cien a diez mil veces el salario minimo general en -

el Distrito Federal.

De 1a resolucién que dicte la Secretaria de Comercio
y Fomento Industrial para poder ejercitar la accidn penal -~---
pueden resultar efectos legales tanto para el invasor como pa-

ra el titular de la patente invadida.

" Los efectos legales que puedan resultarle al pre-
sunto invasor, son la suspensién de la explotacidn del invento
en cualesquiera de los vonceptos legales ya enumerados; aplica
cién de penas tanto de reclusién como pecuniarias que consigna
la Ley de la Propiedad Industrial por la comisién de los dife-
rentes hechos constitutivos del delito de invasidn de patente
ciempre , claro estd, que concurran todos los requisitos que-
para la comprobacibénde la existencia de delitos y responsabi-
lidad de inculpados fijan las leyes penales, pérdida de todos
los objetos ilegalmente fabricados y de los utensilios e ins-
trumentos destinados especialmente para su fabricaciédn; pago-

de dafios y perjuicios.
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En cuanto al titular de la patente invadida, las --
consecuencias pueden ser estas: le corresponde, por conducto-
del drgano respectivo, la accién para perseguir a 1os culpa--
bles de los delitos que configuran la invasidn de patente;---
adjudicacidn =2n su favor, de los objetos ilegalmeéente fabrica-
dos y los utensilios e instrumentos destinados aespecislmente-
para su fabricacidn; aseguramiento de los objetos fabricados-
ilegalmente y de los utensilios e instrumentns dedicados aog-~
pecialmente para su fabricacibn: suspensidn de la explotacidn
de la patente. Tendri derccho, ademés de exigir a los infrac-

tores dafios y perjuicios." {39)

Por fltims, gqueda sefialar, gue en caso de gue se ~-
denuncie la invasidn de 1a Patente de Invercidn vy so decreta-
ri la nulidad de 1a misma, quedard sin efackto alguns 1as —--
demandas de invasidr ¥ una vor aue por tratarse en realidad-
de algo que no era patentable per haber sido conocido y usado
con antericridad, la sancidn para guienes lo hayan usado resul
taria notoriamente injusta y contradictoria con la causa misma

en que se fundd la nulidad." (40)

(38 ). RANGEL Medina, David, 1Invasidén, nulidad y caducidad de
las patentes de invencidn " El Foro) Organo de la Barra Mexica

na Coleglou de Abogados, Cuarta Epecca, YNo. 18-13, Jul-Dic,1957

p. 59

(40}, RANGEL Medina, David, Conceptos fundamentales sobre -

nulidad de las patentes de invencidn . Revista Mexjicana de --
la Propiedad Industrial y artistica, afio TII, No.5 Ene-Jun.--
1965, p. 34.
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C. CERTIFICADC DE INVENCION.

son delitos en el Certificado de Invencidn las-----

siguientes:

legal son

a) Fahricar, elaborar productos amparados POr un =-=--
Certificado Je Invencién sin consentimiento de su ti
tular o sin la licencia o autorizacidn correspon---
diente.

b) Emplear metbdos o procedimientos amparados por -
un Certificado d= Invencidn sin el consentimiento -
de su titular o sin la licencia o autorizacibn co--

rrespondiente

b) Ofrecer en venta o poner en circulacién los pro-
ductos amparados por un Certificade de Invencién -

sin el conseatimiento de su titular.

d) Ofrecer en venta o poner en circulacién los pro-
dquctos obternidos mediante métodos amparados por un-
Certificado de Invencidn.

Los elementos materiales que deben integrar el bipo

io0s siguientes:

a) " La existencia de un Certificado de Invencién -
en vigor.

b) Que el Certificado de Invencidn en vigor tenga -
un titular o duefio leg{timo.

c) Que exista un objeto fabricado conforme a ta in-
vencidn protegida por un Certificado de Invencién.

d) Que el objeto se haya fabricado o comercializa-

do sin consentimiento del duefio del Certificadec de

Invencidén." (41)
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La comisidén de los delitos provocard una sancién --
de dos a seis afios de prisidén y multa de cien a diez mii ve -

ces el salario minimo general vigente en el Distrito federal.

{(41). RANGEL Medina, David, " La Proteccidén Penal de la Pro -

piedad Industrial ", Ensayos Jurfdicos en Memoria de Francisco

Gonzilez De La Vega, Supremo Tribunal de Justicia, Tomo III,

Durango, México, 1985, p. 139.
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D. MODELOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES.

Se contemplan como delitos en la Ley de Invenciones
y Marcas, refiridndonos a los dibujos y modelos industriales-

los siguientes:

a) Reproducir dibujos industriales protegidos por -
registro, sin consentimiento de su titular o sin la

licencia respectiva.

b} Reproducir modelos industriales protegidos por -
registro, sin consentimiento de su titular o sin 1la

licencia respectiva.

Para la comisién de los delitos arriba expresados -
se impondréd al responsable una sancién de dos a seis anos de-
prisidén y de cien a diez mil veces el salario minimo general --

vigente en el Distrito Federat.

Los elementos materiales que deben conformar el tipo

legal de estos "delitns son los siguientes:

a) " La existencia de un dibujo industrial o de un

modelo industrial legalmente registrado.

b) Que el disefio registrado tenga un titular o due-
fio legitimo.

c) Que el registro del disefio se encuentre vigente.
d) Que exista un dibujo industrial o un modelo in--
dustrial que constituye la reproduccién del disefio-

registrado.
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e) Que el disefio copiado se aplique a los mismos --
objetos.
f) que sin consentimiento del titular del registro-

se efectite dicha reproduccidén.” (42)

(42). RANGEL Medina, David," La Proteccidn Penal de la Propiedad
Industrial, ob. c¢it. pp. 139 y 140.
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E. MARCAS.

Se tipificardn como delitos en las Marcas 1los si---

gulentes presupuestos:
En Margas de Productos.

Usar sin consentimiento de su titular una marca re-
gistrada para distinguir los mismos productos que acquella pro
teja.

Usar sin consentimiento de su titular una marca re-
gistrada para distinguir similares productos gue aguella pro-
teja,

Poner en venta o en circulacidén productos gque osten
ten una marca registrada sin congentimiento de su titular para

distinguir los mismos productos gue aquella proteja.

Poner en venta o en circulacién productos que osten
ten una marca registrada sin consentimiento de su titular pa-
ra distinguir similares productos que aguella proteja.

Poner en venta productos amparados por una marca --
parecida en grado de confusién u otra registrada para distin-

guir mismos wvroductos.

Poner 'en venta productos amparados pof una marca =-
parecida en grado de confusidén a otra registrada para distin-

guir similares productos.

Poner en venta productos protegidos por una marca -

registrada habidndolos alterado.

Ofrecer en venta o poner en circulacidn productos -
protegidos por una marca registrada, después de haber alte--

rado, sustituido o suprimigo parcial o totalmente ésta.
JURTSPRUDENCIA LXXIV (VEASE £AG.385)
Usar una marca parecida en grado de confusidén a ---

otra registrada, después de gue la sancidn impuesta conforme-
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a 1la fraccién IT del articulo 210, haya guedado firme.
JURISPRUDENCIA LXXV Y LXXVI (VEASE PAGs., 387 vy 538)

En Marcas de Servicios.

Ofrecimiento de servicios amparados por una marca -

registrada por un tercero.

Ofrecimiento de servicios al amparo de una marca --
que sea imitacidn de otra registrada para distinguir los mis-

mos serviclios.

Ofrecimiento de servicios amparados por una marca -
que sea imitacidn de otra registrada para distinguir servicios

similares." (43) JURISPRUDENCIA LXXVII (VEASE PAG.389)

A los reponsables de cualruiera de los delitos an-
teriormente mencionados se le impondrd una sangidn - - - - --
<~ de dos a seis aflos de prisidén v de cien a diez nil veces el

salario minimo genrral vigente en el Distrito Federal

Los elemontos materiales que debe reunir el tipo --

legal de estos delitos son los siguientes:

a) Existencia de una marc: legalmente reqgistrada. -
b) Que 1la marca leogalmente registrada tenga un tiw
tular o <duefio legftimo.

c) Oue el registro de la marca este vigente.

d) Que exista2 vna marca iqual o imitadora de la ---~

(43). RANGEL Medina,David,"La Proteccién Penal de la Propiedad Industrial®
ob. cit. pég. 138,



legalmente registrada.
legalmente registrada.
e) En el caso de la imitacidén, gue esta sea tat que
consideradas en conjunto las dos marcas © por los--
elementos que se hayan reservado, puedan confundir-
se.
£} Que la marca reproducida o la marca imitadora se
"aplique @ wercancias Similares a las gue ampara la -
marca registrada.
g) Oue la marca idéntica o imitadora se aplique a -
dichos articulos, sin consentimicento del duefio de -

la reproduccidn o imitada.” (%) JURISPRUDENCIA LXXVI1H1
(veAse pRc. 391)

Como podrd ohservarsa, los delitos a que se ha he-

cho mencidn tienen como caracteristica general la imitacidn,-~

por Lo gue es necesario, astal.lecer serie de reglas -----
a observar,para estar ¢n condiciones de formarse un juicio,---
con la finalidad de determinar la imitacidn de las marcas,---

dichas reglas son las siguientes:

"la. Es a las semejanzas y no 3 las diferencias a lo
que se debe atender para determinar si hav initacién.
2a. La apreciacidn de las dos marcas dobe resultar de
su examen sucesivo v no dei simultdneo.
3a. Para resclver técnicamente si una marca es imi-
tacién de otra legalmente registrada, ambas, ———
deben ser consideradas en su conjunto, teniendo en-
cuenta todos los elementos que las constiiuyen y --
los que hayan sido reservados.
4a. La comparacidén de las marcas en conflicto debe=-
ser hecha precisamente entre ellas y no entre los -

productos.” (45) JURTSPRUDERCIA LXXIX/LXXX)LXXX]
(vEASE PAGS. 392 A 394)

(46). RANGEL Medina,David, Princ¢ipios fundamentales para --
juzgar la imitacibn de Marcas , Revista Mexicana de la Pro--

piedad Industrial y Artistica, afic IV, Jul-Dic,Ndm.6,pp. 244, -
245,256.
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F. NOMBRE COMERCIAL.

Se contempla delito dentro de esta figura de ---—--
Propiedad Industrial, el usar dentro de la zona geografica --
gue abarque la clientela efectiva, un nombre comercial igual-
a otro que ya éste sicondo usado por un terceroc para amparar,
un cstablecimiente industrial, comercial o de servicio, del

mismo giro.

Imponiéndose por la comisién del mismo, una sancidn

de dos a seis afios de prisidn.

Los elementos de ia descripcibédn del tipo legal -—---

son 1os siguientes:

a) L2 existencia de un nombre comercial

b) La existencia de un establecimiento que ostente-
diche nombre.

c) Que ¢l nombre comercial usado en el estableci—--
miento tanga un titular o duefio legitimo.

d) Que cxizta otro nombre comarcial idéntico al —--
que venia usindose con anterioridad por su titular.
e) Que exista un establecimivnto del mismo giro co-
mercial que se identifica con el mismo nombre que -l
del primer usuario.

f) Que el nomhre comercial idéntico se aplique al -
establecimiento de actividad similar sin consenti--
miento de guien primero lo ha venido usando,

g) Que ambos establecimientos se encuentren ublica--
dos en el Ambito de la esfera de la clientela de --

quien primero lo adoptd."(46)

( 16) . RANGEL Medina, David,"La Proteccidén Panal de la Propiedad Industrial®

ob. cit. pig. 141.
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G. AVISO COMERCIAL.

La Ley de Invenciones y Marcas no contempla en sus-
articulos 210 ni 211, infraccidén o delito alguno, por que uni
camente podrd imponerse las sanciones relativas a la competen
cia desleal y las sanciones que a ésta correspondan, dejéndola
desprotegida, contra presuntuos responsables en la usurpazidn-

del mismo, aln cuando ésta parcce un tanto dificil de suceder.
. DENOMINACION DE ORIGEN.

La Ley de Invenciones y Marcas no contempla algdn -
acto u omigidn constitutivos de delito, por lo que-de 10 ex--
puesto unicamente se protege por el uso sin autorizacibn.y --
dentro de los presupuestos para infracciones, por lo que al--

parecer hay una parcial desproteccién del mismo e¢n la Ley.

" La ratio de la tutela penal en esta clase de deli
tos en la lesidn a los interesecs industriales y comerciales -
emanan de las Patentes, Jertificados de Invencidn, Pegi:tros-
de Modelos, Dibujos Industriales v Marcas, Denominacibn de --
Origen y Avisos y Nombres Comerciales, y evitar de esta for-
ma, la competencia desleal que implica el uso antijurfdico --
de los derechos de otro. Los objetos tutélados en esos deli--
tos no son en si, las Patentes, los Certificados de Invencidn,
los Registros de Modelos, Dibujos 'ndustriales vy Marcas,Deno-
minaciones de Origen, Avisos y Nombres comerciales, sino las-
creaciones industriales y las ideas comerciales que encie---

rran." (47)

(47). JIMENEZ Huerta, Mario, "La Tutela Penal del Patrimonio"
“Derecho Penal Mexicano" Tomo IV, Porrfla S.A. 6a.Ed. Méx.1986.
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Por 1o que los delitos a que nos referimos, presu--
ponen la intencionalidad en la comisidn de éstos, por lo gue
en estos casos no cabe la tentativa, sino que debe tratarse -

de hechos congsumados.

Reiteramos que para poder ejercitar la accidn penal
deberd obtenerse previamente la declaracidén que en relacidn --
con el delito de que se trate formule. la Secofi, por lo que -
el procedimiento para obtener la declaracidn por parte de ----
dicha Secrrntaria es el mismo que se detalla eon el apartado A.
de la presente exposicidn, on la cual la resolucidn deheri -
ser dnicamente desde up punto de vista técrico, Sin prejuzgar-

sobre las acciones civiles o penales gue procedan, asi como

tampoco deberd seiialar « los probables responsahles, ésta--
resolucidn una vez que ha causado estado se hard del conoci
miento de 1a Procuraduria rederal de ia Rapiblivn, para ---

ejercer la accidn penal, ya gue sin dicho requisito previo-
de procedibilidad no es procaedente accidn alguns va sea ---

civil o penal.

De igual forma no procedeci acciédn alguna si los =

productos amparados por la Patente o llevan la indicacibn de
ser patentados v el niimero de 11 misma, o si cuando la Paten-
te estuvicra en trimite no hubiera portado la leyenda de pa--

tente en trimite para al otorgamicnto de és

vader stercar -
las acciones procedentes, por lo que respeckta 2 las marcas -
estard imposibilitado su titular a ejercitar las acciones ---
procedentes si los productos amgarados por dcta no ostenton=
1a leyenda marca reqistrada, =-u abreviatura o sus siglas, --
hasta en tanto no se subsane dicha omisidn, en cuanto a los-
Certificados de Invencidn, Nombre Comercial, Avisc Comercial

y Denominacidn de Origen.

Cabe mencionar que para conocer de es5tos delitos -
serdn competentes los tribunales del fuero federal, sin embay
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go, cuando la comisidn del delito afecte solo intereses parti
culares, podran conocer a eleccién del promovente los tribuna

les del fuero comiin.

Por @itimo, y en relacidn a las infracciones y de-
litos motivo del presente capitulo, podran ejorcerse acciones
civiles para 1la reparacién y el pago de dafies y perjuicios --
gque hublese sufrido 2] titular del derecho de propiedad indug
trial, independientemente de las uanciones penales e infrac--
ciones administrativas a que se hubiese hecho acreedor el res
ponsable en la comisién de los delitos ¢ infracciones, lo an-
terior encuentra su fundamento en el articulo 1910 del COdi--
go Civil para el Distrito Federal, en materia com@n y para --

toda la Replblica en materia federal.

Por 1o que respecta al procedimiento a seguir en 1a
accidn penal, no se describird éstg por no ser un procvedimien
to exclusivo a seguir dentro de las figuras juridicas protegi
das por el Derecho de Propiedad Industrial, pcr lo que dnica-
mente presentamos un cuadro explicativo de las principales ~-

etapas de este procedimiento.
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CONCLUSIONES.

1. El luengo procedimiento para la obtencidn de la
patente de invencidn, constituye un perjuicio para et solici
tante de la misma, en virtud de que no podrd ejercitar accidn
alguna contra terceros infractores o usurpadores en tanto no
obtenga el titulo de patente que ampare la proteccién del --

mismo .,

2. La Tey de Invenciones y Marcas, confiere a la =~
autoridad encargada de expedir ol registro y ohservar la con
servacidn de las diversas figuras juridicas reguladas por --
dicho ordenamientn legal, la facultad discrecional de deci--~
sién en diferentes etapas para la adquisicidn v conservacidn
de los derechos de exclusividad tanto de las creaciones irn--
dustriales nuevas, como en los signos distintivos, por lo --
gque serd necesarlio, que obre con juicio justos o imparciales

con el fin de evitar resoluciones arbitrarias.

3. E1 Reglamento de la Loy de Invenciones y Marcas
en un exceso de renqulacidn, obliga a la inscripeidn y aprobha
cidén de los artos, convenios y contratos que contengan la --
cesibédn o autorizacidn de uso o explotacidn, on o) Ragistro -
Nacional de Transferencia de Tecnologia, do todas lag figu -
ras juridicas regquladus por la Ley y el Reglamento a que nos
referimos, sin embargo, la Ley sobre el Cantrol y Registro -
de la Transferencia de Tecnologia y el Uso y Exnlotacidn de
Patentes y Marcas, contempla pars su ingeripeidn dnicamente
a algunas de estas figuras, sin extenderse a todas las impli

cadas.

4. Por 1o gque respecta a 1a inscripcidn de las 1i-
cencias de explotacidn en el Registro Nacional de Transferen
cia de Tecnologia, cabe sefialar gue actualmente no hay res--
triccién alguna para efectuarlia, por lo que se considera gque

existe una desregularcidn en este aspecto por la Ley sobre el



269

Control y Registro de la Transferencia de Tecunologfa y el Usc
y Explotacidn de Patentes y Marcas, en virtud de que para cada
causa de negativa de inscripeibn por parte del Registro la Ley
contempla excepciones, sin embargo, y en 105 casos en qus pa-
ra alguna causal de negativa no regule alguna excepcidn, la -
propia Ley, otorga al Registro la facultad discrecional de --
inscribirle si el contrato trae alguno de los heneficios que

contempla en Reglamento de la Ley a que nos referimos, obli-

gandolo a comprobar dichos heneficios, en un plazo de tres -

afios; sin embargo, aun y cuando no los comprobaren la sancidn
no es la cancelacidn de la inscripcidn, sino simplemente una-

de tipo econdmico.

5. La accién de nulidad de la patente de invencién
no prescribe, por 1o que se podri intentar en cualguiecr tiem
po, asi, una vez que se ha decrotado dsta, se entenderd como
que nunca existid tanto para el promovente como para cual- -
guier interesado en la explotacidn de la invencidn amparada-

por aquélla.

6. La caducidad de las patentes de invencidn por -
falta de pago de anualidad, no denhe considerarse como una ca
ducidad absoluta de la misma, en virtud de gue el Reylamento
de la Ley de Invenciones y Marcas prevé la figqura de la reha
bilitacién de la patente, por 1o +jue aun cunando el titular -
de ésta no cubra a tiempo ¢l pago de las anualidades y la Se
cretaria de Comoreio y Fomento Industrial decrete 1a caduci-
dad el titular podrd recobrar las privilegios gus 1z patente
le confiere, invocando la figura antes mengionadn dentro del
plazo sefialada por el Reglamento y cumpliendo los requisitos
que dicho ordenamiento legal le indigue.

7. Dentro de las causales de nulidad que prevé la-
L2y de Invenciocnes y Marcas, se encuentra la que sefiala que-
serd nula la patente cuando durante el trimite se hubiera --

incurrido en abandono de la solicitud, sin embargo no estamos



270

de acuerdo con dicha estipulacién, cun virtud de gue considoeyn
mos gue si se incurrié en abandono de la solicitud durante el
trdmite, debe tenerse en el entendido de que no se otorgo la-
patente, consecuentemente no se puede nulificar 10 gue no se-

ha concedido.

8. La caducidad por la no explotacién de 1la Paten--
te, resulta prdcticamente imposible de operar, en virtud de -
gue alin cuando ne se hava iniciado la explotacidn de ésta -~~~
en el plazo de tres aflos contados a partir de la fecha de su-
expedicidn, no comprobado dentro de los dos meses siguientes-
al inicio de esta situwacidn y hubiesen transcurrido dos afios-
de haber concedids la primer licencia obligatoria, no caduca-
rd la patente si el titular de la misma comprueba que la esta
explotando en términons de Ley, por 1o Jue esta causa, sdlo --
operara de un mode absoluto, sb6lo por nogligencia del duefio—-
de la misma o por falta de interes en la conservacién del mo-
nopolio de explotacidén que la Patente de Invencibdn le confie-

re.

A9. El Certificado de Invencidn ademds de la no ---
comprobacién de la explotacidn y el pago de regalias, no ~---
ofrece ninguna prerrogativa especial al inventor para motlivar
su ingenio en invencicnes protegibles por ésta figura por lo-
que no es de considerarse gue un solicitante de una Patente -
de Invencién solicite ila proteccidn de un Certificado de In--
vencién, cuando ésta le ofrece menores prerrogativas que la-
Patente de Invencidn.

10. La cesidén de una Marca o Patentc de Invencidn -
cuando estd en tramite su registro, no debe considerarse como
una cesidén, en virtud de tratarse de una expectativa de--
derecho, por 1o que el derecho ain no existe;consecuentemen--
te no se puede ceder lo inexistente, aun cuando &ste pudiera-

llegar a existir, por lo que en esta situaecldén no puede ha---



271

blarse de la cesidn de la patente de invencién o marca sino--

de un cambio de solicitante de la misma.

11. La levenda obligatoria "Hecho en México" para -
productos con marca vegistrada o no, debmria extenderse su --
obligatoriedad a todos los productos ostenteh marca O N0 —-—-
en virtud de que esta medida svitaria el inducir al enga-
fio al consumidor de pretender expender productos nacicnales -

como de fabricacidn extranjera.

12. De las formas sefialadas por la Ley de Iuvencio-
nes y Marcas para cancelar el registro de usuario autorizado-
estd la consistente en cancelar dicha inscripcidén cuando to -
soliciten conjuntamente el titular y el usuario, sin emhargo-
consideramos estapoco operante, en virtud de gue si el uso --
de determinada marca, aporta considerables beneficios al usua
rio, no es factible que concurra con el titular de la Marca--

a cancelar su registro de usuario autorizado.

13. La proteccion del nombre comércial comprende la—
zona deografica que abarca la clientela efectiva, sin embargo
en la praclica resulta dificil de probar, aunado a est0 se--
suman el tomar en cucnta la difusidn del nombre y ia posibili
dad de gue Su uso por un tercero induzca a error a los consu-
midores, conceptos que ademds de complicados de probar, no --
permiten determinar con exactitud el margen de proteccidn ---
que esta figura juridica brinda al establecimiento industrial

o comercial a que se aplique.

14. Es por cuanto a lo expresado en el punto ante--
rior por 1o gue consideramos que la marca de servicio repre--
senta una mejor opcidn, para proteger la denominacidén de un -
determinado establecimiento, en comparacidn con la gue brinda
el Nombre Comercial, en virtud de que este (ltimo, solo esta-

bece la buena fe en la adopcidn, sin embargo la marca de ser-



272

vicios tiene un margen mds amplio de proteccidn al extenderse
por todo el territorio nacional e incluso la Ley de Invencio=-
nes y Marcas la regula con mis amplitud en cuanto a las in---
fracciones y delitos gque pudicsen cometer en perjuicio del --
titular de la marca en comparacidn con la gue hace para la -

proteccidn del nombre comercial.

15. La declaracién técnica de usurpacidn o inva----
sién de derechos de las figuras juridicas objeto deo nuostro -
estudio, que al respecto emite la Sccretaria de Comcrcio y --
Fomento Industrial como regquisito previo de procedihilidad -
para ejercitar la accién penal , no produce efectos de cosa -
juzgada, en virtud de que depoendiendo de las pruebas ofreci--
das y la valoracibn que se haga de las mismas, se puede dic--

tar una sentencia condenatoria o la absolutoria al invasor.

16. Los infractores y usurpadores de cualesqiiera de-
los derechos proteglidos por la Propiedad Industrial son --—---
sancionados con multas y sanciones que pueden consistir en --
clausuras temporales, .clausuras definitivas, arrestos adminis
trativos y en el caso de la invasidn o usurpacidn penas cor--
porales.

17. Para el ejercicio de la accidn penal por cuan-
to corresponde a la comisién de los delitos previstos en el -
articulo 211 de 1a Ley de Invenciones y Marcas se considera -
gque el requisito previo de procedibilidad, lejos de ser un --
medio coadyuvante para la pronta resolucidn en el juicio del-
orden penal, es un obsticulo,en virtud de los embarazosos -w==-
trimites administrativos y judiciales, por reallzar, por lo ~
que en este caso no se podria hablar de una justicia pronta -
y expedita. Por consiguiente, es aconsejable suprimir dicho -
regquisito establecido por la Ley de Invenciones y Marcas.
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JURISPRUDENCIA 1

MARCAS INDUSTRIALES. CONVENCION DE LA UNION DE PARIS.

NugsTro PAfS HA CUMPLIDO CON LA DISPOSICION DEL -
articuLo 10 s1s oe La Comvencidn pe Unidn pe Paris,
AL EXPEDIR LA LEY DE PROPIEDAD luDUSTRIAL: ¥ NOD CO-
RRESPONDE A LOS JUECES DE DISTRITO CUMFLIMENTAR ESA
COMVENCTION INTERNMACIONAL, SINO SOLAMENTE EXAHINAR -
LAS VIOLACIONES COMSTITUCICHALES RECLAMADAS EN LA -
DEMANDA DE GARANTIAS, SURGIDAS CON MOTIVO DE LA --
APLICACION DE LA LEY MENCIONADA,

SexTa Eroca, TeErcera ParTe: Vou. II, piAc. 79.
A.R. 6190/56
DEsTILERTA FRANCESA, S DE R.L.. 5 VOTOS.
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JURISPRUDENCIA 11

CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL, TIENE CATESORIA DE
LEY SUPREFA.

CoMo el CONVENIO DE PARIS DE 31 DE OCTUBRE DE 1953

“ARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL., FUE

APROBADO POR LA CAMARA DE SENADORES., Y SE EXPIDIG~

EL DECRETO PROMULGATORIO CORRESPOMNDIENTE (DIARIO -

OFICIAL DE LA FEDERACION DE 31 DE DICIEMBRE DE 19-

62), DEBE ESTIMARSE QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTI
cuLo 133 pE LA ConsTITUCIOM GENERAL DE LA REPUBLI-

CA TIENE CATEGORTA DE LEY SUPREMA DE LA UNIONM, POR

LO CUAL LAS AUTORIDADES COMPETENTES ESTAN OBLIGADAS
A ACATARLO Y, EN CONSECUENCIA A PROTEGER LEGALMENTE
MEDIANTE SU REGISTRO., LAS MARCAS DE SERVICIO,

SEPTIMA EPOCA, TERCERA FARTE:

VoL. 72, PAG, 23. DENUNCIA EN CONTRADICCION DE TESIS.
VARIOS 329/71.

TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA -
ADMINISTRATIVA DEL PrIMER CIRCUITO. 5 vOTOS.

ESTA TESIS APARECIO PUBLICADA, CON EL NUMERD 421,
EN EL APENDICE 1917-1985, TERCERA PARTE, pAgc. 751.
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JURTSPRUDENCTA 1¥1

THVENCIONES Y MARCAS, EL CONVENIO DE LA UNION DE PARIS PARA
LA PROTECCTOHM DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL NO ES DE
RANGO SHPERIOR A LA LEY DE.

EL convento pe LA unidy peE Paris 7aRA LA PROTECCION
DE LA PROPIEDAD INDUSTIAL, CELEBRADO POR EL PRESIDEN
TE DE LA REPUBLICAR Y RATIFICADO POR EL SENADO. MO -~
TIENE UN RANGO SUPERIOR A LA LEY DE [NVENCIONES Y -~
MARCAS, SINO QUE LA JERARQUIA BDE AMBOS ORDENAMIENTOS
ES LA MISHA, YA oUE EL ARTICULD 133 CORSTITHCIOHAL--
NO ESTABLECE PREFERENCIA ALGUNA ENTRE LAS LEYES DEL™
CONGRESD DE LA UINIGN QUE EMANEN ©F ELLA Y LOS TRATA-
DOS QUE ESTeH DE ACHERDD COM LA MISMA, CELERTADOS Y
GUE SE CELEBREN POR EL PRESIDENTE & LA REPOBLICA -
COY APROBACION DEL SENADO, PUESTO QUE EL APUNTADO -
DISPOSITIVO NG PROPUSTA LA TESIS DE LA SUPREMACIA -
DEL DERECHO INTFRNACIONHAL SOBRE EL DERECHD IHNTERNO-
SIND GUE ADOPTA LA REGLA DE OUE EL DERECHO INTERNA-
CIONAL E5 PARTE DEL MACIONAL, Y SI BIEN RECONGCE LA
FUERZA OBLIGATORIA DE LOS TRATADOS, %0 DA A ESTOS -
UN RANGO SUPERIOR A LAS LEYES DEL UONGRESO DE LA -~
UNiGn EMANADAS DE LA COnNsTITHCION FEDERAL.

FUENTE. COLEGIADOS
PAGINA, 101
voLTomMo.151 - 156
EPOcA. TA.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.
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Amearo EN ReEvVISION 256/81 - C.H, BOEHRINGER SOHN. -
9 pg JurLto pe 1981 - UNANIMIDAD DE VDTDS. - PONENTE
GenArRO Davip GONGORA PIMENTEL.

SOSTIENEN LA MISMA TESIS:
Amparo £8 rREVISION 268/81 - JOSE ERNESTO MATSUMOTO
MATsUY. - 14 pe JuLio pE 1981 - UNAMIMIDAD DE vOTOS
PONENTE: SAMUEL HERNANDEZ VIAZCAN.

AMPARO EN REVISION 160/81 - NATIONAL RESEARCH DEVE--
LOPMENT CORPORATION.- 16 DE JuL10 pE 1981 ~ unANIMI-
DAD DE VOTOS.
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JURISPRUDENCIA TV

INTERNACIONAL, THCOMPETENCIA DEL PLENO DE LA SUPRE-

MA CORTE DE JUSTICIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE --

REVISION CUAHDO SE TRATA DE UN PROBLEMA DE OPCSICION
ENTRE ONA LcY Y UN.  CONVENIC BE PARIS Y LEY DE [h-
VENCIONES Y MARCAS ).

S1 EL PROBLEMA A RESOLVER EN LA SEGUMNDA INSTANCIA -
SE REFTERE A LA CONTRADICCION QUE, SEGUN LA GUEJOSA
EXISTE ENTRE LA LEY DE luvinclonss v marcas v EL Coy
vENID DE PAris PARA LA Proteccidn pe LA Prorienap [n-
DUSTRIAL, SE IMPONE CONCLUIR JUE 40 SE £STA ANTE UN -
PROBLEMA DE IMCOMSTITUCIONALIDAD DE LEYES PROPIAMEN-
TE DICHO, SINO DE OPOSICION DE LEYES GQUE COMPETE €O-
NOCER EN REVISION A UN TRIBUNAL COLEGIARG. NO OBSTAN
TE OUE SE ADUZCA YIOLACIOH A L9s asTicuLo 14 v 16 -~
CONSTITUCIONALES: PUES ELLO DERE ENTENDERSE. EN TODO
CASO, COMO UNA YIOLACION €8 VIA DE CONSECUENCIA. PoR
TANTO. 51 NO SE RECLAMA UNA YIOLACION DIRECTA A LA -
CowsTITUCION, ES EVIDENTE QUE ESTE TRIBUNAL PLEND RE
SULTA INCOMPETENTE PARA CONDCER DEL RECURSD DE QUE -
SE TRATA.

FUENTE. PLENO
PAGINA. 148
voLToM0.199-204
EPOCA  .7A.

Auparo €N REVISION 7532/81. DEsA 1nDuSTRIES.InC. 15
pe MAarRzO DE 1983. lnantmipap pE 18 voTos.

SEPTIMA EPOCA. VOLUMENES 169-17H4, PRIMERA PARTE, - -
PAG.107.
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AmPARO EN REVISION 4582/82. Harry J. Firarp. Unawri-
Mioab pe 19 vortos.

SErTIMA EPOCA. vOLUMENES 160-174, PRIMERA PARTE. --
PAG.107.

AMPARO EN REvISIOn 430/83. Darrt.lupusTries Iwc. Uwa-
NImMiDAD DE 15 voTos.

SEpTIMA EPOCA, vOLUMENES 1G35-198, PRIMERA PARTE, --
PAG.103.

AMPARO EN REVISION 3716/83, Desa ImpustrRies Inc. Una
MiMiDAD DE 16 voTos.

SéeTima Epoca. voLumenes 199-204. PRIMERA PARTE, --
PAG.119.

AMPARO EN REVISION 8887/83. AMP INCORPORATED. lNANI-
M1pAD DE 19 voTos.

SEpTiMA Eroca, vorumeNnes 199-204, PRIMERA PARTE,
PAG.113.
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JURTSPRUDENCIA ¥

PATENTES DE INVENCION. FORMALIDADES EH LOS ESCRITOS PARA SU
REIVINDICACION,

SI EL PROBLEMA EN EL CASO CONSISTE EN RESOLVER ST LA
PARTE QUEJOSA, EN SU ESCRITO DE REIVINDICAGION DE --
PATENTE DE INVENTO, INCURRIG EN DISGRESIONES O NO;
ES DECIR, SI S$E PUEDE :CONSIDERAR COMO DISGRESION
UNA ALUSION A UNOS OFICIOS QUE HACE LA QUEJOSA EN
S ESCRITO DE REIVINDICACION, DEBE DECIRSE QUE S1 LA
MENCION DE LOS OFICIOS EN £L ESCRITO DE REFERENCTA
HO ENTRA A FORMAR PARTE DE LO QUE ES PROPIAMENTE EL -
CAPITULD DE NOVEDAD DE LA PATENTE, SINO QUE PUEDE-
DECIRSE ., QUE SE TRATA DE PUNTOS DE FORMA DE UHA -~
PROMOCIAN QUE NO DESVIRTUAN DICHO CAPITULO DE NOVEDAD
NO EXISTE LA DISGRESION) POR OTRA “ARTE, DE LOS PRE-
CEPTOS LEGALES APLICABLES NG SE DESPRENDE QUE EN ES~
CRITOS CcOMO EL DE QUE SE TRATA, N0 PUEDA HACERSE

A OFICIOS COMO APORTACION DE DATOS PARA SABER
DE GUE ASUNTO SE TRATA, CLARO GUE SIN QUEDAR COMPREN
DIDOS DEMTRO DEL CAPITULO PROPIAMENTE DE NOVEDAD.

FUSHTE. COLEGIADOS
PAGINA, 51
voLTomMe. 30
EPOCA. 7A.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

AMPARO EN REVISION RA-737/70 - MOTO INYECTARES MODER
NOS,» S.A.. 2 DE JUNIO DE 1971~ UNANIMIDAD DE VOTOS.
PONENTE: ABeLARDO Vazouez Cruz.



283

JURTSPRUBENCIA Vi

PATENTES DE INVENCION, MODIFICACION EN LAS.

ST BIEM ES CIERTO QUE DE COHFORMIDAD COU EL ARTECULD
34 pelL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROPIEDAD INMDUSTRIAL
CORRESPONDE A LAS SESPONSABLES LA FACULTAD DE CONSL
DERAR O NO ESENCIALES CLAS MODIFICACIONES QUE SE s0-
LICITEN RESPECTO A LA CONCESION DE PATENTES. DE COH
FORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTIicuLo 16 cong
TITUCIONAL) EN EL SENTIDO DE QUE LA AUTORIDAD ADMI-
NISTRATIVA DEBE SENALAR COGN TODA CLARIDAD EL MOTIVO
POR EL QUE ESTIME GUE LO PRETENDIDO POR EL SOLICI--
TANTE IMPLIQUE UNA MODIFICACION ESENCIAL AL [NVENTO.

SEXTA Eroca, TERCERA Parte: VOL.LXxV, @AG.57.
A.R.3768/673,
Tve Birussury Cowpany. UnaniMIDAD DE 4 vDTOS.
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JURISPRUDENCIA VII

PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE REPOSICION DE DOCUMENTOS
RELATIVA A.

PARA HACER CORRECTA APLICACION DEL INCISO £ DE LA --
FRACCION I DEL ARTICcuLo 1RO. DEL DECRETO DE 15 pE --
NOVIEMBRE DE 1961 QUE ESTABLECE LA TARIFA PARA EL CQ
BRO DE DERECHO3 RELATIVOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:
NO DEBEN COMDICIOMARSE LOS DERECHOS DE REVISION GUE
CAUSA CADA REPOSICION DE DOCUMENTOS. A GUE LA AUTO-
RIDAD ADMINISTRATIVA HAYA PRACTICADD PREVIAMEHTE LOS
EXAMENES DE PATENTABILIDAD Y DE HNOVEDAD PREVISTOS --
POR LOS ARTICULDS 24, 25 ¥ 26 DE LA LEY BE PEGPLEDAD
INDUSTRIAL, DE ACUERDO CON EL INCISO A DE LA FRACCION
1, DE LA TARIFA PARA EL COBRO DE DERECHOS DE EXAMEN-
“ SE CAUSAN AL PRESENTAR LA SOLICITUD, LA CUAL NOQ ~--
SERA ESTUDIADA HASTA QUE SEAN CUBIERTOS”! DE MANERA
QUE €S EL HECHO DE  PRESENTACION DE LA SOLICITUD -~
LA CAUSA DETERMINANTE DE LOS DERECHOS DE SU EXAMERN
AN ESTIMANDO A £STE EN TODA LA EXTEMSION QUE ABAR-
QUEN LOS DIVERSDS REQUISITOS DE FORMA LEGAL Y REGLA
MENTARIAMENTE, AL EXAMEN PREVIO ENTRE LAS PATENTES -
NACTONALES SIMILARES Y ORDINARIO 0f MOVEDAD (ARTS. -
24, 25 v 26 DE LA LEY CITADA) . EL INCISO E) DE LA --
FRACCIGN I DE LA MISMA TARIFA. PREVE UN CONCERTO DI-
FERENTE AL DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD, AL DE --
PRESENTACION DE LA SOLICITUD, AL PRESCRIBIR LOS DERE
CHOS DE REVISION QUE SE CAUSAN POR " CADA REPOSICION
DE DOCUMENTOS”, SIN CONDICIONAR SU PAGO EN ABSOLUTO,
NI A LOS EXAMENES DE PATENTABILIDAD Y DE NOVEDAD, NI
SIQUIERA A QUE SE HAYA CONSUMADO EL SIMPLE ESTUDIO
DE LA SOLICITUD. DE TODO LO CUAL. CLARAMENTE SE AD-~
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VIERTE QUE SON DOS HECHNS DISTINTOS LOS DETERMINAN-
TES DE DOS DIVERSAS PRESTACIONES: UNOS SON DERECHOS
DE EXAMEN GQUE SE CAUSAN AL PRESENTAR LA SOLICITUD Y
OTROS LOS DE REVISION GQUE SE ORIGINAN POR CADA REPQ
SICION DE DOCUMENTOS.

FUENTE. ADMINISTRATIVA

PAGINA. 20
voLToMO . LXXX1X
EPOCA. BA.

Aupapro EN REVISION 900/63. N.V.

PHARMACETUISCHE v/H BROCADES STHEEMAN AWD PHARMACIA.
6 pe movieMer:e DE 1964, ynamisicap pe L voTos.
PONENTE: JORGE IRARRITU.

SOSTIENEN LA MISMA TESIS:

AMPARO EN REVISION 1754/63. J.R. GeEtgy, S.A.

b pe nNovIEMBRE DE 1964, unamimMiDAD DE 4§ voTOS.
PONENTE: JORGE I1fARRITU.

AMPARO EN REVISION 7149/63, POLYMER CORPCRATION LI-
MITED. 19 PE NOVIEMBRE pE 19B4. unaniMiDAD DE 4 voTOS
PONENTE: JORGE IRARRITU.
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JURTSPRUDENCIA VIII

PATENTES Y MARCAS. DECLARACION OFICIAL DE ABAHDONO.
IMPROCEDENCTA.

NO PROCEDE HACER EFECTIVO AL APERCIBIMIENTO DECRETA
DO PCOR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Y DECLARAR ABAN-
DONADA LA SOLICITUD DE PATENTE., CON APOYD EM LOS AR
TicuLos 29 v 30 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRLAL
CUANDO LA PARTE INTERESADA TRATA DE SATISFACER LOS ~
REQUISITOS COLICITADOS POR DICHA AUTORICAD: Y POR --
ELLO NO EXISTE CONSENTIMIENTD TACITO o EibRESO POR -
PARTE DEL IMTERESADO, PARA QUE, CON BASF EM EL:. SE -
CONSIDERE ABANDONADA SUI SOLICITUD DE PATENTE., PUES -
TRATO DE UMPLIMENTAR LO QUE SE LE 30LICITO. TERCER -
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRL
MER CIRCUITO.

FUENTE.COLEGIADCS
SECCION.JURTSPRUDENCIA
NUMTESTS. 3
APENDICE.1985

pAGiNA. 56

voLtomo. Vi

SEPTIMA EPOCA, SEXTA PARTE;

VorL. 63 PAG.52 A.R. 633/73 PENWALT CORPORATION.
UNANIMIDAD DE VOTOS. )

VoL.b4 pAc.67 A.rR. 760/73 POLAROID CORPORATION.
UNANIMIDAD DE VOTOS.

VorL.67 pAG.65 A.R. 299/74 SEMPERIT OSTERREICHSCH
AMERIKANTSGHE GUMMIWERKE AKTIEGESELCHAFT. UNANIMIDAD
DE VOTOS.
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VoL. 67 PA6.65 A.R. 356/74 p.p. G. IHDUSTRIES
1HC. UNANIMIDAD DE VOTOS,

Vour. 68 PAG.52 aA.R. 309/78 SANDGZ PATENS LIMITED.
UNANIMIDAD DF VOTOS.
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JURISPRUDENCIA IX

PATENTE., ABANDONO DE SOLICITUD DE. ACTO DERIVADO DE OTRO .-
CONSENTIDO.

DEBE CONSIDERARSE COMO DERIVADO DE ACTO CONSENTIDO
EL QUE TIENE POR ABANDONADA LA SOLICITUD DE PATENTE,
QUE ES CONSECUENCIA DEL APERCIBIMIENTO HEHO QUEJOSO
AL COMPARECER ANTE LA DIRecciOn DE LA PrRoPIEDAD =---
INDUSTRTAL BE QUE EN CASO DE NO SATISFACER LOS RE--
QUISITOS 2UE SE LE INDICAN, EN EL PLAZO IMPRORROGA-
BLE QUE SE LE CONCEDE AL RESPECTO, COMPRENDIENDG LOS
DOS TERMINDS A SUE SE REFIEREY LOS ARTIicuLas 29 v 32
pE LA LEv b LA ProPIEDnAaD IHDUSTRIAL, SE TENDRA POR-
ABANDONADA LA SOLICITUD DE QUE SE TRATAG Y NQ CONS -
TANDO QUE EL QUEJOSO SE I1NCONFQRMA £ IMPUGHA CPORTU-
NAMENTE DICHO APERCIBIMIENTO, EL M1540 QUEDA FIRMA, -
POR LO GUE AL MO DARSE CUMPLIMIENTO EM SU TERMINO A
LOS REQUISITOS EXIGIDOS, PRODUCE SUS EFECTAS.

SExTta Eroca, Tercera PaRTE:

VoL. cxxxr1i, rAs,86. a.n. 2086/68.

CoMPAGNIE FRANCAISE THOMPSON HousSTON. UNANIMIDAD -

DE 4§ voToOs.

VoL, cxxxtrt, PAg.86. a.r. 2296/68. DrmensionaL RESEARCH
CorporATION UNANIMIDAD DE 4 vOTOS.

VoL.cxxx1v, PAG.59. A.rR.3304/68., MoTOoRES v APARATOS
EtEcTRICOS. 5 voTOs.

VoL, cxxxiv. pAc. 59, a.r.3264/68.F.m.v. CORPORATION,
Unantmipap pe 4 vorvos.

VoL. cxxx1v. PA6.59. a.r. 2284/68. THe UpJoHn
Company. Unanimipap pe 4 vovos.

ESTA TESIS APARECIO PUBLICADA, con EL NUMEROQ 1uu,
EN EL APéEnpice 1917-1985,NOVENA PARTE, rAc.197.
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JURISPRUDENCTA X

AUTORTIDAD RESPONSABLE EN ASUNTOS DE LA PROPIEDAD IMDUSTRIAL.

CoMO YA LO RESOLVIG ESTA SALA EN EL TOCA 884/52/24.
EN LOS ASUNTOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ENH LOS GUE
LS RESOLUCION RECLAMADA, SE AFIRMA, PROVIENE DE LA -
SECRETARIA RE FcONOMIA, DEBE DE TENERSE COMO CORREC-
TAMENTE SENALAGO EL SECRETARIO DE RAMO, COMO LA AUTQ
RIDAD RESPONSABLE., POR SER EL TITULAR DE DICHA DEPEN
DENCIA SIH QUE 5EA HECESARIO SEFRALAR TAMBIEN COMO --
RESPONSABLE AL OFICIAL MAYOR, CUYA FUNCION SE REDUCE
A FIRMAR EL OFICIO EN QUE SE COMUMICA A LOS INTERESA
DOS LA RESOLUCION DE QUE SE TRATA.

SEcCIGn. INForme 1956
PAGINA. 23

JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR SMITH, KLINE & FRENCH
LABORATORIES, CONTRA ACTOS DEL SECRETARIO DE ECONOMIa
NACIOMAL Y DEL DIRECTOS GENERAL DE LA PROPIEDAD INDU3
TRIAL TOocA 1678/53/1a. FaLiLano €8 11 DE Judio pe 1956,
AMPARANDO, TOCA 884/0952/2A., SHARP Y DEHMO INCORPORA--
TED. FALLADO EL 2 DE OCTUBRF DE 1952. toca 5548/855/2a.
ELECTROIDEAL, S.A. FALLADO EL 14 pE Junro e 1956. -
AMPARANDO. TOCA 3166/956/2A. 6.D. SEARLE & CO

FALLADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1956. NEGANDO: TOCA -
6849/56/1A. SABING ROJAS JR. FALLADO EL lo. DE oCTU-
BRE DE 1950, AMPARANDO.
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SURTSPRUDENCIA X1

PATENTES, PROCEDEHCIA DE LA PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARD
RELATIVO A.

LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR S1 UN PRODUCTO. UNA
COMPOSICION, YN PROCEDIMIENTO, UN METODO, UNA FORMA
ETC) . ENTRATIAN NOVEDAD Y, POR LO MISMO. SI SOH PATEN
TABLES, SON CONSIDERACIONES DE ORDEN TECNICO: PERO
LA ADMISION Y CALIFICACISN DE LA PRUEBA PERICIAL -
POR EL JUEZ DE DISTRITO N0 PUGHA COM TAL PUNTD DE -
VISTA, PUES HABIDA CUENTA DE LO ASENTADO EN EL »A=-
RRAFO ANTERIOR Y DADO QUE EL JUEZ NO ES EXPERTO EY
ESTAS CUESTIONES T%CNICAS: ES PERTINENTE GUE CUAL-
QUTERA DE LAS PARTES PROMUEVA PRUEBA PERICIAL PARA
ILUSTRARLO, PROPORCIONANDOLE ELEMENTOS GQUE LE SIR-
VAN PARA ENJUICIAR LA RESOLUCION RECLAMADA A FIN DE
RESOLVER SOBRE LA CONSTITUCTONALIDAD O INCONSTITU--
CYONALIDAD, DE DICHA RESOLUCION, SEGUN GUE CONTENGA
0 NO UMA CORRECTA APL1CACION DE LOS PRECEPTOS DE -~
LEY DE LA MATERIA.

FUENTE. ADMINISTRATIVA

phGINAa. 28
voLToMo.CXX!
EPOCA. bA.

Avparo EN REVISION 5033/63. SCHLEGE LOCK COMPANY.
17 pe Jurto pe 1967. 5 voTos. PONENTE: JOSE RIVERA
Perez Campos
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JURESPRUDENCIA XI1

PATENTES DE INVENCION, NEGATIVA A UNA SOLICITUD DE. PROCE-
DENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARD CONTRA -
ACTOS DE LA SECRETARIA DE IHDUSTRIA Y COMERCIO.

S1 La SecreTaria pe IwpusTrRIA Y COMERCIO, AL RESOL-
VER EN SENTIDO NEGATIVO UNA SOLICITUD DE PATENTE DE
INVENCION, PRONUNCIA UMA RESOLUCIAY gMINENTEMENTE -~
TECNICA, DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO COf-
TRA ESA RESOLUCION £S PSOCEDENTE LA PRUEBA PERICIAL,
PUES LO CONTRARIO DARIA CATEGORIA DE INFALIBLE A LA
RESOLUCION TECNICA DE LA RESPONSABLE, YA QUE LA PRUE
BA PERICIAL. UNICA IDONEA PARA AUXILIAR AL JUEZ EN -
ESTE TIPO DE ASUNTOS, NO PODRIiA ADMITIRSE: DEJANDO-
AL QUEJOSO EN ESTADO DE INDEFENSION.;

SexTa Eroca, TERCERA PARTE:

VoL. cv. PAG.54 a.r. 3035/85. Dieco Diaz Garcia pe
La Capena. 5 voros.

VoL. cxviii, pAG.B1. a.r. 2079/66. GeneraL ELECTRIC
Company. Unatwinrinap pe 4 voTns.

VoL.cxIx, PAG. 29. A.rR. 3222/66. HokeER CHEMICAL
CorPorRATION. UNANIMIDAD DE % vOTOS.

VoL. cxx. PAG.132. aA.r. 16095/59. THe MARLIN FIREARMS
Company. UnawIMipap DE 4 voTos.

VoL.cxxI, PAG,28. A.R.2243/65. CoNCH INTERNATIGNAL
MeTHANE LiMITED. 5 votTos.

EsTA TES!S APARECIO PUBLICADA con Er NUMERO 147, -
EN EL ApEnpice 1917-1985, NOVENA PARTE, pAc.200.
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JURISPRUDENCIA X111}

PERITAJES PARA RESOLVER SOBRE.

S1 BYEN ES CIERTO QUE ESTA SEGUNDA SALA SDSTENIDO

QUE EL DIRECTOR GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL~

NQ TIENE PORGQGUE ACUDIR A PERITOS DESIGNADOS POR LAS

PARTES: PARA QUE LO ITLUSTREN TOCANTE A CUESTIONES RE
FERENTES A PATENTES, PORQUE LA ENCOMIENDA QUE _E DA

LA LEY PARA QUE LOS RESUELVA, OBEDECE A SER EXPERTO

EN ELLOS. SIN EMBARGO., EN CASO DL IMPUGNARSE UNA RE

SOLUCION ADMINISTRATIVA ANTE EL DRGANO COMPETENTE~

NO IMPIDE SE DEMHESTRE PERICIALMENTE SU ACIERTO © -~

ERROR.

FUENTE. ADMINISTRATIVA

pPAGINA. B0
voLToMo.CXXIV
EPOCA. DA,

Awparo £ REVISION 5226/59. oLiN MATHIESOH CHEMICAL
CORPORATION. 9 DE OCTUBRE DE 1967. UNANIMIDAD DE #-
voTas. PONENTE: Jose Rivera Perez Cawpos.
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JURISPRUDENCIA X1V

PATEHTE. LA EXPLOTACION INDUSTRYAL DE ESTA PUEDE SER HECHA
POR EL TITULAR DE LA MISMA, POR UM TERCERG AUTORI-
ZADO POR EL TITULAR Y POR UN TERCERO AUTORIZADO --
POR LA SECRETARIA DE LA ECOMNOMIA.

DICEN LOS ARTICULOS 30. DE LA VIGENTE LEY DE LA FRO-
PIEDAD [NDUSTRIAL Y SU ANTECEDENTE EL lo. DE La Lev
DE PATENTES DE [nveENCION DE 1928, 0UE LA PERSONA -~
OUE HAYA HECHU UYA INVENCION PATENTABLE TIENE EL ~-
DERECHO EXCLUSIVO DE EXPLOTARLA EN SU PROVECHD, FPOR
ST 0 POR OTROS CON SU PERMISO, DE ACUERDO CON LAS
DiSPOSICTIONES DE LA LEY Y SU REGLAMENTO, PROVIENEN
LOS ARTicULDS 55 DE LA PRIMERA DE ESTAS LEYES Y SU
ANTECEDENTE EL 44 DE LA LEY DE PATENTE DE INVENCIOW
pE 1928, QUE SI PASADOS TRES ANOS DE SU FECHA LEGAL
NO SE EXPLOTARE INDUSTRIALMENTE UNA PATENTE EN fTL -
TERRITORIO NACIONAL: LA SECRETARIA DE LA EconoMIA -
PODRA CONCEGER A TERCERAS PERSONAS LICENCIAS PARA ~
HACER LA EXPLOTACION . DE LO QUE ESTABLECEN LOS MEN
C10N4DOS PRECEPTOS SE DEDUCE QUE LA EXPLOTACION I
DUST2IAL DE UNA PATENTE PUEDE SER HECHA POR EL TITY
LAR DE LA PATENTE, POR UN TERCERO AUTORIZADO POR EL
TITULAR,Y POR UUIN TERCERO AUTORIZADO POR LA SECRETA-
RIA.

FUENTE. ADMINISTRATIVA
SECCION. INFORME 15956

PAGINA. 57

JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR BusTAvO Vazougz bLo-
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MER., CONTRA ACTOS DEL SECRETARIO DE ECONOMIA fiactig
NAL. Toca 2530/953/2a. FaLiapo eL 25 DE MoviEMBRE
pE 1955, AMPARANDO. POR UMANIMIDAD DE CINCO VOTOS.=
PoNeNTE £L seEfior MinIsTRo Octavio Mewboze Gonzhites,
SECRETARIO: Jost OROZCO LoMELT.

LA MISMA TESTS EM 1GUAL FECHA QUE LA AHTERIOR Y POR
UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS. SE SUSTENTO EM EL TOCA-
2571/952/1a. Gustavo Vazauez GLumer. PonenTE: MEn-
pozA GomnzALEs. secRETARIO: Lic. Jose Orozco Lome--
Lin.
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JURTSPRUDENCEA XV

PATENTES Y MARCAS. CADUCIDAD DERIVADA DE LA LEY DE ITHVENCIO-
NES  MARCAS.

EL ConveNto DE LA UNION DE PARTS PARA LA PROTECCION-
DE LA PROPIEDAD IKDUSTRIAL. NO IMPIDE AL ESTADO MEXL
CANO PREVENIR, A TRAVES DE SU LEGISLACION, LAS MEDI-
DAS NECESARIAS PARA QUE NO SE ABUSE POR EL TITULAR -
DE SU PATENTE.» v LA LEY DE JNVENCIONES Y MARCAS LO -~
COMPLETA SIGUIENDD LAS MISHMAS FINALIDADES DE DICHO -
CONVENIO! ES DECIR:, NO CREA COWFLICTO CON LAS DISPO-
STCIONES DEL MISMO. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MA-
TERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

FUENTE. COLEGIADOS
SECCION.JURISPRUDENCTA
pAGINA. 130
voLToMo.151~156

EPOCA. 7A.

SEPTIMA EPOCA, SEXTA PARTE!
VoiLs. 151-156 PAG.130 aA.r. 624/81 C.H. BOEHMRINGER

SOHN. UNANIMIDAD DE VOTOS
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JURTSPRUDENCIA XVI

PATENTES. Sif EXISTENCIA O CADUCIDAD.

SecUn EL ARTIcuLo 68 pe LA LEY DE PATENTES DE InveEn-
€168 pE 1928, LAS PATEHTES SE EXTINGUEN, Y CONFORME

AL ARTICULO 94 pe LA , €Y De ProPrepan lupusTriaL &N

VIGOR, LAS PATENTES CADUCAN AL VENCIMIENTO DEL PLAZO
PARA EL QUE FUERON OTORGADAS, O AL VENCIMIENTC DEL -
TERMINO REDUCIDO POR LA FALTA DE EXPLOTACION. DE ma-
NERA QUE: PARA QUE UNA PATENTE CADUBHUE ANTES UEL VEYN
CIMIENTO DEL TEAMINO PARA EL QUE FUE OTORGADA, ES —--
NECESARIO QUE ¢l TERMINO HAYA DUEDADO REDUCIDO POR -
LA FALTA DE EXPLOTACIC’)N EN LAS CIRCUNITANIIAS EXPRE-
SADAS: O SEA QUE NADIE HAYA HECHO LA EXPLOTACION Y -
QUE NO SE HAYA DEMOSTRADD LA IMPOSIBILIDAD O DIFICUL
TAD MATERIAL ABSOLUTA PARA HASERLA REALIZADG. Y ES -
LOGICO CONCLUIR QUE S1 NO HA HARIDO LA REDUCCION DEL
TERMINO PARA EL GUE LA PATENTE FUE OTORGADA, HO PUE-
DE CADUCAR LA PATENTE ANTES DEL TRANSCURSO DE ESE --
TERMINO... Y ES PRECISO AGREGAR GUE LO DISPUESTO POR
EL ARTicuLo 54 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL-
EN EL SENTIDO DE QUE LAS "PATENTES CADUCAN Y LAS 1N-
VENCIONES QUE AMPARAN CAEN DE PLENO DERECHO BAJO EL

DOMINIO POBLICO", NO SIGHNIFICA OUE LAS PATENTE CADU

QUEN DE PLENG DERECHO, SINO QUE. AL CABUCAR LAS IH_
VENCIONES QUE AMPARAN CAEN DE PLENO DERECHD BAJO EL

DOMINIO PUBLICO. INTERPRETAR ESTO EN LA FORMA DE GQUE
LAS PATENTES CADUCAN DEL PLENO DERECHO EN EL CASO DE
REDUCC1ON DEL TERMINO POR FALTA DE EXPLOTACION SERTA
CONTRADECIR EL ARTicuLO 41 DEL #ISMO QRDENAMIENTO, -
QUE PERMITE DEMOSTRAR LA IMPOSIBILIDAD O DIFICULTAD
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MATERIAL ABSOLUTA DE HABER LLEVADO A EFECTO LA EXPLQ
RACTION DURAMTE EL TERMING SEFALADO, Y ATRIBUIRLE UN
CONTENIDO CONTRARIO A LA GARAMTIA DE AUDIEMCIA COH-
SAGRADA POR EL ARTICULC 1B CONSTITUCIONAL! POR LO ~uE
A FIN DE QUE OPERE LA CADUCIDAD EN LOS CASDS DE REDY
cciON DEL TERMIND POR FALTA DE EXPLOTACION. Es NECESA
RIC GUE HAYA UNA RESOLUCION DE LA AUTORIDAD ADMINIS -
TRATIVA BUE LO DECLARE.

FUENTE. ADMINISTRATIVA
SECCIGN, tnrarms 1956
PAGINA. B9

Julc1o DE AMPARD PROMOVIDG POR QusTAve YazQuez GLu-
MER: CONTRA ACTOS DEL SECRETARIO e Ecowomia Hacio-
NaL. Toca 2530/ 953/ Za. FALLADG €L 25 DE NOVIEMBRE
DE 1955. AMPARANDO POR UNANIMIDAD DE CINGCQ VOTDS,
PONENTE: Et seflor minysvro Gcravio Mewpoza Gowzdiez,
SECRETARIO: Lic. JosE Orozco Lomerin,

LA MISHA TESIS. EM IGUAL FECHA GUE LA ANTERIOR Y =--
POR UNANNIMIDAD DE CINCD VOTOS SE SUSTENTO EN EL TO-
cA 2571/ 953/ 1a. Gustave Vazouez GLuMER, PONENTE:
EL SEHOR MINISTRO OCTAVIO MENDOZA GONZALEZ. SECRETA-
R10: JoSE OR0zZCO LowWeLin.
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JURISPRUDENCIA XVII

PATENTES, CADUCIDAD DE. PARA QUE SE DE N0 ES REQUISITO IHDIS-
PENSABLE LA SOLICITUD DE UNA LICENCIA OBLIGATORIA.
LOS ARTICULOS 41, 48, 62 Y SEXTO TRAHSITORIO DE LA
LEY DE THVENCIOHES Y MARCAS HO SE ENCUEMTRAN EH --
CONTRADICCION CON EL CONVENIO DE LA UNION DE PARIS
PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SiHO
LO COMPLEMENTAN.

TOMANDO EN CONSIDERACION QUE EL ESPIRITU DEL CONVE-
N10 DE LA UN1dn DE FARIS PARA LA PROTECCIAN DE LA -
PROPIEDAD INDUSTRIAL €S EVITAR PRECISAMENTE EL ARYU-
S0 DEL DERECHO EXCLUSIVO QUE CONFTEREN LAS PATENTES,
ES ILOGICO QUE PARA QUE SE DE LA CADUCIDAD DE LA PA-
TENTE SEA REQUISITO INDISPENSARLE LA SOLICITUD DE UNA
LICENCIA OBLIGATORIA, PUES CON ESE RAZONAMIENTO. SE-
ESTARTA FOMENTANDO TODG LO CONTRARIO 2 LT QUE EL
VENIO PRETENDE, SUJETANDO EL ACTUHAR L LAS AUTORIDA-
DES AL TRANSCURSD INDEFINIDO DEL TIEMPD, PHUES MIEN~~=
TRAS NO SE SOLICITARA. Y EN SU CASO/ SE OTORGARA --
UNA LICENCIA OBLIGATORIA, TRANSCURRIENDO AL MENOS U
PLAZO DE D0S ANOS CONTADOS A PARTIR DE LA PRIMERA -~
LICENCIA OBLIGATORIA, NO SE PODRIA DAR LA FIGURA DE
LA CADUCTIDAD, LO CUAL EVIDENTEMENTE NO FUE LO QUE -
SE PRETEMDIO EN EL CONVENIO DE LA UNIOGN DE PARIS PaA-
RA LA PROTECCION "E LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. EN OTRAS
PALABRAS, ES INCORRECTO QUE PARA PODER APLICAR LOS -
aArTicuLos 41, 48, 62 v SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY -
pDE INVENCIONES Y MARCAS SEA NECESARIC ESPERAR INDEFL
NIDAMENTE EL TRANSCURSO DEL TIEMPO PARA QUE ALGON -
PARTICULAR SE PRESENTE A SOLICITAR EL OTORGAMIENTO -
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DE UNA LICENCIA OBLIGATGRIA, Y TODAVIA MAS, PRETEN--~
DER QUE NECESARIAMERTE ESTA SEA CONCEDIDA. Et LEGIS-
LADOR MEXICANO DE LA LEY DE INVEHCIONES Y MARCAS NO
TNTENTO LEGISLAR EN CONFLICTO CON LO DISPUESTO POR-
£l CoNVENTIO DE PARIS., SIHO QUE COMPLEMENTO LAS DIS-
POSICIONES DEL MISMD, POR LD OUE LOS MENCIONADOS -~
ARTICULOS DE LA LEY DE INVENCIONMES Y MARCAS CORRES~
PONDEN, EN VERDAD: A LA FINALIDAD DEL TRATADO DE ~~
COMBATIR LA FALTA DE EXPLOTACION INDUSTRIAL DE UNA
PATENTE., COMO PUEDE ADVERTIRSE DE SU LECTURA.

FUENTE. COLEGIADOS
PAGINA, 129
voLtomo. 151 - 156
Epoca. 7a,

TERCER TRIBUNAL COLEGIADD EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

AMPARD EM REVISION 256/81 - c.H. BOEHRINGER SOHNM.-
9 pE JuL10 pE 1981 - UNANIMIDAD DE VOTOS. = PONENTE
GEnaro GONGORA PIMENTEL.

SOSTIENEN LA MISMA TESIS:
AMPARG EN REVISIGN 263/81 - UOSE ERNESTO MATSUMOTO -
MATSUY ~ 14 pg Jwuio DE 1981 ~ UNANIMIDAD DE vOTOS.-
PONENETE: SAMUEL HeERNANDEZ VIAZCaN.

AMPARG EN REVISION 160/81 - NATIONAL RESEARCH DEVE--
LOPMENT CORPORATION. - 16 pE Jurio pe 1981 -~ unaninml
DAD DE VOTOS5.- PONENTE: Ser6io Huco CHaprTaL GuTig~--
RREZ.
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JURTSPRUDENCTA XVITT

CADUCIDAD POR FALTA DE EXPLOTACION. GARAHTIA DE AU-
DIENCEA.

CONFORME AL ARTICULD 6 TRANSITORID DE LA LEv pE ---
INVENCIONES v MARCAS VIGENTE, EL PLAZO PARA LA CADY
CIDAD POR FALTA DE EXPLOTACION DE UNA PAYENTE EMPE-
IARA A CORRER, EN TERMINOS DEL ARTicuLo U8, A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE DICHA LEY ENTRBT EN VIGOR. COWFOR
ME AL ARTICULD U1, LA EXPLOTACION DE UNA PATENTE DE-
BE INJCIARSE DENTRO DE UN PLAZGC DE TRES AFOS CONTADOS
DESDE LA FECHA DE EXPEDICION DE LA PATENTE. Y COM--
FORME AL ARTfCULO qu LA PATENTZ CADUCA’{;—\: 51, VENCT-
DO ESE PLAZO DEL ARTICULO 41, TRANSCURRIERE MAS DE UM
ARG SIN GUE EL TITULAR DE LA PATENTE INICIE LA EXPLQ
TACION + NI DENTRO DE ESTE OLTIMO LAPSD SE HUBIEREN
SOLICITADO LICENCIAS OBLIGATORIAS. POR OTRA PARTE:
EL ARTICULO 5 DE LA CONVENCION DE un1ON DE PARIS DE
MARZO DE 1883, REVISADA €N DRUSELAS EN 1900 &n Wa-
SHINGTON EN 1911 v En LA HAava en 1925, ESTABLECE --
QUE SOLO PODRA DECLARARSE LA CADUCIDAD EN UNA PATEN
TE CUANDO LA CONCESIAN DE LICENCIAS OBLIGATORIAS NO
BASTE PARA CORREGIR LA FALTA DE EXPLOTACION, Y EN UN
LAPSO NO MENOR DE TRES ANOGS QUE SE CONTARAN DESDE LA
FECHA EN DUE SE CONCED10. AHORA BIEN, EL LAPSO DE -
TRES ANOS A QUE SE REFIERE EL CONVENID DE PaRis NO-
SE DEBE EMPEZAR A CONTAR A PARTIR DEL DIA EN QWE EN
TRG EN VIGOR LA LEY DE INVENCIONES Y WMARCAS PORQUE
NO ES ES0 LO QUE DICE SU TEXTO, SINO A PARTIR DEL -
B{a EN OUE SE CONCEDIO LA PATENTE. ¥ POR OTRA PARTE
EL TERMING DE CUATRO Afl0S GQUE PARA LA CADUCIDAD DE-
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UNA PATENTE ESTABLECE EL ARTICULO 48 DE LA LEY DE -
INVENCICNES Y MARCAS NO RESULTA VIGLATORIG DEL AR~
TiciLo 5 DEL CONVENIO DE PARIS, PORQUE E€SA CADUCIDAD
PARTE DEL SUPUESTO DE NUE HO SOLO SE HAYA EXPLOTADO
LA PATENTE, TAMBIEN DEL SUPUESTO DE QUE EN ESE LAP-
SO NO SE HAYA SOLICITADO LICEMCIAS OBLIGATORTAS: -~
LAS QUE PUEDEN SOLICITARSE DESPUES DE LOS TRES AfiOsS
A GUE SE REFIERE EL ARTicuro 4l DE LA LEY, EN TERML
NOS DE LOS ARTICULOS 50 Y SIGUIENTES. EN CONSECHEN=-
ClA, COMO HAY INTERES POBLICO EM QUE EL PAIS NO QUE
DE INDEFINIDAMENTE SUJETO AL PERJUICIO INDUSTRIAL GUE
DE TENER CONCEDIDAS PATENTES OUE LOS INDUSTRIALES -
NMACIONALES MO PUEDEN EXPLOTAR:, SIN QUE LO HAGA TAM-
POCO LOS TITULARES DE DICHAS PATENTES: Y SIN QUE NA
DIE SQLICITE UNA LICENCIA OBLIGATORIA PARA EXPLOTAR
LAS: YA QUE ELLO AGRAVA LA SITUACION DE SUBDESARRO-
LLO INDUSTRIAL., ES DE CONCLLIRSE QUE SI LA AUTORIDAD
DECLARA CADUCA UNA PATEMTE POR XD HABER SIDO EXPLO-
TADA EM EL LAPSO SERALADO EN EL ARTiCULO B TRANSITQ
RIO DE LA LEY VIGENTE. LA PERSONA TITULAR DE LA PA-
TENTE: AFECTADA POR LA CADUCIDAD, NO PODRA ALEGAR -
DUE NO SE TOMO EN CUENTA UN LAPSO DE TRES ANOS A -
PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA NUEVA LEY, SINO QUE -~
TENDRA QUE ALEGAR OUE WO HA TRANSCURRIDO EL LAPSO
LEGAL A PARTIR DE LA CONCESION DE LA PATENTE, POR -
OTRA PARTEs EL ARTICHLO 5 DEL CONVENIO DE PARIS Tap
BTEN SEfALA GUE NO PODRA DECLARARSE LA CADUCIDAD DE
UNA PATENTE SI EL DUENO PRESENTA EXCUSAS LEGITIMAS-
PARA SU FALTA DE EXPLOTACION, Y QUE LA CADUCIDAD SO
LO PUEDE DECLARARSE S1 EL SISTEMA DE LICENCIAS OBLI
GATORIAS NO BASTO PARA CORREGIR EL ABUSO CONSISTEN-
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TE NO EXPLOTAR LA PATENTE. DE ESTO SE DESPRENDE QUE
ANTES DE DECLARAR LA CADUCIDAD DE UNA PATENTL, POR-
FALTA DE USO, EN TERMINOS DE LOS ARTicCuLOS 45 v 6 -
TRANSITORIO, DE LA LEY . LA AUTORIDAD DEBE UAR AL -
AFECTADO OPORTUNIDAD DE ALEGAR Y PROBAR LO GUE A SU
DERECHO CONVENGA: PARA NO VIOLARLE LA GARANTIA DE -
AUDIENCTA ESTABLECIDA EN EL ARTicyLO 14 cowstitucig
NALs DE MANERA GUE EL TITULAR DE LA PATENTE PUEDA -
PROBAR: EN SU CASOs OUE SI1 SE SOLICITARON LICENCIAS
OBLIGATORIAS: O QUE LA AUTORIDAD NO RESOLVIO OPORTY
NAMENTE SOBRE ELLAS, O QUE INDEBIDAMENTE LAS NEGO)-
0 QUE TIENE ALGUNA OTRA EXCUSA LEGITIMA PARA NO HA-
BER EFECTUADO EL LA EXPLOTACION. PRIMER TRIBUNAL --
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIR-
cyiTo.

FUENTE. COLEGIADOS
SECCION. JURISPRUDENCIA
NUMTESIS.8

AreNDICE. 1985

PAGINA. 17

voLToMo. VI

SEPTIMA EPOCA, SEXTA PARTE:

VoLs 145-150 pAG.159 aA.r. 2354/81 ATiLAs Paciric
INGENEERING COMPANY. UNANIMIDAD DE VOTOS.

Vots. 157-162 pPA6.209 A.r. 277/81 GRIFFINE MERECHAL
S.A. UNANIMIDAD DE VDTOS.

VoLs. 157- 162 prAG.209 a.r. 594/81 Lire RoLLwAY
CORPORATION. UNAMIMIDAD DE vDTOS.
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VoLs. 157/162 pA6.209 a.r. 6H4/81 Pretro HoviL:
UNANIMIDAD E VOTOS.

Vors. 157/162 pAG.209 A.r. 814/81 D&t Norske Zrnk-
KOMPANT A/S. UNANIMIDAD DE VOTOS.
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JURTSPRUDENCIA XIX

PATENTES. OPGRTUMNIDAD PARA EL PAGO DE DERECHOS.

Ho ES EXACTO QUE LA EXPRESION " EXIGIBLES DE ANTEMA
NO" EMPLEADA POR EL ARTicuLo 44 pe La Levy pe va Pro-
PIEDAD INDUSTRIAL APLICADA AL PAGO DE LA ANUALIDADES
DE UN PATENTE, SIGHIFIQUEN QUE DICHA ANUALIDADES VEN
ZAN, EN CUANTO AL TTEMPO, ANTICIPADAMENTE! LQ QUE -~
COMPRENDE LA REPETIDA EXPRESION ES GUE EL PAGO DE D
CHA ANUALIDADES SE HACE EXIGIBLE DESDE EL MOMENTO ~—--
MISMO EN QUE SE INICIARAMY LAS MISHMAS. AHORA BIEN 0OE-
ACUERDO COMN EL aARTiCULD 45 DE LA CITADA LEY, PARA QUE
LA VALIDEZ DE UNA PATENTE MO SE AFECTE, EL PAGD DE -~
LAS ANUALIDADES RESPECTIVAS DEBERA HACERSE “ ANTES DEL
DIA PRIMERO DE JULIO DEL A0 SIGUIENTE AL DEL VENCI-
MIENTO” . POR TANTO, HABLENDO VENMCIDO EL PLAZO RELATL
VO AL PAGO DE UNA ANUALIDAD EN OCTUBRE DE UNA AfO, -
Y HABI%NDOSE EFECTUADO DICHO PAGO EL DiA 30 DE JuNiO
DEL SIGUIENTE, ESTO ES, PRECISAMENTE EL DIA EN QUE -
INTC10 EL AfO SIGUIENTE AL DEL VENCIMIENTO DEL PAGD
DE DICHA ANUALIDAD, RESULTA QUE TAL PAGO DEBE CONSI-
DERARSE OPORTUNAMENTE EFECTUADO.

FUENTE. ADMINISTRATIVA

PAGINA. 83
voLTomo. XV1
EPOCA. BA.

AMPARD EN REVISION 1127/55. ViLLecas Hermanos, S.A.
10 oE ocTuBRE DE 1958. unaNIMIDAD DE 4 voTos.
PONENTE: FeLire Tena Ramirez.
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JURTSPRUDENCIA XX

PATENTES. PAGO DE LAS AHUALIDADES CORRESPOMDIENTES A LAS.

ConrorMe aL arTicuio 52 pE va Ley og LA Pageiepap -
THDUSTRIAL, EL PAGD NORMAL DE LAS AMULIDADES CORRES-
PONDIENTES A LAS PATENTES DE PRIMER TRIEY!D, DEBERA

EFECTUARSE, A MAS TARDAR, EL ULTIMO DIA DEL TFERCER-

AflG BE SU EXPEDICIAN, COMTANDO A PARTIR DE LA FECHA

DE LA PATENTE. POR TANTO, S! LA FECHA LEGAL DE LA -

PATENTE EN CUESTIAT €5 LA DEL 22 DE ABRIL DE 19%Z,-

QUE ES CUANDO SE CUBRIERON LAS TRES PRIMERAS ANUALL

DADES, ES CLARD QUE EL ILTIM0 DIA DBEL TERCER ANO ES

gt. 21 pE aBriL DE 1955, ¥ ES EN ESTA FECHA EW QUE -

DEBIS CUBRIRSE LA CUARTA ANUALIDAD RESPECTIVA: PERD

ACUDIENRO AL TERMINO DE GRACIA CONCEDIDO POR EL AR-

ticuLo 45 pE va Ley DE LA ProPteDAD [HODUSTRIAL, EL-

PAGD PUDBO EFECTUARSE, EN (LTIMO EXTREMO. EL PRIMERD

DE JULIOG DEL ANO SIGUIENTE pe 1956,

FUENTE.ADMINISTRATIVA

rAGinA.BO
vattono. 1X
EPOCA. BA.

Amparo en Revistdon 1883/57. "PATENTES TaLs0”. S.A.
5 DE MARCO DE 1858. UNANIMIDAD DE 4 vDTOS. PONENTE:
Jose Rivera P.C.
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JURISPRUBENICIA XXI

PATENTES, VIGENCIA DE LAS. N0 HAY OPOSICION ALGUNA ENTRE LGS
ARTICULOS 44 v 45 GE LA LEY DE LA PROPIEDAD I1HMDUS -
TRIAL.

EL anticuLo 4% pe LA Levy o€ La PrOPIEDAD INDUSTRIAL
ESTABLECE, COMO REGLA GENERICA: OUE PARA MANTENER -
LA VIGENCIA DE UNA PATENTE, MAY OBLIGACION DE PAGAR
LOS DERECHOS RELATIV(OS EN FORMA ANMTICIPADA: 0O SEA,
QUE NO ES NECESARIG EL TRAMSGCURSO DEL PERIODO DE -
TIEMPO INTEGRANTE DE UNA ANuALIDAD, PARA EXIGIR, -
CON  ENTERA VALIDEZ. EL PAGO DE DERECHOS: MIENTRAS
QUE EL ARTICULO 45 DE LA MISMA LEY PERMITE SUE S1H
AFECTARSE LA VIGENCIA DE LA PATENTE EL PAGO DE DE-
RECHOS SE REALICE DEHTRO DE YN PLAZO DE GRACIA, QUE
VENCE " AMTES DEL DIA PRIMERO DE JULIO DEL AL SI--
GUIENTE AL DEL VEMCIMIENTO . ESTA FECHA SOLO DEBERA
RELACIONARSE CON EL YENCIMIENTO ANTICIFADO DE LA --
DBLIGACION, MO CON EL TRAMSCURSG CALENDARICO BE
ARG, PUES DE OTRA SUERTE, TENDRIA QUE ADMITIRSE L:*
EXISTENCIA DE UNA CONTRADICCION EN EL TEXTO LESAL
BUE NO EXISTE, AUTORTZANDOSE QUE EL PAGS DE LAS --—-
ANUAL IDADES NECESARIAS PARA MANTENER LA VIGENCIA DE
UNA PATENTE: NO SE VERIFIGUE "DE ANTEMAND", COMO -~
EXIGE LA LEY, S{HO MUCHO TIEMFO DESPUES DE YENCIDAS
Y CUANDO YA TRANSCURRIOD, CON EXCESG. EL PLAZJ DE GRA
CIA QUE ANTEPERA LA SEVERIDA. DEL SISTEMA.

FUENTE. COLEGIADOS
PAGINA. 58
VOLTOMD.43



EPOCA. A

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGTADO EN MATERIA ADMINISTRATI-

VA DEL PRIMER CIRCUITO.
AMPARO EN REVISION R.A. 182/72 - W.R.GRACE 8 COMPANY
21 pE JuL1o pE 1972 - poNENTE: CARLOS REVES GALVAN.
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JURISPRUDEHCTA XXT1

CADUCIDAD DE LA PATENTE. PROCEDE DECLARARLA CON FUNDAMENTO
EN UHA LEGISLACION THTERNA, DISTINTA DEL CONVENIO
DE PARIS PARA LA PROFECCION DE LA PROPIEDAD INDUS
TRIAL.

EL arTfcuLo 5 BIS, DEL CONVENIO DE PAR{S PARA LA PRQ
TECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL REGULA QUE NO PO-
DRA DECLARARSE LA CADUCIDAD DE UNA PATENTE SINO TRAMS
CURRIDOS DOS ANOS A PARTIR DE LA CONCESION GE LA PRI-
MERA LICENCIA OBLIGATORIA: SIN EMBARGO, TAL DISPOSI -
CI10N MO IMPLICA UNA PROHIBICION PARA DECLARAR LA CA-
DUCIDAD POR CAUSAS DISTINTAS DE LA FALTA DE EXPLOTA=
C10N COMO ES EL IHCUMPLIMIEHTO NE LOS DEBERES DE NA-
TURALEZA TRIBUTARIA A CARGO DE SU TITULAR., S! AL EFEL
TO SE REGULO EN UNA LEY DISTINTA DEL CONVENIO PRECI-
TADO LA CADUCIDAD DE LAS PATENTES POR FALTA DEL PAGO
REFERIDO, EM VIRTUD DE QUE EN DICHO CONVENIO NO SE--
ESTABLECIO EN NINGUMA CLAUSULA LA PROHIBICION DE OUE
LOS PAISES FIRMANTES DEL MISMO CREARAH OTROS SUPUES
TOS DE CADUCIDAD DE LAS PATEHTES EN SUS LEGISLACIO--
NES INTERMAS, COMO LD £S LA LEY FEDERAL DEL DERECHOS.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRcUITO (1coll051 anm).

FUENTE. ADMINISTRATIVA
Eraca. 8A.

AMPARO EN REVISION 864/88 . SCHLLIMBERGER SURENCO,
s.A. 18 pE acostvo peE 1988. uMANIMIDAD DE VOTOS.
PONENTE: HILARIO Barcenas CHavez. SEcRETARIA. Ersa
FERNANDEZ MARTINEZ.
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JURTSPRUDENCIA XX1I

THVENCIGNES Y MARCAS. ARTICHLO 62 DE LA LEY RELATIVA. VIOLA
LA GARANTIA DE AUDIENCIA.

De CONFORMIDAD CON EL PRECEPTO CITADO LA CADUCICAD
DE UNA PATENTE HACE QUE LA INVENCION QUE AMPARA CAIGA,DE --
PLENG DERECHO, BAJO EL DOMINIO PUBLICO. LO ANTERIOR ES VIOLA
TORIO DE LA GARANTIA DE AUDIENCIA CONSIGNADA EN EL ARTICULO
14 CONSTITUCIONAL PORQUE NC SE ESTABLECE NINGUN PROCEDIMIEN
T0 MEDIANTE EL CUAL EL TITULAR DE LA PATENTE PUEDA SER 0fDO
Y VENCIDO ANTES DE PRIVARSELE DE SUS DERECHOS. EN EFECTO, -
SI BIEN LA CADUCIDAD SE CONFIGURA POR EL S6LO TRANSCURSQ DEL
TIEMPO AUNADG A LA FALTA DE EXPLOTACIGN DEL INVENTO 0 MEJORA
GUE LA PATENTE AMPARA, CUANDO ESTE SEA LA CAUSA DE LA CADUC]
DAD, SIN REQUERIR DECLARACION EXPRESA POR PARTE DE LA AUTOR]
DAD DE ACUERDO CON EL ARTICULC 198 DE LA LEY DE LA MATERIA,
ES NECESARIO QUE PARA EL DEBIDO ACATAMIENTO DE LA GARANTIA
DE AUDIENCIA, ANTES DE QUE LA INVENCION O MEJORA GUE AMPARE
LA PATENTE CAIGA BAJO EL DOMINIO POBLICO, ES DECIR, ANTES =
DE QUE LA CADUCIDAD PROGUZCA SUS CONSECUENCIAS JURIDICAS, A
SABER, LA PERDIDA DEL DERECHO EXCLUSIVO DE SU EXPLOTACION -
POR PARTE DEL INVENTOR., SE DETERMINE S1 EFECTIVAMENTE SE HA
CONFIGURADO O NO LA CADUCIDAD, DANDOSELE AL AFECTADO LA 0POR
TUNIDAD SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN EL RECUXSO ADMINISTRATI-
VO DE REVISION ESTABLECIDO EN EL ARTICULG 231 DE La PROPLA-
LEY, PUES ESTE SOLO PROCEDE CONTRA SANCIONES ADMINISTRATIVAS
IMPUESTAS CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS Y
DEMAS DISPOSICIONES DERIVADAS DE ELLA Y LA CADUCIDAD DE UNA-
PATENTE NO ES UNA SANCION IMPUESTA POR LA AUTORIDAD POR IN--
FRACCION A LA LEY DE LA MATERIA+ ADEMAS DE QUE NG NHECESARIA-
MENTE TIENE QUE EXISTIR UNA RESOLUCION QUE COMUNIGUE AL PAR-
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TICULAR LA CADUCIDAD DE LA PATENTE Y, EN CASO DE GUE EXISTA,
ESTA NO TIENE EFECTOS CONFIGURATIVOS O CONSTITUTIVOS DE LA -
CADUCIDAD.

FUENTE. PLENO
SECCION.INFORME 1988
PAGINA. BUY
voLTomo. |1l

AMpAROC EN REVISION 7235/84. Antonito Laruehte RuaEr-
ve. 16 pe acosto pe 1988. lnanimioap pe 15 voTos ot
LOS :efoaes Min1sTRO: Lopez ConTrERAS, CUEVAS MANTE-
con, AuBa Levva, FernAnDEZ DoBLADO. AnaTo Greetm Ro
DRIGUEZ RoLpAw. MarTiNEZ DELGADO. GuTiermez pe Veraz
¢o. GonzAvez MARTINEZ, VILLAGORDOA LozaNo. MOREND FLOD
ReS, Suarez Torrez, Draz RoMero, ScHMiLL Orpofiez v -
DeL Rio RoprigcUEZ. POMENTE: MARiaNG AzueLa GuiTrRON,
SECRETARIA: LourpESs FERRER MAC GrRegor Polsor.
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JURTSPRUDENCIA XXIV

INVENCION. PATENTES DE.

INVOCADOS DIVERSOS FUNDAMENTOS PARA NULIFICAR UNA =
PATENTE DE INVENCION POR LAS AUTORIDADES RESPONSA -
BLES, ES SUFICIENTE LA EFICACIA DE UNQ DE ELLOS PA-
RA NEGAR LA PROTECCION CONSTITUCIONAL QUE SE PIDA -
CONTRA LA ALUDIDA DECLARACION DE NULIDAD.

FUENTE. ADMINISTRATIVA
PAGINA. 1507
voLTomMo. CXX

EPOCA. 5aA.

AMPARO EN REVISION 1373/1953, G,D. SearLe anp (Co.
21 pe Junio pe 1954, Unaniuioap oe 5 voros. Tomo
CXX rhAs. 1507.
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JURTSPRUBENCIA LVI

THVASTON DE.

St UM TERCERO ND PROBA QUE DETERMIADO PRODUCTO LO -
HUBTERA OBTENIDO POR UN PROCEDIMIENTO DISTINTO AL -
QUE EMPLEA QUIEN TIENE LA MARCA RESPECTIVA PRUEBA
NECESARIAMENTE QUE HUBIERA UTILIZADO EL PROCEDIMIEN
TO EMPLEADO POR ESTE. LAS ANTERIORES CIRCUNSTANCIAS
EN MANERA ALGUNA RELEVAN AL TITULAR DE LA ORLIGA=--
C10N QUE TIENE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR
gL arTicuLo 81 peL COpi1Go FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES, DE PROBAR LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE 5U -
ACCION, 0 SEA, DEMOSTRAR EL USO POR PARTE OEL TERCERO
DEL PROCEDIMIENTC QUE AMPARA SU PATENTE. FOR EL dE--
CHO DE QUE UNA SENTENCIA MO HAYA TENIDO POR PROBADA-
LA IHVASION DE DETERMINADA PATENTE, EN MANERA ALGUNA
QUIERE DECIR QUE AUTORICE O PERMITA A PERSOMAS DIS--
TIHTAS A GUE LA USUFRUCTUEN EN SI) PROVECHO, HACIENDO
MUGATORIQ EL DERECHO DE EXCLUSIYVIDAD QUE CONSAGRA( =
Los ArRTicutos 5 v 7 oe LA LeEv DE LA PrRoPrEDAD lnbDus-
TRIAL.

FUENTE. ADMINISTRATIVA
pAGINA. 157

vorTomMo.L

EpOCA. DA.

Revision 3754/57. J.R.GeteYy. S.A. 24 pE AGOSTO DE -~
1961. UNANIMIDAD DE 4 vOTOS, PONENTE: FRANCO CARREROD.
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JURISPRUDENCIA LVII

PATENTES, SOLICITUDES DE DECLARACION DE INVASIOM DE.
GARANTTA DE AUDIENCIA.

o ES CIERTO QUE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
ESTABLECIDO PARA DILUCIDAR LAS SOLICITUDES DE DECLA
RACION DE INVASION DE UMA PATENTE PUEDA HACERSE CA-
SO OM1SO DE LA GARANTIA DE AUDIENCIA QUE CONSAGRA -
EL ARTicCULO 14 CcONSTITUCIGNAL. EN PRIMER TERMINO, -
EL ARTIcuLo 230 pe LA Ley ne vLa PROPIEDAD IHDUSTRIAL
AUN CUANDO ES UN TANTO DEFICIENTE AL RESPECTO-ESTP"
BLECE UN PROCEDIMIENTO QUE INTERPRETADO JURiDlCAHEL\L
TE OBLIGA A LA AUTORIDAD A RESPETAR LA SARANTI: pE
AUDIENCIA. ES AST COMO DISPONE GUE SE FIJARA UNA --
PLAZO *AL PRESUNTO" IHVASOR DE ACUERDO CON LA NATURA
LEZA DEL ASUNTO Y CON LA DISTANCIA DE LA POBLACION
EN OUE RESIDA, PARA QUE CORURRA POR SI 0 POR MEDIO DE
APODERADO DEBIDAMENTE ACREDITADO, A ENTERARSE DE LOS
COMPROBANTES EN GUE SE PRETENDE FUNDAR... LA SOLICI-
TUD DE DECLARACION FORMULADA EM SU CONTRA... Y PARA
PRESENTAR LAS OBJECIONES Y OBSERVACIONES QUE CONSI-
DERE PERTINENTES”. €oMo SE ADVIERTE FACILMENTE, EL
PLAZO A QUE SE REFIERE ESTE PRECEPTO NO IMPLICA LA
FIJACION DE UN TERMING RIGIDO Y MENOS PERENTORIO, -
SIND GUE LO CONDICIONA A LA NATURALEZA DEL ASUNTO. -
LO QUE EN OTRAS PALABRAS QUIERE DECIR DUE ES A LA -~
AUTORIDAD RESPECTIVA A QUIEN CORRESPONDE FIJARLO, -
PERO CON ESTRICTO APEGO A LA IMPORTANCIA DE LA CON--
TROVERSIA Y A LA MAYOR O MENOR DIFTCULTAD QUE LAS -~
PARTES TENGAN PARA PROPORCIONARLE TODOS AQUELLOS DA~
TOS Y PRUEBAS OUE LA LLEVEN AL MEJOR CONQCIMIENTO DE
LA VEADAD. TAN ES ASi. QUE EL MISMO PRECEPTO, EN SU -
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PARTE FINAL: DISPONE TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: “Por

SU PARTE, tA SECRETARIA PODRA CERCIORARSE DE tA EXAL

TITUD DE CUALQUIER COMPROBACION CORRESPONDIENTE". --

AHORA BIEN, LAS PRESCRIPCIONES LEGALES ANTERIQRES NO

OTORGAN FACULTADES DISCRECIONALES A LA SECRETARIA -

pe InpusTria v COMERCIO, SINO LE IMPONEN UNA CONDUCTA
A SEGUIRLA CUAL ES LA DE FIJAR UN PLAZO SUFICIENTE Y -
REQUERIR LA COMPROBACION DE LA EXACTITUD DE LOS DATOS
QUE SE LE MINISTREN. INDEPENDIENTEMERTE DEL CONTENIDO
E INTERPRETACION DEL ARTIcUto 230 ve ta LEY DE LA MA

TERIA, CABE SUBRAYAR QUE LA GARANTIA DE AUDIENCIA, -

POR OTORGARLA UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, SE ENCUEN-

TRA IMPERATIVAMENTE IHPLICADA EN TODO PROCEDIMIENTO-

JUDICIAL O ADMINISTRATIVO, OUE PUEDA CULMINAR CON LA

PRIVACION A ALGUIEN DE SUS POSESIONES O DERECHOS, Y

QUE CUANTO MAS AMPLIA SEA LA QUE OTORGUE UNA AUTORI-

DAD, MAYOR SERA LA POSIBILIDAD DE OUE LAS PARTES COM

PRUEBEN SUS DERECHOS Y QUE LA DECISION DEFINITIVA CON
TENGA LA VERDAD,

FUENTE. ADMINISTRATIVA.
SECCTION.ADMINISTRATIVA
pAGINA. 28

voLToMo. LXXTX

EPOCA. 7A.

SEXTA EPOCAs TERCERA PARTE:

voL. LXXXIX pPAG.2%2 R.F. 7U408/60 LaBORATORIOS
LepetiT pe Mexico, S.A. UNANIMIDAD DE 4 voTOs.

TESIS RELACIONADA COM JURISPRUDENCIA 3414/85
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JURTSPRUBENCEA LVITI

PATENTES, MNULIDAD DE LAS. TERMINO DE PRUEBAS.

LA AMPLIACION DE UN PLAZO PARA RENDIR PRUEBAS, NG -~
IMPLICA LA REYOCACIGN: CONTRA DERECHO, DEL ACUERDO
QUE FIJARA UN TERMINO. EN VIRTUD DE QUE LA LEY DE-
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL NO ESTABLECE TERMINGS PE--
RENTORIOS PARA LA RENDICION DE PRUEBAS EN LOS PRO-
CEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS GUE CONSIGNA.

FUENTE. AMINISTRATIVA

pAGINA. 28
voLToMo. LXXIX
EPOCA. DA.

ReEvisiON FiscaL 7408/60. LaBorRATORIOS LEPETIT DE =---
MExico, S.A. ' 25 pe enero DE 1964. UnaNIMIDAD DE 4 -
voTos. PONENTE: Franco Carrefio. :
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JURISPRUDENCTA LIX

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. SUPLETORIEDAD DEL CODIGO FEDERAL
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

EL tiTULO SEXTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SOLAMENTE CONTIENE EL"PROCEDIMIENTO PARA DICTAR DE-
CLARACTONES ADHMINISTRATIVAS”, QUE PRECISA EL ARTIicu-
Lo 229 DE DICHO ORDENAMIENTO: PERO EN NINGUNO DE LOS
PRECEPTOS CONTENIDOS EN FL REFEIDO TITHLO SEXTO, DE
TERMINA LOS REQUISITOS FORMALES GHE DEBEN CONTEHER -~
LAS RESOLUCIONES ADMINTSTRATIVAS, PUES EL DIVERSO —-
233 DEL CUERPD DE LEYES EN CUESTION. 'NICAMENTE CON-
SIGNA "TRANSCURRIDO EL TERMING PARA FORMULAZ OBJECIQ
NES:, Y PREVIO ESTUDIO DE LOS ANTECEDENTES RELATIVODS.
SE DICTARA LA RESOLUCIGN ADMINISTRATIVA QUE CORRES--
PONDE, LA QUE SE COMUNICARA A LDS INTERESADOS EN LA
FORMA QUE PREVIENEN LOS ARTICULD ANTERIORES”, SIN =~
ESPECIFICAR LDS PRESUPUESTDS FORMALES QUE DEREN CON
TENER ESA RESOLUCTION ADMINMISTRATIVA. S1 BIEN ES VER
DAD QUE LOS ARTIcuLos 17, 202 v 272, CONSIGHAN LA -
SUFLETORIEDAD DE LA LEY CIviL. ¥ DE 05 CODIGOS DE
PROCEDIMIENTOS FEDERAL O LOCAL. CUANDO SE EJERCITEM
ACCIONES CIVILES QUE NAZCAN DE LA LEY DE LA PROPIE-
DAD [NDUSTRIAL, ELLO VIEHE A CORROBORAR LA TESIS DE
QUE TRATANDOSE DE LA FORMA QUE DEBEN REVESTIR LAS~-
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS LA LEY DE LA MATERIA--
NO CONTIENE PRECEPTO ALGUNO GQUE LA REGULE. POR CON--
SIGUIENTE, SIENDO LA MATERIA DE PROPIEDAD EINDUSTRIAL
DE ORDEM ADMINISTRATIVO. DEBE ESTIMARSE SUPLETORIA--
MENTE APLICABLE (SALVO DISPOSICION EXPRESA EN CONTRA
R10 DE LA LEY RESPECTIvA) EL Coprco FeperalL pE Pro--
CEDIMIENTOS CIVILES.
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FUENTE. ADMINISTRATIVA
SECCION.ADMINISTRATIVA
PRGINA. 40
VOLTOMO.LXXITI

EpocA. ba.

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE:

VoL, Lxx11l., PAG.40 A.r. 6739/61 DERIVADOS DEL -~
MAIZ: S.A. MAYORIA DE VOTOS.

TESIS RELACIONADA CON JURISPRUDENCIA 395/85
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JURTSPRUDENCIA LX

PATEHTES Y MARCAS. AMPARO EN MATERIA DE. DERECHOS DE TERCERDS.

CUANDO EN MATERIA DE PATENTES Y MARCAS, LA CONTROVER
SIA SE PLANTEA ENTRE OUEJOSO Y AUTORIDAD, SIN QUE EL
ACTO RECLAMADO EN EL AMPARG APAREICA DICTADG POR GES
TIQNES DE TERCERO,Y SIN QUE SE LE LLAME A UN TERCERO
AL JUICID DE GARANTIAS LA SENTENCIA QUE SE DICTA A -
FAVOR DEL QUEJQOSO DEBE DEJAR A SALYOD LOS DERECHOS -~
QUE ALGON TERCERD PUEDA TENER. 51 LE AFECTA LO RESUEL
TO EN EL JUICID DE AMPARO EN DUE NO FUE 0IDO, DERE--
CHOS GUE PODRA WACER YALER, ALEGAR Y PROBAR EN LA FOR
MA QUE €N DERECHO PROCEDA.

FUENTE. COLEGIADOS

pAcina. 51
voLtamo. 30
EPOCA, 7A.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADD EN MATERIA ADMINTSTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

AMPARD £N REVISION RA- Z2091/69 (248/68). r.6.M.% CO.
289 pe Junio oE 1971 - UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE:
GuiLterno GuzuAn Orozco.
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JURTSPRUDENCLA LX}

VISITAS DOMICILTARIAS, LOS ARTICULOS 216 a 224 DE LA LEY DE
IHVENCIONES Y MARCAS SON CONSTITUCIONALES.

La Ley pe INVENCIONES Y MARCAS ExPEDIDA EL 30 DE DI-
CIEMBRE DE 1975, NO CONTRAVIENE LO DISPUESTO POR EL-
(ILTIMO PARRAFO DEL ARTIiCULO 16 DE LA CARTA MAGHA ¥ -
POR LO TANTO, ES CONSTITUCIONAL EL HECHO DE QUE LA -
SEcRETARTA DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL TENGA
FACULTADES DE POLICIA, EN SENTIDO LATO: PARA PRACTI-
CAR VISITAS DOMICILIARIAS COMO FORMA DE VIGILAR EL -
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS CONS-
TITUCIONALES, CUYAS DISPOSICIONES, DE ACUERDO CON SU
ARTicULO 2., SON DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL
EN EFECTO, DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULD 16 consTy
TUCIONAL., SEGUNDO PARRAFQ. SE DESPRENDE LO SIGUIEN--
TEi 1., OUE LAS VISITAS DOMICILIARIAS SOLO PUEDEN SER
PRACTICADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS: 2., QUE
DICHAS VISITAS GNICAMENTE PUEDEN TENER POR OBJETO EL
QUE LA AUTORIDAD SE CERCIORE DE QUE SE HAN CUMPLIDO
LOS REGLAMENTOS SANITARIOS Y DE POLICIA, ASI COMO -
LAS DISPOSICIONES FISCALES: Y 3., QUE LAS AUTORIDADES
DEBEN SUJETARSE A LAS LEYES RESPECTIVAS Y A LAS FORMA
LIDADES PRESCRITAS PARA LOS CATEOS. DEBE HACERSE HIN-
CAPLE EN QUE LA NORMA CONSTITUCIONAL PRESCRIBE QUE LA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, PARA PODER PRACTICAR UNA -
VISITA DOMICILIARIA, DEBE SUJETARSE A LAS LEYES RES-
PECTIVAS, DE DONDE PUEDE CONCLUIRSE QuE EL CONGRESO
DE LA UNION, MEDIANTE LA EXPEDICION DE UNA LEY, SI1 -
PUEDE FACULTAR A UN ORGANO ADMINISTRATIVO, COMO EN -
ESTE CASO LA SECRETAR{A DE PaTRIMONIO ¥ FoMeNTO IN--
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DUSTRIAL, PARA PRACTICAR VISITAS DOMICILIARIK CON -
EL OBJETO DE CONSTATAR QUE LOS PARTICULARES HAN CUM
PLIDO LAS NORMAS DE ORDENH PUBLICO QUE ESTABLEZCA LA
PROPIA LEY ¥ DUE RESULTEH APLICABLES: EN SENTIDD -~
CONTRARIO IMPLICARIA QUE TODAS AGUELLAS LEYES QUE -
NO FUESEN DEL ORDEN SANITARID, FISCAL O DE POLICIA-
EN EL SENTIDD ESTRICTO, NO PUDIERAN ESTABLECER LA -
PRACTICA DE VISITAS DOMICILIARIAS, NO OBSTANTE QUE-
ESTE ES, EN MUCHOS CASOS: EL MEDID IDONED PARA PRE-
SERVAR EL ORDEN PUBLICO. OF DOMDE RESULTA QUE ST EN
EL CASD CONCRETO ES A TRAVES BE TALES VISITAS COMO
PYUEDE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA VIGILAK LA OBSER-
VANCIA DE LA LEY DE [nveEncrones vy MARCAS, OUE £5 DE
ORDEN PUBLICO, SE IMPONE ESTIMAR QUE LOS ARTICULOS
216 A 220 DE ESTE LEY, NO SON [NCONSTITUCIONALES.

FUENTE. PLENQ

PAGINA. 143
voLToMD.163-168
EPDCA. /A

AMPARO EN REVISION 7212/79, NACIGNAL DE DULCES, §.A.
DE c.v. 3 pE agosTo pE 1982. wmavoria pE 18 votos. -
PONENTE: MARIA CRISTINA SALMORAN DE TAMAYO. DISIDEN-
TE: SANTIAGO Rooricuez ROLDAN.
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JURISPRUDENCIA LXX11I

THVASTON DE DERECHOS.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULG 89 -
DE LA LEY DE LA PATENTES Y MARCAS: LAS RESOLUCIONES
QUE COMPETE DICTAR A LA SECRETAR{A DE Economia Macig
MAL SOBRE INVASION DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE UNA
PATENTE: SE FORMULARAN DESDE UN PUNTQ DE VISTA TEC--
NICO, Y ESTQ [MPLICA NECESARIAMENTE UNA SERIE DE --~
CONSIDERACIOINES DE CARACTER TECHICO. POR VIRTUD DE-
LAS CUALES SE DETERMINAN LAS CARACTERISTICAS TANTC -
DEL RTICULO QUE PROTEGE LA PATENTE INVADIDA COMO -~
DEL ARTICULO TMNVASOR, PARA AS{ ESTAR EN POSIBILIDAD DE
PRECISAR SI ESTE ES IGUAL, SUBSTANCIALMENTE IGUAL O-
SEMEJANTE AL GUE AMPARA LA PATENTE INVADIDA: LO QUE-
S0LO PUEDE LOGRARSE AL TRAVES DE UN JUICIO COMPARA-
TIVO GUE NO DEBE LIMITARSE A DECLARAR LISA Y LLANA--
MENTE LA IGUALDAD O SEMEJANTE., SINO QUE DEBE SEHALAR
LAS FARTICULAIIDADES 0 SEMEJAMZAS.

FUENTE. ADMINISTRATIVA

PAGINA, 61
voLTomMo. XVITI
gpocA. Da.

AMPARO EN REVISION 28412/ 58. Jose Mocyomos. 4 pe Di-
CIEMBRE DE 1958. UNANIMIDAD DE 4 voToS. PONENTE: FRrAN
co Carrefo.
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JURTSPRUDERCIA LXXTIY

PATENTES, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS PRDCESOS RE-
LATIVOS A,

St LOS HECHOS DENUNCEADOS COMO DELICTUOSOS 1D SE
ENCUENTRAN COMPREHDIDOS EN MINGUNO DE LOS PRECEP.
TOS DEL cAPiTULO X1I DE LA LEY DE PATENTES DE [H-
VENCION, QUE SE REFIERE A LA RESPONSABILIDAD DE -
LOS QUE INFRINGEM DERECHOS DE UNA PATENTE, ES IN-
DISCUTIBLE QUE NO ES ZOHPETENTE UN JUEZ DE DISTRI
TG PARA CONOCER, POR HO TENER APLICACISN ESA LEY-
GENERAL, SIHO QUE LO ES UM JUEZ comlit DEL ORDEN -
PENAL, EN VIRTUD DE QUE S{ SE COMPRUEBAN L0S HE -
CHOS DELICTUQSOS DEMUNCIADOS, CAERTAN DENTRO DE LAS
DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL PARA EL DisTRITO -
Y TERRITORIOS FEDERALES EM MATERIA DEL FUERO
COMDN,

oMo Lxx, PAG. 2492, MUREZ PARRA

AuINTA Eroca: 7
AHASTASLO,
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JURTSPRUDERCTA XXV

PATENTES. CUAHDO UN PROCEDIMIENTO EWCAMIMADC A LA APLICACION
DE UN PRODUCTO. WO ES PATENTABLE.

S1 EL METODO GUE PRETENDE PATENTARSE, HO CONSTITUYE
UN INVENTO, CONSIDERANDO EY S1 MISMQ, SUSCEPTIBLE -
DE SER PATENTADO: CONFORME A LAS MORMAS QUE RIGER -
LA LEY DE LA MATERTA. SI SOLO SE TRATA DE UN PROCE-
DIM ENTO ENCAMINADO A LA APLICACION O USO DE UN --
INSECTICIDA QUE SE TIENE PATENTADO EN UN PAIS EXTRAN
JERD. LO QUE PUDIERA ESTIMARSE PATENTABLE, E£N TODO-
CASO, ES UN NUEVO PROCEDIMIENTO INDUSTRIAL PARA - -
OBTENER £L PRODUCTO QUIMICO EN CUESTION 0 EN 5U5 NUE
VAS APLICACIOHES DE CARACTER™ TINDUSTRIAL, EN LOS -~
TERMINOS DE LA FRACCION V pev ArRTIcuro 1ro. DE LA -
LEY DE QUE SE VIENE HABLANDO, PERO DE NINGUNA MANE-
RA EL SUSODICHO METODO., CUYO FIN ESTRIBA EN APLICAR
EN EL AREA SOMETIDA A LA INFESTACIAON DE INSECTOS, -
EN FORMA CONCENTRADA, UNA CANTIDAD INSECTICIDAMENTE
EFECTIVA DEL PRODUCTO GUIMICO MENCIONADO, YA QUE SE
GUN SE HA ASENTADO CON ANTELACIOMN EL REPETIDO METO-
DO NOVEDOSO FARA CONTROLAR INSECTNS Y PROTEGER PLAN
TAS CONTRA EL ATAQUE DE INSECTOS, NO CONSTITUYE Ui
INVENTO: COMSIDERADO EN ST MISMO,

FUENTE. COLEGIADOS
PAGINA. 49
voLTOoM0.28
EPOCA. 7A.

PRIMER TRIBUMAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO EN -~
MATERTIA ADMINISTRATIVA.

AMPARO EN REVISION RA-H5/71- AMERICAN CYNAMID COMPA
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JURTSPRUDENCIA XXVI

THVENRCION, CERTIFICADOS DEt.

CoNFORME A LOS ARTicuLOS 4.5,10, rracciom V. v 65 -
DE LA LEY DE IWVENCIONES Y MARCAS., NO ES PATENTABLE-
UN PRODUCTO QUIMICO FARMACEUTICO, PERQ S! SE PUEDE -
CONCEDER UN CERTIFICADO DE INVENCIOM PARA UN PROCED]
MIENTO NoveDnnsg PARA OBTENER UN PRODUCTO GUIMICO.LUE-
GO EL CERTIFICADO NO PUEDE REFERIRSE AL PRODUCTO 0B-
TENIDO, NI A LOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN SU OBTENCIAN
NI A SU MEZCLA. SINO SOLO AL PRNOCEDIMIENTO MISHO ME-
DIANTE EL CUAL SE OBTIENE EL PRODUCTO FIHAL. £S5 DECIR,
NO ES LO NOVEDOSO DEL PROBUCTO FINAL OBTEXIDD, NI LO
NOVEDOSO DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA OBTENCION
L0 QUE ES MATERIA DE UN CERTIFICADO DE IKVENCION, -~
SINO EL PROCEDIMIENTO MISMO MEDIANTE EL CUAL, CON --
LOS PRODUCTOS UTILIZADOS, SE OBTIEME EL PRODUCTO FI-
NAL .

FUENTE. COLEGIADOS
PAGINA. 86
voLTOMO.127-132
Eroca. TA.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

DEL PRIMER CIRCUITO.

AMPARG EN REVISION 511/79 - HECTOR CHAIN SiMON. § --
" DE AGOSTO DE 19739 - UNANIMIDAD DE VOTGS. PONENTE: -~

burLLermo GuzmAn Orozco.
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JURISPRUDENCIA XXVII

THVENCION, EFECTOS DE LA SOLICITUD DE CERTIFICADO DE CASO EN
EL QUE St MODIFICA UNA SOLICITHD QUE ORIGTHALMEMTE-
ERA DE PATENTE POR HABERSE PRESENTADO BAJO LA VIGEN
CIA DE LA YA ABROGADA LEY DE LA PROPIEDAD [HDUSTRIAL.
ARTICULO 10 TRANSITORIO DE LA LEY DE [HVENCIONES Y -
MARCAS.

Es INMFUNDADD EL AGRAVIO QUE HACEH VALER LAS RESPON-
SABLES RECURRENTES, EN EL AGRAVIO QUE HACEN VYALER -
LAS RESPONSABLES RECURRENTES., EN EL SENTIDO DE QUE

LA SENTENCIA RECURRIDA ES ILEGAL PORQUE EL A QUQ "0
TOMO EN CONSIDERACION GUE LA EMPRESA QUEJOSA, DE -~
MANERA VOLUNTARTIA Y CONFORME A LO DISPUESTO POR EL-
ARTICULO DECIMD TRANSITORIO DE LA LEY DE INVENCIO -
NES Y MARCAS, SOLICITO ANTE LAS PROPIAS AUTORIDADES
QUE SU SOLICITUD DE PATENTE ( DIVISIONAL DE LA PRIN
CIPAL) PRESENTADA BAJO LA VIGENCIA DE ABROGADA LEY

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, FUESE MODIFICADA PARA ~--
CONVERTIRLA EN SOLICITUD DE REGISTRO PARA LA EXPEDI-
CIGN DE UN CERTIFLICADO DE INVENCION: CON LO QUE - SE
6N LAS RECURRENTES - LA ALUDIDA SOLICITUD QUEDD SO~
METIDA AL REGIMEN QUE ESTABLECE LA LEY DE INVENCIONES
Y MARCAS EN VIGOR. REVISTE SUMA IMPORTANCTA DILUCIDAR
LA CUESTION A QUE SE REFIEREN LAS RESPONSABLES EN EL-
ANTERIOR AGRAVIO: PORGUE SI SE LLEGA A LA CONCLUSION
DE QUE LA EMPRESA QUEJOSA, A PESAR DE HABER PRESENTA
DO SU SOLICITUD DE PATENTE DIVISIONAL BAJO LA VIGEN-
CIA DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SE SOMETIO
EXPRESAMENTE A TODAS LAS DISPOSICIONES QUE SOBRE LA-
MATERIA DE CERTIFICADOS DE INVENCION ESTABLECE LA -~
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LEY DE IHMVENCIONES Y MARCAS, SE TENDRIA TAMBIEN GUE
RESOLVER QUE, EN TERMINOS DE LOS ARTicuLos 79 v 28
DEL ORDENAMIENTO LEGAL CITADO EN SEGUNDO TERMINO,

LA EMPRESA DEBIGC PRESENTAR SU SOLICITUD DE PATENTE -
DIVISIONAL DEHTRO DEL PLAZO DE CUATRO MESES: CONTAN-
DO A PARTIR DE QUE SE LE REQUIRIG PARA QUE DIVIDIERA
SU SOLICITUD DE PATENTE ORIGIMAL, PLAZO QUE MO ESTA-
BLECE LA ANTERIOR LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, --
ORDENAMIENTO QUE, MAS BIEN, NO ESTABLECIA PLAZO ALGY
NO PARA TAL EFECTO, SEGUN LO RECOMOCEN LAS MISMAS --
RESPONSABLES EN LA RESOLUCION GUE CONSTITUYE EL ACTO
RECLAMADO EN EL PRESENTE JUICIQ:) ¥ SOLO SE PRESENTA-
DICHA SOLICITUD DENTRO DEL SUSODICHO PLAZO, POLIA TE
NER DERECHO A CONSERVAR COMO FECHA LEGAL LA DE LA SQ
LICITUD INICIAL. PERO DE AUTOS SE DESPRENDE QUE LA -
EMPRESA OUEJOSA SE SOMETIO A LAS DISPOSICIONES APLI-
CABLES DE LA NUEVA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. Uni-
CAMENTE PARA EL EFECTO DE QUE SE LE OTORGARA CERTIFL
CADO DE INVENCION Y NO PATENTE (DIVIGIONAL), AS] ¢o-
MO PARA QUE SE CONTINUARA EL PROCEDIMIENTO RESPECTI-
VO, MAS NO PARA QUE LA NUEVA LEY SE APLICARA A LOS -
TRAMITES YA EFECTUADOS MODEFICADOS LA FEZHA LEGAL DE
PRESENTACIGN DE LA SOLICITUD. DESDE LUEGO QUE LA ---
QUEJOSA ACEPTO LA APLICACION DE LA NUEVA LEY, (ONICA-
MENTE PARA QUE RIGIERA LOS TRAMITES POSTERIORES AL -
SOMETIDO Y PARA QUE SE LE EXPIDIERA CERTIFICADO DE-
IHVENCI@N EN LUGAR DE PATENTE., SIN GQUE ELLO SIGNIFL-
QUE, OBVIAMENTE, QUE ADMITIERA LA APLICACION DE LA -
LEY A LOS TRAMITES EFECTUADOS DURANTE LA VIGENCIA DE
LA LEY ANTERIOR, POR TANTO, NO PUEDE DECIRSE VALIDA-
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MENTE QUE SE SOMETIJ INTEGRAMENTE A LA NUEVA LEY, --

ACEPTANDO LA APLICACIOGN RETROACTIVA DE LA MISMA PARA

PERDER EL DERECHO ADQUIRIDO RESPECTO DE LA FECHA LE-

GAL DE PRESENTACIGN DE LA SOLICITUD INTCIAL DE PATEN

TE; PUESTO QUE LAS ETAPAS DEL TRAMITE QUE YA SE HABIA
LLEVADO A CABO: PRINCIPALMENTE LO RELACIONADO CON EL

PLAZO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE PATENTE DIVISIQ

NAL:, SE RIGIERON POR LA ABROGADA LEY DE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL.

FUENTE. COLEGIADOS
PAGINA. 147
voLToMo. 145-150
EPOCA. [A.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO AMPARD EN RrEvIsIOn 1205/80 - --
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED. 206 DE MARZO DE
1981 - unaNIMIDAD DE vOTO0S. GENARD Davip Gonedra -
PEMENTEL.
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JURTSPRUDENCIA XXVIIT

TENTES DE MODELO O DIBUJO IMDUSTRIAL. PROHIBICIONES DEL
ARTICULO 670 DE LA MATERIA.

Es DE NOTARSE GUE LAS FRACCIDNES v Y Y1 DEL ARTICU-
LO L4710 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD [HDUSTRIAL NHO SE -
REFIEREN, COMO LO ACLARM EL AZTICULO 570, A PATEUTES
DE INVENCION, M1 A PATENTES DE MEJORAS, SINQ A PATEN
TES DE MODELO © DIBUJO INDUSTRIAL. EN ESTE TiPO DE -
PATENTES.: 4O SE TRATA DE VERDAGERAS O PROPIAS ZLREA--
CIONES IRTELELTUALES QUE MEJOREp L rRpopucCIOn INDUS
TRIAL EN CHANTO A CANTIDAD © CALIDAD, 4 $€ TRATA «-
DE CREACIOHES JUTELECTUALES QUE IMpPLINUDSY v DESCH~™-
BRIMIENTO DE UNA HUEVA COMPOSICIAN DE MATERIA, O DE
UN NUEVO PROCEDIMIENTO PARA OBTENER PRODUCTOS OUIML
COS, NI DE UNA MNUEYA APLICACION HE ESTOS. MI 56 TRA
TA TAMPOCO DE RUEVOS TIPOS DE MAGUDINMARIA O DE NUEYOQS
“PROCEDIMIENTOS INDUSTRIALES. TODAS ESTAS CARACTERIS-
TICAS CORRESPONDEXR, EN RIGOR, A LAS PATENTES DE IRvEN
CIHN ¥ A LAS PATEUTFS DE MEJORAS. PERO TRATANROTGE DE
PATENTE ©F MODELO O DIBUJO TuRUSTRIAL, LO 0NICH SUE-
SE REQUIERE £S5 QUE SE TRATE DE UNA NUEVA FDRMA PARA
PIEZAS DE MAQUINARIA O PARA PRODUCTOS LYDUSTRIALES=
GUE, POR Sy DISPOSICION ARTISTICE, O SIMPLEMENTE POR
SU DISPOsi1cION, DE MOVEDAD Y ORIGINALIDAD A Hp PRO~-
DUCTD INBUSTRIAL. Y PARA EL EFECTD, PUEDE TRATARSE -
TAMBEEN DE UN MNUEVO DIBUJO ORHAMENTAL QUE DE. A LOS-
PRODUCTOS INDUSTRIALES EN QUE SE WSE, UN ASPECTO PE-
CULYAR Y PROPIO. EN ESTE SENTIDO,LAS PATENTES DE MO~
DELO O DIBUJD INBUSTRIAL TIENDEH MAS GUE A DEFENDER
CONCEPCIONES O CREACIONES INTELECTUALES DE SUS TNVEN
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TORES. A DEFENDER LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL BEL PRO-~
DUCTOR, IMPIDIENDO LAS CONFUCIONES, COMO EN EL CASO
DE LAS MARCAS, PUCS SE RELACIONAN MAS CON LA DISTIY
C10ON DE LOS PRODUCTOS QGUE CON CUSSTIONES DE CREATI-
VIDAD O DE EFICACIA. Y EN GENERAL. PUEDE DECIRSE --
GUE LAS PROHIBICIONES DEL ARTICuULD 6TD DE LA LEY.SE
REFIEREN A PATENTES DE INVENCION Y DE MEJORAS, PERO
NO A PATENTES DE MODELO Y DIBUJO INDUSTRIAL,

FUENTE. COLEGIADOS
PAGINHA. U1
voLToMo.29
Eroca. 7A.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO EN -~
MATERIA ADMINISTRATIVA.

AMPARO EN REVISIOH RA- 917/70 (3294/62). ACEITES -
ESENCIALES: S.A. 10 pE mayo pE 1971 - UNANIMIDAD =
DE YOTOS. PONENTE: GuILLERMO GuzmMAN Orozco.
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JURTSPRUDEKCTA AXTX

PATENTES, CLASIFICACION DE LAS.

CowFoRME A LOS ARTICULOC 470 v 570 DE LA LEY DE LA -
PROPIEDAD IMDUSTRIAL LAS PATENTES SON DE TRES CLASES:
A) LAS PATENTES DE [MVENCION., COMPRENDIDAS EN LAS - -
FRACCIONES DE tA | A LA 11l DEL ciTapo ARTIcuLo bTos-
INCISO B) LAS PATENTES DE ME_ORAS COMPRENDIDAS EM LA
FRACCION IV DE ESTE PRECEPTO. f C) LAS PATENTES DE MQ
DELO © DIBUJO INDUSTRIAL, COMPRENDIDAS EN LAS FRACCID
NES V v V1. AHORA BIEN, LAS PATEMTES DE INVENCION ANW-
PARAN LAS CREAC!ONES INTELECTUALES QUE 5E TRADUCEN EN
NUEVOS PRODUCTOS INDUSTRIALES O EN NUEVAS COMPOSICIO-
NES DE MATERIA. O EN EL EMPLEQ DE MEDIOGS NUEVOS QO EN
LA NUEVA APLICACION DE MEDIOS COHOCIDOS. PARA OBTE-
NER PRODUCTOS O RESULTADOS INDUSTRIALES NOVEDOSOS. ¥
LAS PATENTES DE MEJORAS ESTAN DIRECTAMENTE REFERIDAS
A AOUéLLAS QUE PRODUZCAN UN NUEVO RESULTADO INDUSTRIAL
ES DECIR, A LAS PATENTES DE THVENCION. 0 SEA QUE ?PHE
DE PATEHTARSE LA MEJORA A UNA PATENTE DE INYENCION.-
CUANDO ESA MEJORA IMPLIQUE !*N RESULTADO MAS EFICIENTYE
DEL INVENTO, O UN PROCEDIMIENTO MAS FACIL 0 HENOS --
COSTOSO PARA OBTEHER EL RESULTADO INDUSTRIAL. Prmro -
ES DE MOTARSE JUE LA EXPRESION "RESULTADO INDUSTRIAL"
SOLO APARECE EN EL ARTICULO 4T0 A COMENTO, EN LAS --
Fracciones [1, 111 v IV, v, ApemAs, LA Fraccifn IV--
HABLA DE“MEJORAS A UNA INVENCION”. TODO LO CUAL LLE-
VA A CORROBORAR LA CONCLUSIAN DE QUE UNA PATENTE DE
MEJORA PUEDE APLICARSE A MEJORAR UNA INVENCION, AM--
PARADA POR UMA PATENTE O DEL DOMINIO PUBLICO,SEGUN-
DICE EL PRECEPTO. Y ELLO CORROBORA TAMBIEN LA CONCLY
S10% DEQUE UNA PATENTE DE MEJORAS DEBE PRODUCIR UN -
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RESULTADO EN CUANTO A LA EFICIENCIA DEL FUNCIONAMIEN
TO DE LA INVENCION MEJORADA, O EN CUANTO AL COSTO O
FACILIDAD DEL PROCEDIMIENTO EMPLEADO PARA OBTENER -~
ESA FUNCION O EL RESULTADO QUE CON LA INVENCION SE -
BUSCA. PERO LAS IDEAS O CONCEPCIONES QUE APLICADAS A
UNA INVENCION NO MEJOREN EL RESULTADO O PRODUCTO -
DE ESA INVENCION, NI LA FUNCION O FIN PARA LOS CUALES
ESTE DESTINADO EL INVENTO, NI FACILITE EL RESULTADO O
ABATA SUS COSTOS. NO SE PUEDEN CONSIDERAR COMO MEJORAS
A UNA INVENCION. POR OTRA PARTE. LAS PATENTES DE MO-
DELO O DIBUJO INDUSTRIAL AMPARAMN FORMAS., DIBUJOS, --
DISPOSICIONES ARTISTICAS, ORMAMENTALES, ETC. Y DIGHAS
PATENTES NO TIENEN QUE VER CON EL FUNCIONAMIENTO EFI-
CIENTE DE UN PRODUCTO INDUSTRIAL NI COM LA FACILIDAD-
DEL PROCEDIMIENTO PARA 5U OBTENCION. NI CON EL COSTO-
RELATIVO, SINO SOLO CON EL ATRACTIVO ESTETICO DEL PRQ
DUCTO. O CON Sl ASPECTO PECULIAR Y PROPIO. ETC. DE DOY
DE SE DESPRENDE QUE LAS FORMAS 0 CONCEPCIONES QUE PO~
DRIAN SER MATERIA DE UNA PATEMTE DE DIBUJO O MODELO -
INDUSTRIAL, EN PRINCIPIO HO PUEDEN CONSIDERARSE COMO-
MEJORAS A UNA INVENCION. PUESTO QUE AUNQUE AFECTAN --
EL ATRACTIVO ESTETICO DE UN PRODUCTO INDUSTRIAL. SE -
RELACIONAN CON LA EFICIENCIA DEL INVENTO EN CUANTO AL
FIN PERSEGUIDO DIRECTAMENTE POR EL. PUES AUMENTAR EL
ATRACTIVO ESTETICO 0 COMERCIAL DE UN PRODUCTO, NO PUE
DE CONFUNDIRSE CON MEJORAR UNA INVENCION.

FUENTE. COLEGIADOS
PAGINA. 57
VOLTOMO. 43
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EPOCA. 74A.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO,

AMPARO EN REVISION A - 1163/70 (4020/50).
MENDIZABAL Y COMPARIA SUCESORES, COMPANIA CERILLERA
MEXICANA, S.A. 31 pE JurLio pe 1972 - UNANIMIDAD DE
VOTOS. PONENTE: GUILLERMO GuzmAn Orozco
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JURISPRUDENCIA XXX

MARCAS. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTicuros 97 v
112 peE LA LEY DE LA PrROPIEDAD [NDUSTRIAL, A NADIE -
PUEDE NEGARSE EL DERECHO A US3AR SU NOMBRE PROPIO --
COMO MARCA. SIN MAS LIMITACIONES QUE LAS DE QUE EL-
NOMBRE SEA £L MISMO QUE ACOSTUMBRE USAR Y QUE LE --
PONGA UN ELEMENTO GUE LO DISTINGA DE UN HOMONIMO ==
QUE YA SE ENCUENTRE REGISTRADO CON ANTERIORIDAD. SIN
QUE IMPORTE EL IDIOMA DE DICHO NOMBRE. DE ESTO SE --
CONCLUYE QUE LA DISPOSICION CONTENIDA EN LA FRACCION

X1 DEL ARTICuLD 105 DE LA CITADA LEY DE =~
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. CONFORME A LA CUAL NO SE -~
ADMITIRAN A REGISTRO LAS PALABRAS DE IDIOMAS VIVOS -
EXTRANJERQS: PARA AMPARAR PRODUCTOS QUE SE ELABOREN
EN MEXICO. CONSTITUYE LA REGLA GENERAL  QUE TRATAN
DOSE DE LOS NOMBRE PROPIOS, LOS CITADOS ARTicuLns 97
Y 112 ESTABLECEN EVIDENTES EXCEPCIONES A ESTA REGLA,
PUES DE OTRA MANERA ESTAS DISPOSICIONES NG TENDRIAN-
SENTIDO, PORGUE, DE REFERIRSE 50L0 A LOS YNOMBRES EN -
CASTELLANO, NO TEMDRIAN RAZON DE EXISTIR EN VIRTUD -
DE QUE PARA ESAS PALABRAS NO HAYA LIMITACIOGN EN EL -
ARTicuto 105 MencionaDo.

FUENTE. ADMINISTRATIVA

PAGINA. 56
VOL.TOMO. XX
gpoca. b6a.

AMPARO EN REVISION 3082/58. CANNON MILLS: S.A.
13 peFEBRERO DE 1959. 5 voTos. PONENTE: OcTAvio MENDQ
zn GONZALEZ.
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JURTSPRUDENCIA XXXI

MARCAS, CONSTITUCION DE LAS.

De conrorMiDAD £ON EL ARTICULO 97 DE LA LEY DE LA -~
PROP]EDAD INDUSTRIAL- PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA, -
PARA LOS EFECTOS DEL PRIMER PARRAFO DEL AmTicuLc 96
DEL MISMO ORDENAMIENTO., LOS NOMBRE BAID UHNA FORMA-
DISTINTIVA, LAS DENOMIRACIONES, Y Ev GENERAL, CUAL-
QUIER MEDIO MATERTAL GUE SE€4& SUSCEPTIRBLE, POR 55U -
CARACTERISTICAS ESPECIALES, DE HACER DISTINGUIR LOS
OBJETOS A QUE SFE APLIQUE {0 TRATE DE ARPLICARSE. DE LO0OS
DE 54 WMISMA CLASE O ESPECIE, POR TANTO. LA MARCA DE
LA QUEJOSA CONSTITHfDA POR UHA PALABAIA DE GRIGEH -
§TALIANO Y UN CARAMELO CON CIERTAS CARACTERISTICAS
E5 UNA VERDADERA MARCA QUE SATISFACE LO5 REQUISITOS
LEGALES, SUSCEPTIBLE. POR 5US CARACTERES ESPECIALES
DE HACER DISTINGUIR LOS PRODUCTOS QUE AMPARA DE GTROS
DE Sl M]SMA ESPECIE O CLASE.

FUENTE. ADMINISTRATIVA
pAGINA. 55

VOLTONO. VI

Eroca. ba.

A¥pARD EN REVISION 7407/55. dubcewis 1iRLiANA, 5.4,
10 ve marzo pe 1958, UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. PONENTE:
Franco Carnrefio.
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JURISPRUDENCT A XXAXI1

MARCAS, REGISTRO DE. CRITERIO DE LA AUTORIDAD ADMIMISTRATIVA
RESPECTO A LA ORIGIMALIDAD.

DE CONFORMIDAD COM LA JURISPRUDEHCIA DE LA SUPREMA -
EORTE DE JUSTICIA EL CRITERID DE LA ANTORIDAD ADMI--
NISTRATIVA PUEDE SER CENSURADO EN EL JUICIO DE AMPA-
RO, CUANDO FARTE DE BASES INEXACTAS O NO DEMDSTZADAS
CUANDO NO EXPRESE ARGUMEUTACIOMES O NO CITA PRECEP--
TGS LEGALES, ¥ CUANDO LGOS RAZONAMIEXNTOS DEL ORG&NO”
ADMINISTRATIVO SON CONTRARIOS A LAS REGLAS DE LA 8
GICA Y A LAS MAX1MAS DE LA EXPERTENCIA. En coNTRA--
RIA A LOS PRIMCIPIOS LOGICOS. LA COHCLUSIGN DE OUE-
NO ES ORIGINAL CIERTA BOTELLA QUE PRETENDE REGISTRAR
SE. EN VIRTUD DE QUE HAY ENVASES QUE, AUNGUE NO ----
TIEHEN LAS CARACTERISTICAS DE LA MARCA PROPUESTA, -
EN CONJUNTO CADA UNO DE ELL?S TIENE ALGUNOS DE LOS -
ELEMENTOS DE ESA MARCA Y, POR TANTA. TODOS L0 EHVA--
SES REUNIDOS S1 TIENEN LAS CARACTERISTICAS DE LA MAR
RA DE LA QUEJOSA. ESTO ES INADMISIBLE, PORGUE. CON -
ESTE CRITERIO NUNCA PODRIA HAPER NINGUNA FIGURA ORJL
GINAL,

FUENTE. ADMINISTRATIVA
SECCION. ADMINISTRATIVA
PAGINA. 34

VOLTOMO. LXIT1

Eroca.  Da.

SEXTA EPOCA: TERCERA PARTE:
VOL. LX111, PAG. 34 A.R. 2613/61 COLGATE PALMOLIVE
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COMPANY. UNANIMIDAD DE 4 voToOS.

voL. LVI, PAG.73 A.R. 6250/61 COLGATE PALMOLIVE --
COMPANY, UNANIMIDAD DE 4§ voOTOS.

TESTS RELACIONADA CON JURISPRUDENCIA 372/85
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JURISPRUDENCIA XXXITI

MARCAS IMDUSTRIALES. DERECHQ AL USO DE LAS.

LA LECTURA DE LA LEY DE LA PPROPIEDAD JNDUSTRIAL FER-
MITE ADVERTIR OQUE LOS DERECHOS AL USO DE UNA MARCA -
SURGEN PRECISAMENTE DE SU REGISTRO NACIONAL., Y NO -~
DE SUS REGISTROS EXTRANJEROS.

FUENTE. ADMINISTRATIVA
PAGINA. 80
voLtomo. !
Eroca. Da.

AMPARO EN REVISION 6190/56. DESTILERIA FRANCESA, =--
S. DE R. L. 5 DE AGosTo DE 1957. 5 voT0oS. PONENTE:
José Rrvera P. C.
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JURISPRUDEHCIA XXX{V

MARCAS TNDUSTRIALES, ARBITRIO DE LA SECRETARIA DE ECONOQRIA
EN EL REGISTRO DE.

EL JUIC10 DE AMPARC QUEDARTA SUPRIMIDG DS MANERA -
ABSOLUTA RESPECTO DE LAS RESOLUCIONES DE LA SECRE-
TARiA DE Econumia €Y MATERIA DE PROPIEDAD INDUS =~
TRIAL, SI FUERA ABSOLUTAMENTE INOBJETABLE LA FACUL
TAD QUE TIENE DE RESOLVER CUESTIONES TECNICAS RELA
TIVAS A LAS NORMAS A JUE SE REFIERE LA LEY DE LA -
MATERIA. POR TANTO, CUANDD EL CRITERIO DE DIGHA SE
CRETARTA( AL RESOLVER SOKRE CUESTIONES DE PROPIE =
DAD INDUSTRIAL . SE3 HOTDHLAMENTE INACEPTABLE PORQUE
LO5 HECHOS SEAM TE TAL MANERA OBJETIVOS QUE NO PUE
DEN PROVOCAR DUDA RACIGHAL ALSuNA, ST FS LEGAL COM
BATIRLO EN EL JUICIO DE GARANTIAS.

Sexta Eppca, Tercera Parte: Vou. X1, ris. 30.
a.r. 510457,
Ropa Pre-CorTADA: S.a. 5 voTOS.
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JURTSPRUDENCIA XXXY

MARCAS INDUSTRTALES. SUBSTANCIAS QUIMICAS FUNDAMENTALES.

EN EL CASO DE SUBSTANCIAS QUIMICAS FUNDAMENTALES NO
DEBE ACEPTARSE EN TERMINOS ESTRICTOS LA PREVENCION-
A QUE SE REFIERE EL ARTICHLO 105, FRACCION XIV, -~ =
INCISO B), DE LA LEY DE LA PROPIEDAD IMDUSTRIAL, =-
YA QUE DE SER AS{ SE LLEGARIA AL EXTREMD, POR LAS -
DEMAS INACEPTABLE. DADOS LOS TERMINOS DEL ARTICULO-
28 DE LA CONSTITUCION GENERAL DE LA REP(IBLICA QUE--
PROHIBE LOS MONOPOLIOS, DE QUE BASTARIA CON QUE -—-
CUALQUIER PERSONA INSCRIBIERA UNA MARCA QUE EN SU -
FORMACION CGNSTARA EL NOMBRE DE UiA DE ESAS SUBSTAN
CI1AS FUNDAMENTALES DE LA FARMACOPEA, PARA QUE NADIE
MAS PUDIERA REGISTRAR OTRA HMARCA CONSTITUIDA FUNDA
MENTALMENTE POR ESA MISMA SUBSTANCIA BASICA. AUNQUE
CON DISTINTAS DESINENCIA.

FUENTE. ADMINISTRATIVA
PAGINA, 47
VOLTOMO.XI11

Eroca. ba.

AMPARO EN REVISION 4803/48. CORN PRODUCTS REFINING
co. 2 DE JuLlo pE 1958, 5 voTos.
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JURTSPRUBENCIA XXXVI

MARCAS, DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS.

CoMForRME AL ARTiCULO 6 QUINGUIES DEL CONVENIO DE PA-
R1S, REVISADO EN L ISBOA EN 1958, PARA QUE UNA MARCA-
REGISTRADA EN SU PAIS DE OQRIGEN PUEDA SER RECHAZADA
(APARTADO B, INCISO Z ), SE REGUIERE GUE E£STE DERPRY
VISTA “ DE TODO” CARACTER DISTINTIVO, O BIEN FORMADA
“EXCLUSIVAMENTE” DE SIGHQS O POR IMDICACIGMNES DUE -~
PUEDAN SERVIR PARA DESIGNAR ESPECIE, CANTIDAD, CALI-
DAD, DESTINO, VALOR, LUGAR O £r°0CA DE PRODUCCION, --
ETC. LUEGD ST A UNA PALABRA EXTRANJERA OUE RESULTA -
EVOCATIVA O DESCRIPTIVA DE LOS P20DUCTAS o DE S50 A=
TURALEZA O DESTIMO, SE 1 F AGREGA OTRO ELEMENTQ SUF{-
CIENTE PARA ESTABLECER LA DISTINCIGN, oF MANERA OUE-
LA PARTE DESCRIPTIVA O EVOCATIVA NG VEKGA A RESULTAR
EL ELEMENTO UNICO G SUBSTANCIAL DE LA MARCA, ESTA -
S1 ES SUSCEPTIBLE DF REGISTRO, A PESAR DEL TEXTO DEL
ARTicuLo 91 FracciOn V. pE LA LEY CE INVENCIONES Y -
MarcAS. PrIMER TrRIBUNAL COLEGIADT EN WATERIA ADHINIS
TRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

FUENTE. COLEGIADOS
SECCION.JURISPRUDENCIA
NUMTESTS.B

APENDICE. 1985

PAGINA. 1

voLTome, Vi

SEpTimA EPOCA, SEXTA EPOCA:
Vors. 121 - 126 phc. 123 a.r. 77/79 FABRICAS MON-
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TERREY, S.A. UNANIMIDAD DE VOTOS.
Vors. 133-138 pAg. 220 A.r. 467/7% BALTIMORE =---~
AIRCOTL COMPANY INC. UNANIMIDAD DE VOTOS.

VoLs. 133-138 prAG.220 a.r. B51/79 PROCTER & GAMBLE
DE MEXICO: S.A. DE C.V. UNANIMIDAD DE VOTOS.

voLs. 133-138 prAg. 220 A.r. B871/79 FABRICAS AGRY
PADAS DE MUNECAS DE ONIL. S.A. UNANIMIDAD DE VOTOS.
VoLs., 133~ 138 pPi6.220 a.r. 1377/79 NATIONAL -~
CHEMSEARCH CORPORATION. UNANIMIDAD DE VOTOS.
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JURTSPRUDENCIA XXXVII

MARCAS. REGISTRO DE.

ST UNA MARCA SE HA CONSERVADO VIGENTE POR EL 5S0LO-

HECHO DE ESTAR REGISTRADA Y NO HABERSE DECLARADO -

NULO SU REGISTRO, ESTA CIRCUMSTANCIA ES SUFICIENTE

PARA CONSIDERARLA CAPAZ DE PRODUCIR TODOS SUS EFEC

TOS LEGALES, ENTRE ELLOS DE CONSERVAR SUS DERECHOS

ADQUIRIDOS, IHDEPENDIENTEMENTE DE LOS VICIQS O ~--

IRREGULARIDADES DE GUE ADOLEZCA SU REGISTRO. SOSTE

NER LO COMTRARIO, ES TANTO COMD PROPICIAR UNA VIO-

LACION DEL ARTicuLo 123 DE LA LEY DE LA MATERIA, YA
QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTicuLo 123 pE LA Lev DE
Prop1EDAD [NDUSTRIAL, PARA EL REGISTRO DE URA MARCA
SE DEBEN TOMAR EN CUEMTA. PARA EFECTOS DE SU NOVE-

DAD, NO SOLAMENTE LAS MARCAS REGISTRADAS ANTERIOR-
MEHNTE SINO TAMBIEN AQUELLAS QUE ENCONTRANDDSE EN --
TRAMITE HUBTERA SIDO ANTERIOR LA SOLICITUD DE Sy --
REGISTRO.

Sexta Eroca, Tercera PARTE: VoL.Lxv, PAG.19. A.R.-
5141/62.
Svoe CORPORATION OF AMERICA. 5 voTOS.
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JURISPRUDENCIA XXXVIY]

DISTINCION DE LAS. DEBE SER SUFICIENTE PARA PODER DI-
FERENCIAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A QUE SE APLIQUEN
Y NO DEBEM REGISTRARSE SI SONM COMFUNDIBLES COH OTRAS
REGISTRADAS CON ANTELACION. PECULIARIDADES BE LAS ES-
TABLECIDAS EH LOS ARTICULOS 90 v 91, FRACCION XVIIE,
DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

TRATANDOSE DE CUESTIONES RELATIVAS A CONFUS1ON DE -
MARCAS. DEBE SOSTEMNERSE QUE ES EL PUBLICO CONSUMEIBOR
GUIEN FUNDAMENTALMENTE MERECE PROTECCION PARA EVITAR
LA DESORIENTACION Y EL ERROR RESPECTO A LA NATURALEZA
Y ORIGEN DE LOS DISTINTOS PRODUCTOS OUE CONCURREN EN
EL MERCADD, Y GBVIAMENTE, AL MISMO TIEMPO, GARANTIZAR
LA INTEGRIDAD Y BUENA FAMA DEL SIGND DISTINTIVO ADOR
TADO POR EL COMERCIANTE, ASEGURANDOC LA FACIL IDENTI-
FICACION DE LAS MERCADERIAS: EN OTRAS PALABRAS, LA
MARCA HA DE SER PECULIAR PARA PODER DISTINGUIRSE ---
CLARAMENTE ENTRE LAS DEMAS MARCAS OHE FLUVEN EN EL -
COMERCIO 0 ESTAN REGISTRADAS, Y LA PROTECCIGN DE LA-
LEY HA DE SER PLENA PARA GQUE SU PODER DE ATRACCIGN -
Y SU CAPACIDAD DISTINTIVA NO SUFRAN MENGUAS ESTO Jug
TIFICA LA EXISTENCIA DE LA EXIGENCIA DE QUE LAS MAR
CAS SEAN SUFICIENTEMENTE DISTINTIVAS ENTRE 51, DE --
SUERTE GQUE EL P{IBLICO CONSUMIDOR NO SOLO NO CONFUNDA
UNA CON OTRA, SINO QUE NI SIOUIERA EXISTA LA POSIBI-
LIDAD DE GUE LAS CONFUNDA. ESTAS PECULTARIDADES LAS
IMPLICA LA LEY DE LA MATERIA CUANDO ESTABLECE EN SUS
arTicuLos 90 v 91. rFraccrdn XVIID, QUE LA DENOMINA--
CIGN QUE CONSTITUYE LA MARCA DEBE SER SUFICIENTEMEN-
TE DISTINTIVA PARA PODER DISTINGUIR O IRENTIFICAR -
LOS PRODUCTOS © SETVICIOS A QUE SE APLIGUE © TRATA -
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DE APLICARSE, FRENTE A L0S DE SY MISMA ESPECIE ¥ - -
CLASE,» Y QUE UNA MARCA NO DEBE REGISTRARSE SI ES COH
FUNDIBLE CON OTRA REGISTRADA CON ANTELACION. TERCER
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERTA ADMINISTRATIVA DEL ~--
PRIMER CIRCUITO.

FUENTE. COLEGIADOS
SECCION.JURISPRUDENCTA
NUMTESIS. 32

APENDICE. 1085

PAGINA. 54

vaLTomo. VI

SEPTIMA EPOCA, SEXTA PARTE:

Vous. 157-162 PAG.206 A.R. 786/81 INTERCONTINEN-
TAL HOTELS CORPORATION. UNANIMIDAD DE VOTOS.

Vors. 157-162 pAc.Z706 a.rR. 146/81 LABODRATORIOS -
MILES DE MEXICO. $S.A. UNANIMIDAD DE VOTOS.

VolLs. 157-162 rhs, 107 A.rR. 60/82 BARCO OF CALI-
FORNIA. UNANIMIDAD DE VOTOS.

Vars. 157-162 pAg. 107 A.r. 1453/79 GERN FOODS.
INC. UNANIMIDAD DE VOTOS.

Vors. 157-162 pie. 107 aA.R. 1B829/81 HARDY SPICER
LIMITED. UNANIMIRAD DE VOTOS.
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JURISPRUDENCTA XXXIX

MARCAS INDUSTRIALES, ARBITRIO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA
EN EL REGISTRO DE.

No ES ARSOLUTA NI DMNiMdDA_LA FACULTAD DE QUE GOZA
LA SEcRETARIA DE ECONOMIA PARA DECIDIR SI CONVIENE
0 NO, CONCEDER EL REGISTRO DE UNA MARCA SEMEJANTE-
A OTRA REGISTRADA, 0O QUE THVADA EL-LEGiTlMO CAMPO
DE ACCION DE UN HOMDRE COMERCIAL ANTERIORMENTE EN
Uso. CUANDO UNA AUTORIDAD TIENE PODER DISCRECIONAL
0 LIBERTAD DE APRECIACION, EN EL AMPARO SE DEBE -~
RESPETAR: POR LO GENERAL, &L EJERCICIO DE ESE PO -
DER , SALVO QUE LA AUTORIDAD HAYA PARTIDO DE DATOS
IRREALES O NO COMPROBADOS: O QUE FUNDE SUS CONCLU-
STONES EN ARGUMENTOS CONTRARIOS A LAS REGLAS DE LA
LOGICA 0 A LAS MAXIMAS DE LA EXPERIENCIA. DE ORDI-
NARIO. CORRESPONDE A LA SecreTArRiA De Economia RE-
SOLVER ACERCA DE LA EXISTEHCIA O INEXISTENCIA DE -
IMITACION ENTRE DOS MARCAS. PERO CUANDO LA CALIFL
CACION ES NOTORTAMENTE INACEPTABLE PORQUE LOS HE--
CHOS SON DE TAL MANERA OBJETIVOS QUE NO PUEDEN PRQ
VOCAR DUDA RACIONAL ALGUNA, ES POSIBLE CENSURARLA-
EN EL JUICIO DE AMPARO, YA QUE: DE OTRO MODO., ESTE
QUEDARIA SUPRIMIDO EN FORMA ABSOLUTA, CUALESGUIERA
QUE FUESEN LAS CIRCUNSTANCIAS EN CADA CASO.

SEXxTA Epoca, Tercera PamrTe: VoL. IV, prAc, 1786
A.R. 3167/56.
Cia. Hurera Euzkapi. 5 votos.



JURISPRUBEHCTIA XL

MARCAS, REGISTRO DE.

DE ESTIMARSE VALIDA ¥ LEGAL LA ARGUMENTACION EN EL -
SENTIDO DE QUE EL REGISTRD DE UNA MARCA ES UHA FACUL
TAD GRACIOSA DEL ESTADO EN FAVOR DE LOS PARTICULARES
SE LLEGARTA AL EXTREMO DE HACER NUGATORIAS, LAS pls-
POSICIONES OUE AL RESPECTD ESTABLECEN LA LEY OF LA -
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y 5U REGLAMENTO, YA QUE EN AQUE
LA HIF‘f)TESIS BASTARiA CON QUE EL ESTADO L0 QUISIERA
PARA OUE UNA MARCA SE REGISTRARA O NO A SU ARBITRIO.
DESDE EL MOMENTO EN GUE EXISTEN UNA LEY Y UN REGLA-

MENTO QUE FIJAN LAS BASES PARA LLEVAR AL CABD EL =~-

REGISTRO DE UNA MARCA, ELLO IMPLICA QUE SUS DISPOS]

CIONES CONFIEREN OBLIGACIONES Y FACULTADES RECIPRO-

CAS+ POR UNA PARTE, Al ESTADO Y. POR OTRA: A LOS --

PARTICULARES: LD QUE SE TRADUCE EN QUE SI AL SOLICL

TAR EL REGISTRG EL PARTICULAR, SE SATISFACEN 10§ --

REGUISITOS DE LA NORMA, EL ESTADD NO PUEDE A SU -=-

ANTOJD NEGAR EL REGISTRO.

FUENTE. ADMINISTRATIVA
PAGINA. 23
YOLTOMO.XXIV

EpocA. Ba.

AMPARO EN REVISION 4290/57. u.S. AUBBER MEXICANA, -
$.A. 3 DE Junto pE 1999.
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JURTSPRUDENCIA X111

MARCAS. DEMNEGACION DEL REGISTRO POR REPRODUCIR OTRA HOTORIA-
MENTE CONOCIDA.

NI EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS NI EN EL COUVE-
N1O DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUS
TRIAL EXISTE DISPOSITIVO LEGAL ALGUNO QUE OBLIGUE A-
LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL A SO~
LICITAR COPIA AL PAIS DE ORIGEN DEL REGISTRO DE UNA
MARCA CIFANDO LA AUTORIDAD ESTIME QUE ES NOTORIAMENTE
CONOCIDA EN MEXICO, Y POR TAL RAZON MIEGUE EL REGIS-
TRO DE OTRA MARCA QUE RESULTE 1%4UAL O PARECIDA.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADD EM MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO { TCc0l2159 apm).

FUENTE. ADMINISTRATIVA
Erpoca. 8a.

R.A. 2012/89. COMPACT CASSETTE., S.A. 24 DE NOVIEMBRE
pe 1989. UNAMIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MA. ANTONTENTE
AzueLa DE Ramirez. SecRETARIO: Framciso pe Jesiis ~---
ArRrREoLA CHAVEZ.
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JURTSPRUDENCIA XLI]

MARCAS, NEGATIVA DE REGISTRO DE. CARACTER DESCRIPTIVOD.

S1 UNA DELAS PALABRAS DE UNA MARCA NO TTENE CARAC-
TER DESCRIATIVO, NI ESTA COMPRENDIDA DENTRO BE LAS
LIMITACIONES DEL ARTicuto 105. FrACCIAN 1V, DE LA~
LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y, S1., POR ESQ MiS-
MO, TAMPOCO LD ESTA EN SU CONJUNTO LA MARCA COMPLE
TA EN CUEST!éN. NATURALMENTE QUE LA RESOLUCION SO~-
BREPASA LAS EXIGENCIAS DE LO JUSTO Y RESULTA ARBI-
TRARIA DENEGAR EL REGISTRD DE LA MARCA DE QUE SE -~
TRATA.

SeExta Epoca, Tercerma ParTe. Vou. xLvi. PAG.15
A.R. B6081/57.
THE Bassick Comeany. UNanimipadp DE 4 vOTOS.
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JURISPRUDENCIA XLITI

MARCAS., NEGATIVA A SU REGISTRO.

S1 LAS AUTORIDADES RESPOMSABLES, PARA NEGAR EL RE-
G1STRO DE UNA MARCA DE ENVASE QUE SOLECITO LA OUE-
JOSAs MO SE FUNDARON EN HECHOS CONCRETOS SINO QUE
SOLO SOSTUVIERON GENERALIDADES DOGMATICAS VAGAS E
IMPRECISAS) Y SI TAMPOCO SE PROEG EN AUTOS GUE LA
BOTELLA DE QUE SE TRATA FUERA IGUAL ESPECIFICAMEN
TE A ALGUNA DE USO COMON EN LA ACTUALIDAD O SEME-
JANTE A OTRA REGISTRADA CON ANTERIORIDAD, CABE --
CONCLUIR GUE ESTUvO Ex L0 Justo eu . Juez pe Dis
TRITO, AL SOSTENER QUE KD SE HIZO POR L&S KRESPON-
SABLES UNA APRECIACIGN LEGAL Y ENM CONJUNTO DE LA
MARCA EN CUESTION.

SexTta Eroca, Tercera PaRTE: VOL. LV, PAG.73
A.rR. 5817/61
THe Pyramip RusBer Comeany. UNANIMIDAD DE 4 voTOs.
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JURTSPRUDENCIA XLIV

MARCAS, CAUSAL DE [{MPROCEDENCYA DEL AMPARD, QUE NO CABE EN -
UN CASQ MARCARIO.

LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE PRETENDE FUNDAR
EN LA FRACCTON Il peL arTicuLo 114 pe LA LeEy DE -
AMPARO, ALEGANDO NO SER DEFINTTIVA LA RESOLUCIGN
RECLAMADA POR QUE EL QUEJOSD PODIA IMPUGNARLA DE
ACUERDC cON LOS ARTicuros 200, fFraccion V, v 229
DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO EXISTE
CUANDD LA EXPEDICION DEL TITULO MARCARIO E§ EL ~-
ACTO CON GUE CULMING EL PROCEDIMIENTO INSTAURADO
EXCLUSIVAMENTE POR EL TERCERQO PERJUDICADO ANTE - -
LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: SIN PARTICIPACION -~
DEL QUEJOSOs PORQUE EL OTORGAMIENTO DE ESE TITULO
NO ES ETAPA DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDD EN FORMA
DE JUICIO ENTRE EL TERCERO Y EL QUEJOSO.

Sexta Eroca, TERceERA ParTe: Vour. cxxvill, pAG.36
A.R. 3398/66. RuBEn HernAmnpez Diaz. 5 vorvos.
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JURISPRUBENCIA XLV

MARCAS, MWOTIFICACION DE LA SOUICITUD DE EXTIHCION DE LAS.

TRATANDOSE DE LA NOTIFICACIAON AL PROPIETARIO DE UNA
MARCA, DE LA SOLJICITUD DE EXTINC!E)N DE DICHA MARCA-
€S GPTATIVO Y HO DBLIGATORIO PARA LA SECRETARIA DE-
ECONOMIA HACERLA POR MEDIO DE LA GACETA OFICIAL DE-
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; PERO S1 HACIENDO USO DE -
LA GACETA, A GUISA DE NOTIFICI‘:CI(’)N PUBLICO EL OFI-
CID POR EL CUAL 3£ CONCEDIG A LA QUEJOSA EL TERMIND
DE TRES MESES PARA GUE ACREDITARA FEHACIENTEMENTE ~
EL SO DE SU MARCA. ES CLARD DUE ESE TERMINO DEBE -
COMENZAR A CORRER DESDE LA FECHA EN QUE APARECIO LA
PUBLICACION, PORGUE DEBE EHTENDERSE OUE 1A SECRETA~
RIA OPTO POR HACER LA NOTIFICACION A TRAVES peL CI-
TADC 6RGANO PUBLICITARIO, YA QUE DE NO SER ASTs HA~
BRIA S1DO CASTANTE CON QUE HUBIERA EHVIADD AL DEMAN
DADO COPIA BE LA SOLICITUD DE EXTINCION DE S0 MARCA,
AL DOMICILIO ACREDITADO EN EL EXPEDIENTE.

FUENTE. ADMINISTHATIVA
pPAGINA. 70

VOLTOMG. VI

Epoch. ba.

AMPARO EN REVISION 2126/56 N.v. PHILIPS
GLOEILAMPENFABRIEKEN. § DE ENERGC DE 1958.
UNANIMIDAD DE 4 voTos. PoNENTE: Fevipe Tewa Ramimrez.
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JURTSPRUDENHCTA XLV]

BARCAS, DECLARATORIA DE EXTINCION O CADUCIDAD DE DERECHOS.
GARANTIA DE AUDIEMCIA.

St Bren et arvicuro 198 DE LA LEY DE IMVENCIONES Y -
MARCAS DICE: " LA EXTINCION DE DERGCHOS 0 LA CADUCL
DAD QUE OPERA COMO CONSECUENCTA ODF DETERMINADA OMI--
S10H O POR EL SOLO TRANSCURSO DEL TIEMPO, NG REQUE--
RIRAN DE DECLARACIGN EXPRESA POR PARTE DE LA SECRETA
rRia DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL. TAN PRONTO SE

DE LA CAUSA DE EXTINCIAN O CADUCIDAD SE HARA LA ANO-
TACIGN EN £l EXPEDIENTE RESPECTIVO Y SE ORDENARA LA ~
PUBLICACION EN LA GACETA DE THVENCIONES Y MARCAS", -
UNA RECTA INTERPRETACION DE TAL PRECEPYTQ COHTULE A -
CONCLUIR GUE LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EN EL MISMO KO

SE ESTABLEZCAN REQUISITOS NI FORMALIDADES PREVIOS A

LA EMISIAN DE UNA DECLARATORIA DE EXTINCION DE DERE

CHOS O DE CADUCIDAD, NGO RELEVA EN MODO ALGUNO A LAS

AUTORIDADES ENCARGALAS DE ELLO DE DBSERVAR LAS FOR-

MALIDADES NECESARIAS PARA BESPETAR LA GARA:.’TU DE -~

AUDIENCIA QUE CONSAGRA £L ARTICULG 14 consTITHCIO--

NMAL. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS~

TRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO (Tco 12024 aApm).

FUENTE. ADMINISTRATIVA
gpoca. 8a.

AMPARO EN REVISION 2856/87 DUFFY MGTT COMPANY INC.
11 pe aBrit pe 1988. uNANTMIDAD DE VOTOS. PONENTE
CarLos Amabo Yakez. SecreTar10: Rovawpo GonNzALEZ
Licona.
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JURISPRUDENCIA XLVII

FARCAS, EXTINCION POR FALTA DE USO, COMPETE DECLARARLA
AL TITULAR DEL RAMO O AL FUMCIONARIO AUTORIZADQ PARA -
SUSTITUIRLO

EL DIRECTOR GENERAL DE LA PROPLEDAD IMDUSTRIAL DE -
Lo SECRETARIA NE INDUSTRIA ¥ COMERCIO NO ESTA AUTOQ
RIZADO PARA ACORDAR Y RESOLVER EN DEFINITIVA LAS SO
LICITUDES DE RENOVACIOM ESPECIAL, POR FALTA DE USO-
CON EL OBJETO DE COMSERVAR LA VIGENCIA DE UNA MARCA
EN LOS TERMINOS DEL ACUERDO DE FECHA 8 DE ENERO DE-
1965 DEL SECRETARIO DEL RAMO, SINO QUE, CONFORME A
Los ARTIcULOS 169,229,232y DEMAS RELATIVOS DE LA --
LEY DE PROPIEDAD [NDUSTRIAL, ES PRECISO QUE SE SI1GA
EL PROCEDIMIENTO ADMIMISTRATIVO DEL CASO, Y QUE LA
SECRETARTA CITADA RESUELVA EN DEFINITIVA LO PROCE--
DENTE. SIMN EMBARGO, SI EL DIRECTOR GENERAL DE LA --
PROPIEDAD [NDUSTRIAL EMITE UM ACUERDO DICIENDO A -
UM SOLICITANTE GUE"NO ES POSIBLE ACCEDER” A SU PETL
CLON DE RENDVAR ESPECIALMENTE SU MARCA, EN RAZON DE
QUE“NO HA HECHO USO DE ELLA DESDE EL ARQ DE 1955”7,
ESTO ENTRARA, NO UN SIMPLE ACUERDQ DE TRAMITE, SINO
OBVIAMENTE, LA DECI{SION QUE TRAE COMO CONSECUEMCTA
LA EXTINCION DEL DERECHO MARCARLO DERI ADO DEL REGIS
TRO DE LA MARCA; LO CUAL CONSTITUYE UNA DECISION DE-
FINITIVA QUE LA PROPIA SECRETARTA RECOMOCE COMO TAL,
S1 AFIRMA QUE, POR HABERSE EXCEDIDO EL PETICIONARIO-
"eN EL TERMINO PAR SOLICITAR LA RENOVACION ESPECIAL
DE SU MARCA", ESTO LE “IMPEDIA CONCEDERLA", FACULTAD
DECISORIA QUE MO TIENE CONFORME AL ACUERDO DEL SECRE_
TARIO DEL RAMO BE 8 DE ENERO DE 1965, POR LO QUE, --
SIENDO EL ACUERDO UNA DECISION DEFINITIVA DEL DIREC-
TOR GENERAL DE LA PROPLEDAD IMDUSTRIAL, PROCEDE CON-

TRA ELLA EL JUICIO DE AMPARO.



SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE:
VoL.cvi, PAG.54, AR, 8883/65, THE DIETINE
Company, 5 votros,

VoL.cvi, PAG.SH, AR, 995/65., THE PROCTER AND -
Gamusie Co., 5 vovos,

VoL.ciX., PAc, 34, A.R, 2074/66, JOHNSON AND
JoHnsaon, 5 voTos,

VoL.cix, PAG, 34, AR, B879/65, OweENns ILLINOLS-
GLAss CoMPANY. 5 vOTOS.

VoL.cx, PAG.32. A.R, 2765/66. JOMMSON AND
JOHNSON, 5 vOTOS,

EsTa TESIS APARECIO PUBLICADA, coM EL [IUMERC 127, -
EN EL APENDICE 1917 -1985, NNVENA PARTE, PAG.184.



MARCAS, RENOVACION ESPECIAL DE LAS,
CONSERVA SU VIGENCIA INICIAL,

Los ArTIcuLcs 156, 204 v 171 DE LA LEY DE PROPIEDAD
FNDUSTRIAL, DICEN A LA LETRA: “ SI SE SUSPENDE POR-
MAS DE CINCO AROS COMSECUTIVOS LA EXPLOTACIGN DE -
UNA MARCA REGISTRADA, SE EXTINGUIRAN LOS EFECTOS --
DEL REGISTRO, A MENOS QUE SE RENUEVE EN LA FORMA ES
PECIAL QUE PREVIENE EL ARTIcuLO 171 DE ESTA LEY",
" EL REGISTRO DE UNA MARCA SE EXTINGUE ST SE SUSPEN
DE LA EXPLOTACION DE LA MISMA POR MAS DE 5 Aflos con
SECUTIVOS, SALVO QUE SE RENUEVE EN LA FORMA ESPECIAL
PREVENIDA POR EL ARTIcuLo 171 DE ESTA LEY.” “ LA sO-
LICITUD DE RENOVACION PARA FALTA DE USO, A QUE SE ~-
REFIERE EL ARTICULO 156 DE ESTA LEY, PARA CONSERVAR-
LA VIGENCIA DE UNA MARCA QUE NO SE HAYA EXPLOTADO --
DEBERA PRESENTARSE A LA SECRETARIA ANTES DE QUE CON-
CLUYA EL PERTODO DE 5 ANOS, DESDE EL DIiA EN QUE SE -
SUSPENDE LA EXPLOTACION, ESTA RENOVACION ESPECIAL --
POR FALTA DE USO Y LOS DERECHOS FISCALES QUE POR ELLA
SE CAUSAREN, SERAN SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO POR
EL ARTIcuLo 168 ACERCA DE LA RENOVACION PERIODICA --
DE LA MARCAS”. COMO SE ADVIERTE DE LO ANTERICR, LA
RENOVACION ESPECIAL INVALIDA EL TIEMPO TRANSCURRIDO -
DE DESUSO DE LAS MARCAS, SIEMPRE QUE NO SE HAYA CON-
SUMADO EL LAPSO DE 5 ANOS, PUES LA LEY NO LE OTORGA-
EFECTOS RETROAOTIVOS, EN CONSECUENCIA, TIENE LA EFI-
CACIA CONSERVATORIA DE MANTENER LA VIGENCIA INICIAL-
DE LAS MARCAS Y COM ELLO TAMBIEN EL DERECHO DE EXCLU
SIVIDAD QUE OTORGA SU REGISTRO EN LA SECRETARIA DE -
INDUSTRIA Y COMERCIO, SUPUESTO QUE EXPLICITAMENTE -~

-
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SE CONSIGNA QUE ESA RENOVACION ES “PARA CONSERVAR -
LA VIGENCIA DE UNA MARCA QUE MNO SE HAYA EXPLOTADO”,
DE MANERA QUE, INUTIL1ZANDOSE EL TIEMPO DE DESUSO -
OCURRIDO COM ANTERIORIDAD, COMO SI MUNCA HUBIERA --
TRANSCURRIDO, RESULTA [NDUDABLE QUE JURIDICAMEMNTE -
EL MISMO YA NO PUEDE FORMAR PARTE DEL NUEYQD COMPUTO
PARA ESTABLECER LA EXTINCION DEL REGISTRO DE LA MAR
CA POR FALTA DE EXPLOTACION, POR LO CUAL RESULTA ~-
[MADMISIBLE INTERPRETAR EL ARTICULO 171 DE LA LEY -
EN CONSULTA EN EL SENTIDO DE QUE LA SUSPENSION A -~
QUE SE REFIERE INDICA CESACION DE UN USO YA INICIA-
DO, PUeS EN NUESTRO [DIOMA"SUSPENDER” ES 10 SOLOC DE
TENER UNA ACCION U OBRA, SINO TAMBIEN DIFERIR TAL -
ACCION U OBRA Y "DIFERIR” ES RETARDAR LA EJECUCION ~
DE UNA COSA, LO MISHMO QUE SUSPE!DER TAL EJECUGCIBN, -
CONSIGUIENTEMENTE, LA SUSPENSIOM A QUE SE REFIERE EL
ARTTCULO 171 COMPRENDE LO MISMO LA DETENCION DE UNA
EXPLOTACION O USO YA INICIADO, COMO EL DIFERIMIENTO
0 POSTERGAMIENTO DE ESE USO © EXPLOTACION, LO QUE --
SE CORROBORA CON EL MISMO TEXTO DEL PRECEPTO QUE NOS
OCUPA AL REFERIRSE A "UNA MARCA QUE NO SE HAYA EXPLQ
TADO", ASI como EL ARTICULO 96 DE LA MISMA LEY EN --
CONSULTA QUE TAN CLARD COMO TERMINANTE SE REFIERE -~
AL "QUE ESTE USANDG” 0 “QUIERA USAR“UNA MARCA", 3InN
QUE DICHA DISPOSICION LEGAL FIJE TERMINO ALGUNG PARA
QUE EN EL SEGUNDO SUPUESTO TENGA PRINCIPIO EL YS0.

SEXTA EPoCA, TERCERA PARTE:
VoL.CiX, PAG.22. A.R. 1600/66. CERVECERIA MoDELO

S.A, 5 vVOTOS.

VoL. ciX. PAG.22., A.R, 1598/66, CERVECERIA MODELO,
S.A. 5 vOTOS.,
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VoL, cIX. PAG.22. A.R. 330/66. CHAS PFIZER AND (O,
INC. UNANIMIDAD DE 4 vOTOS.

VoL. c1x. PAG. 22 A.R., B04/66 N.B. PHiLLiPS
GLOEILAMPENFABRIECKEN, 5 VOTOS,

VoL, cIX, PAG. 22. A.R, 8366/65, UMILEVER-LIMITED.
5 voT0s.

ESTA TESIS APARECIO PUBLICADA, CON EL NUMERO 128, EN EL
ArEnpice 1917-1985, NOVENA PARTE, PAc,185,
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JURTSPRUDENCIA XLIX

PROPTEDAD INDUSTRIAL, COMSTITUCIOMALIDAD DE LOS ARTICULOS
208,232 v 233 DE LA LEY DE LA, QUE PREVIEMNEN EL -
PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR NULO O EXTINTO EL RE-
GISTRO DE MARCA. NO VIOLA LA GARANTIA DE AUDIEHCIA.

Los ARTicuLOS MENCIOGNADOS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL, MO VULNERAN LA GARANTIA CONTENIDA EN EL
arvicuLo 14 pe LA CONSTITUCION RIFERIDA A LA PREVIA
AUDTENCTA QUE DEBE RESPETAR TODO AGTO DE AUTORIDAD.
Tobo ACTO DE AUTORIDAD GUE INDIQUE PRIVACION DE AL-
GUNO DE LOS BIENES TUTELADOS EN CL MISHMO ARTIcuLo 14
DE LA ConsTiTuctOn FEDERAL DERE CUMFLIR CON LOS DE-
RECHOS QUE TNTEGRAN LA GARANTIA DE AUDIENCIA Y QUE-
SON LOS SIGUIENTES: 1~ QUE LA PRIVACION SE REALICE
MEDIANTE JUICIO, ESTO ES.A TRAVES DE UM PROCEDIMIEN
TO QUE SE EFECTUA ANTE UN ORGANO ESTATAL:{ TAL PRO--
CEDIMIENTO SIGNIFICA UNA SERIE DE ETAPAS QUE CONCLU
YE UNA RESOLUCION GUE DIRIME UNA CONTROVERSIA. 2-
QUE EL JUICIO SEA SEGUIDO ANTE LOS TRIBUNALES PRE--
VIAMENTE ESTABLECIDOS! POR TRIBUMNALES NO SOLO SE EN
TIENDE AGUELLOS GRGANOS GUE PERTENEZCAN AL PoDEr Ju
DICIAL Y QUE NORMALMENTE DESEMPEREN LA ACTIVIDAD JU
DICIAL, SINO A CUALOUIERA QUE REALICE UNA FUNCION -
MATERJALMENTE JURISDICCIONAL, ES DECIR, QUE APLIGUE
MORMAS JURIDICAS GENERALES A CASOS CONCRETOS EN CON
TROVERSIA. 5- EN EL QUE SE CUMPLAN LAS FORMALIDADES
ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, QUE SE MANIFIESTAN PRIN
CIPALMENTE EN EL DERECHO DE DEFENSA Y EN LA FACULTAD
DE APORTAR PRUEBAS Y, 4- QUE LA PRIVACION SE REALICE
CONFORME A LAS LEYES EXPEDIDAS CON ANTERIORIDAD AL
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HECcHO. Los arTicuros 208,232 v 233 pe LA Ley DE LA =
ProP1EDAD [NDUSTRIAL RESPETAN AL ARTICULD 14 DE L&
CONSTITUCION, PUES LA CANCELACION DE aLGiN TITULO -
REGISTRADO ANTE LA SECReTARIA DE Inpustria v Comer-
C10 SE REALIZA A TRAVES DE UN PROCEDIMIENTO GUE CON
CLUYE EN LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE. TAL PROCE -
DIMIENTO SE VENTILA ANTE LA MISHA SECRETAR{A €S DE-
CIR, UN ORGANO DEL ESTADO CON FACULTADES JURISDIC--
CIONALES PARA RESOLVER SOBRE EL REGISTRO CUESTIONA-
DO SE OTORGA AL PRESUNTO AFECTADO LA OPORTUNIDAD
DE HACER CONMSIDERACIONES Y PRESENTAR LAS PRUEBAS QUE
ESTIME PERTINENTES, DENTRQO DE LOS FLAZOS QUE LA Mis~
MA SECRETARIA FIJE Y, EVIDENTEMENTE, EL JUICIO SE =
SIGUE DE ACUERDO CON LAS LEYES EXPEDIDAS CON ANTE--
RIORIDAD DEL HECHO DE QUE SE TRATA.

FUENTE.PLENO

EPOCA. /A.

PAGINA.2E VOLTOMO.26

AMPARO EN REVISION 7135/66. MANIFACTURERA DE ROPA -
CHARSON, S.A. 16 DE FEBRERO DE 1971. lINAMIMIDAD DE
18 votos.

Ponente: Mariano Ramirez Vazauez
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JURTSPRUDENCIA L

MARCAS, NULIDAD DE. CARTA PODER QUE ACREDITA PERSONALIDAD
PARA REGISTRO DE MARCAS. NO ES SUFICIENTE PARA
JUSTIFICARLA EN EL JUICIO ADMINISTRATIVO.

DENTRO DEL cAPiTULO " SOLICITUD Y REGISTRO DE LAS-

MARCAS”, €L ARTicuLo 115 pe va LEY DE LA PRoP1EDAD

INDUSTRIAL ESTABLECE: “ EL CARACTER DE APODERADO SE

PODRA COMPROBAR POR MEDIO DE UNA SIMPLE CARTA FO -

DER, SUSCRITA POR DOS TESTIGOS, EN ESTE CASD Y PARA

ESTE SOLO EFECTO, NO SE REQUERIRA LEGALIZACION AL-

GUNA: AUN CUANDO EL COCUMENTO HAYA SIDO OTORGADO -

EN EL EXTRANJERO.- EL CARACTER DE GERENTE O REPRE-

SENTANTE DE UNA SOCTEDAD, COLECTIVIDAD 7 PERSONA =

MORAL CUALQUIERA, DEBERA ACREDITARSE POR LOS MEDIOS

OUE ESTABLECE LA LEGISLACION CIVIL”. LD ANTERIOR-

SIGNIFICA, TOMANDO EN CUSNTA, TANTO QUE EL PRECEP-

TO SE HALLA DENTRO DEL cAPiTuLe DE “ SOLICITUD DE

LAS MARCAS”, COMO SUE EN EL SE ESPECIFICA QUE " EN

ESTE CASO Y PARA ESTE SOLO EFECTO. 40 SE REQUERIRA

LEGALIZACION ALGUNA", QUE LA CARTA PODER CON LA QUE

SE ACREDITO UNA PERSONALIDAD AL REGISTRAR UNA MARCA

NO £S5 SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR LA PERSONALIDAD EN

EL JUICIO ADMINISTRATVIO DE NULIDAD DE LA “ARCA, ==

SOSTENER LO CONTRARIO EQUIVALDR{A NO SOLO A IR EN -

CONTRA DE LO ESTABLECIDO POR EL PRECEPTO TRAMNSCRITO

SINO A ADMITIR QUE EN UNA SIMPLE CARTA PODER HO LE-

GALIZADA, SE OTORGARAN PODERES GENERALES. LO QUE -

RESULTA INADMISIBLE.

Sexta Epoca, TerceEra ParTe: You.cxxxvi., pAG.41. -
A.R. 3671/67.
EL NORTENO,S.A. 5 voOTOS.
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JURVSPRUBENCTA L1

MARCAS. IMPROCEDENCTA DE LA PRORROGA DEL PLAZO LEGAL PARA COM
TESTAR LA DEMANDA DE DECLARACION ADMINISTRATIVA DE
NULIDAD BE REGISTRO DE.

EL BIReCTOR BeENERAL pE [wvENCIONES, MARcaS v DesArRRg
Lo TeEcNoLOGICO DE LA SecreTaria pE (oMercio v FoME
TO INDUSTRIAL: CARECE DE FACULTADES LEGALES PARA ~-
CONCEDER PRORROGA PARA LA CONTESTACION DE UNA DEMAN-
DA DE DECLARACION ADISINISTRATIVA DE NULIDAD DE REGIS
TRD DE MARCA, PUES Al CUANDO LA PRORROGA HAYA §1DD-
OTORGADA COH BASE EN UN ACUERDO ADMINISTRATIVO, ESE
ACUERDD N0 PUEDE ESTABLECER SITUACIONES CONTRARIAS -
A LA LEY, SIND OUE ES AL TERMINO IMPRORROGABLE PARA-
CONTESTACION DE DEMANDA ESTABLECIDOG EM £L ARTICULO -
194 pe LA Lev pe TuvescioneEs v MARCAS AL QUE DEBE --
SUJETARSE EL FUNCIONARIO CITADG. PRIMER TRIBUNAL CO-
LEGIADD EN MATERJA ADMINISTRATIVA BDEL PRIMER CIRCHI-
70 { 7c0ll022 Apn ).

FUENTE. ADMINISTRATIVA
Eroca.8a.

AuPARO EN REVISION 1685/87. MARCOS SALOME JAFIF ¥
COAGRAVIADOS. 3 DE MAYD DE 1988. uNANIMIDAD DE voO-
705, PONENTE: JuLio HumBerTo HERNANDEZ FONSECA.
SECRETARIO: MARGARITO MEDINA VILLAFAfiA.
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JURISPRUDEHCIA L1

MARCAS. MULIDAD DE LAS. TERZERO PERJUDICADG EN EL AMPARG.

EL arTicuro 91, rFracciOw 1v. pE La LEv DE Amparo, -
DISPOME QUE S1, EN LA REVISION DE UNA SENTENCIA DE-
FIRITIVA, DICTADA POR EL JUEZ DE DISTRITO €N LA AU-
DIENCIA CONSTITUCIONAL. APARECE QUE, INDEBIDAMENTE

NO HA SIDO OIDA ALGUNA DE LAS PARTES QUE TEHGA DE-
RECHO A INTERVENIR EN EL JUIC!O CONFORME & LA LEY,

SE REVOCARA LA SENTENCTA RECURRIDA Y SE MANDARA A
REPONER EL PROCEDIMIENTO v EL ARTICULO 57T0.. FRAC--
cidw 111, 18c150 c) . DEL MISMD ORDENAMIENTO, PRE-~
CEPTUA OUE SON PARTES EN EL JUICIO Y TIENEN DERECHO

A INTERVENIR COMO TERCEROS PERJUDICADOS QUIENES HA-
YAN GESTIONADO EN SU FAYOR EL ACTO CONTRA EL QUE SE
PIDE AMPARO, CUANDO SE TRATE DE PROVIDENCIAS DICTADAS
POR AUTORIDADES DISTINTAS DE LA JUDICIAL O DEL TRABA
Jo. POR TANTO 31 EL QUEJOSO MANIFIESTA EN SU DEMANDA
DE AMPARO QUE NO EXISTE TERCERO PERJUDICADO., PERD -~
APARECE EN AUTOS GQUE OTRA PERSONA GESTIONO QUE LA
DIRECCI0N GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL INICIARA
EL PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR LA HULIDAD DE LA MAR~
CA DEL GUEJOSD, ES CLARO GQUE SI HAY TERCERD PERJUDI-
capo. Eu arTicuLo 208 pe LA LEY bE LA Prorienap lupug
TRIAL DICE: * LA DECLARACION DE NULIDAD O EXTINCION-
DEL REGISTRO DE UHA MARCA, EN LOS CASOS QUE PROCEDA,
SE HARA ADMINISTRATIVAMENTE POR LA SECRETARIA DE Lcp
nomia MACIONAL, DE OFICIO, A PETICION DE PARTE, O DEL
MINISTERIO PUBLICO. CUANDO TENGA ALGUN INTERES LA FE-
DERACIONY. EN VIRTUD DE LO PREVISTO EN DICHO ARTICULG
EL PROCEDIMIENTO DE WULIDAD ALUDIDO PUEDE SEGUIRSE DE
OFICI0 O A PETICION DE PARTES PERO $1 EXISTE LA CIR--



367

CUNSTANCIA DE DUE LA MENCIONADA PERSONA PIDIO LA IN]
CIACION DEL PROCEDIMIENTO DE OFI1CIO, Y EL JIRECTO -~
SenErat DE LA Propiepap InbustrRiAL asi Lo HiZo, HUBO
PERSONAS OUE TIENEN INTERES EN EL ASURTO DEBATIDO EN
EL AMPARO! Y POR ELLD LA LEY LES DA DERECHO A SER OL
DAS EN EL PROCEDIMIENTO CONSTITUCIONAL. EN TALES CON
DICIONES HABIENDO SOLICITADG LA MENCIONADA PERSONA -
LA IMICIACION DE DICHO PROCEDIMIENTG DE OFICIO., EN -
DEFENSA DE SUS PROPIOS INTERESES, CONSISTENTES EN EL
REGISTRO DE UMA MARCA COLECTIVA PARA USO DE TODOS -~
SUS ASOCLADOS TIENE DERECHD A INTERVENIR EN EL JUICIO
DE AMPARO.

VOLTOMD. LXXXVI
EPDCA. 6a.

AMpARD EN REVISI1On 3730/63. MawueL Toro Sosa.
4 pe acosto DE 1964, Umnawimipap v 17 vortus.
PonenTe: RAFAEL ROJINA VILLEGAS.
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JURTSPRUDENCIA LX11]

SIMILITUD EN CUANTO A SU HATURALEZA O A SIt EMPLEQ.

No BASTA QUE HAYA UMA GRAN SEMEJANZA ENTRE LAS DENO-
MINACIONES DE DOS MARCAS, Y QUE LOS RESPECTIVOS ARTI
CULOS PERTENEZCAM A LA MISMA CATEGORIA DENTRO DE LA
CLASIFICACION OFICIAL QUE CONTIENE EL REGLAMENTO DE
LA LEY DE LA PRoOPIEDAD I NDUSTRIAL, SINO QUE SE RE--
QUIERE, ADEMAS QUE SE DEMUESTRE QUE SE TRATA DE LOS
MISMOS ARTICULOS, Y QUE SE ACREDITE TAMBIEN QUE LOS
PRODUCTOS PUEDENM FACILMENTE CONFUNDIRSE. ES VERDAD-
GUE EL ARTicuLo 106 pe LA LeEY DE LA PropPIEDAD INDUS
TRIAL ESTABLECE OQUE, " AUNGUE MO SE TRATE DE LOS MIS
MOS PRODUCTOS, SE APLICARAN LAS REGLAS DE LA FRACCION
X1V DEL ARTICULO QUE ANTECEDE., CUANDO EL NUEVO REGIS
TRO SEA SOLICITADO POR PERSOMA DISTINTA DEL PROPIETA
RIO DE UNA MARCA ANTERIOR, PARA ARTICULOS SIMILARES
A LOS QUE ESTA ULTIMA AMPARA, SI LA SECRETARIA CON--
SIDERA QUE £X1STE LA POSIBILIDAD DE CONFUSION". PERD
DEBE ADVERTIRSE QUE ESA FACULTAD 9YE LA ECRETARIA -
RESPONSABLE TIENE DE APLICAR LAS REGLAS DE LA FRACZION
XTIV, INVOCADA Y EN EL SUPUESTO DE “UE, MO TRATANDOSE
DE LOS MISMOS PRODUCTOS, ESTIME QUE EXISTE SIH EMBAR
GO, POSIBILIDAD DE CONFUSION Ho ENTRATA "UF, S1 ES-
TIMA LD CONTRARIO S6LO POR CLLO SE 'AYA 7CZALIZADD -~
UN REGISTRO EN CONTRAVEMCION A LAS DISPOSTTIONES DE-
ESTA LEY (arRTicuro 200, rFrAcCION ), N1 TAMPOCO IMPLL
CA QUE LA HIPOTESIS QUEDE COMPRENDIDA DENTRO DEL AR-
ticuro 200 FRACCIBN v, DE LA MISMA LEY, SEGON LA CuAL
EL REGISTRO DE UNA MARCA ES NULO, CUANDD POR ERROR, -
1"14DYERTENCIA O DIFERENCTA DE APRECIACION SE LLEVE A
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CABO UN REGISTRO EXISTIENDO EN VIGOR OTRO: QUE SE -
CONSIDERA INVADIDO, POR TRATARSE DE UNA MARCA QUE -
SE CONFUNDA CON LA ANTERIOR.

FUENTE. ADMINISTRATIVA
SECCION.ADMINISTRATIVA

PAGINA, 34
VOLTOMO .XXVITI
Eroca. Ba.

SeXTA EPOCA, TERCERA PARTE!

voL. XxVI11, PAG.34 A.r. 307/58 wn.v. S1ERAR RADIOQ
MAYORIA DE 3 voOTOS.

TESIS RELACIONADA CON JURISPRUDENCIA 372/85
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JURISPRUDENCIA LXTI1

BARCAS COMPUESTAS. ELEMENTOS RELEVANTES

CUANDO UNA MARCA CONOCIDA: AUNGUE SEA DE DOS PALA~--
BRAS, TIENE TODO EL ENFASIS DE SU DIFERENCIACIAON EN
UNA DE ESAS PALABRAS, Y LA DTRA ES MUCHO MAS INCOS--
PICUA EN EL CONTEXTO DE LAS MARCAS: Y MAS AUN CUANDO
HAY VARIAS MARCAS DE LA MISMA NEGOCIACION, DE DOS Pa
LABRAS, GUE TIENEN COMO ELEMENTO COMON LA PALABRA RE
LEVANTE. SE DEBE CONSIDERAR GQUE UMNA MUEVA MARCA BE
OTRA PERSONA PUEDE INDUCIR A CONFUSION AL PlBLICO-
CONSUMIDOR S1 EMPLEA DOS PALABRAS DE LAS CUALES ~--
UNMAY LA MENOS CARACTERISTICA, DIFIERE DE LAS ANTERIQ
RIDADES, Y LA OTRAs LA ENFATICA O MAS IMPORTANTE: SE
CONFUNDE CON LA PALABRA BASICA DE LA O LAS ANTERIORL
DADES, O CLARAMENTE PARECE UNA DERIVACION DE DICHA -~
paLABRA € ARTIcuto 105, rraccifn X1V, I1wciso 8), pe=
LA Ley pE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL APLICABLE). Asi, -
EN LAS ANTERIORIDADES DE LA QUEJOSA, “CHRISTIAN DIOR",
“M1ss DroR”, "DIORETTE” ¥ "DIOR BOUTIOUE". ES CLARO~
QUE EL COMUMN DENOMINADOR ES LA PALABRA "DIORY, GUE -
ES LA MAS SUBSTANCIAL Y ENFATICAMENTE CARACTERIZA LAS
MARCAS DE LA QUEJOSA. LUEGO, CUANDO LA TERCERA REGIS-
TRA LA MARCA “PAUL DIORVETT", ND PUEDE MENQS QUE PEN-
SARSE QUE SE INDUCE A CONFUSION AL POBLICO USUARIO, -
PUES EL ELEMENTO "PAUL" RESULTA GRIS E IRRELEVANTE, ~
MIENTRAS QUE EL ELEMENTO "DIORVETT” PARECE UNA CLARA-
DERIVACION DE "DIORY.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA-
DEL PRIMER CIRCUITO.
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FUENTE. COLEGIADOS
SECCIGN.JURISPRUDENCIA
NUMTESTS. 4
APENDICE.1985

pAGtrA. 13

voLTOMO . V]

SEPTIMA EPOCA, SEXTA PARTE:!

VoLs., 145-150 pAG6.339 A.R. 401/76 CHRISTIAN DIOR -
S$.DE R.L. UNANIMIDAD DE VOTOS.

Vous. 145-150 PAG.339 a.r. 710/786 RAGU FOODS., INC.

UNANIMIDAD DE VOTOS.
VorLs. 145-150 pAG.339 A.R.461/77 HAW PAR BROTHERS
INTERNATIONAL LIMITED. UNANIMIDAD DE VOTOS.

Vous. 145-150 pAG.339 A.r. BU44/77 AMERICAN MOTORS

CORPORATION. UNANIMIDAD DE VOTOS.
VoLs. 145-15Q0 pric. 339 a.r. 924/80 AvOoN PRODUCTOS

INC. UNANIMIDAD DE VOTOS.
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JURISPRUDENCTA LXIV

MARCAS. ANALISIS DE SU POSIBLE COMFUSION.

S1 BIEN ESTE TRIBUNAL HA SOSTENIDO GUE PARA DETERML
HAR 51 DOS MARCAS SON SEMEJANTE EN GRADO DE CONFU -
S10N, SE DEBE ATENDER KO SOLO A UN ANALISIS MINUCIQ
SO, SINO PRINCIPALMENTE At EFECTO QUE PUEDAN PRODUCIR
EN EL P(BLICO CONSUMIDOR EL PRIMER GOLPE DE VISTA, O
AL SER PRONUNCIADAS RRPIDAMENTE- ELLO NO SIGNIFICA -
QUE QUIEN DEBA JUZGAR SOBRE LA SEMEJANZA DE LAS MAR-
CAS NO PUEDA FIJARSE MINUCIOSAMENTE EN SUS DETALLES
PARA DETERMINAR O ACLARAR EL EFECTC QUE VISUAL O ---
FONETICAMENTE PUEDAN PRODUCIR CUANDO SE LAS LEE U --
OYE EN FORMA ORDINARIA, SIN PONER ATENCIGN MUY CUIDA
posA. PUES LA IMPRESION SUBJETIVA GUE LAS MARCAS -~
PRODUZCAN DE MOMENTO, PUEDE SER OBJETO DE UN AWALISIS
CUIDADOSO: QUE NO OLVIDE QUE DEBE ATENDERSE A LA PR]L
MERA TMPRESION QUE DICHAS MARCAS PRODUZCAM EN EL PU-
BLICO. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN KATERIA ADMINIS-
TRATIVA DEL PRIMER CIRCYUITO.

FUENTE. COLEGIADOS
SECCIAN. JURISPRUDENCIA
NUMTES1S.3
APENDICE.1385

PAGINA. 12

voLTomo. Vi

SErTimMA EPGCA, SEXTA PARTE:
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VoL, 70 PAG.Y43 A.rR. 527/74 HENKEL & CIE. G.M.B.H.
UNANIMIDAD DE VOTOS.

Vats. 151-156 pA6.209 aA.r. UB7/74 HENKEL & CIE.
G.M.B.H. UNANIMIDAD DE VOTOS.

YoLs. 151-156 PAG.209 A.R. 204/77 INDUSTRIAS VALVET
DE MEXICO, S.A. UNANIMIDAD DE VOTOS.

VoLs. 151 - 156 paG. 209 aA.r. 861/79 &®Rs. snwC. -
UNANIMIDAD DE VOTOS.

Vors. 151-156 pAc.113 A.r. 527/81 AGUA MEX, S.A.
UNANIMIDAD DE VOTOS.
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JURTSPRUDENCIA LXV

MARCAS. N0 PUEDE EXISTIR CONFUSTON EM WMARCAS CON LA MISMA DE-
NOMIMNACION CUANDD SE ENCHEHTRAN AMPARADA (ON CLASI-
FICACION DIFERENTE.

DEL TEXxTO DE LOS ARTICULOS 894 v 95 0E LA LEY DE INVEN
CIONES Y MARCAS Y 50 DEL REGLAMENTG DE DICHA LEY,SE -
ADVIERTE CON CLARIDAD MERIDIANA EN PRIMER TERMING, --
QUE S1 LAS MARCAS SE REGISTRARAN CON RELACION A LAS -
CLASES DE PRODUCTOS § SERVICIOS DETERMINADOS DE ACUER-
DO CON LA CLASIFICACION QUE SE ENCUENTRA ESTABLECIDA
EN EL REGLAMENTO DE LA PROPIA LEY, ES INCONCUSO QUE
LA PROTECCION QUE LA LEY OTORGA POR EL REGISTRO DE UNA
MARCA, EN TERMINOS DE LOS ARTicuLos 88 v 39 pE LA LEY
DE INVENCIONES Y MARCAS:; SE LIMITA A LOS PRODUCTOS O
SERVICINS PARA LOS CUALES $E DOTORGO EL REGISTRO ATEN
DIEMDO ESTRICTAMENMTE A LA CLASIFICACION QUE DE LOS -
MISMOS HACE EL ARTICULG 56 DEL REGLAMENTO DE LA LEY-
EN CITA. Y, EN SEGUNDO LUGAR, QUE EL REGISTRO DE LA-
MARCA NO AMPARA MAS QUE LOS PRODUCTOS DETERMINADDS -
CONTENTDOS EN LA CLASIFICACION QUE SE OTORGO: ESTO -
ES, EL REGISTRO MO PUEDE DE MNINGUN MODO ABARCAR PRQ
DUCTOS © SERVICIOS SIMILARES QUE DE MANERA ESPECIFI-
CA ESTEN CONTEMPLADOS EN UNA CLASIFICACION DIFERENTE
PARA LA QUE SE OTDRGO £L REGISTRO DE LA MARCA, YA ==
QUE ELLO EQUIVALDRIA A HACER EXTENSIVA LA PROTECCION
DEL REGISTRO A PRODUCTOS CONTENIDOS EN UNA CLASIFI--
CACION DISTINTA PARA LA QUE FUE OTORGADO EL REGISTRO
DE LA MARCA. PORGUE ELLO CONTRAVENDRIA LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.
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FUENTE. ADMINISTRATIVA
gEpoca. 8a,

AMPARO EN REVISIGN 458/B7 TEQUILA SAUZA S.A, DE C.V.
28 pr ocTuBRE DE 1988. uUnNAMIMIDAD DE VOTOS. PONENTE!
Jut 1o HumBerTo HernAnpez Fowseca. SECRETARIG: MARrRGA-

RITO MEDINA VILLAFARA.
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JURISPRUDENCIA LXVI

MARCAS- TNDUSTREALES, SEMEJANZA DE LAS. JUICIO SUBJETIVO.

DEBIENDD RECONOCERSE QUE EN LA SECRETARTA DE LA Eco-
NOMIiA HACIONAL RADICA, EN LA MATERIA DE QUE SE TRATA,
LA FACULTAD CONOCIDA CON LA DENOMINACION DE "JUICIO--
SUBJETIVO" ,PROPIA E INDISCUTIBLE, DEBE OBSERVARSE QUE
EN ESTOS CASOS, ESE PRINCIPIO NO SE CONTRADICE, ENTRE
OTROS DIVERSOS, CUANDO EL PODER JUDICIAL: DENTRO DE -
SU PROPIA FUNCION, ANALIZA Y DEFINE S1 EL "JUICIO SUB
JETIVO" SE AJUSTA A LA LEY, A LA REALIDAD OBJETIVA O
A LA LOGICA, Y EM TALES CONDICIONES NO PUEDE CONSIDE-
RARSE COMO UN DESACATO EL HECHD DE QUE EL SENTENCIA-~
DOR, EN RESPETO DE LO DISPUESTO EN LA FRACCION XIv -~
DEL ARTIcuLo 105 pE LA LEy DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
HAYA APRECIADO GRAFICA Y FONETICAMENTE, LAS MARCAS EN
DISPUTA: PARA CONCLUIR QUE AMBAS, EN SU CONJUNTO Y -
AN ATENDIENDO A LOS ELEMENTOS RESERVADOS, NO SE PRES
TAN A CONFUSION,

FUENTE. ADMINISTRATIVA
PAGINA. 55
VOLTOMO.VITI

EPoca . BA.

AMPARO EN REVISION H14/55 BORIS LITWIMN Y COAGA.
12 pe resrErRO pE 1958. 5 voT05. PONENTE: ALFONSO
FRANCISCO RAMIREZ.
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JURESPRUDENCTA LXVII

MARCAS INDUSTRIALES. SEMEJANIA DE LAS.

EL CRITERI1O0 SUBJETIVO DE LAS AUTORIDADES ADMINIS -
TRATIVAS CORRESPONDIENTES, CON RESPECTO A SEMEJAN
ZA DE MARCAS, AUNQUE TAL SEMEJANZA CONSTITUYA UN -
PROBLEMA TECNICO Y MO JURIDICO. DEBE DESCANSAR EN
RAZONAMIENTOS LOGICOS PARA GUE SE COMSIDERE CONS-
TITUCIONALMENTE MOTIVADO Y FUNDADO. ST ASi NO FUE
RA, OCURRIRIA QUE CONEL PRETEXTQO DE APLICAR DICH2
CRITERIC SUBJETIVO, SE DICTARTIAY RESCLUCIONES CAPR]
CHOSAS CON VULNERACION DE NUESTROQ SISTEMA CONSTITY
CIONAL QUE, POR CUANTO A POTESTAD DE LAS AUTIRIDA-
DES, SIENTA UN REGIMEN DE FACULTADES EXPRESAS Y W1
MITADAS.

SExTa EPoca, TERCERA PARTE: You. 11. PAs.B80
A.rR. 6199/56.
DestitLeriA FRANCESA, S.DE R.L. 5 voTOS,.
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JURTSPRUDENCIA LXVLIEI

MARCAS, SEMEJANIA O DESEXMEJANZIA DE.

CuUANDO NO SE TRATA DE DUE LA DIRECCION DE LA PROPIE-
DAD IMDUSTRIAL, DE ACUERDO CON LA FACHLTAD DISCRECIN
NAL QUE LE CONFEEXE EL ARTICULO 105, FRACCIOY 1v, 11
€180 C) DE LA LEY 9f LA PROPIEDAD [YENSTRIAL, PUDIE-
RA DECIDIR SOBRZ L4 SEMEJANZIA O DESEMEJAUIA DE HNAS-
MARCAS, SN0 Df %uC SURSID A DICHA DIR2ECCIS LA DUTA
SOBRE LA SEMEJAMZA DE ESAS MARCAS. “ANIFESTADA AST -
SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO. NO PUDD POSTES[AR- -
MENTE REVOCAR EL JMICTIO SUBJETIVO DE SUDA QUE YA HA-
BiA EXTERNADO SIND MESIAXMTE LG3 RAZONAMIESNTOS DE LAS
DOS PARTES INTERESADAS SN EL NEGOCID, ¥ NO SGLD uwa~
DE ELLAS, LE ADUJERAN,

FUENTE. ADMINISTRATIVA
SECCION.ADMINISTRATIVA

pAGINA. 23
VOLTOMO.XX1V
época, 6A.

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE:

voL.Xxiv: PAG,23 A.R, '123/58 MYRURGIA: S.A,
UNANIMIDAD DE 5 vOT6S.

TESIS RELACIONADA CON JURISPRUDENCIA 372/85
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JURTSPRUDENCIA LXIX

LA PROHIBICION A QUE SE CONTRAE LA FRACCIGON XIT peL
ARTICULG 105 DE La LEY DE LA PROPIEDAD [NDUSTRIAL
DEBE ENTENDERSE PARA LOS CASOS EN QUE EL ERUOR 0O -
CONFUSION SOBRE LA PROCEDEMCIA DE UNOS ARTicuLOs -
HAGA VICTIMA DE ENGARO AL PUBLICO CONSUMIDOR, O EN
EL TITULAR O USUARIO DE ALGUNA MARCA APROVECHA PARA
S1 EL CREDITO INDUSTRIAL O COMERCIAL NO CREADO NI -
ORIGINADO EXCLUSIVAMENTE POR LOS MER!TOS DE SUS PRO-
PIAS MERCADERIAS, SINO EL LOGRADO POR OTROS FACTORES
A LOS QUE ES AJENO! CUANDO EL NOMBRE OQUE SE PRETENDE
REGISTRAR NO €S POR SI SOLO EVOCATIVO DE UNA ESPECIAL
FUENTE DE PRODUCCION HO QPERA LA PROHIBICIAN DE RE--
FERENCIA | SIENDO NECESARIO QUE., EN SU CASDs, SE DE--
MUESTRE TAL EVOCACION, SEA POR LOS INTERESADOS EN -=
HACER LA PATENTE O POR LA AUTORIDAD QUE DICTO RESOLY
C16N CON APOYO EN DICHA CIRCUNSTANCIA.

FUENTE. ADMINISTRATIVA

PAGINA. 34
voLToMo. XVI]
gEpoCcA, OA.

AMPARO EN REVISION 4998/ 55. VICKERS INCORPORATED .
19 pe noviemsre pe 1958. UnaniMipap DE 4 voTos.
PONENTE: OCTAVIO MEnNDOZA GONZALEZ.
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JURISPRUDENCIA LXX

MARCAS, PUEDE COMTRADEMAMDARSE SU HULIDAD EN LA CONTESTACIOH
' A UNA DEMANDA.

Ev aArTicuLo 229 pe ta Ley pE LA PROPIEDAD [NDUSTRIAL
ESTABLECE QUE: " LAS SOLICITUDES DE LAS DECLARACIO =~
MES ADMINISTRATIVAS SIGUIENTES: A} DE NULIDAD DE UNA
PATENTE, DE UNA MARCA O DE UN AVISO COMERCIAL REGIS-
TRADO: B) DE INVASION DE LOS DERECHOS OQUE CONFIERE ~
UNA PATENTE; C) DE FALSIFICACION, [MITACIGN O USO -
ILEGAL DE UNA MARCA 0 DE UN AVISO COMERCIAL REGIS-~~
TRADOS, 0 DE UN NOMBRE COMERCIAL PUBLICADD O NO; --
D) DE EXTINCION POR FALTA DE USO. DE UNA MARCA RE---
GISTRADA; Y E) DE EXISTENCIA DE LA CONFUSION A QUE -
SE REFIERE EL ARTicuLo 263 DE ESTA LEY, DEBERAN FOR-
MULARSE, POR CADA CASO, EN ESCRITO DUPLICADO, AL GUE
SE ACOMPARNARAN LOS DOCUMENTUS O COMPROBANTES EN QUE-
SE  APOYA LA PROMOCION, ENTERANDOSE, ADEMAS! LOS DE-
RECHOS DE ESTUDIO Y EXAMEN QUE CORRESPONDAN..." DEL-
ANALISIS DEL PRECEPTO TRANSCRITO, SE ADVIERTE QUE., =
S1 BIEN ES CIERTO QUE EN EL APARECE LA EXPRESIGN - -
"POR CADA CASO", SIN EMBARGOG ELLO NO IMPLICA LA IMPQ
SIBILIDAD DE QUE EN LA PROPIA CONTESTACION A UNA DE
MANDA DE MULIDAD DE UINA HMARCA SE CONTRADEMANDE LA NU
LIDAD DE LA MARCA: EN CUYA EXISTENCIA SE FUNDO LA --
DEMANDA QUE SE RESPONDE, YA QUE POR UNA PARTE PROPIA
MENTE NO SE ESTARA EN CASOS DISTINTOS, PUESTOS QUE~
LOS ARGUMENTOS DE LA CONTRADEMANDA SON LOS ARGUMENTOS
DE LA CONTESTACION A LA DEMANDA INICIAL: Y, POR OTRA:
LA LOGICA PROCESAL SENALA LA CONVENIENCIA DE EXAMI-~
NAR EN UN MISMO EXPEDIENTE PROBLEMAS INTIMAMENTE RE-
LAaclonNaDOS. DE ACUERDO CON LA MIsMa LOGICA
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PROCESAL. EL PRECEPTO DE QUE SE TRATA DEBE ENTENDER-
SE EN EL SENTIDO DE GUE EN UNA MISMA DEMANDA (0 EN -
DADO CASO CONTRADEMANDA), NO SE PRETENDA LA NULIDAD-
DE DOS O MAS MARCAS: SITUACION DIVERSA A AGUELLA, EN
QUE LOS MISMDS ARGUMENTOS PARA OPONERSE A LA NULIDAD
DE UNA MARCA SE UTILIZAN PARA CONTRADEMANDAR LA NULL
DAD DE LA 0TRA. CORROBORA LA APRECIACION PROCESAL -~
EXPUESTA, LO PRESCRITO POR EL (ODIGO FEDERAL DE Pro-
cepimientos CiviLes EN EL LIBRO SEGUNDO, TITULO PRI-
MERO. CAPITYLO 111, RELATIVO A LA CONTESTACION A LA-
DEMANDA, EN EL QUE CLARAMENTE SE ESTABLECE LA CONTRA
DEMANDA O RECOMVENCION. PREVINIENDOSE EN EL ARTICULO
333 QUE S1 LA MISMA SE OPUSIERE AL CONTESTAR LA DEMAN
DA, “ SE CORRERA TRASLADO DE ELLA AL ACTOR ". EsTo sE
TRADUCE EN QUE, CONFORME AL ARTIiCuLO 229 DE LA LEY -
pE LA Fropiepap INDUSTRIAL. EN RELACION A LA CONTRA-
DEMANDA PROCEDERA SEGUIRSE EL MISMO PROCESO COMO S§1-
SE TRATARA DE UNA DEMANDA, Y AL FINALIZAR SE DICTARA
UNA RESOLUCION CONGRUENTE SOBRE LA DEMANDA Y CONTRADE-
MANDA PLANTEADAS. FS5TO SUPONE, ANTE TODO, QUE DEBERA
CORRERSE TRASLADO DE LA ALUDIDA CONTRADEMANDA A LA -
PARTE CONTRADEMANDADA.

FUENTE. ADMINISTRATIVA
PAGINA. 69
VOLTOMO.CXT1

Eroca. bBa.

AMPARD EN REVISION 7828/64. PRODUCTOS DE ALAMBRE U =
LAMINA " LA PERA *, s.A. 13 De ocvuBre pe 1966. 5 vo
70s. PONENTE: FeLtee Tena RAMIREZ.
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JURTSPRUDEHCEA LXX1T

MARCAS, HULIDAD DE. LAS PROMOCIONES DEL DEMANDADO SE RIGEH.
TAMBIEN, POR EL PRINCIPIO DE I1GUALDAD PROCEZAL DE
LAS PARTES.

DE LA INTERPRETACION ARMONICA DE LOS ARTICULOS 193 v
194 pe LA Levy pE INVENCIONES Y MARCAS, EN RELACION
con EL 325 per COp1co FeoperRaL DE PROCEDIMIENTOS CJ
VILES Y LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO CONDU
CENTES . SE ADVIERTE LO SIGUIENTE: [. EN TRATANDO-
SE DE SOLICITUDES DE DECLARACIONES ADMINISTRATIVAS
BDE NULIDAD, S1 EL PROMOVENTE HO ACOMPANA A LA SO--
LICITUD TODOS LOS DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS EN GUE
FUNDE SU PROMOCION ENTRE DTROS, EL RELATIVO A SU -
PERSONALIDAD SE LE CONCEDE A UN PLAZO DE OCHO DIAS

A GUNCE DIAS PARA QUE SUBSANE LA OMISIGN ( aRT.193,
PARRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DE LA .EY DE HVENCIONES

¥ ARcAs). 1l. LA AUTORIDAD GQUE TRAMITA ESOS PROCE
DIMIENTOS ESTA INVESTIDA DE LA FACULTAD DE REQUERIR
A LOS INTERESADOS PARA QUE LE COMPRUEBEN CUALGUIER
DATO QUE RESULTE NECESARIC ( ArvicuLo 194, pARRAFQ
TERCERO, DE LA LEY DE INVENCIONES v Marcas): v [lIl.
COMPLEMENTARIAMENTE, DEBE DECIRSE QUE SON REGLAS GE
NERALES DE TODO PROCEDIMIENTO LAS DE QUE: A). EN -~
PRESENCIA DE UNA DEMANDA IRREGULAR SE DEBE PREVENIR
AL INTERESADO PARA OUE LA CORRIJA (aArRTicuLo 325 DEL
COp160 FEDERAL DE ProcepiMieNnTos CIVILES: INCISO B).
LA OMISTION DE JUSTIFICAR LA PERSONALIDAD CONSTITUYE
UNA IRREGULARIDAD DE LA PROMOCION Y DA LUGAR AL RE--
QUERIMIENTO CORRESPONDIENTE ( TESIS JURISPRUDENGIAL
NOMERO 202, CONSULTABLE EN LA PAGINA 325 DEL TOMD-
coMN AL PLENO Y A LAS SALAS, APENDICE 1017-1985, -~
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"

BAJO EL RUBRO: “ PERSONALIDAD EN EL AMPARO, FALTA DE
COMPROBACION DE LA”); INCISO C). GUIENES EJERCEN LA
FACULTAD DISCRECIONAL DEBEN BUSCAR EN TODO MCHENTO
LA IGUALDAD DE LAS PARTES CONTENDIENTES ( PRINCI--
P10 DE EGUILIBRIO PROCESAL); Y. D). “ DONDE EXISTE
LA MISMA RAZOM DEBE EXISTIR LA MISMA DISPOSICION".
PUES BIEN: CONJUGANDO TODAS ESTAS CIRCUNSTANCIAS, ==
ES LICITO CONSIDERAR QUE LA DISPOSICION EXPRESA DEL
ArTicuLo 193 PARRAFO Il. DE LA LEY DE [ NVENCIONES Y -
MARCAS RELATIVA A QUE CUANDO LA SOLICITUD DE UNA DE-
CLARACION ADMINISTRATIVA DE NULIDAD NO SATISFACE LOS
REQUISITOS DE LOS QUE DEBE ESTAR INVESTIDA, SE DEBE
REQUERIR AL PROMOVENTE PARA GUE LO SUBSANE DENTRO DE
UN PLAZO NO MENOR DE OCHO NI MAYOR DE QUINGCE DIAS, ES
APLICABLE TAMBIEN EN FAVOR DEL TITULAR DE LA MARCA -
CUYA NULIDAD 'SE PRETENDE { DEMANDADO), POR IDENTIDAD
DE RAZON Y FPARA PRESERVAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD
PROCESAL DE LAS PARTES. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINSITRATIVA DEL PRIMER cIRcuITo (7cCO
12058 apm ).

FUENTE. ADMINISTRATIVA
EPOCA. BA.

Amparo EN REVISION 1052/88. GRUPO EDITORIAL SEFI, -~
S.A. DE C.v. 7 DE JuL10 DE 1988. UNANIMIDAD DE VOTOS
PONENTE: GurtLermMo l. ORT1Z MAYAGOITIA. SECRETARIA:
Ma. peL ConsueLo Nufiez pE GONZALEZ.
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JURISPRUDERCIA LXXIV

S0 TLEGAL DE LAS.

SI SE HIZO UN US0 DE UNA MARCA REGISTRADA SIN CONSEN
TIMIENTO DE SU PROPIETARIO PARA DISTINGUIR ARTICULOS-
SIMILARES, SE COMETIéy POR UNA PARTE. LA IHFRACCION-
DENOMINADA "USO ILEGAL"; Y. POR OTRA. EN TANTO QUE -
LOS OBJETOS DE UNA MARCA SE VENDIERON AL AMPARO DE -
DTRAS MARCAS QUE APARECEN EN LOS MUEBLES SOBRE LOS -
QUE FUERON MONTADOGS DICHOS OBJETOS PARA SU VENTA. SE
REALTZAN POR IGUAL LOS PRESUPUESTOS GUE CONTEMPLAN -
EL ARTICULO 263 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
y gL ArTicuro 10 m1s ori Convenio oe Unidn pe Paris-
PUESTO QUE CON TAL ARTIFECIG, CON TAL MANIOBRA DE -~
VENDER (N OBJETO CON UNA MARCA MONTANDOLA SOBRE MUE~
BLES OUE OSTENTAN OTRA MARCA HOTORIAMENTE CONOCIDA Y
PARA LDS MISMOS PRODUCTOS, PDR UN LADO SE DESACREDI-
TAN LOS PRODUCTGS OUE LLEVAN LA MARCA LEGITIMA DE -~
MAS ARRAIGD} Y POR OTRA SE PRETENDE, SIN DUDA ALGUHNA
PRODUCIR CONFUSION ENTRE LOS CONSUMIDORES, LO MISMO-
CON EL ESTABLECIMIENTO QUE CON PRODUCTDS: O BIEN COW
LOS SERVICIOS DEL DUEND DE LA MARCA MAS ACREDITADA.
DEBE SUBRAYARSE QUE TANTO LA LEY NACIONAL, COMD IGUAL
MENTE EL TRATADO INTERNACIONAL, SE REFIEREN A LA COM-
PETENCIA DESLEAL QUE SE PRODUCE COMD CONSECUENCIA DE
GUE“POR CUALQUIER MEDIO SE TRATE DE PRODUCIR CONFU--
SION CON EL ESTABLECIMIENTO, LOS PRODUCTOS O LOS ---
SERVICIOS DE UN COMPETIDOR" Y ES INCUESTIONABLE, EN-
TONCES GUE LDS HECHOS COMPROBADOS NOTARIALMENTE ANTE
LAS AUTORIDADES RESFONSABLES Y ASIMISMO ANTE EL ---
JUEZ DE DISTRITO, CONSTITUYEN UNA PRACTICA, UNA Ma-=
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NIORRA O UN SUBTERFUGIO QUE INDEPENDIENTEMENTE DE -~
LO PRECEPTUADO POR EL ARTIiCULO 255, REPRIMEN IGUAL--
MENTE L0S ARTicuLos 2063 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD IN
DBUSTRIAL ¥ 10 B1S DEL TRATADO INTERNACIONAL EN CON--
SULTA.

FUENTE. COLEGLADOS
PAGINA. 43
vOLTOMO. 10
Erocha. Ta.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADD EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCHITO.

AMPARD EN REVISION 822/69. THE SINGER MANUFACTURING

compaNY. 17 pE oCTuBRf DE 1969, UNANIMIDAD DE VOTOQS.
PONENTE: JuAN Gomez Diaz.
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JURTSPRUDENCTA LXXV

MARCAS, FALSIFICACION MEDIANTE USO [LEGAL DE LAS.

AUNQUE UN COMERCIANTE PROPALE €M SU COMERCIO, GUE
LAS CABEZAS DE MAQUINA DE COSER GUE YENDE 10 SON BE
UNA MARCA DETERMINADA ¥ QUE 31 LO S0N LOS GABINETES
EN QUE LAS CABEZAS ESTAN MONTADAS, DESE TENERSE EN
CUENTA GUE EL SGLD MONTAJE DE ESAS CABEZAS EN 6ABL
NETE DE LA MARCA ARRIBA MENCIONADA CONSTUITUYE FAL-
SIFICACIAY, PORQUE SIN AUTORIZACION DE TITULAR CE
LA MARCA, ESTA E5 OSTENTADA AMPARANDO LA UNIDAD QUE
SE INTEGRA CON ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DIFERENTE,
Y BASTA GUE SE DEN (05 ELEMENTOS GRJETIVOS DE ESE
ACOPLAMIENTO DE CABEZAS CON LOS GABINETES JE LA -
MARCA DETERMINADA, PARA QUE ESTE COMFIGURADA LA --
FALSIFICACION, CONMFORME AL PRIMER PARRAFO DEL AR -
TicuLo 259, DE LA LEY DE LA MATERTA. POR CUANTO A QUE
QUE EL COMERCIANTE NO SEA COMPETIDOR DE LA TITULAR DE
LA MARCA FALSIFICADA PNRGUE DICHO COMERCIANTE NO -
FABRICA MAQUINAS DE COSER, Y SOLO $EA VENDEDOR, -~
DEBE RAZOMARSE QUE, PRECISAMENTE POR SER VENDEDOR
DE UNIDADES INTEGRADAS CON ELEMENTOS DE SIVERSOS =
FABRICANTES: LOS PRODUCTOS GUE EXPENDE COMPITEN CON
LOS PROPIOS DE LA MARCA FALSIFICADA.

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE. VoL. cxviil., pi6.73
A.R. 5907/57.
Tue Stiucer ManuracturinGg CoMpaNy. 5 voTOos,
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JURTSPRUDENCIA LXXVI

MARCAS, CONFUSEON DE.

LA FIGURA LLAMADA CONFUSIQN DE PRODUCTOS, EN TERMI--
N0S DEL ARTIcuLo 10 BIS DE LA CONVENCION DE UMION D:
Parts pe 18827, ESTABLECIA PRINCIPIOS GEMEPALES (4TER
NACIONALES QUE FUERCH RECOGIDOS POR EL ARTICuLO Z63
DE LA LEY DE LA “=0P155AD I NDUSTRIAL (AHORA ABROZADA)
EN CUAL SE RELAC{ONA CONEL 2%:. QUE NCS REMITE EXPRE"
SAMENTE AL CAPITULO vI1 DEL TITULO TERGCERO DE LA PRO-
®IA LEY: POR LO QUE, ENTRE HOSOTROS. EL PROCEDIMIENTO
A SEGUIR EQA RELATIVO A LA 5cCLARACION DE FALSIFICA-
CION, IMITACION O USO YLEGAL DE MARCAS: 40 DEBIENDO
APLICARZS DIRECTAMENTE (A JHVOCADA CONFUSION DE PRO-
DUCTOS E4 TERMINOS DEL CONVENIO THTERNACIONAL.

FUENTE. COLEGIADDS
PAGINA. 133
voLtomMo. 103 - 108
grocA. 7A.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCULTO.

AMPARO EN REVISION 578/77 - COINTREAN, S.A. 22 pt =--
AGOSTO DE 18977, UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MANUEL
CasTrO REVES.
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JURTSPRUBENCIA LXXVII

~MARCAS DE SERVICIO. DECLARACION ADMINISTRATIVA DE USO ILEGAL.

CUANDO SE SOLICITA DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LA
DECLARACION ADMINISTRATIVA DE USO ILEGAL DE UHA MAR-
CA DE SERVICIO., TALES AUTORITADES DEBEN LIMITARSE A~
EXAMIMNAR Y A RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE S1. COHNFOR
ME A LOS ARTICULOS BTO SEXIES DEL LONVENIO DE PARIS-
PARA LA PROTECCIGYN DE LA PROPIEDAD IuDUISTRIAL {(sUS--
CRITO POR MEXICO Y OBLIGATORIO CONFORME AL ART{CULO-
133 consTitucionaL) 96,189, 190, 195, 187, 229 v Rre-
LATIVOS DE LA LEY DE LA PROPICDAD IHDUSTRIAL: SE HA-
PROTEGIDO UNA MARCA DE SERVICIO, 0 S! SE HA VIOLADOD
EL DERECHO EXCLUSIVO QUE EL PROPIETARIO TIENE EL =-
USO DE UNA MARCA REGISTRADA O SI UNA MARCA HMA SIDO
FALSIFICADA: IMITADA O USADA EXCLUSIVAMENTE DESDE --
EL PUNTO DE VISTA TECNICO Y NO DEBERA PREJUZGAR S1-
SE HAN INTEGRADO O NO. LAS FIGURAS DELICTIVAS gQueE --
PREVE EL TITULO OCTAVO DE DICHA LEY, "1 DEBERA EXA--
MINAR EN PARTICULAR ST SE HA CONFIGHUPADO ALGUND DE -
LOS DELITOS PREVISTOS EN DICHO TiTULO, YA QUE EMN ESE
ASPECTO, SERA EL MINISTERIO PUBLICO EL QUE DEBA EJER
CITAR LA ACCION PEMAL ANTE LOS JUECES PENALES: CON--
FORME A LOS ARTicuros 197, 264, 2704 Y RELATIVOS DE LA
LEY MENCIOQHADA.

FUENTE. COLEGIADOS
PAGINA. 23
voLTOMO.53
Eroca. T7A.
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EM MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

AMPARO EN REVEISION 100/73 - H.M.H. PUBLISHING CO. --
INC. 8 pE Mavo pE 1973 - UNANIMIDAD DE VOTOS. PONEN-
TE: GulLLerMo GuzmAn Orozco.
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JURTSPRUDENCTA LXXVIII

MARCAS INDUSTRIALES.

EL CUERPO DEL DELITO DE FALSIFICACION DE MARCA M-
DUSTRIAL, LO CONSTITUYEN LAS CIRCUNSTANCIAS DE PRE
TENDER IMITAR EL PRODUCTO AUTEMTICO EN SU COMPOSI-
CIOM, EN EL MODO DE PRESENTARSE, Y EN LOS DEMAS -~
PORMENORES O DETALLES QUE HAGAN APARECER AL PRODUC
TO FALSIFICADO COMO LEGITIMO; Y S1 ESTOS PORMENORES
O DETALLES NO SE ACREDITAN, NO DEBE TENERSE POR COM
PROBADO EL CUERPO DEL DELITO,

QUINTA Epoca: ToMo XVII, pag. 493,
* AMADO MENZHER E HIJos”.
UNANIMIDAD DE 9 VOTOS.
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JURTSPRUDENCIA LXXTX

MARCAS INDUSTRIALES. DISTINCION DE LAS.

PARA HACER LA DISCRIMINACION DE DOS MARCAS EN DIS-
PUTA POR LA CONFUSTON QUE LAS MISMAS PUBIZRAN OCA-
SIONAR, NO SOLO DEBE ATENDERSE A LAS DIFERENCIAS -
QUE EMTRE ELLAS EXISTAN, SINO QUE TAMBIEN, Y EN -
UNA FORMA DESTACADA, A LAS SEMEJAHZAS QUE CONCURRAN
ENTRE LAS MISMAS.

SexTA Eroca, Tercera PARTE: Vor. Xitl. rAG.42
A.R. L4ouy/s53,
Tue Seven Up Coveany. 5 vovos.
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JURISPRUBENCIA LXXX

MARCAS INDUSTRIALES, SEMEJANZA DE LAS , JUICIO SUBJETIVO.

ST LA RESOLUCION RECLAMADA SOSTIENE QUE NO HAY SE-
MEJANZA EN DOS MARCAS, EN VIRTUD DE DUE TOMADAS EN
CONJUNTD, TAL COMO LO ORDEMA EL ARTIicULO 105, FRAL
CiGN XIV, DE LA LEY DE LA PRGPIEDAD INDUSTRIAL: NO
EXISTE POSIBILIDAD ALGUNA DE QUE SE CONFUNDAN, PUES
TG QUE SOLO SU TERMINACION £S LA SEMEJANTE, TAL JUL
Cl0 SUBJETIVO DE LA AUTORIOAD AGHINISTRATIVA, TEC-
N1CA EN LA MATERIA: NO PUEDE 1LbGIco

Y ANTIJURIDICO: PUESTO GUE APRECIA LAS MARCAS TAL
COMD LO ORDENA DICHA LEY. SIN QUE VALGA EN CONTRA~
RID OUE LA QUEJOSA HAGA DEPENDER SU SEMEJANZIA PRECI
SAMENTE OFE ND TOMARLAS EN SU CONJUNTO Y ATENDIENDO
A LOS ELEMENTOS QUE FUERQON RESERVADQGS., PORDUE ESTO
SE OPONE A LO DISPUESTO POR EL CITADO DISPOSITIVO-
LEGAL.

Sexta Eroca, TeRCERA Parte: Vou. viti., PAG.56.
A.R. U211/57
THe Stipney Ross Co.. s.A. 5 voros.
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JURISPRUDEMCEA LXXXI

CONFUSTON DE. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA.

INTERPRETACIOH DE LA FRACCION XVIED DEL ARTICULO 91
DE LA LEY DE IUVENCIONES Y MARCAS,

CUANDO SE TRATE DE DETERMINAR S! DOS MARCAS SON SE--
MEJANTES EN GRADO DE CONFUSION, CONFCRME A LA FRAC--
CIéN XVI11 DEL ARTIcuLo 91 pe LA LEY DE INVENCIONES
Y MARCAS: DEBE ATENDERSE PRIMORDIALMENTE A S8 CON -
JUNTO» ES DECIR, AL EFECTO GUE PRODUZCAN TOMADAS -~
GLOBALMENTE, ¥ MANERA IMPORTANTE DEBE ATENDERSE A -
LA PRIMERA IMPRESION, ESTO ES AL EFECTO GUE PUEDAN
PRODUCIR EN EL PUBLICO CONSUMIDOR AL PRIMES %0OLPE DE
VISTAr O AL SER OIDAS CUANDO SOH PRONUNCIADZS RA%[DA
MENTE, PUES ES DE SUPONERSE QUE EL PUBLICO CONSUMI--
DOR NO SIEMPRE HACE UN ANALISIS MINUCIOSO Y DETALLA-
DO DE LAS MARCAS DE 1.OS PRODUCTCS QUE ADQUIERE. AS{
COMO TAMPOCO ES MECESARIO QUE FATALMEHNTE TODOS 508 -
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS SEAN SEMEJANTES. SENO FuUNDA-
MENTALMEHNTE GSUE LA SIMILITUD DE LOS ELEMENTOS PRINCI
PALES PUEDAH ORIGINAR COMFUSION. POR TAMTO . PARA ES
TABLECER S1 ENTRE GGS 0O MAS MARCAS efQ[STRADAS, O -~
CUYD REGISTRO SE PRETEMDE, EXI3TEHN ELEMENTOS DE CON-
FUSIéN QE PUEDAR SERVIR PARA DETERMINAR ST UHA DE-
ELLAS IMITA A LAS OTRAS: HO DEBRE APELARSE PRIMORDIAL-
MENTE AL ANALISIS DE LAS DIFEREHCTAS QUE ENTRE UNA Y
OTRA EXISTAN,: PORQUE NO HA S$1D0 ESA LA MENTE DEL LE-
GISLADOR EN EL CASO, YA QUE ELLO REQUIERE UNA ELABO-
RADA OPERACION MENTAL SUBJETIVA. DUE EL PUBLICO CON-
SUMIDOR QUE ES EL QUE PUEDE SER INDUCIDO A ERROR, NO
ESTA EN APTITUD DE HACER EN CADA CASO, SIND GQUE DEBE
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ATENDERSE AL ANALISIS DE LAS SEMEJANZAS QUE FKbILMEﬂ
TE PUEDEN ADVERTIRSE ENTRE UNA Y OTRA MARCA Y SUE ~-
SON LAS JNICAS SUSCEPTIBLES DE PROVOCAR LA CONFUSION
DEL PUBLICO ONSUMIDOR, IHDUCIgNDGLQ A ERRQR 2ES--
PECTO DE ALGUNA DE ELLAS. TAL ES Et CRITERIO QUE SUS
TENTA EL LEGISLADOR EN EL PRECEFTO LEGAL CITADO., AL
ESTABLECER “UE NO SE ADMITIRA A REGISTRO UnA MARCA
QUE SEA SEMEJANTE (IGUAL O TAMN P&RECIDA) A OTRA YA -
REGISTRADA Y VIGENTE. APLICADA A LOS MiSMOS 0 SIMILA
RES PRODUCTCS O SERVICIOS, EM GRADD TAL QOE PUEDA --
CONFUNDIRSE CON LA ANTERIOR, TOMANGOLA EN SH CONJUNTO
O ATENDIENDO A LCS ELEMENTOS QUE HAYAN SIDO RESERVA-
DOS. TERCER TRIBUNAL COLEGIADD EN MATERIA ADMIYNISTRA
TIVA DEL PRIMER CIRCUITO,

FUENTE. COLEGIADOS
SECCION. JURISPRUDENCIA
NUMTESTS. AL

APENBICE. 1955

PAGINA. 53

voLtomo. Vi

SEPTIMA £POCA, SEXTA PARTE:

Vots. 157-162 pA6.106 aA.r. 1829/81 HARDY SPICER --
LIMITED. UNANIMIDAD DE VvOTOS.

VoLs. 157-1%2 phAc, 106 aA.r. 60/82 =BmARCO 2F CALI--
FORNIA. UNANIMIDAD DE VOTOS.

Voirs. 157-162 pPAG.1G6 A.r. 1459/7% «&rN FOODS, -~
INC. UNANIMIDAD DE VOTOS.

VYoLs. 157-162 pAc. 205 A.R. 186/81 LABORATOR!OS
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MILES DE MEXICO, S.A. UNANIMIDAD € VOTOS.
YoLs., 157~-162 pR6.205 a.r. 746/81 (NTERCONTINEN-
TAL MOTELS CORPORATION. UNAXIMIDAD DE YOTOS.



APENDICE “F"

JURISPRUDENCTIARA

" NOMBRES COMERCIALES "
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JURISPRUDENCIA LITI

NOMBRE COMERCTALES. PUBLICACION DE LOS.

EL REGIMEN LEGAL RELATIVO A LA PROPIEDAD DE LOS NOM-
BRES COMERCIALES DIFIERE DEL DE OTRAS PROPIEDADZS 1%
DUSTRIALES:, COMO LAS PATEMTES. LAS MARCAS Y LOS AVI-
$0S COMERCIALES: ENTRE OTRAS COSAS POROUE MIENTRAS -
ESTAS ULTIMAS P20PIEDADES SE REGISTRAN + LOS NOMBRES
COMERCIALES SOLAMENTE SE PUBLICAN. LA LECTURA DEL -
aRTicuLo 216 pE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RE
VELA QUE EL ‘\JINICO ETECTO DE L& PUELICAC!@N COMSISTE-
EN CREAR LA PRESUNCION LEGAL DE QUE GUIEN IMITA £L -
NOMBRE COMERCIAL PUBLICADO,OBRA CON DOLO. PARA EsTE-
EFECTO, Y SOLAMENTE PARA EL, DEBE LLEVARSE A CAB0 L3
PUBLICACION DEL NOMBRE, PREVIA LA COMPROBACION DE 3u
USG: SIN QUE ESTA PRUESA DEL USO PUEDA TENER EFECTOS
FUERA DE LA FINALIDAD ESTRICTAMENTE SETALADA P0OR ti

ARICULD. PUES BASTA DECIR QUE CUALGUIER TERCERC QuE

SE CONSIDERE CON MEJOR DERECHO PUEDE IMFUINAR EL T
EXCLUSIVO DEL NOMBRE COMERCIAL. A PESAR IE 1" PUSLI!
C16N 4 SEGUM LO DICE LA PARTE FINAL DEL ZITAIJ PRELER
TO, DE LO QUE SE DEDUCE QUE LA PRUEBA DEL USD, RENDI
DA PRECISAMENTE A LA PUBLEICACION DEL NOMBRE, NO INTRQ
DUCE FRENTE A TERCERQS NINGHTE VENTAJA EN FAVOS DE -

QUIEN OBTIENE LA PUBLICACION, SALVO LA YA LIMITATIVA

<)

)

.
e

MENTE SENALADA EN RELACION CON PRESUNCION DEL DOLO.

FUENTE . ADMINISTRATIVA
PAGINA. 182
voLTomo. 1V
EPOCA. ba.
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Amparo En ReEvisidn 5487/55. Dama MExico, S.A.
Z2 peE octusre DE 1957. 5 vortos. PonenteE: Ferire TeNa
Ramirez.



JURTSPRUDENCIA L1V

MARCAS. NULIDAD DE REGISTRO DE HOMBRE COMERCIAL.

EL tExTo pEL arTicuto 107, Faes-1dn ¥i¥, DE LA LEY
DE IMVENCIONES Y MARC&3S &% RELan:™+ con eL 179 pe-
LA MISMA LEY JUE DISFOME QGUE: " EL HOMBRE COMERCIAL
Y EL DERECHO A SU LSO ESXCLUSIVO ESTARA PROTEGIDO --
SIH MECESIDAD DE GEPUSITO O RIGISTZ0...", PERMITE--
CONCLUIR GUE OUIEM USA UN NOMERE COMERCIAL ESTA ---
FACULTADO PARA SOLICITAR LA NULIDAD DEL REGISTRO DE
UNA MARCA QUE REPRODUZCA O PUEDA CONFUNDIRSE CON -
ESE MISMO NOMBRE, AUNGUE ESTE NO HAYA SIDO REGISTRA
DO N1 PUBLICADG EM LA GACETA CORRESPONDIENTE. SEGU'DO
TRIBUNAL COLEGIADO EY MATERLA “TDMIYISTRATIVA DEL ---
PRIMER CIRCUITO (7c0l2062 ann)

FUENTE. ADMINSITRATIVA
EPOCA. 38A.

AMPARO EN REVISiOn 292/°%. prosus. s.A. 12 DE JuLlo
pe 1988. UNMANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE MA. ANTONIETA
AzueLa DE RamMirez. SECRETARIO: FRrancIsco pe Jesds -
ArreoLs CHAvEZ.



AMPENDICE "G "

JURTSPRUDENCTIA

" AVISOS COMERCIALES *
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JURISPRUDENCIA LV

AVISOS Y MARCAS COMERCIALES, DIFERENCIAS ENTRE LOS.

EL articuLo 210 pe LA Lev pe tA ProriepaDn [wDUSTRIAL
CONSIGNA (INA NORMA DISTINTA A LA APLICABLE EN MATE--
RIA DE MARCAS, PUES EL ARTVIicuro 132 DEL MISMO ORDENA
MIENTO, ESTABLECE QUE LOS EFECTOS DEL REGISTRO DE ~-
UNA MARCA DURARAN DIEZ ANOS Y QUE ESTE PLAZO SERA —-
RENOVABLE INDEFINIDAMENTE, POR PERIGDOS DE DIEZ ANOS:
ESTO ES, LAS MARCAS COMERCIALES SON SUSCEPTIBLES DE -
REGISTRO SUCESIVOS, DE TAL MANERA OUE sSU DURACION ~-
PUEDA SER TNDEFINIDA; EN CAMBIO,s EL AVISO COMERCIAL-
S0LO PUEDE SER REGISTRADO POR UN LAPSO IMPRORROGABLE
DE DIEZ ANOGS. LA DIVERSIDAD DE NORMAS EN CUANTO A PLA
Z0S DE DURACION, IMPGRTA QUE UNA MARCA PUEDE LIGARSE
CON OTRA. SIN NINGON INCOVENIENTE, PERO NO GQUE SE PUE
DAN LIGAR DOS AVISOS COMERCIALES. PUESTO QUE DE COM-
CEDERSE UN NUEVD PLAZO DE VIGENCIA PARA EL SEGUNDO,-
SE ESTARTA EN REALIDAD PRORROGANDD LA VIGENCIA DEL -
PRIMER AVISO COMERCIAL REGISTRADO.

FUENTE. ADMINISTRATIVA
pAcina. 897

VOLTOMD. LXXXVII
EPOCA.  5A.

EL BORCEGUI, S.A. PAG. 837 1IRrRO. DE FEBRERO DE 1946.
TOMO LXXXVII. CINCO VOTOS.
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