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INTRODUCCION

Dado el gran desarrollo que se estd experimentando en el mundo
con la conjuncidén de bloques econémicos, tales como la Comunidad --
Econbémica Europea, los pafses que integran la Cuenca del Pacifico,-
el Mercosur y algo més conocido para los mexicanos, el TLC, se juz-
ga necesario crear disposiciones protectoras en torno a esos blo---

ques econbmicos.

Por lo que respecta a nuestro paf{s, y en lo relacionado a la -
Propiedad Industrial, se ha emitido una Ley de Fomento y Protecclén
de la Propiedad Industrial (LFPPI), acorde con las exigencias de -~
los cambios que sufre la Propiedad Industrial en estos momentos a -
nivel internacional, a fin de agilizar el intercambilo comercial mup
dial y al mismo tiempo para la proteccién de dicho intercambio en -
contra de los actos de competencia desleal a que est&n expuestos to

dos los paises.

México, en visperas de la firma del TLC con los Estados Unidos
¥y Canad&, ha modificado su legislacién acorde con las exigencias re
queridas por la representante comercial de los Estados Unidos, sefio
ra Carla Hills, con el apercibimiento gque de no efectuarlo, no se -
iniciarf{an las pléAticas tendientes a la firma del TLC.

En el Capftulo Primero, resaltaremos las propuestas realizadas
por el Presidente Salinas en torno al cambio de la Ley de Invencio-
nes y Marcas por la LFPPI, asf como los debates que se suscitaron -
en torno de este propuesta en la Cénnrnvde Diputados a fin de poder
saber los diversos puntos de vista de los diferentes Partidos Polf-
ticos. Dicha iniciativa de Ley fue propuesta por el Presidente Snli
nas a instancia de las presiones ejercidas por el gobierno estadou-
nidense de que nuestro pafs no daba suficiente proteccién a la Pro-
piedad Industrial, a pesar de los esfuerzos por parte del Presiden-
te de la Madrid, que en 1987, introdujo reformas a la abrogada Ley



de Invenciones y Marcas. Sin embargo, México quedd inclufido en la -~
lista de pafses que a juiclo de los Estados Unidos, no daban sufi--
ciente proteccifn a la Propiedad Industrial y a fin de quitar a Mé-
xico de dicha lista, el Secretario de Comercio y Fomento Industrial
Jaime Serra Puche, se comprometié en Estados Unidos en enero de —--
1990 a enviar al Congreso mexicano una iniciativa de Ley que abroga
ra la hasta entonces vigente Ley de Invenciones y Marcas, hecho que
ocurribé el 6 de diclembre de 1990. La Ley fue publicada en el DOF -
el 27 de junio de 1991.

En tal virtud, el fin que persigue el presente trabajo, es rea
lizar un estudio y anélisis comparativo en materia de marcas que -
trajo como consecuencia dicha presién ejercida por la representante
comercial de los Estados uUnidos, analizando todas y cada una de las
instituciones sobre marcas, asf como aquellas instituciones y digw-
posiciones innovadoras, que no se encontraban seflaladas en la anti-
gua Ley de Invenciones y Marcas, iniciando por los conceptos funda-
mentales de las marcas, como lo son su definicién y las clases de -
marcas que la LFPPI distingue, asf{ como las marcas registrables y -

aquellas que no pueden ser registradas.

Analizaremos tambien el registro de una marca, deade la solici
tud hasta el momento de solicitar la renovacién del registro, anali
zando comparativamente los cambios habidos con la Ley de Invencio--
nes y Marcas y que posteriormente fueron adecufndose con la actual
LFPPI y que como podremos apreciar, ahora resultan mAs dinfmicos ——
los procedimientos de registro, eliminéindose cargas administrativas

a efecto de darles més celeridad.

En el Capftulo Cuarto, se tratard en primer lugar del anélisis
de los derechos del titular del registro de una marca, cuéles conti
nfian vigentes, cufles fueron suprimidos y al propio tiempo, cudles
fueron creados. Del mismo modo, se analizarin las obligaciones de -
dicho titular, seflalando cufiles eran las cargas que debfa cumplir y
que ahora han sido eliminadas en beneficio de los interesados en -~

conservar el regletro de la marca.



Después sefialaremos los modos de concluir con el registro de -

una marca y, por consiguiente, la pérdida del uso exclusivo de la -

misma, asf como los procedimientos correspondientes a la nulidad, -

la caducidad y la cancelacién del registro marcario.

Por filtimo, expondremos cufles son los métodos que la SECOFI -

tiene para vigilar que se cumpla con lo dispuesto por la Ley, cué--

les son las infracciones administrativas y sus correspondientes
ciones y mostraremos comparativamente con la Ley de Invenciones
Marcas que cambios se han realizado a efecto de saber ai fueron
venientes o no los que se analizan. Terminaremos con &l estudio
los hechos que pueden tipificarse como delitos, as{ como de las

cultades del Ministerio PGiblico para su persecuqién.
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7 CAPITULO

LOS MOTIVOS DE LA CREACION DE LA LFPPI RELACIONADA CON LAS. MARCAS.
1. MEXICO, LA NUEVA APERTURA.

“Sin duda, la mayor empresa que se ha hechado a cuestas el Prg
sidente Salinas de Gortari es firmar un Tratado de Libre Comercio -

con Estados Unidos y Canad&". (1)

En el transcurso de un par de aficgs hacia atras, cuando el Pre-
sidente Salinas llegd al poder, se pudieron apreciar una serie de -
reformas con el fin de cambiar el rostro de la economfa de nuestro
pafis, as!{ fue que comenzé la tarea de la renegociacién de la deuda
externa, la venta de empresas paraestatales, la reprivatizacién de
la banca y sobre todo la firma de un Tratado de Libre Comercio con
los paises de América del norte. (Estados Unidos y Canadf).

En dicho TLC, los tres paises negociantes han querido adecuar
sus 1eg191ac§onea para hacerlas mis equitativaé para los tres, més
8in mebargo y pese a todo lo que se dice, nuestro pafs ha tenido --
que cgmbilar sus legislaciones para estar m&s en armonfa con las de
Estados Unidos (pues con las de Canadh, los Estados Unidos ya las -
habfan acomodado a su gusto con la firma de su tratado). Asf tene--
mos que la representante comercial de los Estados Unidos, Carla —--
Hills se ha anotado ya éxitos en las negociaciones con nuestro pais
sin que nuestros negociadores encabezados por el Secretario de la -
SECOFI, Jaime Serra Puche, haya podido conseguir iguales conquistas
como las de su contraparte. La forma en que negocia la parte mexica
vna. es motivo de preocupaciébn, sobre todo en los industriales. La -
CANACINTRA ha pedido que no se ceda ain pedir nada a cambio y la -~
CONCAMIN demandd "capacidad negociadora".

1. Ortega Pizarro, Fegpando.‘zi tle, esperanza de Salinas para le-
vantar_la economia,en proceso, No. 7827 I99I, P 117




Se habla y se hablar& mucho en lo relativo a la inclusién del
producto mAs valioso de México; El petrbleo, pero més sin embargo,
hay otras freas a las que no se le han hecho tanta publicidad por
parte de periddicos y revistas, esto es, a la Propiedad Industrial
dentro del TLC.

Como ya dijimos, la representante comercial de los Estados --
Unidos, se ha apuntado mds puntos a su favor en las negociaciones
sobre el TLC que los negociadores mexicanos. Tal fue el caso del -
cambio de la Ley de Patentes y Marcas por una Ley de Proteccibn -~
Industrial, acorde con las exigencias de los Estados Unidos., no --
obstante el malestar que provocd a industriales y legisladores -

mexicanos.

En el diario de los debates del senado, de fecha 6 de diclem~
bre de 1990, se publicd la iniciativa de Ley para reformar la Ley
de Invenciones y Marcas, fundfAndose en que los cambios que se es—~
tén realizando en el mundo, tlenen el prop8sito comlin de sentar --
las bases firmes para fincar el desarrollo econbémico de Mé&xico en

el nuevo contexto de la economfia mundial.

Hay que advertir que la legislacién comercial de los Estados
Unidos incluye sanciones para aquellos pafises que no ofrecen pro--—
teccibédn adecuada a la Propledad Industrial de sus empresas. Hacia
mucho tiempo que la LIM estaba en la mira de los Estados Unidos y
fue a rafz de una declaracién formulada por el Secretario de la ~-
SECOFI en el sentido de que el Presidente Salinas presentarfa ante
el Congreso mexicano, durante el afio de 1990, una iniciativa de -—
Ley que modificaria el marco juridico que protege a la Propiedad -
Industrial c&n el objJeto de ofrecer una proteccién similar a la -~
que existe en los paises industrializados (paises del primer mundeo
al que el Presidente Salinas aspira a acceder). A partir de ese ——
momento, México fue eliminado de la lista negra de pafses incluf--—
dos en la Seccidén 301 de la Ley Comercial de los estadounidenses y



cuyo propésito es ofrecer al Presidente, los medios para actuar --
rApidamente en contra de las prActicas comerciales desleales, sin
considerar si la accifn estd comprendida dentro de las normas del

GATT y sin recurrir a procedimiento legal formal.

Se sefiala que dicha iniciativa de Ley es necesaria para que -
la proteccién a los derechos de Propiedad Industrial en el pafs, -
fueran comparables a los que existen en los paifises industrializa--
dos, ya que &sta era una condicién necesaria para que México fuera

efectivamente competitivo.

Podemos concluir que el Presidente Salinas, ante su deseo de
encaminar a México hacia el primer mundo, mediante la inminente -~
firma del TLC, dejd que la representante comercial de los Estados
Unidos, le exigliera ciertas medidas "necesarias" a fin de llegar a
una armonfa trilateral. Un hecho cierto de estas exigencias, fue -
la creacién de la nueva Ley de Fomento y Proteccién de la Propie--—
dad Industrial,

A. INICIATIVA DE LA LFPPI POR EL PRESIDENTE SALINAS.

El1 Plan Naional de Desarrollo 1989-1994, pretende consolidar
¥ profundizar los cambios iniciados en los afios anteriores en la -
economfa mexicana y lograr la recuperacifn del crecimiento de la -
produccibn y de la generacién de empleos productivos, Jjunto con el
mejoramiento de las percepciones de la fuerza laboral y la satis--
faccidédn de las necesidades de los consumidores en forma duradera y

estable.

Con estas palabras se present$ la iniciativa de la LFPPI por
parte del Presidente Sslinas para su creacibén. En este sentido se
pretende ofrecer a México, un marco de promocién y seguridad jurfi-
dica para la Propiedad Industrial, que sea igual o superior‘a las

existentes en los demis pafses contra los que compite en el plano



mundial. Con la LFPPI, nuestro pais responde al movimiento mundisl
de armonfia en legislaciones en materia de Propiedad Industrial, cu
ya finalidad es hacer més efectiva la proteccién internacional en

contra de las prActicas desleales.

Esta iniciativa tuvo por objeto abrogar la Ley de Invenciones
y Marcas, publicada en el DOF el 10 de febrero de 1976, sus refor-
mas y adiciones, asf{ como la Ley Sobre el Control y Registro de la
Transferencia de Tecnologfa y el Uso y Explotacién de Patentes y -
Marcas, publicada el 11 de enero de 1982 en el mismo 6rgano de di-
fusién, con el propésito de tener un ordenamiento legal con reglas
m&s claras y simples y con caracteristicas m&s convenientes y favo
rables para el pafs, y al proplo tiempo, Batisfacer los requeri---
mientos formulados por parte de la representante comercial de los
Estados Unidos, al ser un punto dentro de la agenda de negociacio-

nes para la celebracidn del TLC con Estados Unidos y Canadé&.

En lo que toca a las marcas, institucién de estudio en el pre
sente trabajo, esta iniciativa se presenté por los motivos que se
desprenden de los cambios jurfdicos e institucionales que estfn ——
ocurriendo de manera simulténea en el 4mbito internacional en mate
ria de derechos de Propledad Industrial. Estos motivos van encami-
nados a apoyar un proceso permanente de satisfacci6n de las deman-—
das de calidad por parte de los consumidores, buscando facilitar a
los mismos o a los usuarios su seleccidn al consumir productos de
diferentes marcas., Asimismo, se requiere evitar que las expectati-
vas de calidad por parte de los consumidores cuando adquieren bie~

nes y servicios resulten defraudados.

As{ pues, las mercancfas de productoas o serviclos, los nom=—-—-
bres de establecimientos, tienen un papel especial para la defensa
de los intereses de los consumidores, demandantes de calidad y pa-
ra el buen funcionamiento del mercado, evitando la competencia des

leal entre los que colocan o distribuyen bienes y servicios.



En cuanto a las marcas, la LIM, ponia en desventaja a los me-
xicanos frente a los extranjeros, pese a que en numerosos pafises -
se actualizaban sus legislaciones en materia de Propiedad Indug--—-~
trial. Tal fue as{ que la OMPX, ha trabajado en un nuevo Tratado -
Internacional, cuyo propbésito es armonizar en los aspectos sustan-
tivos y formales de diversas leyes sobre marcas con el fin de ha--

cer mas efectiva la proteccién internacional de las marcas.

DPentro del GATT (2), en el marco de las negociaclones de la -
Ronda de Uruguay, los pafses miembros estén buscando la forma de -
eliminar loes obstfculos para la expansifn del comercio internacio-
nal que se originan por defectos en la proteccidn de la Propiedad
Industrial.

Con esta iniciativa, México tiene la oportunidad de adelantar
se a otros pafses, al ir a la vanguardia en los cambios requeridos
con el objeto de competir mAs eficazmente en el plano internacio--

nal, en las corrientes de comercio, inversién y tecnologia.
B. DICTAMEN SOBRE EL PROYECTO DE LA LFPPI.

El dictamen sobre el proyecto de la LFPPI, lo tuvo a su cargo
la Comisidén de Patrimonio y Fomento Industrial. Esta Comisién en--
contré atendible las razones reconocidas en la exposicién de moti-
vos de la inicinkiva. de Ley que presentd el Presidente Salinas, y -
que fue formulada para que sirviera como uno de los instrumentos -
legales necesarios para avanzar en el desarrollo econbmico de M&~-
xico, mediante la modernizacién de su aparato productivo y de co--

mercializacibn, comprendiendo la elevacién de su productividad, el

2. El Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio {GATT -
por sus siglas en inglés: General Agreement on Tariff and Trade)},
es un tratado multilateral en que participan aproximadamente 93 -
pafses que realizan més de las cuatro quintas partes del comercio

mundial. Tiene por objeto, la 1ib i del ¢ i undial -
darle a éste, uga basg eafab?e paﬁgaﬁuencogtrigﬂggca ﬁesaerIXO

econbémico y al bienestar de los pueblos del mundo.



mejoramiento de la calidad de sus productos, 1la introduccién de --
nuevas tecnologfas y la participacién de México en la economfa —~—-

mundial.

La Comisién reconoce que para lograr el desarrollo econfmico
en Mé&xico, se deben alcanzar objetivos sectoriales tales como la -
internacionalizacién de la economia mexicana; la promocién de las
exportaciones; €l fortalecimiento del mercade interno: la desregu-
larizacién de las actividades econbmicas y en el desarrollo tecno-
16gico. Dichas condiciones son, seglin la Comisiédn, necesarias para
lograr competitividad internacional de los bienes y servicios pro-
ducidos en la economfa mexicana. Por tales objetivos sectoriales =
se justifica la necesidad de actualizar la infraestructura legal -~

de la Propiedad Industrial en México.

En opinién de la Comisibn, y en lo relativo a marcas, la LFP-
PI sirve para facilitar a los consumidores la seleccién éptima de
los productos y servicios que adquieren o utilizan y para dismi-.-
nuir el riesgo de que é&stos resulten defraudados por expectativas

de una calidad y en realidad no exista.
C. DEBATE DE LA INICIATIVA DE LEY EN LA CAMARA DE DIPUTADOS.

El debate de la iniciativa de la LFPPI, en la Cédmara de Dipu-
tados, se llev6é a cabo el 19 de junio de 1991 y cuyos participan--—
tes en el debate fueron: Rafael Melgoza Radillo, Mariano Leyva Do~
minguez, Humberto Esqueda Negrete, Modesto CArdenas Garcifa, Jaime

Avifia Zepeda y Juan José& Moreno Sada.

A continuacién, haremos una breve resgefla sobre lo manifestado
por cada uno de los Diputados que intervinieron en el debate, con
la finalidad de acoger los diversos puntos de vista de los Parti--
dos Polfticos en relacién con la iniciativa de la LFPPI.



El Diputado Rafael Melgoza Radillo, por parte del Partido de
la Revolucidén Democrética, expresb:

“Siento que hubo participaciones importantes de algunos gru-
pos interesados en la Ley que estf a discusidn en este momen
to. Sin embargo, creo que no ha sido, ni fue suficiente, da-
da la importancia que para el pafs tiene la Ley gque ahora -~
discutimos. A pesar de los cambios, a pesar del esfuerzo pa-—
ra que estos cambios Be dieran, el que habla y los miembros

de mi partido en esta asamblea no estamos de acuerdo con el

dictamen de la Comisién que contiene la iniciativa enviada -
por el Ejecutivo. El cambio estructural impulsado por el ac-
tual répgimen pretende una mayor insercibén de nuestra econo--—
mia en el contexto internacional, caracterizado por la globa
lizacién y especializacibédn de los procesos productivos y co-
merciales gque han llevado a una mayor interdependencia de —-
las economias locales. Los avances tecnolbgicos se convier--
ten en elementos de articulacién de los bloques econdmicos,

con el riesgo evidente de propiciar 1la subordinacién de —---—
unas naciones a otras. La presencia de nuevos factores rela-—
tivos al proceso de innovacibn, las nuevas estrategias expan
sionistas del comercio internacional y las dificultades de -
las cuentas externas norteamericanas, pueden considerarse c9
mo las principales causas de que los pafises industrializados
hayan llevado el asunto al GATT, con el objeto de reformar -
el sistema de proteccibén a la Propiedad Industrial, é&sto les
permitirfa una nueva proteccién monopblica por la via tecno-
16gica. Ante el inicio de 1as negociaciones de un TLC, con -
Estados Unidos y Canad&, por el cual la protecciédn de la -—-—
Propiedad Industrial es una de las exigencias centrales de -
las grandescoorporaciones y del gobierno estadounidense. Los
Estados Unidos presiona por una mayor proteccién del insumo

intelectual incorporado a sus mercancifas, pues es una de las
ventajas comparativas con las que cuentan, lograrlo les per-—
mitir4 asegurarse la proteccién del mercado mexicano. Para -
un pais como México, con acentuados rezagos tecnolégicos, la
firma de unTLC, con uno de los pafses mAs adelantados en la

materia, tiene connotaciones muy importantes. No debe perder
se de vista que en algunos sectores econdmicos, la protec——-—
cién de la Propiedad Industrial puede originar que en lugar

de la transferencia de tecnologfia, ésta venga incorporada en
las mercancfas importadas, lo que conduciré a una mayor de--—
pendencia en materia tecnolégica. Una de las consideraciones
bésicas con que el Ejecutivo justifica la presente iniciati-
va de Ley es la conveniencia de hacerla "comparable a la que
se ofrece a la industria y al comercio en los pafses indus—--—
trializados, de suerte que los industriales y comerciantes -~
mexicanos cuenten con una proteccién comparable en su propio
pafs que les permita competir con los extranjeros en iguales
circunprtancias a los que éstos se encuentran en sus respecti



vos paises"™, México se caracteriza como pafs subdesarrollado
por el notable atraso tecnoldgilco de Bu aparato productivo;-
ello se deriva bfsicamente de 1la falta de impulso dl desarro
1lo de l1la ciencia y la tecnologia, por el lugar secundario -
que se le ha otorgado a la educacién en general y a la inves
tigacién en particular. Nuestro pafs vive ahora las consae--
cuencias derivadas de su dependencia econémica y tecnolébgica
y aunque el presente régimen pretende solucionar los proble-
mas estructurales mediante la llamada integracibn econémica,
apostando todo al TLC, su enfoque descuida aspectos bésicos

que requieren gsoluciones internas. En realidad, este régimen
apuesta el deserrollo del pafs a la inversidn extranjera y -
por ello cede a las presiones de las grandes empresas trans-
nacionales y adecfia su legislacién, sustituyendo el enfoque

social por un enfoque que favorece a las grandes empresas --—
extranjeras y nacionales. Es evidente que la iniciativa de -
Ley que Be presenta en materia de proteccibédn industrial, obe
dece pues, mis a directrices trazadas en el exterior. Relte-
radamente, en Estados Unidos se han exigido cambios a la le-—
gislacién de nuestro pafis como condicibén para la firma del -~
TLC. Asimismo a partir de que en México se anuncld que se -~
iba a modificar la Ley de Invenciones y Marcas en 1991, TME-
xico dejbé de mparecer en la lista de pafses amenazados con -
sanciones comerciales en Estados Unidos, por la falta de pro
teccibdn industrial"., No es argumento vAlido sostener que una
legislaciébén similar a la delos paises desarrollados, es el -
tipo de legislacién que México necesita, pues es evidente la
disparidad tecnolégica entre nuestro pafs y los industriali-
zados y, afin m&s, estos iltimos son generadores de tecnolo--
gia, en tanto que nuestro pafs es importador de ella. razbén

por la cual el marco jurfdico que requiere México, debe o---~
rientarse hacia la promoclén de su desarrollo tecnolbgico e

industrial, favoreciendo el egfuerzo de investigacidén y de--
sarrollo tecnolbgico, asf como la adaptacién y asimilacién -
de las tecnologfas importadas"™.

Por su parte el Diputado Mariano Leyva Dominguez, miembro del
Partido del Frente Cardenista de Reconstruccibén Nacional, manifest6:

“"Considero una oportuna adecuaclibn de la legislaciédn en mate-
ria de Propiedad Industrial. Un ajuste indispensable para en-
carar los desaffos en materia de cambio tecnolégico interna--
cional y, sobre todo, para estar preparados a los nuevos tiem
pos de globalizacién comercial. Para nuestra fraccién parla--
mentaria no es posible enfrentar los retos y problemas deri--
vados de los cambios econémicos internacionales con ordena-
mientos legales que datan de otras etapas del desarrollo eco-~
némico, como por ejemplo la Ley de Invenciones y Marcas, de
febrero de 1976, la legislacién deberf estar acorde a log ——-




tiempos de una mayor competenciae integfacién econbmica’.

El Partido Auténtico de la Revolucibn Mexicana, por conducto.

del piputado Humberto Esqueda Negrete, manifesté:

"El proyecto de Ley sobre Fomento y Proteccién a la Propiedad
Industrial ha generado suficiente consenso en los términos de
modernizar la estructura jurfdica en materia de patentes, mar
cas y transferencia de tecnologfa, debido a la necesidad de -
armonizar nuestra legislacién a los esténdares internaciona--
les de proteccidén a la Propiedad Industrial, que generan ma--—
yorconfianza en los inversionistas que desean traer sus proce
sos a México y en ello estamos de acuerdo. Los diversos sectg
res consultados apoyan la iniciativa, pero estén en desacuer-~
do y eso se hizo patente en el Senado, como cémara de origen,
en la celeridad con la que se hizo o ha querido aprobar este

proyecto de Ley. Aqui, el problema fundamental no esté en el

contenido, sino en las formas como usualmente el Ejecutivo —-
acostumbra regolver sus iniciativas de Ley. El Secretario ---
Serra, en enerode 1990, se comprometid con la representante -
de comercio estadounidense, scfiora Carla Hills, a sacar una -
Ley de Patentes y Marcas a cambio de que a nuestro pafs se le
retirara de la lista negra de naciones que por sus politicas

comerciales obstaculicen el libre flujo de inversiones y co-~
mercio de los Estados Unidos. Bajo ese compromisio y afin an-~
tes de que se anunciara el inicio de las negociaciones del -~
TLC, el Ejecutivo Federal envié una iniciativa al Senado para
modificar el marco jurfdico al que nos hemos referido, mismo

que se detuvo en la llamada CAmara Alta, por més de seis me--
ses, en espera de una seflal positiva para el inicio de las ng
gociaciones. Asf, pareciera que nuestra facultad soberana de

darnos nuestras propias leyes de acuerdo al interés y conve--
niencia de México, estd cada vez més menguada y cabe gubrayar
que tenemos ya un caso de Ley sugerida, casi redactada y casi
ordenada desde Washington. E1 21 de abril de 1991, el diario

Excélsior anunciaba en la columna "Frentes Polfticos", que el
Senado mexicano esperarfa a que Estados Unidos definiera su -
voto sobre el TLC, para descongelar el proyecto. Curiosamente
el 14 de mayo se llevd a cabo la votacién en las comisiones -
del Congreso de los Estados Unidos para definir el fast track
y ese mismo dfa, el Senado mexicano dié la primera lectura al
dictamen de la Ley que, por cierto, se aprobd al vapor como -
es costumbre en situaciones ya no sbélo que el Ejecutivo que -
le dé celeridad, sino que ahora urgencia arrogante de la re--
presentante comercial estadounidense, Carla Hills, quien de--
claré a los medios estadounidenses el 15 de mayo de 1991, que
no comenzarfan las pléticas de negociacién hasta que la Ley -
de Patentes y Marcas no estuviera aprobada y si fuera posible
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la de Derechos de Autor tambien. Al siguiente dfa, 16 dé mayo
fue la votaciédn en el Senado mexicano donde se aprobbd el dic-
tamen en tan s6lo hora y media. Tenemos que legislar al gusto
y tiempo que el Ejecutivo estadounidense presione. al nuestro
ademés de que los funcionarios de més alto nivel de la SECOFI
no son flexibles solamente, sinc hasta ingenuos y poco nacio-
nalistas",

Por su parte el Diputado Modesto CArdenas, del Partido Popu--
lar Socialista, expresé:

"El proceso para llegar a este proyecto de Ley de Fomento de
Proteccién a la Propiedad Industrial, a nuestro juicio, préac-
ticamente se inicib en diciembre de 1986, cuando se aprobaron
las reformas y adiciones a la Ley de Patentes y Marcas de —-
1876 y decimos que précticamente Be inicid en esa fecha, por-
que la minuta enviada por el Senado de la RepGblica, que ac—-
tud tambien en aquella ocacién como Chmara de origen, no fue
modificada en lo més minimo, a pesar de que hubo mGltiples o-
piniones de mlembros de la Comunidad Cientifica, de las Instj
tucidnes de Educacién Superior, as{ como de reconocidos exper
tos en materia de Propiedad Industrial que demandaban un anf-
lisis profundo del proyecto de reformas y adiciones y propo--
nian cambios de gran importancia. Con las aportaciones de la
Comisidn de Patrimonio y Fomento Industrial, podemos afirmar
que el proyecto de Ley a discuSién permite a nuestro pals —--
ajustar la legislacién sobre Propiedad Industrial al conteni-
do de los Convenios Internacionales de los paises més avanza-
dos del mundo. Ademis, con las redacciones contenidas en el -
proyecto de Ley, se precisan las funciones y atribuciones del
Estado en materia de Propiedad Industrial. Comprendemos per-—-—
fectamente y lo hemos denunciado en més de una ocacibn, que -
la modificacién de nuestra legislacién sobre Propiedad Indus-
trial, por mucho ha sido motivada por las presiones del go---
bierno norteamericano sobre México, en el marco de su propdsi
to de firmar con el gobierno de nuestro pais un TLC®

El Partido Accidén Nacional, tuvo su intervencién por conducto
del Diputado Jaime Avifia Zepeda, quien considerd:

“"Creo que es muy importante para el grupo parlamentario de --
Acciédn Nacional, seflalar que estamos caminando, que e¢stamos -
avanzando y que esta Ley significa un avance. Pero tamblien es
importante destacar lo que se ha dicho por todos los que me -
antecedieron, que una Ley de esta magnitud y de esta naturale
za, a pesar de los grandes esfuerzos y de los muy buenos ofi-
cios de nuestro compafiero Diputado Hermengildo Anguiano, a --
pesar de las bondades que la Ley misma msignifica, requiere de
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una reflexién mAs profunda. Y lo requiere, porque esta Ley, -
como muchas otras, tambien tuvimos que debatirla a marchas --—
forzadas durante los filtimos dfias, y a pesar de la interven--
cién de instituciones como la Universidad Nacional Auténoma -
de México, como el Instituto Politécnico Nacionzl y como —w--
otras instituciones superiores de educaciédn, que dieron su --—
aportacidn y su punto de vista a la Ley, finalmente el Poder
Legislativo tuvo un tiempo muy reducido para analizar esta —--
Ley, como si pareciera, Yy ya lo han mencionado los que me an-
tecedieron, que hubiera sido impuesta desde afuera y no desde
el interior mismo del Cangreso de la Nacibédn. Aqui, el Partido
Accibdn Nacional pone especial llamada de atencién, porque pa-
rece ser que todas estas leyes van encaminadas dUnicamente a -
la préxima firma de un TLC con los Estados Unidos y Canad&. -
Para los Diputados de Accidén Nacional, estoes mucho més tras-
cendente que la eventual firma de ese TLC. Estamos de acuerdo
que nuestro pafs deba abrirse a las tendencias modernas; Esta
mos convencidos de que la modernidad en lo econdémico es nece—
saria si queremos que nuestro pafs sea competitivo ¥y que esta
Ley en especial, en ese tipo de terreno econdmico, tiene una
gran posibilidad de adecuarse a lo moderno y de darnos posibi
lidades de actuar como Nacifn mejor ante otras naciones".

Por Gltimo, el Diputado Juan Jose Moreno Sada, por el Partido
Revolucionario Institucional, al respecto expuso:

“Como secretario de la Comisién de Patrimonio y Fomento Indug
trial, me voy a permitir dar alguna informacibén sobre fechas
y como se desarrollaron las reuniones {(sic). Entre el 23 y 24
de mayo se enviaron a cada una de las coordinaciones para su
estudio el proyecto de Ley que nos ocupa. La primera reunién
de todas las fracclones parlamentarias, fueron iniciadas el -
dfa 28 de mayo., Esto nos lleva a considerar que, si bien nun-
ca hay tiempo suficiente para discutir una Ley tan importante
como la que hoy nos ocupa, si hubo, yo lo llamarfa un tiempo
razonable para la discucién de esta importante Ley. Yo quiero
referirme a algunos aspectos que considero de trascendencia y
que 8n alguna forma u otra ya se han tocado, pero que vale la
pena resaltar. Tenemos la oportunidad de actualizar esta Ley
tan importante, de evitar la excesiva regulacién que sabemos,
la experiencia nos ha demostrado que la excesiva regulacién -
limita la inversidn, limita la participacién abierta de todos
los proyectos que cualquier ciudadano que por pequefio, media-
no o grande que sea, puede inhibir este tipo de regulacién —-
excesiva; Esta Ley desregula y permite a particulares, el que
se tenga la posibilidad de hacer contratos de transferencia -
de tecnologfa; Ninguna empresa por pequeila o grande que sea,
estl peleada con su dinero; Todos harén un gran esfuerzo para
que cualquier contrato o convenio que se haga sea el mis beng
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ficioso y que le reporte desde luego, el mayor henéfiélﬁ“{
Se emitieron 316 votos en total: 303 a favor, 12°en cénﬁia;yf
una abstencién. SRR

Vistos los diferentes puntos de vista de los diversos Parti--
dos polfticos que intervinieron en el debate sobre la iniciativa -
de la LFPPI, podemos destacar dos aspectos fundamentales: El prime
ro resulta del malestar de los legisladores en lia forma en que se
realizé la Ley, es decir, la presidn ejercida desde "allsd" con el
objeto de mdecuar nuestra legislacibn sobre Propiedad Industrial -
en relacién con otras de pafses mAs industrializados que México., -
Las presiones externas ejercitadas hacia el Bjecutivo Federal para
la adecuacién de nuestro marco jurfdico en materia de Propicdad In
dustrial y limitacién del tiempo necesario para el estudio a fondo
sobre las caracteristicas que deberfa revestir la ley, en espera -
simplemente de indicaciones de otro gobierno para iniciar el deba-
te de tr&mite para la aprobacién de la LFPFI,

El segundo de los aepectos, es la menera en que los Partidos
Polfticos afin y cuando sabfan o suponfian de dichas presiones, coipn
ciden en resaltar lo importante que es para México el adecuar y ar
monizar nuestra legislacién en materia de Propiedad Industrial a -
los cambios que se suscitan en esta materia a nivel internacional,
pero mAs que una adecuacidén a este nivel, pienso que se debe mis a
las exigencias por parte de los Estados Unidos como condicién para
la firma del TLC, a fin de adecuarnos a su legislacién comercial -
correspondiente por lo que creo que un pals como México, con un —-
crecimiento y desarrollo desproporcionado con los pafses industria
lizados y atn con la adecuacién de nuestra legislaciédn sobre Pro--~
piedad Industrial, no podremos competir a nivel internacional ante
los grandes del primer mundo, sin una tecnologfa y comercio capa--
ces de afrontar estos retos. Nosotros seremos, como se ha dicho —-

por ahi, la “Cenicienta"™ en el nuevo contexto econbmico internacig
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nal, esperando no den las doce de la noche para que el encanto se
termine y nos debore la economia estadounidense, tal y como le es-

t& ocurriendo a Canad&, perdiendo asf nuestra identidad econbmica.

2. LA SECOFI ANTE LA LFPPI.

La SECOFI, emitid un cuaderno sobre informacién bésica en re-
lacidén con la LFPPI, de la serie desarrollo tecnolégico. En lo re-
lative a marcas, sefiala que para estimular el flujo de creaciones
como motor de la innovacibén mercantil y del progreso tecnolégico e
industrial, el Estado ha concedido desde hace mis de siglo y medio
en México, derechos exclusivos por un plazo determinado a favor de
los individuos, empresas o instituciones, quienes adoptan indica--
ciones comerciales particulares para distinguir sus productos o -~

servicios ante la clientela en el mercado.

En la actualidad, la mayorfa de los pafses cuentan desde hace
mucho tiempo atréds, con leyes nacionales en materia de Propiedad -
Industrial y, ante la creciente competencia que se observa en la -
economfa mundial, no son pocos los pafses que en el presente estén

revisando y actualizando sus leyes respectivas.

Desde 1987 han modificado en grado importante su legislacién
de Propiedad Industrial, pafses tan diversos como Yugoslavia, Gre-
cia, Canad&, Estados Unidos, Chile, entre otros pafses. Simultanea
mente, en la OMPI y en el GATT, se vienen negociando entre més de
100 pafises nuevos Tratados Internacionales por medio de los cuales
se protegen los derechos de Propiedad Industrial de todos los na--

cionales de cada pafs en los demés paises.

Asf{ pues, estas tendencias seflalan claramente la importancia
que tiene el tema de proteccidn Jurfdica de la propiedad Industri-

al en el mundo entero.
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Seglin la SECOFI, la LFPPI, norma todo lo relacionado con los
derechos exclusivos que el estado reconoce y protege, duraﬁte pla-"-
zos determinados a favor de los individuos, empresas o inatituciq—
nes que adoptan indicaciones comercilales particulares para distin~

guir sus productos o servicios ante la clientela en el mercado.

La LFPPI, tiende a proteger a quienes originalmente crecan y -
utilizan tales indicaciones contra la imitacién o copia no autori-
zadae de las mismas, como medio para distinguir sus productos, ser-
vicios y establecimientos respecto de los de Bus competidores en -
el mercado, otorgéndoles por cierto plazo a los creadores origina-~
les de esas indicaciones comerciales, el derecho exclusive a su -~

utilizacidén en el mercado.

En la época actual, ante el incremento de la competencia co--
mercial e industrial en México y en el extranjero, resultantes de
la apertura de la economfa del pafs al comercio exterior y de la -
creciente globalizacién de la economfa internacional ocurrida en --
affos recientes, es conveniente para México que en la industria y -
en el comercio tenga lugar un mejoramiento continuo de la tecnolo-
gia y de la calidad, impulsado por el esfuerzo de gran nfimero de -
individuos, empresas, centros de investigacién, etc., de tal suer-
te que los productos y servicios mexicanos aventajen a los origina
rios de otros paises en el mercado interno y en los de exporta--—--
cién.

Con estos razonamientos, la SECOFI consideré oportuna la ini-
ciativa de Ley por parte del Presidente Salinas, pues el reconoci-
miento y la proteccidén legal de los derechos para la utilizacién -
de las indicaciones comerciales particulares, constituyen incenti-
vos naturales. para la modernizacién de la industria y del comercio
del pais, en un ambiente cada vez mAs competitivo, 1o cual conduce

a la satisfaccién de las aspiraciones de los consumidores.
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Asf pues, la LFPPI, procura mejorar la insercién de la econo~
mia de México en la internacional, al dar mayor seguridad jurfdica
para los derechos de Propiedad Industrial, propiciando la inver---
s8ibn extranjera. Ademds, busca ofrecer en México, una proteccién a '
la Propiedad Industrial comparable a la que existe en los paises -
industrializados, de modo que se aliente el desarrollo industrial
Yy comercial de México con base en los avances locales de la tecno-
logfa y de la calidad, complementados con los recursos técnicos no

vedosos que se atraigan desde el extranjero.



CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1. DEFINICION GENERAL DE LA MARCA
SATISFACER.

La definicibén general de la marca
lpor ejemplo, una palabra, una figura
una razén social o el nombre propio de
distinguir los productos o servicios a

de otros de su misma eepecie en el merc

Las condiciones gque debhe Batisface
les:

-~ La marce debe permitir que el pa

servicios de otros de su clase (no

cos o formas del dominio pGblice)

- La marca no debe ser igual a otr
sean notoriamente conocidas, para

ductos o servicios, ni confundirse

-~ La marca no debe ser igual a un
te publicado y que corresponda a u
principal sea la fabricacién o ven

o servicios.

- La marca no debe describir las ¢

o servicios.

3. Cuaderncs SECOFI. Informacibn bésica

DE LA MARCA.

Y CONDICIONES QUE DEBE

es "cualquier signo visiblé
una forma tridimensional,: -
una persona) que sirva para
los que se aplica, respecto
ado. (3)

r son, entre las principa--
blico distinga productos o

se admiten nombres genéri-

ag registradas antes o que
los mismos o similares pro-

con éstas.

nombre comercial previamen-
n establecimiento cuyo giro

ta de los mismos productos

ualidades de los productos

sobre la Ley de Fomento y

Proteccidn de la Propiedad Industrial,

1991, p. 17.
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- La marca no debe conducir al pGblico a error respecto a ==

los productos o servicios.

Teniendo una nocibn sobre lo que es la marca y las condicio--
nes que debe satisfacer, procederemos al estudio comparativo entre
la LIM y la LFPPI, en lo tocante a las marcas, haciendo un estudio
sobre las modificaciones e innovaciones por parte de nuestros le--

gisladores en cuanto a las instituciones de esta figura jurfdica.
2. LA MARCA CONFORME AL ARTICULC 88 DE LA LFPPI.

El artfculo 88 de la LFPPI, seflala: "Se entiende por marca a
todo signo vieible que distinga productos o servicios de otros de
su misma especie o clase en el mercado". La LIM, por su parte en -
su artfculo 87, propiamente no nos daba una definicién de marca --
por llamarla de alg(in modo, © 10 que se debfa entender por marca,
s8ino que de una forma un tanto rebuscada nos hacia mencién de los
tipos o clases de marcas que reconocfa. Asf pues, ambas eran sig--
nos que distinguen, una era de artfculos o productos y se le deno-
minaba marcas de productos, la otra era la que distingufa un servi
cio de otro de su misma especie o clase y se le denominaba marca -
de servicios. Ahora bien, podemos entender por signos, las cosas -
que evocan el entendimiento de otra, por lo tanto, podemos pensar
que toda cosa visible que evoque el entendimiento de una persona,
puede ser constitutiva de un signo marcario, c!aro estd, con sus -

excepciones delimitadas por la Ley.

En el estudio comparativo a que esta tesis se refiere, pode--
mos sefialar que el legislador fue mAsg prfctico al determinar que -
se entiende por marca, conjuntando los productos y serviciocs den--
tro de un mismo rubro, sustituyendo la distincién que la LIM hacfa
en relacién a este apartado. " Dado que la marca ya estd suficien-
temente definida por la doctrina, por la legislacibén y la Jﬁrisprg

dencia, juzgamos innecesario elaborar por nuestra cuenta una defi-
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nicidn més". (4)

Para continuar con nuestras ideas y dado que debemos realizar
un estudio comparativo entre las legislaciones ya mencionadas y to
mando en cuenta nuestra cita que antecede, y por que ya no es nece
sario elaborar una definicién més de marca, sefialaremos las distin
ciones que existen entre el articulo 87 y el articulo 88 de 1la LIM
¥ la LFPPI respectivamente, diciendo al respecto que actualmente -
desaparece la distincibn de reconocimiento de marcas de productos
y marcas de servicios. Ambas definiciones casi concuerdan con los
elementos esenciales de las marcas, es decir, de signos y que dis-
tingan, la nueva Ley introduce la designacién "visible" para hacer
la méAs completa, m&s sin embargo, el artfculo 90 de la LIM, si ha-
bla de signos viaibles, pero de entrada no es una definiqién legal
sino lo que puede constituir una marca y que debibé quedar primera-
mente enunciada para asf{ poder entender que se trata de denomina--
ciones que tengan representaciones gr&ficas, dejando fuera los so-
nidos y grabaciones fonéticas.

Podemos sefialar entonces que los elementos dentro de la defi-
nicidén legal de la marca, son aquellos de los cuales se desprende
que la marca sea un medio eficaz de comunicacibén humana, & traves
de la comercializacibn de productos y servicios, deblendo tomar en
cuenta que dichos elementos esenciales son losz signos y que é&stos
a su vez sean visibles y afin més, para que sean un medio eficaz de
atraccibén de clientela, deben ser distintivos de los demAs de la -
competencia respectiva, es decir, de los productos o servicios que
pretendan ampararse con ella.

Debemos hacer mencidén de que la esencia de una marca, &8 pro-

teger los productos y servicios que se elaboren o se presten, ampa

4. Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario, editorial Li
bros de México. Mé&xico, 1960, p. 153.
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rdndolos de la competencia desleal. msdiante una identificacién ——g.,

jidénea. Asi pues, " La marca asegura una garmtia de cier
uniforme de los productos y servicios que 1dent1fica.

el titular de ella es el responsable 1egal de responder a ia cali—v
dad inherente a dicha marca". {(5) .

3. MARCAS REGISTRABLES Y MARCAS NO REGISTRABLES.

Dentro de este apartado analizaremos las situaciones enique -
una marca puede ser considerada apta para su registro y por otro -
lado, todas aquellas menciones que por disposicidn expresa de la--
Ley se consideran no registrables, analizando los artfculos corres
pondientes y comparindolos unos con los otros de la LIM y la LFPPT

A. MARCAS REGISTRABLES.

Bl artfculo. 90 de la LIM, en dos fracciones indicaba que po~-
drfa . constitulr una marca y al efecte sefialaba:

I. Las denominaciones y Bignos visibles, suficientemente dis-
tintivas y cualquier otro medio susceptible de identificar 1los pré
ductos o servicios a que se spliquen o traten de aplicarse, frente
& los de su misma especie o clase:

II. Los nombres comerciales y las razones soclales o denomina
ciones sociales, siempre que no queden comprendidos en las prohibj
ciones previstas en el artficulo siguients.

Actualmente, el artfculo 89 de la LFPPI, un poco més técnico
que el anterior, resulta de dos fracciones nuevas gue no se¢ encon-
traban en la LIM, pero para seguir un orden, mencionaremos lag ~~-
fracciones correspondientes tal y como aparecen en la LFPPI.

5. Zarate Tristan, Gilberto. El comportamiento de las marcasg en ~-
MExico, "Comercio exterior", Vol. 29, No. 12, diciembre de 1979, ~

México D.F., p. 1355,
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Decimos que el legislador fue un poco mis técnico, dado que ~
en la LIM, simplemente se mencionaba en el artfculo 90: "“Pueden ~-
constituir una marca", mientras que ahora se expresa: "Pueden cons
tituir una marca los siguientes signos", seflalando de entrada que
los signos s88lo pueden constituir una marca,

La fraccién I del artfculo 89, que podrfamos decir equivale a
s8U correlativo del articulo 90 de la LIM, ha sidoc mejorado en su -
redaccidén, para hacerloc més congruente con lo que debemos entender
por marca., As{ pues, dicha fraccibn nos indica que las denominacio
nes y figuras vieibles, suficientemente distintivos, susceptibles
de identificar los productos o servicios a que se apliquen o tra--
ten de aplicarse, frente a loa de su misma especle o clase, pueden
constituir una marca. Se elimina por completo la frase que expresa
ba la LIM, en el sentido de que "cualquier otro medio susceptible
de identificar", pensando en que otro medio puede existir ademés
de las denominaciones y figuras visibles susceptibles de constitu-
cibén de una marca pueden serlo.

La fraccién II, hace su aparicién en la legislacibn vigente,
pues no se encontraba en la LIM, y que se refiere a las "formas -~
tridimencionales" (tales como un embalaje o envase en forma tridi-
mencional), pueden ser susceptibles de registro como marca, siem-—-
pre y cuando no sean del dominio pfiblico, se hayan hecho de uso -
comfin o Earezcan de originalidad, asf pues, aquellas formas que ~—-
tengan tres dimenciones y no estén comprendidas dentro de las ex--
cepciones a que hace alusién esta fraccibén, podemos catalogarla --
como una novedad, pues dentro de la LIM, esta figura estaba den-
tro del rubro de las prohibiciones de lo que no era registrable cg

mo marca.

La fraccién III, se puede decir que no sufrid en esencia cam-
bio alguno, esta sefiala que '"los nombres comerciales y denominacio
nes o razones sociales, siempre que no gqueden comprendidos dentro

del articulo siguiente, si pueden constituir una marca", la Gnica
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diferencia con la LIM, estriba en el cambio.de redaccién y la eli-
minacién de la palabra "prohibiciones", considerando que lo finico
que hizo el legislador en este rubro, fue un simple cambio en la -
redaccién, quedando ahora més fAcil'y accésible para su compren—--—
8ién.

La fraccién IV es resaltable como una novedad, al sefialar el
legislador que puede registrarse como marca "el nombre propio de -
una persona fisica", siempre y cuando no exista un honénimo ya re--
gistrado como marca. Cabe seflalar esta fraccién, pues en el articu
lo 97 y 112 de la LPI de 1942, los nombres bajo la forma distinti-
va podian constituir una marca; Asimiamo no se podfa negar el dere
cho de aplicar el nombre propio a los efectos que se produzca © ex
penda, ya sea que constituya o no una marca, con tal que lo apli--—
que en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga ca--
racterfistices que lo hagan distinguir. La fraccién II del articulo
91 de la LIM, categbricamente expresaba que los nombres propios no
serfan susceptibles de registro como marca. Actualmente, esta frac
cién IV, vuelve al sistema de la LPI de 1942 al permitir que los =
nombres propios de las personas fisicas si puedan constituir una -
marca, pero con la salvedad de que no existan honfnimos ya regis--—
trados como marca con anterioridad a la solicitud de registro.

B. MARCAS NO REGISTRABLES.

bPentro de este rubro, tenemos todos aquellos signos que no --
pueden ser constitutivos de registro como marca, es decir, estén -
prohibidos. "Tales prohibiciones estén constituidas unas veces por
razones de orden piiblico, otras por razones de cortesia internacio
nal, otras por razones técnicas intrinsecas a las mismas marcas; -
las dem&s para prevenir la competencia desleal, y para proteger al
p@blico consumidor, evitando su indebida explotacién y tambien la

confusién entre las marcas". (6)

6., SepGlveda, César. E1 Sistema Mexicano _de Propiedad Industrial,
Editorial Porrfia, México, 1981, p., 121.
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La LPI de 1942, sefialaba 14 impedimentos para el no registro
de marcas. En la LIM, se incrementaron notablemente los signos que
no podian ser constitutivos de registro como marcas, pues se intro
dujAron 9 fracciones més. Actualmente, la LFPPI, redujo en parte --
las 23 fracciones contenidas en el articulo 91 de la LIM, para de-
Jar sélamente 17 prohibiciones, haciendo notar que una que otra --
prohibiciédn de la LIM, atualmente puede ser considerada como apta
para el registro de marca como es el caso del nombre propio de 1la
persona fisica que ya hemos mencionado.

El artfculo 90 de la LFPPI, ha sido objeto de ajustes, reto--
ques y adiciones que deben considerarse importantes, pues vienen a
eliminar de cierto modo, algunos de los impedimentos que contenfa
la LIM, dejando asf{ la posibilidad aln més amplia para que los co-
merciantes puedan imaginar y crear nuevas formas de signos y figu-
ras gque puedan registrarse como marcas, haciendo m&s versétil el -
mercado productivo y comercial en nuestro pafs. Proseguiremos ha-=-
ciendo un anflisis de las fracciones contenidas en el artfculo 90
de la Ley vigente y al propio tiempo haremos una comparacién con -
sus correlativos de la LIM, al efecto de apreciar los cambios su-
fridos en la nueva Ley.

La fraccién I del artfculo 90, sefiala que no se registrarfn -~
como marcas, "las denominaciones, figuras o formas tridimenciona--
les animadas o cambiantes, que se expresen de manera dinfimica, atGn
¥ cuando sean visibles". Podemos considerar a esta fraccién I como

una innovacidn, pues no se encontraba regulada por la antigua LIM.

La fraccidén segunda sefiala que los nombres té&cnices o de uso
comin de los productos o servicios que pretendan ampararse con la
marca, asf como aquellas palabras que en el lenguaje corriente o -
en las prlcticas comerciales, se hayan convertido en la designa—--
cidén usual o genérica de los mismos, no se registrarin como marcas
¥ en comparacién con la LIM, el Gnico cambio notable se aprecia en

la desaparicién de "los nombres propios", misma que fue inclufda -
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en la Ley vigente en la fraccién IV del artfculo 89 relativa a los
signos y medios susceptibles de ser registrados como marcas y que
segin el razonamiento del legislador a fin de darle modernidad al
aparato productivo y de comercializacién, optd por considerar que
era conveniente la supresién de la denominacién del nombre propio
como prohibicién para registrarse como marca, para colocarla en el

campo de 1o que puede ser registrable como marca.

La fraccién III, del artfculo 90 de la LFPPI, sefiala que las
formas tridimencionales que sean del dominio pGblico o que se ha--
yan hecho de uso comGn y, aquellas que carezcan de originalidad --
que las distinga fécilmente; asf{ como la forma usual y corriente -
de los productos o la impuesta por la propla naturaleza o funcién
industrial, no serfn registrables como marcas. Esta fraccién III,
es la fusibn de las antiguas fracciones III y IV del artfculo 91 -
de 1a LIM y de donde se desprenden varios cambios como lo son el -
de la frase "figura de envases" por la denominacién de "formas tri
dimencionales", haciendo mAs amplia la aplicacién de eeta frase, -
pues antes se limitaba al uso de envases, entendiendose por tal co
mo el recipiente en que se conservan y transportan ciertos géneros
pero mAs sin embargo, en nuestro medio, el oir la palabra snvase,—
nos referimos a las botellas que guardan el lfiquido de los refres-
cos, por lo que ahora la connotacién de forma tridimencional resul

ta mls amplia.

La fraccién IV, sefiala que "las denominaciones, figuras o for
mas tridimencionales que, considerando el conjunto de sus caracte-
ri{asticas, sean descriptivas de los productos o servicios que tra—-—
ten de protegerse como marca. Quedan inclufdas en el supuesto antg
rior las palabras descriptivas de la especie, calidad, cantidad, -
destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de pro
duccibén", A diferencia de la fraccién V del artfculo 91 de la LIM,
resulta muy variada, en primer lugar se elimina lo que debarfiamos
entender por denominacidén distintiva, dejandose actualmente a la -
autoridad encargada una especie de potestad subjetiva para recha--
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zar cualquier registro que se le solicite, ya que antea, la LIM -~
sefialaba que las denominaciones no se considerarén distintivas por
que ostente una ortografia caprichosa o construccién artificial, o
sea, el producto de la unién de dos o m&s palabras que, analizadas
aisladamente, continien siendo descriptivas en su conjunto. Ahora

se deja a la autoridad encargada del registro, la potestad de deci
dir si la denominacién es o no descriptivé, sin mencionarse expre-
samente que debe entenderse por denominacién descriptiva. Esto es

el resultado del empefio de objetar autoritariamente todo cuanto dg
sagrade al examinador y muestre cierto menosprecio hacia los soli-
citantes. En su segunda parte, la fraccién V, casi queds idéntica

en la nueva Ley, los fGnicos cambios que podemos apreciar son la su
presién de las frases "cualidades y caracterf{sticas ffsicas", asf

como las palabras de "contenido, uso, funcién y comparacibén de pro
piedades", mé&s sin mebargo, afin con esa supresién, existe ahf una

tendencia persistente a rechazar casi todo, ain y cuando no se ex-
presen los fundamentos racionales para ello. esto es mAs bien un -

ejercicio exhaustivo de la casufstica.

Al igual que otras fracciones, la V del artfculo 90 de la LFP
PI, se mejoré la redaccién, pues su correlativa fraccién VI de la
LIM, era repetitiva de la palabra "aislada", ahora queda més técni
ca pues expresa que las "letras, los numeros o los colores aisla--
dos, a menos que estén combinados o acompafiados de elementos tales
como signos, diseflos o denominaciones que les den un caracter dis-
tintivo", Al igual que en otras fracciones, se suprimié, llamémos-
le asf, la definicién de lo que deberfamos entender por ciertos -~
conceptos, en este caso el legislador dejo fuera de la Ley lo que
se considera nfimero aislado, y que era el compuesto por uno o més
digitos expresados numéricamente o con letra, mé&s sin embargo y --
siendo prActicos, consideramos que esta supresibn fue necesaria, -
en virtud de Qque al inicio de esta fraccidn, el legislador sefia-
la que las letras, nfimeros o colores aislados, no pueden ser sus--
ceptibles de registro y podemos pensar asf, pues un néimero de dos,
tres o mAs digitos, no pueden ser un medio distintivo idéneo para
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amparar productos o servicios que, més sin’ embargo, si estén acom-
pafiados de otros elementos como signos, disefios o denominaciones,
pueden ser eficaces medios de colector de clientela.

La fraccibdn VII, no sufrid variacién alguna con su similar --
del artfculo 91 de la LIM, salvo la eliminacién de la palabra "in-
tergubernamentales”, en lo tocante a la reproduccién sin autoriza-
cibén de escudos, banderas y emblemas de cualquier pafs. Del mismo
modo, la fraccién VIII viene a ser la fusién de las antiguas frac-
ciones VIII y IX del citado artficulo 91 de la LIM, simplemente me-
Jjorando la redaccién, todo esto en lo tocante a la imitacibén de --
signosa, punzones oficiales,la reproduccién de billetes, monedas de
banco y cualquier otro medio de pago oficial.

La fraccifn IX, simplemente sufrié una adecuacién con su cor-
relativo de la LIM, es decir la fraccibn X: Dicha fraccién sefiala
que no se registrarfin como marcas las que reproduzcan o imiten los
nombres o la representacién gr&fica de condecoraciones, medallas u
otros premios obtenidos en exposiciones, ferias congresos, eventos
culturales o deportivos, reconocidos oficialmente. Esta fraccibn -
anexa la frase de "nombres o la representacién grafica", dejando -
més concreta la idea de que ademés del nombre escrito del premio o
medalla, su imagen de representacién de figura, no puede sBer mate-
ria de registro, quedando esta fraccién més protectora de esos sig
nos, pues el reconocimiento de la organizacibn que 1la respalda, -—-
“La razbén es gue &éstos no pueden estar en el comercio, ni pueden -
ser apropiados por particulares", (7)

La fraccién X deriva de la mutilacién hecha a la antigua frac
cibn XIV del artfculo 91 de la LIM, la cual en su segunda parte, -
pasé a ser la fraccidn XI actual. Esta fraccibén X, es caso idénti-

ca a la primera parte de la antigua fraccibén XIV, salvo 1la 1gclu——

7. Sepfilveda, César, ob, cit., p. 126.
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8ién de la palabra "mapa" y con ello, la desaparicién de la frac——
cién XV de la LIM y por consiguiente, borra toda excepcliédn que pu-
diera tenerse con los mapas, pues al desaparecer dicha fraccién XV
y trasladarla a la actual fraccién X ya no puede ser objeto de re-
gistro, sin embargo, "si corresponde al pafs de origen o lugar de
procedencia de los productos o servicios que aquellas distinguen,
siempre que en este pafs estuviesen registrados". Ahora, los mapas
¥y atendiendo a la fraccidén de estudio y tomando en cuenta el prin-
cipio de lo que no esté prohibido, est4 permitido, se podr&n usar
mapas como marca, siempre y cuando no indiquen la procedencia de -
los productos o servicios y que puedan originar confusibn o error

en cuanto a su procedencia.

La fraccién XI, resulté, como ya dijimos, de la mutilacibdn --
hecha a la antigua fraccién XIV, m&s sin embrago, no cambié en nin
gGn aspecto, salvo que se le otorgd un nfimero romano por separado,
para constituir otra fraccidén mids y, que siendo objetivos no te-~
nia ningln caso. La misma expresa: "no serfn regiatrables como mar
ca, lﬂsdehominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen
por la fabricacién de clertos productos para amparar &stos, excep-
to los nombres de propiedad particular, cuando sean especjiales e -~

inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario".

Una afladidura m&s préctica y acorde con la vida actual, fue -
hecha a la fraccibén XII, ya que ademis de ser m&s técnica en cuan-
to a la denominacién de parientes consanguineos més préximos y en
relacién con la anterior denominacién de la LIM, "de sus ascendien
tes o descendientes de grado més préximo". Actualmente se sefiala -
gque la cényuge y los parientes por adopcién podrén defender el he-
cho de que se utilizara la imagen o aspectos personales del otro -
cbnyuge o del adoptante o adoptado en cuestién, afin en contra de -
Bu voluntad, esto en relacién a la utilizacién de los nombres, seu
dénimos, firmas y retratos de personas, sin el consentimiento del
interesado o si han fallecido de las personas ya mencionadas, exis
tiendo un adelanto en este campo, pues anteriormente y expresamen-
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te Be contemplaba s6lo los ascendientes o descendientes de;grﬁdo

més prb&ximo podfan velar por los aspectos personales del:fémiiibr
que hubiera fallecido, actualmente y como ya sefialamos, tant
cényuge como el adoptante o adoptado, podrén defenderHQichog

ctos personales en cuestidn,

La actual fraccién XIII, en lo relativo a la prohibicién‘dé

registrar como marcas los tftulos de obras literarias, artfsticas

o cientfficas sin el consentimiento de su autor no tuveo modiriﬁa

cién alguna,

La fraccién XIV, en sf{, podemos decir que tampoco sutris Ma -
yor cambio, salvo la inclusién de las palabras "formas tridimencip
nales" y la supresién de la palabra "origen", respecto de aquellas
denominaciones susceptibles de engafiar al pGblico, en relacidn con
su correlativa fraccibén XVI de la LIM.

La fraccién XV, seflala que "las denominaciones, figuras o for
mas tridimencionales, iguales o semejantes a una marca que la Se—-
cretarfa estime notoriamente conocida en México, para ser aplicada
a cualquier producto o servicio", el cambio que sufrié la antigua
fracciédn XIX, estriba en la técnica utilizada por el legislador pa
ra la redacciébn de esta fraccién, eliminando la frase 'que sean —-
susceptibles de crear confusidn en forma tal, que puedan inducir -

al piblico a error",

La fraccién XVI, nos dice que "una marca que sea idéntica o -
semejante en grado de confusién a otra ya registrada y vigente, -~
aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embar
g0, s8i se podré& registrar una marca que sea idéntica a otra ya re-
gistrada, si la solicitud es presentada por el mismo titular, para
aplicarla a productos o servicios similares". La diferencia con su
fraccidn correlativa de la LIM, estf en el hecho de que ahora, el

titular del registro de una marca, podrd solicitar el registro de
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la misma y que ésta sea idéntica o demejante a otra previamente re
gistrada, siempre y cuando la solicite el mismo titular y la apli-
que a productos o servicios similares. Ademés, podemos decir que -
las antiguas fracciones XXI y XXII de la LIM, se fusionaron para -
dar paso a esta fraccién, con la salvedad que ya hicimos mencién y
que anteliormente era considerada como una prohibicién que una mar-
ca registrada no podfa volverse a registrar, afin en el supuesto de

que el propio titular la solicitara.

La fraccién XVII, establece que "una marca que sea idéntica o
semejante en grado de confusién a un nombre comercial aplicado a -~
una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios
y cuyo giro preponderante sea la elaboracibén o venta de los produc
tos o la prestacién de los servicios que se pretenden amparar --
con la marca y siempre que el nombre comercial haya sido usado con
anterioridad a la fecha de presentacién de la solicitud de regis--
tro de la marca o la de uso declarado de la marca. lo anterior neo
seréi aplicable cuando la solicitud de la marca la presente el usua
rio del nombre comercial, s8i no existe otro nombre comercial idén-
tico que haya sido publicado". Es de interés examinar esta frac--
cién y que tiene su base en la antigua fraccidén XXII del articulo
91 de la LIM, pues la nueva resulta ser m&s amplia que la anterior
la cual simplemente manejaba que no se registrarfa como marca una
que sea semejante a otra ya registrada y vigente aplicada a los -~
mismos o similares productos, sin hacer mencién de ninguna especie

al nombre comercial ni a toda la gama que el mismo encierra.

Una vez concluido el anfilisis de los cambios que se efectua--—
ron al antiguo artfculo 91 de la LIM, en todas sus fracciones, es
importante resaltar las fracciones que fueron totalmente suprimi--
das en nuestra legislacién vigente, como es el caso de la fraccién
XXIII, que sefialaba que no podian registrarse como marca todo 10 -
que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden --
pGblico y aquello gque tienda a ridiculizar ideas y personas y en -
primera instancia, pensamos que el legislador no puso cuidado en -
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esta situacibén, pero si examinémos el artfculo 4° de la LFPPI, den
tro del marco de disposiciones generales, se establece que no se -
otorgaré registro a ninguna de las figuras o instituciones jurfdi-
cas que regula esta Ley, cuando sus contenidos sean contrarios al
orden pfiblico, a la moral y a las buenas costumbres, MAs hacemos -
la mencién de que no se dice nada en relacién aquello que tienda a
ridiculizar ideas y personas; Asimismo, desaparece la fraccién XX
que sefialaba que la traduccibén a otros idiomas de las palabras no

registrables no podrén ser constitutivas de registro de marca.

4. MARCAS COLECTIVAS.

La definicién legal de marca colectiva es:"cualquier marca -~
que tenga un signo visible y que sirva para distinguir los produc-
tos o0 servicios a los que se aplica respecto de otros de su misma
especie en el mercado, pero que.sea utilizada por el conjunto de -
miembros de una asociacién de productores, comerciantes o prestadg

res de servicios.

Esta clase de marca debe satisfacer las condiciones seflaladas
para las marcas en general. Viene a ser una innovacién dentro de =~
la actual LFPPI, ya que la LIM no la contemplaba. As{ pues, pode--
mos decir que es una innovaciédn en la legislacién vigente, més no
asi en nuestras legislaciones pasadas, ya que podemos encontrar su
antecedente inmediato en la antigua LPI, en su artficulo 154 y que
se referfa expresamente a los registros relativos a las marcas co-
lectivas de la propiedad de sindicatos o asociaciones profesiona--
les o patronales.

La marca colectiva "es el signo destinado a ser colocado so--
bre mercancfas para indicar especialmente que han sido producidas
o fabricadas por un grupo de personas o en una localidad, regién o

pais determinado". (8)

8. Rangel Medina, David., ob. cit., p. 236.
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En la legislacién vigente, las marcas colectivas se encuen-—--
tran reguladas por tres artfculos, del 96 del 98. Tambien es nece-
sario hacer mencidn del hecho de que no existe actualmente alguna
definicién legal relativa a lo que debemos entender por marcas co-
lectivas y, por lo que, atendiendo a la esencia del artfculo 96 de
la LFPPI, podemos decir que una marca colectiva,ser8 aquella en —-=
que diversas asociaciones de productores, fabricantes, comercian--—
tes o prestadores de servicios y que estén legalmente conaéituidna
la utilizan para distinguir en el mercado, los productos o servi--

cios de otros que no formen parte de sus asociaciones.

La tendencia del legislador mexicano de adecuar nuestra legis
lacién industrial a fin de vincularse mejor con los cambios polfti
cos, sociales y econbémicos mundiales, fue la de introducir nueva--
mente esta institucibn, que como ya dijimos,- s8i estaba regulada en
la otreora  LPI. Resultaba il16gico pensar que la LIM no regulaba es-
ta clase de marca y mAs si aGn, siendo México, miembro del Conve-~
nio de Parfs para la protecciédn de la Propiedad Industrial y que -
dicho convenio regula a las marcas colectivas en su artficulo 7 --
bis en el cual se establece que: los pafses miembros de la Unién -~
se comprometen a admitir el depésito y a proteger las marcas colec
tivas perteneclentes a colectividades, cuya existencia no sea con-
traria a la Ley del pafs de origen, incluso si estas colectivida--
des no poseen un establecimiento industrial o comercial. Cada pals
decidird sobre las condiciones particulares bajo las cuales una -~
marca colectiva ha de ser protegida y podr& rehusar la proteccién
si esta marca es contraria al interés pfiblico. Sin embargo, la pro
teccibn de estas marcas ne podri ser rehusada a ninguna colectivi-
dad cuya existencia no sea contraria a la Ley del pafs de origen,-
por el motivo de que esté establecida en el pafs donde la protec—-—
cién se reclama o de que no se haya constitufido conforme a la le~~

gislacién del pafs".

Respecto a las marcas colectivas, "se dice en primer lugar --
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que por adoptarse y usarse preferentemente sobre articulos de ex—-—
portacibén, las marcas colectivas son esencialmente marcas interna-
cionales y que a menos que dichas marcas estén protegidas en otros
paises, causarédn a los usuarios mhas perjuicios que beneficios, to-
da vez gue en tales casos, se imitarin por los competidores extran
jeros., Igualmente, Be considera peligrosa la adopcibén de la marca
colectiva porque consistiendo &sta generalmente en una palabra que
8b6lo contiene el nombre geogrlfico del lugar de origen puede rehu-~
sArsele proteccién en algunos paises por no ser distintiva. Por Gl-
timo tambien se objetan estas marcas porque pueden convertirse en
un simbolo de mala calidad o en un vehficulo para le venta de arti-
culos de inferior calidad, perjudicando de este modo a toda la in-
dustria que pretendia protegerse con la marca adoptada, o a los fa
bricantes de articulos de calidad superior"., (9)

Debemos tener entonces cuidado con el trato de estas marcas,
debiendose tratar de una forma especial en lo relacionado a las -~
prohibiciones expresas del artfculo 90 de la LFPPI, en sus fraccig
nes X y XI, en lo que atafie a las denominaclones geogr&ficas de --
ciertos productos. "En efecto, no deberé&n admitirse a registro ---
como marca las palabras que tengan esas caracteristicas, a menos -
que esas denominaciones geogrificas o de poblaciones, correspondan
a una marca colectiva". (10) De no interpretarse asf{ la prohibi---
cién expresa del artfculo 90, en las dos citadas fracciones, se --
tornarfia negativa la posibilidad de que en México se protejan a -~
las marcas colectivas, pues su caracteristica esencial, estriba en

el nombre geogrfifico de su lugar de origen.

Tal y como lo dijimos con anterioridad, existe desde hace mu-
cho tiempo un reconocimiento y proteccidn de las marcas colectivas
a nivel mundial, consignado en la Convencién de Paris.

9. Rangel Medina, David, ob. cit., p.. 239,
10. Ibdem, p. 240.
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Para el registro de una marca colectiva, ésta se deberé& pre--
sentar con la lista de los asociados y las reglas para el uso de -
la marca. Después de haber obtenido el registro de la marca colec-—
tiva, la asociacién deberd informar a la Secretarfa, de cualquier
cambio que se produzca en la lista de asociados. (Art. 97) Su esen
cia radica en que adem&s de actuar conjuntamente, lo podrén hacer
individualmente en contra de los infractores de su derecho, y ese
aviso a que hace referencia el artfculo citado, se estima conve-—-
niente para proteger a los demAs miembros, cuando alguno de ellos
haya salido de la asociacién y quisiera actuar ilfcitamente con la
marca colectiva. AGn m&s, la marca colectiva, no podré ser trans--
mitida a terceras personas y su uso quedari reservado a los miem-
bros de la asociacibn. (Art. 98) Lo anterior con la finalidad de -
evitar engafios al pfiblico consumidor, y que el origen de los pro--
ductos se ‘denota por la marca de la asociacién. Por consiguiente -
y siendo México signante de la revisién del Convenio de Paris para
la proteccibén de la Propiedad Industrial, debemos seflalar como ad-
misible las marcas colectivas para su proteccién legal en nuestro
paisa.

Para concluir, las marcas colectivas se regirén, en lo que no
haya disposicidn expresa al respecto, por lo establecido en la --~
LFPPI para las marcas en general. Es de hacerse notar la falta de
interés del legislador al no especificar concretamente como sc de-
berfa llevar a cabo un registro de marcas colectivas, pues no exig
te una reglamentacibé4n especial, teniendose como Gnico procedimien-
to, el utilizado para las marcas individuales.

5. MARCAS LIGADAS.

Aunque la legislacién vigente y aflin las anteriores no definen
de un modo claro lo que debemos entender por marcas ligadas, la --

doctrina al respecto nos dice que son aguellas que pertenencen a -
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un mismo propietario, ser semejantes y amparar los mismos o simila
res productos, adem&s, sean explotadas simultaneamente por su titu

lar y que no puedan ser transmitidas sino en su conjunto.

Nuestra legislacién vigente en comparacién con la LIM, resul-
ta ser més abierta y por asf decirlo, més completa, pues anterior-
mente se sefialaba que no se registrari la transmisién de algunas -
de las marcas ligadas sino cuando se transmitan todas ellas a la -
misma persona (Art. 143 LIM), pero actualmente se establece en pri
mer lugar que se consideran ligadas para los registros de las mar
cas de un mismo titular para efectos de su transmisién, cuando di-
chas marcas sean idénticas y amparen similares productos o servi--
cios, o bien, sean semejantes en grado de confusidén y se aplique a
los mismos o eimilares productos o servicios, (Art., 145 LFPPJI) es-
tableciendose ademéds, que para la transmisién de una marca ligada,

se deberé&n transmitir todas ellas & la misma persona.

Una innovacién més respecto de este apartado, radica en el he
cho de que cuando el titular del registro de dos o més marcas liga
das considere que no existird confusién en caso de que alguna de -
ellas i‘uera utilizada por otra persona para los productos o servi-
cios a que se aplica dicha marca, podrd solicitar que sea disuelta
la liga impuesta. La Secretarfia resolverd en definitiva lo que pro
ceda. (Art. 146 LFPPI)

Debemos considerar que existe un impedimento de registrar co-
mo marca un signo que sea semejante a otro ya registrado y aplica-
do a los mismos o similares productos, de tal manera que pueda con
fundirse con la marca anterior, (Art. 90 fraccién XVI LFPPI) mis -
sin embargo, esta prohibicidn no tiene aplicacién cuando la marca
sea solicitada por el mismo titular del registro anterior, debien-
dose considerar para efectos de su transmisién. Esta disposicibn —
que no se encontraba regulada en la LIM, si 1o estaba en la 'anti—-

gua LPI. Asf pues, la razén de ser de esa unién que caracteriza a
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las marcas ligadas, estriba en su transmisién y que é&sta no puéde
efectuarse aisladamente, sino que tiene que hacerse en conjunto la

transmisién para que sea vélida.

"Tomando en cuenta que ademéAs del interés general que se pre-~
tende salvaguardar, evitando la coexistencia de marcas muy semejan
tes con titulares distintos, tambien y de un modo preferente se --
atiende a la integridad de los derechos de los particulares que =--
concede el registro a su propietario" (11) En efecto, y atendiendo
a lo preceptuado por el artfculo 146 de la LFPPI, que sefiala que -
cuando el titular del registro de una marca ligada considere que -
no existe confusién para el caso de que otra persona la utilizara
para los productos o los servicios a que se aplica dicha marca, se
podré solicitar y en su caso obtener la disolucién de la liga que
las une, siempre y cuando y, a juicio de la Secretarfa, no pueda -
provocar confusiones entre el pGblico consumidor, afin y cuando el

titular seéa de opinién contraria.

Para concluir, podemos decir que para el efecto de la trans--

misién de las marcas ligadas, sus requisitos deber&n ser:

~ Que l1las marcas ligadas pertenezcan a una persona fisi-

ca o moral.

- Que dichas marcas sean idénticas o semejantes en grado
de confusién, es decir que puedan llegar a confundirse -

en caso de disolucién de la liga impuesta.

- Que dichas marcas ligadas, amparen los mismos o simi--

lares productos o servicios y:

11. Rangel Medina, David, ob. cit., p. 236.
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- Que dichas marcas se aplique‘n a loé,mismds 'ofsimilares

productos o servicios.



CAPITULO TERCERO

EL REGISTRQO DE MARCAS,

1. EL REGISTRO DE LA MARCA.

El registro de la marca, "Es el acto por medio del cual;;pﬁal

quier persona ffsica o Jurfdica solicita a la administP5616n—ﬁﬁbllr—l

ca registrar un signo o medio material con el fin de que constitu-

¥a una marca". (12)

Los artfculos 113 a 135 de la LFPPI, sefialan las reglas ex—-
presas acerca de las condiciones que debe revestir 1la solicitud --
del registro de una marca, sea para determinar quien puede gsolici-
tar el registro, bien.para saber cémo se puede solicitar el regis-
tro, lo mismo que los datos que han de aportarse en la solicitud,-
la documentacién que debe acompaiflarse a la misma y, desde luego, -
la indicacién de la autoridad ante quien se debe formular la soli-
citud. Los trémites y ocurso de la solicitud en sus etapas corres-
pondientes, estd previasta por los citados articulos, asimismo, los
elementos y requisitos que deben concurrir en la solicitud y trémi
te, estén normados en el actual reglamento de la LIM y que, mien--
tras el Ejecutivo Federal no expida el reglamento correspondiente
de la LFPPI, continuaré en vigor en lo que no se oponga a ésta, el
reglamento de la LIM. (Art. CUARTO transitorio de la LFPPI)

La autoridad ante nuien se solicita el tré&mite de registro de
la marca, es la SECOFI, por medio de la Direccién General de De-—-

sarrollo Tecnolbgico.

12. Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas, Editorial Porrsa,
México, 1985, p.505.
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El articulo 113 de la LFPPI, especifica que para obtener el -
registro de una marca, deberd presentarse solicitud por escrito an
te la SECOFI. A continuacién, dividiremos para su estudio las eta-
pas en que se divide el proceso del trfmite del registro de una --

marca.
A. PERSONAS QUE PUEDEN SOLICITAR EL REGISTRO DE MARCAS.

De conformidad con el articulo 87 de la LFPPI, "los industria
les, comerciantes o prestadores de servicios, podré&n usar una mar-
ca en la industria, en el comercio o en los servicios que pres-——-
ten". A diferencia, la LIM sefilalaba en su articulo 89 que "toda -~
persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir --
los artfculos que fabrique o produzca...", observando que antes,-
la Ley no hacfa una diferenciacién sobre la calidad de persona que
pudiera utilizar una marca y "Por lo mismo, cualquier persona fimji
ca o jurfdica puede solicitar el registro de una marca, sin que -

previamente se tenga que cumplir con determinadas condiciones o -~
requisitos®., (13)

Como podemos apreciar, nuestra legislacién resulta ahora més
especifica, ya que dice que los industriales, comerciantes o pres-
tadores de servicios, podran utilizar una marca, mis sin embargo,
la legislaciédn anterior era més genérica al sefialar "que toda per-
sona", sin hacer clasificacibén alguna sobre la condicién de perso-
na y que bien no fueran industriales, comerciantes o prestadores -
de servicios, no pretendiendo asi{ englobar a todas las personas —-—
que quisieran obtener el registro de una marca dentro de esa cali-
dad, ademés, la segunda parte del citado artfculo 89 de la LIM, es
tablecfa que "igual derecho tendrin los comerciantes y prestadores
de servicios debidamente establecidos, respecto de los artfculos -

que vendan o los servicios que presten".

13, Nava Negrete, Justo., ob.cit., p.505.
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El registro de una marca, puede ser solicitada por una perso-
na fisica, en cuyo caso, é1 mismo seguirf el curso del trémite del
registro. Asimismo, la solicitud, puede ser presentada por més de
dos personas, en cuyo caso, deberén presentar junto con la solici-
tud de registro, las reglas sobre el uso y licencia de la marca y
su transmisién de derechos. (Art. 116 LFPPI) Adem&s, se deberi se-
falar expresamente en la solicitud, quien de esas personas ser& el
representante comfin, bajo la pena que de hacer caso omiso, se ten-
dr& como representante comin a la persona gque aparezca en primer -
lugar. Esta disposicién no estaba contemplada en le LIM.

Tambien se puede dar el caso {el més utilizado) de gque una =--
persona ffsica o moral que pretenda obtener el registro de una mar
ca, podré hacerlo por conducto de apoderado o mandatario, en este
caso deberfin cubrirse ciertos requisitos para acreditar su personag
lidad, como son en el caso de persona ffsica, con una carta poder
simple suscrita ante dos testigos. En el caso de persona moral, en
escritura piblica o carta poder con ratificacién de firmas ante no
tario y siempre y cuando la persona moral sea de nacionalidad mexi
cana. En. caso de que dicha persona sea extranjera, bastard un po--
der otorgado conforme a la legislacién aplicable del lugar donde -
se otorgue o de acuerdo a los Tratados Internacionales. (Art. 181
LFPPI y 14 y 16 RELIM)

El artfculo 189 de la LIM, sefialaba que las solicitudes de ~-
marcas, podr4in formularse por conducto de mandatario cuya persona-—
lidad podrfa acreditarse con carta poder suscrita por el mandata--
rio ante dos testigos, sin que se requiera legalizacién aln y cuan
do el documento se haya otorgado en el extranjero. Este artfculo -
no hacfa mencidén expresa sobre este particular, si el mandante era
persona fisica o no. La actual Ley hace a un lado el hecho de que
atin y cuando dicha carta poder se haya otorgado en el extranjero,
surtird efectos plenos. En la LIM, no se consideraba el hecho de -~

que si una persona moral era de origen extranjero, sin'o simplemen-
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te 8i se trataba de persona moral, sin hacer distincién alguna, --
as{ pues, actualmente se regula de manera més especifica acerca —-
del origen de la persona moral, y como ya lo dijimos, en caso de -
ser de origen extranjero, el representante o apoderado deberf acre
ditar su personalidad con un poder otorgado conforme a la legisla-
cién aplicable del lugar en donde se otorgue, ademés, cuando se de
fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se -
otorgue el poder, as{ como el derecho del otorgante para conferir-
lo, se presumiré la validez del poder. Ante &sto y atendiendo a --
los cambios abiertos gque nuestro legislador hace ante la apertura

comercial mundial, tratando de suprimir al minimo los requisitos -
burocrAticos a efecto de promover e incitar la inversibdn extranje-
ra en nuestro pafs, ha propuesto especificar en términos claros y

concisos la forma de acreditar la personalidad de las diferentes -

personas que pueden solicitar el registro de una marca.
B. LA SOLICITUD.

En la solicitud, que es la forma en que un interesado se diri
gird ante la autoridad competente a efecto de solicitar el regig——
tro de una marca, se deberf indicar los datos a que alude el arti-
culo 113 de la LFPPI, siendo los siguientes:

I. Nombre y domicilio del solicitante.

1I. El signo distintivo de la marca, mencionando s8i es noming
tivo, innominativo o mixto y en su caso, si es tridimencio--—-
nal.

III. La fecha del primer uso de la marca, la cual no podré --
ser modificada ulteriormente o la mencibén de que no se ha usa

do.

iIV. Los productos o servicios a los que se aplicard la marca:
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V. Los dem&s que prevenga el reglamento de esta Ley.

Esta fraccifén V, ha de referirse a la forma en que deberfn -——
presentarse las solicitudes. El1 artfculo 75 del RELIM, seflala que
para obtener el registro de una marca, deberé presentarse ante la
Secretarfa, solicitud por duplicado en papel blanco de 36 Kg., con
teniendo los datos a que se refieren los artfculos 100 y 101 (di--
chos artfculos eran losrelativos a la LIM, ahora serin los datos -~
que sefiala el articulo 113 de la LFPPI). Se expresarf (siendo re--
petitivo el reglamento por ya haberlo seifialado el artfculo 113 en
su fracciédn II), la denominaciébn de la marca o en su caso, 81 se -
trata de marca innominada o mixta, asf{ como la ubicacién del esta-
blecimiento industrial, comercial o de servicios, preciséndose el
pais, poblacién, calle y nGmero correspondiente. Cuando asf{ lo re-
quiera la Secretaria, deberd acreditarse la existencia del establg

cimiento o del principal si cuenta con varios,.

En cuanto a la solicitud a que se refiere el artfculo 113 ya

citado, se presentarf en el formato que actualmente se utiliza.

Los articulos 100 y 101 de la LIM, sefialaban los requisitos -
que deberia contener la solicitud correspondientes y que eran muy
similares a los requisitos que actualmente sefiala la RELIM en su
ya citado articulo 75, por lo que consideramos que la actual legis
lacién tuvo a bien suprimir dicho artfculo que era, como ya diji—-
mos, repetitivo y en su lugar, simplemente quedé el sefialamiento -
preciso y especifico de los requisitos que deber& contener la Boli
citud para el registro de una marca, adecuéndolos con los artfcu—-
los del RELIM, tal y comoc lo previe 1la fraccién V del ya citado -
artfculo 113 de la LFPPI.

Adem&s de la solicitud elaborada, se deberd presentar los ang

x0os de los sigulientes documentos:
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a) La descripcién de la marca y un resumen de dicha descrip--

cidn, que se conoce como capftulc de reservas,

b) Ocho ejemplares de la etiqueta en blanco y negro que repro
duzca a la marca tal y como se describe, debiendose exhibir -
ademfls, ocho etiquetas a colores cuando la combinacién de los

mismos tambien se desea proteger.

¢) Copia simple de la constancia del Registro General de Pode
res y una copia simple del documento del poder. (Art. 17 y 77
fraccién IIXI RELIM) y;

d) Comprobante de haberse pagado los derechos por concepto de
estudio de la solicitud.

La solicitud, que debe presentarse por duplicado, terminaréd -~
con el sefialamiento del lugar, fecha, nombre y firma del solicitan
te., Ademés de los anexos sefialados, la LFPPI, requiere que 108 —--—
ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud, no debe-
ran aparecer palabras o leyendas que puedan engafiar al pfiblico o -
inducirlo a error. (Art., 115 LFPPI)

C. TRAMITE DE LA SOLICITUD.

La solicitud de registro de la marca, como hemos dicho, se —-
presentaré ante la Direccién General de Desarrollo Tecnolégico de

la SECOFI, con la informacién y anexos que se han sefialado.

Se abrira“un expediente que se formar& con los documentos ya
sefialados y quedardn sujetos a un trémite dividido en dos etapas a
saber:

La primera de ellas, es conocida como el exémen de form}, y -

que seglin la LFPPI, tendré por.objeto.la comprobacién de _ la docu--
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mentacién exhibida, para ‘saber si se cumple o no con los reqﬁisif—
tos que previene la Ley y su reglamento. Esta disposicién no tuvo
mayor cambio con su similar de la LIM.

Si la solicitud o la documentaciédn exhibida no cumple con los
requisitos legales o reglamentarios correspondientes, se requeriré
al solicitante para que subsane el error u omisién en un plazo de
dos meses, bajo la pena que de no satisfacer el requerimiento den-
tro del plazo al efecto sefialado, se considerar8 abandonada la so-
licitud. Anteriormente, no se especificaba la forma en que se ha--
ria saber al solicitante el requerimiento para subsanar Bu error u
omisién, simplemente se le harfa saber si no estaba en regla su --
documentacibén para que la modificara, sin indicarse como dijimos,
la forma en que la autoridad le harfa saber dicho requerimiento, -~
si éste era verbal, por publicacién en la gaceta o por medio de no
tificacibén personal. Respecto del término para subsanar la omisibn
cualquiera, no varidé pues se siguen concediendo dos meses para ha-
cerlc, ademés, la pena por no desahogar los requerimicentos es la -
misma, es decir, se tendré& por abandonada la solictud.

La LFPPI, suprimidé la prohibicién que establecfa el artfculo

104 de la LIM, en el sentido de que en los nuevos documentos que -
se presenten con motivo de alglin requerimiento por parte de la Di-
reccién General de Desarrollo Tecnolbgico, se hicieran alteracio--
nes o adiciones a los ejemplares o etiquetas que hayan sido exhibi
dag, ni adiciones o modificaciones a las cliusulas de las reservas
en forma tal que las hagan aparecer distintas en esencia de como -~
fueron presentadas originalmente.

Una vez cubiertos los requisitos de forma y aunque la LIM no
lo especificaba, acompafiando el recibo de pago correspondiete, se-
r& esa su fecha de presentacién, por lo que se procederi a efec—--
tuar un exAmen de fondo, como etapa nfimerc dos y que anteriormente
era conocido como examen de novedad, con el objeto de verificar si
la marca es registrable en términos de la LFPPI. Pensamos que era



43

mejor la forma en que se expresaba el objeto de ex&men de novedad
en la LIM, pues era el de verificar si se pudiera afectar derechos
adquiridos (Art. 105 LIM), pues era una comparacién entre la marca
cuyo registro se solicita y todas las marcas de esa misma clase --
que estdn vigentes o en trAmite ante la Direccién General de De——-

sarrollo Tecnolégico.

Del ex&men de fondo nos lleva a dos supuestos: el primero, -
que no se encontrara marca semejante o igual anteriormente regis-~--~
trada o en proceso de registro, en tal caso se continuar& con la -
tramitacién normal hasta concederse el registro de la marca. El sg
gundo supuesto, es que se encuentre otra igual o semejante a una -
ya registrada o en trémite de registro, en este caso, se comunica-
réd por escrito al solicitante, el impedimento que existe para el -
registro de su marca, otorgéndole un plazo de dos meses para que -
manifieste lo que a su derecho convenga. (Art. 122 LFPPI) Para es-
te efecto, la LIM, sefialaba un término que no serfa menor de 15 ni
mayor de 45 dfas. Ahora nuestra legislacién es més determinante al
sefialar un plazo improrrogable de dos meses. Al igual que en la --
LIM, la Ley vigente sefiala que si el interesado no contesta dentro
del plazo sefialado, se tendrd por abandonada la solicitud, més sin
embargo, la LFPPI, no expresa en forma alguna que ademés de tener
por abandonada la solicitud, se perderf la fecha legal de presenta

cién tambien.

Se seflala actualmente, que si el interesado contesta dentro
del término al efecto sefialado, la Secretaria porcederd a conti---
nuar con el tréimite de la solicitud, estableciendo que si el impe-
dimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de —-
marcas idénticas o similares en grado de confusién sobre los cua--
les exista o se presente procedimiento administrativo de nulidad,
caducidad o cancelacién, a peticién de parte o de oficio, la Secrg
tarfa suspenderf el tr&mite de la solicitud hasta que se resuelva

el procedimiento respectivo. La LIM, sefialaba el supuesto en que
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8i los argumentos del interesado inducfan a la SECOFI a conclufr -
que no existe posibilidad de confusibén, se continuarf con el trémi
te respectivo, hecho que la LFPPI no contempla actualmente y no --
deja posibilidad al interesado mis que combatir esa negativa por -
medio del juicio de garantfas, suspendiendo el trAmite hasta que -
g8e resuelva el mismo. Tambien seflalaba la LIM, que sBi el interesa-
do modifica la marca solicitada o limita los productos o serviclos
que pretenda proteger, en forma tal que no exista posibilidad de -
confusién con las anteriores citadas, se continuaré el trémite res

pectivo. (Art. 107)

Puede darse el caso que en el desahogo del requerimiento, el
interesado, a efecto de subsanar el impedimento legal del registro
modifique o sustituya la marca, lo cual dar& origen a un nuevo tré
mite, debiendo enterar los derechos correspondientes a una nueva -~
solicitud, debiendo ademés, satisfacer los requisitos ya menciona-
dos con anterioridad {(Art. 123 LFPPI), no asf lo regulaba la LIM,-
pues acogfa el hecho de que si una persona interesada en obtener -
el registro de una marca y a efecto de subsanar el requerimiento -
propuesto por la SECOFI, la modificaba en forma tal que no existie
ra posibilidad de confusibén con anteriores registrés o solicitudes
en tr&mite y su propuesta constituyera una sustitucién de la marca
solicitada, se sujetarfa a un nuevo exémen, pero no se deberfan --
enterar derechos nuevamente y, ademfis, si como del resultado del -
exfimen se encontrase otra u otras marcas iguales o semejantes en -
grado de confusién ya registrada o en trémite de registro y ademés
aplicada a los mismos o similares productos o servicios o a un nom
bre comercial, se negarf el registro definitivo. (Art. 107 segundo

pArrafo LIM)
D. EXPEDICION DEL TITULO.

Una vez que se han efectuado los exémenes de forma y de fondo

y satisfecho los requisitos legales y reglamentarios, se requeriré
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el pago de derechos por el registro de la marca y la expedicién —--
del tftulo. De no cubrirse los derechos dentro de un plazo de dos

meses, se tendrd por abandonada la solicitud. {Art. 125 LFPPI) A -
diferencia del articulo 109 de la LIM, la nueva disposicién otorga
un plazo més especifico para el pago de los derechos correspondien
tes, pues antes se seflalaba que el término concedido al titular --
del registro no podria ser menor de ocho dfas, sin indicar expresa
mente el término mayor para el pago, pues ya que sb6lamente indica-
ba "dentro del plazo que al efecto se sefiale", dejando al arbftrie
de la persona encargada del cobro de los derechos devengados por -
la expedicién del titulo el plazo para el pago de los mismos y -~
que 8i bien no podfa ser menor de ocho dfias, bien se pudiera sefa-
larsele al interesado un plazo de nueve, diez treinta df{as para -~

efectuar el pago de derechos correspondientes.

Puede darse el caso de que antes de que se expida el tftulo,
la Secretarfia niegue el registro, en tal caso, deberid comunicarse-
le al interesado por escrito, expresando los motivos y fundamentos
legales de su resoclucidn. (Art. 125 segundo pérrafo LFPPI) En la -
LIM, no se especificaba la forma en que se comunicarfa al interesa
do la negativa del registro, ni se hacfa mencién expresa de que 1la
Secretarfia deberfa fundar y motivar su resolucién al respecto. —--

(Art. 109 segundo pArrafo LIM)

Por medio del tftulo de registro de una marca, se acreditari
el derecho al uso (propiedad) exclusivo de la misma. La LFPPI, no
hace referencia en forma clara en el sentido de quién expediré el
tftulo correspondiente, no as{ la LIM, que sefialaba expresamente -
que el tftulo del registro de una marca, ser& expedido por el Se--
cretario de la SECOFI y firmado por éste o por el funcionario en
quien delegue esta facultad. (Art. 110) Asf pues, el artfculo 126
de la LFPPI, sefiala que "la Secretarfa expediri un tftulo péy cada
marca como constancia de su registro. el tftulo comprenderfd un e--

Jjemplar de la marca y en el mismo se haré constar:t
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I. Nmero de registro de la marca.

ITI. Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominati-

va, innominativa o mixta y en su caso, si es tridimencional.
III. Productos o servicios a que se aplicari la marca,

'IV. Nombre y.domicilio del titular.
V. Ubicacién del establecimiento en su caso.

VI. Fechas de Presentacién de la solicitud; de prioridad reco

nocida y de primer uso en su caso y de expedicién.

VII. Su vigencia.

A diferencia de la LIM, en su artficulo 111, el legislador re-
sultd ser m&s préctico y conciso, al gefialar en fracciones debida-
mente delimitadas, los elementos que deber&n revestir los tftulos
expedidos de los registros de marcas. Ademéis, resultd ser més téc-
nico y préictico al efecto de indicar detalladamente los términos -
en que quedard el contenido del tfitulo respectivo, pues anterior--
mente, la LIM, sefialaba que se harfa constar el ni(imero de marca y
ahora mAs técnico el legislador especifico en la LFPPI, que se —--—
haré constar el nGmero de registro de marca. Actualmente y como -=-
innovacién, en el tftulo se expresarf el signo distintivo de la -~
marca, mencionando si es nominativa, innominativa o mixta o bien,-
si es tridimencional, hecho que la LIM no contemplaba. Ahora se sg
filala que se expresard en el titulo respectivo los productos o ser-—
vicios a que se aplica la marca. Respecto al nombre del titular y
sudomicilio y la ubicacién del establecimiento, no resulté con cam
bios trascendentales. Por lo que hace a las fechas de expedicién,-
de presentacibén {(antiguamente denominada fecha legal) y de priori-
dad, no cambidé sustancialmente, s6lo que ahora se expresarf ademés
de estas fechas, la fecha del primer uso. Asimiamo se expresard --
ahora en el tftulo respectivo, la vigencia del registro de la mar-

ca, pues la LIM, no hacfa referencia alguna a este respecto. Se -~
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suprimieron los anexos a que se referia el segundo pArrafo del ar-
ticulo 111 de 1la LIM, respecto a que al tftulo se le anexaria un -
ejemplar de la descripcibén y reserva, asi como el de la reproduc--
cién de l1la marca, marbete o etiqueta exhibida al solicitarla. Aho-

ra simplemente comprenderd un ejemplar de la marca,
2. EFECTOS DEL REGISTRO.

Como primer efecto del registro, encontramos que el mismo —-—-
crea el derecho al uso exclusivo de la marca. El derecho a su uso
exclusivo, se obtiene mediante su registro en la Secretarfa. (Art.
87 LFPPI)

Otro efecto del registro, deviene del principio de la especis
lidad de la marca, ya que "la marca es especial en el sentido de -
que s86lo se aplica a la categoria de productos para los que ha 8i-
do creada". (14) Asf pues, el registro de la marca tiene el efecto
de proteger al producto o servico para el cual fue registrado. Asi
mismo, en materia de registro de marcas, existe el principio llama
do de 1la territorialidad, "segln el cual el &mbito de validez de -
su registro corresponde al territorio nacional; sus efectos no son
para una zona o regibén del pafs, pero tampoco rebasan sus fronte--
ras". (15) Para que una marca se proteja en otros paises, tendrf -
que hacerse el registro en los demfis pafses en que se pretenda la
proteccién, no pudiendo rechazarse o invalidarse por el motivo de
que no ha s8ido depositada, registrada o renovada en el pafis de --

origen.

Nuestra legislacibén vigente contempla los casos especificos -
en los cuales una marca debidamente registrada no produciré efec--
to alguno y son: (Art. 92 LFPPI)

14, Rangel Medina, David, Derecho de la propiedad industrial e in-
telectual, Instituto de Investigaciones Jurfidicas, UNAM, México --
1991, p. 55.

15.Ibdem, ob. cit., p.56.
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I. Un tercero que de buena fe explotaba en terriforia n‘acio--
‘nal ‘la misma marca u otra semejante en grado de confusién pa-
ra -los mismos o similares productos o servicios, siempre y --
cuando el tercero hubiera empezado a usar la marca de manera
ininterrumpida, antes de la fecha de presentacidén de la soli-~
citud del registro o del primer uso declarado en ésta. El ~-
tercero tendrd derecho a solicitar el registro de la marca —-
dentro del afio siguiente al dfa en que fue publicado el regis
tro, en cuyo caso deberd tramitar y obtener previamente la --
declaracién de nulidad de é&éste.

A diferencia, la LIM, en que tambien sefialaba que el registro
no produciria efectos en contra del tercero que de buena fe explo-
tara en la Rep(blica la misma marca o semejante para los mismos o
similares productos, no indicaba que se debfa demostrar que el ter
cero venfa utilizando la marca de manera ininterrumpida antes de -
la fecha de presentacibdn de la solicitud o bien del primer uso de-
clarado de &sta, suprimiéndose el requisito de demostrar que se --
habfa utilizado con m&s de un afio de anterioridad a la fecha legal
de su registro (fecha de presentacién) o del primer uso declarado,
considerando que ahora resulta més fécil declarar un registro nulo
posterior, pues actualmente no se indica un té&rmino precisec en el
que se empezd a utilizar una marca no registrada, pues bien, este
término, pensamos que podrfia ser de seis meses o de un df{a ante~--
rior a la fecha de presentacién de la solicitud o del primer uso -
declarado. E1 derecho del tercero para solicitar el registro de la
marca, previa declaraciédn de nulidad, serid igualmente de un afio, =~
contado a partir del dia en que fue publicado el registro, este dg

recho no sufrid ailteracién alguna en relaciédn con la LIM.

II. Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera
o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego
que dicho producto hubiera sido introducido lficitamente en el
comercio por el titular de la marca registrada o por persona

a quien le haya concedido licencia. Queda comprendida en este
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supuesto la importacién de los productos a los que se aplica
la marca, que realice cualquier persona para su uso, distri--
bucién o comercializacibén en Mé&xico, en los té&rminos y condi-

ciones que sefiale el reglamento de esta Ley.

Debemos decir que esta fracciédn II del articulo 92 de la LFP-
PI, es nueva y al respecto cabe sefialar que no se considerari deli
to o infracecibén cuando Gnicamente el titular o el licenciatario --
introducen lfcitamente al mercado productos amparados por marcas -~
registradas y no cualquier persona, asfi pues, sblamente lo podrén

hacer personas autorizadas para tales efectos.

Por lo que respecta a la segunda parte de la fraccién II del
citado artficulo 92, que establece que “quedan dentro del supuesto
anterior la importacién de los productos a los que se aplica la --
marca que realice otra persona para su uso, distribucién o comer—--
clalizacibén en México, en los términos que sefiale el reglamento de
esta Ley". Al respecto, el artfculo 74 del RELIM, sefiala en prin--—
cipio que las marcas registradas en Mé&xico, sean de origen nacio--
nal o extranjero, serén objeto de proteccién en los términos del -
registro de las mismas. Pero cuando se pretenda la importacién por
un tercero, de mercancias que ostente cualquiera de dichas marcas,
los titulares podrén solicitar se verifique la legitimidad de las
mercancias que se ostenta, a no ser que vengan amparados por certi
ficacibén de autoridad competente del pafs de origen en el sentido
de que el uso de la marca que ostenta es el legfitimo, pero siempre
y cuando en el pafs de origen se conceda el mismo trato a la mer--

cancfa de origen nacional.
3. PRINCIPIO DE PRIORIDAD.

El principio de prioridad, "es la creacidén de un perigdo de -
inmunidad durante el cual el inventor esté protegido contra terce-
ro que pretenda aprovacharse en ese término y contra otro inventor
que logre descubrir por coinclidencia una cosa parecida durante ese
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lapso". (16)

El principio o derecho de prioridad "consiste en que el unio-
nista que haya efectuado regularmente el depSsito de una marca en
alguno de los paises de la Unibén, disfrute de un derecho de priori
dad de seis meses para efectuar el depbSsito de dicha marca en algu

no de los paises de la Unién". (17)

El artfculo 4° del Convenio de Parf{s, hace referencia a que -
se le daré efecto retroactivo a la fecha de registro de una marca
en otro pafs, es decir, es una especle de garantfa que se le d4 a
las personas para que no le usurpen su derecho en el extranjero. -~
Para reclamar este derecho, es necesario que el titular del regis-
tro deposite su solicitud en los pafises en que pretenda la protec-
cién y &stos sean miembros de la Unién, dentro de los plazos al -—-

efecto seffalado y que es de seis meses.

Nuestra legislacién vigente al respecto, sefiala que cuando se
solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que
determinen los Tratados Internacionales o en su caso, dentro de -—-
los seis meses siguientes de haberse heého en otros pafges, podré
reconocerse como fecha de prioridad, la de presentacidn de la soli
citud en que lo fue primero. (Art. 117 LFPPI)

La LIM al respecto, seflalaba finicamente que dicho registro dg
berfa ser dentro de los seis meses siguientes, més no sefialaba co-
mo lo hace actualmente la LFPPI, los plazsos que "tambien seffalen
los Tratados Internacionales". Tambien suprimié el requisito que -
establecfa que cuando en un pafs extranjero se conceda a los mexi-
canos el mismo derecho, respecto al registro que se pida en México
dentro de los seis meses de haber solicitado en otro pafs y que se
considere registrada en la misma fecha en que lo fue en el primer
pafis extranjero.

16. Sepiilveda, César, ob. cit., p. 10.
17. Nava Negrete, Juste, ob. cit. p.217,



Para solicitar ei rec idrlaqd"gs‘“\ '

menester satisfacer ciertos

.prioridad & séi

a) Que al solicitar el regis@iqvgé‘igclpme‘l
haga constar el pais de‘origeﬁ:y la fgchq,de presentacién de

la solicitud en ese pafs.

b) Que la solicitud presentada en M&xico no pretenda aplicar-
se a productos o servicios adicionales de los contemplados en
la presentada en el extranjero, en cuyo caso, la prioridad --
serd - reconcocida sblo a los presentados en el pafs de ori---

gen.

¢) Que dentro de los tres meses siguientes a la presentacidn
de la solicitud se cumplan los requisitos que‘aeﬁalan los Trg

tados Internacionales, esta Ley y su reglamento. y:
d) Que exista reciprocidad en el pais de origen.

A diferencia de los requisitos que sefialaba la LIM para reco-
nocer el derecho de prioridad, éstos no sufrieron cambios sustan--~
clales, ya que mencionaba que existiera reciprocidad respecto del
pafs de origen; Que en la solicitud se manifieste la fecha en que
fue depositada en el extranjero; Que la solicitud no comprenda pro
ductos o servicios que no fueron objeto de la solicitud de regis--
tro en el extranjero; Comprobar dentro de los tres meses siguien--—
tes de haber solicitado el registro en México que ésta fue presen-
tada en al pafs de origen dentro de los seis meses anteriores por
medio de copia certificada expedida por las autoridades competen--
tes y ulteriormente, demostrar que fue registrada en ese pafs. (--
Arts. 113 y 114 LIM) AGn y cuando a primera vista la LFPPI supri--
midé la obligacién de demostrar que la marca ha sido registrada en
el pafis de origen, el artfculo 81 del RELIM, sefiala tambien'los -
requisitos que deberén satisfacer aquellas personas infereaadas en
reclamar el derecho de prioridad de su marca y entre ellos se seﬁg
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la que se deberé demostrar posteriormente que fue otorgado el re--
gistro correspondiente en el pais de origen, con el apercibimiento
de que si no se efct@a dicha demostracién, se tendré por perdido -

el derecho de prioridad que se pretendfa.
4. EL USO DE LA MARCA.

"El uso de una marca registrada no puede hacerse en perjuicio
de otros., Hay limitaciones en cuanto al ejercicio de ese derecho,-
impuestos por razones de orden pfiblico. Por ello es que no puede -
decirse que el derecho exclusivo de su uso que confiere el regis—-

tro de una marca sea absoluto". (18)

Siendo la marca propiedad inmaterial y por consiguiente el --
derecho de uso exclusivo de su titular mediante su registro, esta
propledad puede tener modalidades o restricciones en base a las --
exigenéias del interés pfiblico. (ver Art. 127 tercer pfrrafo de -
la Constitucién Polftica}

La marca debe usarse efectivamente; La marca deberé usarse en
territorio nacional, tal y como fue registrada o con modificacio~-
nes (19) que no alteren sus caracteristicas esenciales. (Art. 128
LFPPI) La LIM, no prevenfa la forma opcional por llamarla asf{, de
las modificaciones, ya que seflalaba que la marca debfa usarse tal
y como fue registrada. Al efecto sefialaba que toda modificacibn seg
rfa motivo de una nueva solicitud de registro, salvo que ella sb6loc
se refiera a las dimenciones o & la materia en la cual estd impre-

sa, grabada o reproducida la marca.

18. SepGlveda, César, ob. cit., p. 141.

19. En este aspecto, el legislador se basd en que se estableceria
tolerancia de variaciones en la forma de uso de las marcas si no -
se alteraban en lo esencial sus caractefisticas distintivas. Estas
medidas tendrin a facilitar la conservacibn de los derechos marca-
rios y alentar su desarrollo en el tiempo.
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La LFPPI, no hace mencibdn alguna a la sancién a que aludia el
artfculo 115 de la LIM, respecto al uso y forma distinta de la mar
ca y que traerfa como consecuencia la extincién del registro de 1a
marca, previa declaracién correspondiente. Cabr hacer mencibn que

actualmente ya no se contempla la figura de la extincidn.

Dentro de las restricciones a que se hacfa alusién al princi-
pio de este apartado, la SECOFI1 podré prohibir o regular el suo de
las marcas registradas o no de oficio o a peticién de parte cuan--
do: (Art. 129 LFPPI)

I E1 uso de la marca sea un elemento asociado a prlcticas mo-
nomopb6licas, oligopblicas o de competencia desleal, que cause
distorciones graves en la produccidn, distribucién o comercia

lizacién de determinados productos o servicios.

II. El uso de la marca impida la distribucibén, produccibén o -

comercializacibn eficaces de bienes y servicios. y;

III. E1 uso de marcas impida, entorpezca en casos de energen-
cia nacional y mientras ésta dure, la produccién, prestacién

o distribucién de bienes y servicios bésicos para la pobla—=-
cién.

Este artfculo no tuvo modificacibén alguna con su similar de -
la LIM, a excepcién de lo referente a la regulacibn del uso de las
marcas, pues antes, la SECOFI sblo podia declarar el uso obligato-
rio o la prohibicibn de uso.

Bajo el imperio de la LIM, el uso de la marca deberé ser efec
tivo t comprobarse dentro de los tres afios siguientes ante la SECO
FI que la misma se ha estado usando por lo menos dentro de ése lap
s0 de manera ininterrumpida. La LFPPI dice que deber& demostrarse
que el uso de la marca ha sido ininterrumpido por no menos de tres

afios consecutivos y de no comprobarse, caer& la caducidad de la mar_
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ca, pudiendose condonar dicha pena, siempre y cuando existan cau--
sas justificadas a juicio de la SECOFI por la cual no se utilizé6 la
marca dentro de ese lapso. (Art. 130 LFPPI) No asf{ la LIM que era
mAs determinante, en el sentido de que si el usuario no demostraba
el uso dentro del término al efecto sefialado, quedaba extinguido -
de pleno derecho el registro correspondiente. La LFPPI, no especi-
fica de forma alguna lo que se debe de entender por uso efectivo -
de la marca, tal y como lo hacfa la LIM en su artfculo 118, as{ -~
pues, para tener una concepcidén sobre 1o que se debe entender por
uso efectivo, fGnicamente sefialaremos que es la fabricacién, puesta
en venta o comercializacién del producto o servicio que proteja, -
en volfimenes y condiciones que correspondan a una efectiva explota
cién comercial en territorio nacional.

Las marcaes ademés, deberAn usarse acompafiadas de ciertas men-
ciones, Bi es que desea que produzca efectos plenos. El artfculo -
131 de la LFPPI, dice que la ostentacién de la leyenda de "Marca -
Registrada®, su abreviatura "mar. reg'".,las siglas "M.R." o la le-
tra "R" dentro de un cfirculo, BSlo podrén utilizarse en el caso de
los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentra
registrada.

A diferencia de ésta, la LIM sefialaba que los productos nacio
nales protegidos por marcas registradas en México, debfan llevar -
ostensiblemente 1a leyenda "Marca Registrada" o sus abriviaturas,
podemos observar que de todas las abreviaturas, no comprendia la -
filtima que actualmente contempla la LFPPI, es decir, la letra "R"
encerrada en un circulo. Al iguaml que en la legislacidén vigente, -
si no se acompafian dichas leyendas o menciones, no afectarf la va-
lidez de la marca, pero mientras subsista la omisibén, no podr& ---
ejercitarse ninguna accién civil o penal, esto filtimo no 1o contem
pla la LFPPI, asi como tampoco sefiala, ya que fue suprimido el ter

cer pArrafo del artficulo 119 de la LIM, en el cual se sefialaba que

trat&ndose de marcas de servicios, esta leyenda deberfia aparecer -
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tanto en el lugar en que se contraten o presten servicios, éomo en

aquellos medios capaces de presentarla gr&ficamente.

El artfculo 132 de la LFPPI y su similar de la LIM, no sufrié
alteracién substancial, més que en la redaccién y técnica, dicho -
precepto sefiala que cuando una marca de origen extranjero o cuya -
titularidad corresponda a una persona extranjera, esté destinada a
aplicarse a artfculos fabricados o producidos en territorio nacio-
nal, podrd usarse vinculada a una marca originalmente registrada -
en México y los titulares de marcas vinculadas, deberdn dar aviso
a la Secretarfa. Estamos ante la institucién de marcas vinculadas,
y el fundamento filoséfico hecha por el entonces Seretario de la -
SECOFI, José Campillo, consiste en sostener que la explotacién o -
el uso de marcas extranjeras lleva a un sistema de dependencia, --
trae consigo esquemas de colonialismo, que tiene un impacto negati
vo en el proceso de desarrollo, y en el fondo llevan a una explo--—
tacidén indebida del consumidor, por el encarecimiento del produc-—-

to.

Adem&s de ello se arguye que el licenciatario mexicano de una
marca extranjera fortalece con su esfuerzo empresario y la publici
dad que realiza a la marca del exterior, y él mismo contribuye a -
hacer m&s estrechos los lazos de su dependencia. Su propia activi-
dad le haré& cada vez mls difficil y més gravoso liberarse de la mar
ca proveniente del exterior, y é&sta cobrard mis fuerza dentro del
mercado interno para competir con las marcas de otros empresarios

mexicanos.

De conformidad por lo afirmado en la exposicién de motivos de
la LIM, con la proteccién que se da al licenciatario mexicano en -
ese ordenamiento, este empresario puede desligarse a la dependen--—
cia, y lanzarse al mercado con su propia marca, que ya ha acredita
do en conjunto con la marca extranjera, y el pfiblico consumidor se

conformarid con la substitucién, pues la marca mexicana vinculada -
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ya la ha conocido y apreciado a través de la asociacién previa con

la marca extranjera reputada.

Ademfis, se mantiene en esa t&sis que de esa manera, al cesar
la dependencia, el producto se abaratari en el mercado, pues se de
Jan de pagar costosas regalfas y poco a poco Be elimina una imagen
de modelo extranjero, que produce un impacto negativo, para afian-

zar los valores nacionales.

Finalmente, se aduce, puede lograrse eventualmente con esa me
dida que cese un aspecto competitive de la marca extranjera con ~-
las marcas nacionales, que pone a &éstas siempre en desventaja, de-
bido a la tendencia inconsciente del pfiblico de adquirir efectos -
con marcas extranjeras que supone mAs atractives y de mejor cali-
dad. E1 legislador siguidé la misma tendencia que en la LIM y ahora
ante la apertura econémica de nuestro pafs en todos sus aspectos,
con mayor razén continubé con esta tendencia de liberalismoc econb--

mico.

Respecto al uso de 1la marca, el legigslador consider$ conve—--
niente suprimir ciertas restricciones que se venfan expresando en
la LIM con el cbjeto de que nuestro pafs se beneficiara con una —~
mejor posicién para vincularse a las nuevas tendencias que se aprg
cian en la economfa mundial, simplificando las cargas administrati
vas para la comprobacidén del uso de las marcas, mediante el expe-—
diente de hacer una sfla manifestacién sobre el uso ininterrumpido
de la marca. Asi pues, se simplifica notablemente la prueba del --
uso efectivo de las marcas registradas, al solicitarse Gnicamente
en el momento de renovacidén, una manifestacié4n de tal uso, bajo -~
protesta de decir verdad, que la marca se ha estado utilizando de
manera ininterrumpida en por 1o menos tres aflos consecutivos, en -
lugar del reguerimiento de ejemplares, facturas de venta, etc, y -

adem&és a los tres afios del registro como lo planteaba la LIM.
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5. VIGENCIA Y RENOVACION DEL REGISTRO DE LA MARCA.

Por lo comfin, el registro de una marca puede mantenerse duran
te periodos indefinidos mediante un sencillo procedimiento adminig
trative de renovacién. En general, la renovacién es sencilla y au-
tomAtica. Gracias a ella, las marcas pueden alcanzar la vida eter-

na.

Bajo el imperio de la LIM, los efectos del registro de una --
marca, tenfia una duracién de cinco aflos, (Art. 112) contados a par
tir de la fecha legal (fecha de presentacibén}. Dicho plazo serfa -
renovable por periodos jiguales de manera indefinida. Ahora, cons--
tituyendo una innovacién, en términos del artfculo 95 de ia LFPPI,
establece que el registro de una marca tendrd una vigencia de diez
afios a partir de la fecha de presentaciddn de la solicitud del re--
gistro marcario, en vez de la llamada fecha legal del registro. =--
En efecto, la LFPPI, estipula que la vigencia de los registros mar
carios se mediréAn desde la fecha de presentacién de la solicitud -~
de registro de la marca, debidamente integreda con el minimo de in
formacién necesaria para que la autoridad inicie el trémite correg
pondiente, en vez de hacerlo como lo determinaba la LIM, a partir
de la fecha legal, la cual corresponde al momento en que se presen
tan los primeros documentos para hacer la solicitud, aunque estén

incompletos.

Para iniciar el trémite y fijer la fecha de presentacién, en
la LFPPI, se solicita Gnicamente informacién esencial, a fin de -~

que la fecha de presentacifn pueda conocerse de manera temprana. -

La informacibén que se debe proporcionar a la autoridad, cenforme a
la nueva Ley, es simplemente el nombre, nacionalidad y domicilio -
del solicitante, el signo digtintivo de la marca, la fecha de pri-

mer uso de la marca y los productos o servicios a los que se apli-
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carf la marca.

Este cambio en la definicién de la fecha a partir de la cual
Be cuenta la vigencia de los registros marcarios, va aparejada a -
la ampliacibén del perfodo de vigencia de las marcas, es decir, de
cinco a diez afios. ambas modificaciones tienen el propdsito de ar-
monizar las disposiciones que se aplican en México respecto a los
registros marcarios, con las disposiciones existentes en la mayo--
rfa de los pafses industrializados, a fin de eliminar cualquier po
sible confusidén a mexicanos o extranjeros, en un contexto de cre--

ciente internacionalizacifén de la economfa mexicana.

Asimismo, el requerimiento de informacién completa que esta--
blece la nueva Ley para aceptar solicitudes e iniciar el trémite -
de registro de marcas, tiene el propésito de evitar que algunos ~--
particulares, con el afln de obtener una fecha temprana, presenten
solicitudes de registro carentes de informacién y documentacibén ng
cesaria para el registro, ya que con ello provocan automfticamente
que la autoridad les dirija escritos requiriéndoles la informacién
faltante, mientras que la documentacién incompleta se debe conser-
var archivada. Obviamente, &sto provoca costos innecesarios para -
la autoridad y hace que la duracidédn de los trémites se alargue de
manera artificial, en perjuicio de otros particulares que s8{ pre--

sentaron sus solicitudes debidamente integradas.

Por otra parte, la medicién de la vigencia a partir de la fe-
cha de presentacién de la solicitud respectica, como punto de refg
rencia, es también, segGn la LFPPI, la regla aplicable en el caso
de patentes, modelos de utilidad, disefios industriales, nombres co
merciales y avisos comerciales, por las mismas razones que para --

las marcas.

As{ pues, la marca podré renovarse por perfodos de la misma -

duracién, es decir por diez afios, condicionada a que la marca se -
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haya utilizado ininterrumpidamente por un plazo de tres afiog o --
més. E1 aumento de la vigencia a diez afios es segln el sentir del

legislador, el otorgamiento mayor de seguridad y certidumbre jurf-
dica a las empresas, haciendo més competitiva a la legislacién me-

xicana frente a las legislaciones de otros paises,

Por lo que se refiere a la renovacién del registro de la mar-
ca, &sta deberd solicitarse por el titular o apoderado, dentro del
plazo de seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia.(Art.
133 LFPPI) Dicha renovacién del registro sélc procederd si el inte
resado cubre los derechos correspondientes y manifiesta bajo pro--
testa de decir verdad que el uso en los productos o servicios para
los que se aplica, a sido efectivo y no se ha interrumpido dicho -
uso en un plazo igual o mayor al contemplado en el artfculo 130 de
la LFPPI, es decir, por un perfodo no menor de tres afios. Ahora, -
ya no es necesario comprobar de manera fehaciente el uso de la mar
ca como lo disponfia la LIM. En efecto, la LFPPI, modifica de mane-
ra muy importante la prueba del uso de las marcas registradas, lo
cual es una medida conducente a la depuracifn contfnua del acervo
de los registros de marcas, a fin de que en éste no se acumulen rg

gistros de marcas que no son utilizadas por sus titulares.

Las pruebas de uso sefialadas por la LIM, consistfan en etique
tas, facturas de venta, etc., y no constituyeron un modo eficiente
para lograr el propésito de depuracién deseado, pues el volGmen de
pruebas que se ofrecfan cada afio ante la autoridad administrativa
era tan grande que hacfa poco factible su verificacién, por lo que
de hecho, el ofrecimiento de dichas pruebas que exigfa la LIM, ---
equivalfa précticamente a una mera declaracién de uso por parte =--
del titular. Sin embargo, el acoplo de tales pruebas, su relacién

¥ su entrega a la autoridad, frecuentemente provocaba a las empre
sas mayores costos que la simple rfibrica de un texto de manifesta-

cidn de uso bajo protesta de decir verdad.
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El hacer coincidir la prueba de uso con la fecha de renova---
cién de un registro marcario, en vez de realizar estos trémites en
fechas distintas, facilitarid a las empresas el cumplir con las o--
bligaciones que marca la LFPPI, de esta manera, disminuyen los cog
tos de tramitacién a la vez que se evitan riesgos innecesarios de
caducidad de derechos marcarios por incumplimiento de obligaciones
legales que resultan excesivamente complejas. Conforme a la LIM, -
las fechas distintas para la comprobacién de uso y solicitud de --
prorrogar la vigencia del registro marcario, conducfan a una con--
fusidén considerable, pues la demostracién de uso debfa realizarse
a los tres aflos medidos desde la fecha en que la marca quedé regis
trada, mientras que la renovacibén ha de efectuarse a los cinco —--
aflos, contados en este caso a partir de la fecha legal, es decir,

de aquella en la cual se solicitd el registro.

La nueva manera que sefiala la LFPPI, para probar el uso de -
las marcas registradas se viene aplicando en un nGmero muy signifi
cativo de pafses. La prueba de uso en el momento de la solicitud -
de la renovacién del registro de la marca, es la disposicibn que -
se aplica por ejemplo en Argentina, Japén, Corea del Sur, CEI, Es-
tados Unidos, Espafia y Taiwan, entre otros pafses, en los cuales ~
la vigencia de las marcas es por diez afios. En muy pocos pafises -
se exige comprobacién de uso en alguna fecha distinta a la de reng
vaciédn del registro de la marca y estos pafses son generalmente —-—
poco importantes en la economfa mundial, con la Gnica y gran excep
cién de los Estados Unidos, el cual requiere de una manifestacién
de decir verdad al sexto afio de registrada la marca, ademfs de V°l

ver a requerirlo al momento de la renovacién.

Actualmente se suprime el plazo que tenfa el titular de una -
marca que hubiera caducado por falta de renovacién y que era de —-—
un afio, asi como el supuesto de que si la marca hublere sido cance
lada voluntariamente y que podfa solicitarla de nuevo en cualquier

tiempo (Art. 99 LIM) y esta medida tiende a facilitar el que no se
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cometan abusos por parte de los titulares ya que la habfan regis—-
trado no como un medio distintivo y de fomento ihdustrial, sino cg
mo una forma de bloqueo en el mercado, con &sto, se pretende evi—-
tar la proliferacién de registros de marcas que no se utilizaron y
que tuviera como propésito impedir el libre comercio por medio de

marcas que no se han utilizado.

Asf{ pues, el uso de las marcas es obligatorio, pues de no em-
plearse la marca, caduca el registro de ella, evitando con ello el
abuso por la existencia de numerosas marcas de reserva, dando més
fluidez a nuestro sistema de registro y utilizacién de marcas, =—--—=
"pues éstas pueden mantenerse indefinidamente con sélo que el pro-
pietario se resigne a hacer erogaciones adicionales que supone es-

tar registrando las marcas cads tres afios". (20)

Cabe mencionar que si una marca se encuentra registrada para
proteger dos o més clases de productos o servicios, bastard que —--
proceda la renovacién en aléuna de dichas clases para que ocurra -
en todos los registros, previo el pago de los derechos correspon——
dientes. (Art. 135 LFPPI) La LIM, sefialaba que si una marca se en-
cuentra registrada para proteger dos o méAs clases de productos o —
servicios, bastar& que se demuestre el uso efectivo e ininterrumpi

do por lo menos en alguna de dichas clases,
Estas disposiciones no sufrieron cambio alguno.

Con la disposiciédn de la ampliacién de la vigencia para los -
registros marcarios, en vez de los cinco afios que estipulaba la —-
LIM, se diaminuye la frecuencia de renovacién de los mismos, lo -~-
cual beneficia a las empresas doblemente, pues redunda en una me——

nor probabilidad de caducidad de una marca por falta de renovacién

20. SeptGliveda, César. ob. cit., p. 143,
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oportuna, ademds de que disminuye el costo en que incurren 1a§ em—

presas para efectuar el tridmite de renovacién.

Una cuestién curiosa resulta de que la LPI de 1942, contempla
ba una vigencia de diez afios para las marcas, pero fue con la LIM
que se acorté la vigencia a cinco afies, buacando evitar que se man
tuvieran registros marcarios inutilmente y que no eran del inte--
rés de sus titulares. Sin embargo, en la préctica, ésto resultd --
contrario a sus pretenciones en el efecto de que muchas empresas,
especialmente pequefias y medianas, perdfan sus registros marcarios
por no renovarlos oportunamente en los plazos seflalados. Ahora, la
nueva vigencia de diez afios, es como ya dijimos, igual a la que se
establece en las legislaciones de la mayorfa de los pafises del mun
do, por lo que la conservacién de los registros marcarios en Méxi-
co, ocurriré en condiciones comparables a las que obtienen las em-
presas en otros pafses. La vigencia de diez aflos, existe por citar
otros ejemplos en Alemania, Suiza, Espefia, Portugal, Francia Bra--

s8il, etc.



DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL REGISTRO DE LA MARCA.
i. DERECHOS DEL TITULAR DEL REGISTRO DE LA MARCA,

Podemos decir que los derechos sobre la marca, como los del -
inventor o el autor de una obra literaria, no pueden inclufrse en
1la divisibn clésica romana de derechos personales y derechos rea--—
les, pues 81 bien es cierto que todo derecho se compone de tres --—
elementos a saber: sujeto, objeto y relacién jurfdica, de éstos —-
Ginicamente el objeto sirve de base para clasificar los derechos, =
pues el sujeto es el mismo y la relacién jurfdica es variable. Asi
pues, s8i el objeto constituye cosas del mundo material, estarfamos
en presencia de un derecho real, pero si el objeto lo constituyen
las acciones positivas o negativas de otras personas, estaremos en

presencia de un derecho personal.

Mais sin embargo, si el objeto se trata de acciones de 1la inte
ligencia humana o de valores salidos de signos distintivos o de -~
creaciones artisticas del intelecto del hombre, no son cosas que -
dependan de la realizacifin de una accién o no de las personas, pe-—
ro tienen un valor primordial, verf{dico y existente, es una propi-
dad inmaterial, ya que es la propiedad de un derecho. Esta propie-
dad, a su vez crea una serie de derechos, derechos subjetivos o ~-
personales y es la facultad de obtener de otra persona una conduc—
ta que puede consistir en hacer algo, no hacer nada o en dar algu-

na cosa.

En este apartado analizaremos los derechos que consideramos -

més importantes que tiene el titular del registro de una marca, es
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la potestad privilegiada que tiene el titular, para hacer con su -
derecho, dentro de un ordenamiento legalrpréviahente establecido,-
1o que le dé& una seguridad en cuanto a su‘registro ¥y hacer del re-
gistro de su marca lo que considere necesario en cuanto a su explo
tacibén y transmisidén de derechos. 1

A. USO EXCLUSIVO.

El nacimiento del derecho a la marca, como signo distintivo y
como objeto de caracter inmaterial, ‘surge del hecho de su creacién
por parte de su titular, comerciante o prestador de servicios que
podrén utilizar una marca en la industria, en el comercio o en los
servicios que presten. Mis sin embargo, el derecho a Su uso exclu-
alvo, se obtiene mediante su registro, ésto es, depositarla en al
SECOFI, (Art. B7 LFPPI)

Este derecho al uso exclusivo, podemos advertir que tiene dos
fuentes que son el uso y el registro.

El derecho de uso exclusivo de una marca se traduce en propig
dad marcaria, reconocida formalmente por el Estado, la cual se com
prende dentro de la propiedad privada y como tal, concede derechos
de la misma naturaleza.

Tanto la LFPPI, como la LIM, sefialan que para obtener el uso
exclusivo de explotacién de la marca, es requisito indispensable -
su registro, de tal modo que qQueda protegido ese derecho al uso ex
clusive por parte del Estado y como garantfam de seguridad a su ti-
tular.

Se han sefialado tres sistemas en relacién al uso y registro -

de la marca y son: .

a) Sistema atributivo: Dentro del cual, no:existen derechos -



65
de ninguna especie scbre la marca si no hayrregistro.

b) Sistema declarativo: En el cual, quien primero usaba la —-

marca es quien tiene mejor derecho sobre ella.

c) Sistema mixto; Que es el intermedio entre los dos anterio-
res, as{ el registro es efectivamente el elemento constituti-~
vo de la marca, pero ello no quiere decir gue la marca no re-
gistrada carezca de proteccién, ya que ésta se encuentra pro-
tegida, pero Gnicamente en términos de competencia desleal.-
(21).

En conclusibn, podemos afirmar que el uso exclusivo de la mar
ca, es el derecho que tiene el titular del registro de yna marca -
para su explotacién individual, protegiéndosele de posibles actos
de competencia desleal. '"La Ley mexicana considera como fuentes --
del derecho sobre la marca, tanto el primer uso de la misma como a
su registro. Pero el derecho de exclusividad sobre el signo marca-

rio s88lo se obtiene mediante su registro". (22)

Nuestro pafis sigue el sistema mixto, ya que el derecho de la
marca, no sb8lo se obtiene con el registro, sino que tambien por -~
medioc de su uso mismo, pues expresamente la LFPPI y la LIM, hacen
alusién a que el registro de la marca, no surtird efectos en con--
tra de terceros si estos explotaban la misma marca o similar en —-—
grado de confusién para los mismos o similares productos o servi--
cios, siempre y cuando el tercero la hubiere empezado a explotar -
de manera ininterrumpida antes de la fecha de presentacién de la -

solicitud o del primer uso declarado de é&sta.

21. Rangel Ortiz, Horacio, El uso de la marca y sus efectos jurfidi
cos, México, 1980, p.59.
22. Rangel Medina, David, ob. cit., p. 49.
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A diferencia de la LIM, la LFPPI, no hace referencia de mane-
ra categbrica a que el derecho al uso exclusivo de una marca se =—--
acreditard por medio del tftulo respectivo, que serf expedido por
el Secretario de la SECOFI y firmado por éste o por el funcionario
en quien delegue esta facultad. (Art, 110 LIM) Ahora, el articulo
126 de la LFPPI, simplemente menciona que la SECOFI expediréd un —-

ti{itulo por cada marca como constancia de su registro.

B. LICENCIAS.

Podemos definir a la licencia como una "autorizacién, venia o
permiso para hacer algo". (23) En el cdampo que nos ocupa, podemos
decir que la licencia de marcas, es la facultad que tiene el txtg
lar de una marca registrada para autorizar a otra persona a hacer
uso de su registro. "Las licencias de uso de marcas son dispositi-~
vos de la mayor importancia en el moderno derecho de la Propiedad
Industrial y en el intercambio comercial. Por ellas se abren merca
dos nuevos a los manufactureros de otros paises, permiten al fabrl
cante local, producir, mediante la ayuda técnica y la experiencia,

artfculos que los favorecen en la competencia mercantil". (24)

Para efectos de realizar la explotaciédn de una marca en estas
condiciones, deben cumplirse ciertos requisitos esenciales con el

fin de evitar engafio o defraudacién al pfiblico consumidor.

El artfculo 136 de la LFPPI, sefiala que el titular de una mar
ca registrada, podr& conceder mediante convenio, licencia de uso -
a una o m&s personas, con relacién a todos o algunos de los produg

tos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia debe

23. Diccionario Enciclopédico Ilusirado, editorial Ramén Sopena, -
S.A., 1960, p.l262.

24 Sepfilveda, César. Peculiaridad de las licencias_de uso de mar--
cas _en el derecho mexicano. Boletin del Instituto de Derecho Compa

do'%; México, Aflo XIV, No., 42, Septiembre-diciembre. México, 1961
P 9.
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r& ser inscrita en la Secretarfa, para que pueda producir eféctos

en perjuicio de terceros. En la LIM, no habfa sefialamiento expreso
en cuanto a la designacidén del licenciatario, pues simplemente se

le denominaba usuario autorizado, quedando ahora mis técnico y pre
ciso., Otra diferencia estriba en el hecho de que la LIM simplemen-
te hacfa mencidédn a que el titular de la marca podf{a autorizar a --
una o mis personas, pero no especificaba que serfa mediante un con
‘'venio para conceder licencia de uso a una o mAs personas, ademés -
la LIM no sefialaba que deberfa ser inscrita en la SECOFI para que

pueda surtir efectos en perjuicio de terceros como mctualmente su-

cede.

Lta LIM en su artfculo 135, sefinlaba los requisitos necesarios
para poder inscribir una licencia, debiéndose solicitar por escri-
to y en la que se haréd mencién del nombre, domicilio y ubicacibdn

del establecimiento del usuario, asf{ como los productos o servi

cios en relacibén con los cuales se solicite la inscripcién del
usuario autorizado, la duracidn del uso autorizado de la marca y--
los demés datos que prevenga el reglamento. A la solicitud se de--
bfa acompaflar una constancia expedida por el RNTT, en el cual se -
acreditara que la marca, en relacién con la cual se solicita la -~
inscripcién del usuario autorizado, se encuentra comprendida en un
acto, convenio o contrato inscrito en dicho RNTT, (Actualmente sim

plemente se menciona que serf mediante un convenio).

El artficulo 137 de la LFPPI, muy simplemente nos dice que pa-
ra inscribir una licencia en la SECOFI, bastarf con formular la so-
licitud correspondiente en los términos que fije el reglamento de
esta Ley. As{ pues el reglamento de la LFPPI es el reglamento de -
la abrogada LIM y que, més sin embargo, el artfculo CUARTO transi-
torio de la LFPPI, sefilala que en tanto el Ejecutivo Federal no ex-
pida el reglamento correspondiente, continuard en vigor en lo que
no se oponga a ésta el RELIM, publicado en el DOF el 30 de agosto
de 1988, Asf{ pues, el citado artfculo 137 de la LFPPI nos remite -



68

al RELIM, y que en su artficulo 85 expresa que los actos, convenios
o contratos por medio de los cuales el titular de una marca autori
ce a un tercero para usarla, podré tambien inscribirse en la Direg
cién (Pireccidn General de Invencidncs, Marcas y Desarrollo Tecno-
l6gico) previa solicitud del titular y del usuario respectivo, prg
porcionando la informacién a que se refiere el articulo 135 de la

Ley (LIM) y anexando copia certificada de la constancia expedida -
por el RNTT, En tales condiciones, si el RELIM, nos remite al art£
culo 135 de la LIM, la cual fue abrogada por la actual LFPPI, Be-—
gin consta categéricamente en el artfculo PRIMERO transitorio fragc
cibén I, podemos pensar que no existe actualmente disposicién expre
sa en cuanto al contenido de la solicitud para el efecto de otor--
gar una licencia a un tercero, méAs sin embargo, pienso que se s8i--
gue utilizando los requisitos que gefiala el artfculo 135 de la LIM
y adem&s, la Ley que regulaba al RNTT publicado en el DOF el 11 de -~
enero de 1982, tambien fue abrogada.

Por lo que respecta a la cancelacién de la inscripcién de una
licencia, proceder&, segln el artfculo 138 de la LFPPI, en los ~——
siguientes casos:

I. Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y

el usuarlio a quien se le haya concedido la licencia.

II. Por nulidad, caducidad o cancelacién del registro de mar-
ca y:

IIT1. Por orden judicial.

El artficulo 138 de la LIM, también seflalaba estas causas de -
cancelacién a excepcibén de la fraccidén II, que en su lugar se indi
caba en el articulo 138 de la LIM, fraccién I "que la inscripcidn
de usuario de una marca, seré cancelada cuando 1la inscripcibén --
del acto correspondiente sea cancelada por el RNTT". Mgs sin embar
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go, esta fraccién fue cambiada y en buena forma por otra mAs pre--
cisa y contundente, pues no sefialaba en que caso serfa cancelada -
por el RNTT, méxime y como ya dijimos, la Ley que lo regulaba a es

te registro, fue abrogada.

El usuario a quien se le haya concedido una licencia que se -
encuentre inscrita en la Secretarfa, salvo estipulacién en contra-
rio, tendré la facultad de ejercitar las acciones legales tendien-
tes a impedir la falsificaciédn, imitacidén o en su caso el uso ile-
gal de la marca, como si fuera el propio titular (Art. 140 LFPPI).
Reapecto a la LIM, no resulté con modificacidbén alguna en cuanto a
su esencia, mls simplemente en cuanto a su redaccién, siendo ahora
més prdctico y terminante. Ademds, el licenciatario que tenga re--
gistrada su licencia ante la SECOFI y respecto al uso de la marca,

se le considerar& como realizado por el titular de la marca.

El artfculo 139 de la LFPPI, sefiala que los productos que se
vendan o los servicios que se presten.. por el usuario, deberén ser
de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular
de la marca, ademés, esos productos o el establecimiento en donde
se presten o contraton los servicios, deberé&n indicar el nombre —--
del licenciatario y dem&s datos que prevenga el reglamento de esta
Ley. Como Bucede en muchos artfculos de la LIM, su similar a la --
LFPPI, es decir el artfculo 137, no camhid sustancialmente, mAs ~--
sin embargo, podemos hacer referencia a que anteriormente s6lo era
necesario indicar el nombre y demés datos del usuario autorizado -
(sin especificar cuales, ni remitirnos a otro artfculo)} y del esta
blecimiento respectivo. Actualmente si se expresa claramente,y que
los actos que prevenga el reglamento de esta Ley haciendo constar
un mayor entendimiento y una mejor relacién entre la Ley y el re--
glamento correspondiente. (Art. 85 RELIM).

“En los contratos de uso de marca queda bien clara la raciona

lidad del licenciante. Una licencia es una de las maneras posibles
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de explotar el activo de una empresa, en este caso la marca. Gra--
cias al contrato, el licenciatario se hace cargo no sélo de fabri-
car el producto que lleva la marca, sino tambien de realizar los -
esfuerzos publicitarios y mantener el valor de mercadoc de esa mar-
ca. El licenciante obtiene algunos beneficios directos (una rega-—
lia en base a las ventas del producto, un mercado cautivo para ven
der algunos bienes intermedios o insumos del licenciatario, ete.)-
Y un beneficio indirecto fundamental: El desarrollo continuado de
un mercado para &1, en cuanto el producto se venda al amparo de su

marca”. (25)

C. FRANQUICIAS.

La figura de la franquicia, es una innovacidén dentro de la --
LFPPI ya que no se encontraba en la LIM, dicha figura se encuentra
regulada en el capftulo VI, del T{tulo Cuarto de la LFPPI, en el -
rubro de las licencias y transmigibén de derechos y la cual la con-

sideramos como un derecho del titular del registro de la marca.

El articulo 142 de la LFPPI, la trata de definir a esta figu-
ra como aquella en el que ademfs de licenciarse el uso de una mar-
ca, se transmiten conocimientos técnicos o proporciona asistencia
técnica, para que la persona a quien_ se le conceda, pueda producir
o vender bilenes o prestar servicios de manera uniforme y con los -
métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por
el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, presti--

gio e imagen de los productos o servicios a los que &sta distinga.

Tal y como hemos seilalado, la LIM no hacfa mencién alguna de
la figura de la franquicia, més sin embargo, la abrogada Ley Sobre
el Control y Registro de Transferencia de Tecnologfa y el Uso y --

25.Chudnovsky, Daniel. Las marcas extranjeras en los pafses en_de-
sarrollo, "Comercio Exterior", Vol. 29, No. 12, diciembre de 1979,
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Explotacién de Patentes y Marcas, en el artficulo 23 de su reklameg
to y bajo el rubro "De los acuerdos de franquicia", definfa algo -~
parecido a lo que seflala la LFPPI, diclendo que "se entender& como

acuerdo de franquicia aquel en que el proveedor (titular del regis
tro de la marca), ademAs de conceder el uso y autorizacién de ex—-
plotacién {(licencia) de marcas o nombre comercial al adquirente, -
transmita conocimientos técnicos o proporcione asistencia técnica,
en los términos de los incisos a), f), g) y h) del artfculo 2° de

la Ley, con el propbésito de producir o vender bienes o prestar ser
vicios de manera uniforme y con los mismos métodos operativos, co-
merciales y administrativos del proveedor, independientemente de -
algln otro de los supuestos que marca el precepto ya citado". Los

incigos mencionados se refieren a los convenios, contratos y demés
actos que consten en documentos que deban surtir efectos en el —-—-—
territorio nacional y que deberin ser inscritos en el RNTT, como

la cesibén o autorizacién de uso de nombres comerciales, la trans--—
misidén de conocimientos técnicos mediante planos, diagramas, mode
los, instructivos, formulaciones, especificaciones, formacién y -~
capacitacién de personal y otras modalidades; La asistencia técni-

ca, en cualquier otra forma que ésta Be preste..

Cabe mencionar que dicha Ley daba la posibilidad de que el ~-
adquirente del acuerdo de franquicia, previa autorizacibén del pro-
veedor, podia celebrar contratos de subfranquicia, hecho que no lo
contempla la LFPPI actualmente.

Tenemos pues, que para que exista franquicia, deberan estar -

presentes los siguientes elementos:

1. Un proveedor (titular del registro de la marca) y adquiren
te.

2.La existencia de una licencia previa y debidamente registra

da y autorizada y;
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3, La transmisién de conocimientos técnicos: ‘o asistencia téc—
nica.

El objetivo de esta transmigsibén de conocimientos o asistencia
técnica es para que a quien se le concede, pueda producir o vender
bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos —-
operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titu

lar de la marca.

El fin Gltimo que se persigue en la franquicia después de la
transmisién o aslistencia técnica, es que el adquirente mantenga la
calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que
esta distingue,

Para la inscripcibdn de la franquicia, serén aplicables las ~—-
disposiciones que a eate respecto seifiala la propia LFPPI, debiendo
proporcionar el otorgante previamente a la celebracién del conve-—
nio respectivo, toda la informacidén que sefialard el reglamento de
la misma. {(Art. 142 tercer pérrafo LFPPI)

D. CESION DE DERECHOS.

%Asf como pueden transmitirse las cosas corporales, tambien -
se pueden transferir los derechos o las deudas. El acreedor trans-
fiere a otro su derecho y se produce asf una sustitucién del titu-
lar de esos derechos, sin modificar la relacibn juridica. Se habla
entonces de la transmisibén de los derechos" (26)

Le cesién de derechos "es un contrato en virtud del cual el -
titular de un derecho (cedente) lo transmite a otra persona (Ce——

sionario) gratuita u onerosamente, Bin modificar la relaciénm jurfi-

26. Bejarano SAnchez, Manuel. Obligaciones Civiles, tercera edi-—-
eién, Editorial Harla, México, 1984, p. 416.
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ridica”. (27)

El artfculo 2029 del CCV, seflala que "Habré cesibén. de dere---
chos cuando el acreedor transfiere a otro lo que tenga contra su -
deudor", considerames que dicha definicién es estrecha, pues Gnica
mente comprende la cesién de derechos personales y no asf{ las de--

més especles de derechos que también pueden ser cedidas.

La LFPPI, da la oportunidad al titular del registro de una -~
marca para transmitir o ceder los derechos de una solicitud de re-
gistro de marca o de una marca ya registrada a una o varias perso-
nas en los términos y con las formalidades gque establece la legis-~
lacién comin. (Art. 143) A diferencia de &sta, la LIM no contempla
ba que la transmisidn de derechos o cesibén, también pudiera otor--
garse respecto de las solicitudes de registro de marca, pues Gnica

mente contemplaba respecto de las marcas ya registradas.

La LFPPI, establece que los derechos de una solicitud de re--
gistro de una marca o de una marca registrada, podrén transmitirse
a una o varias perscnas en los términos y con las formalidades de
la legislacién comfin como ya lo dijimos. Asf{ pues, "las marcas re-
gistradas pueden enajenarae en todo o en parte, puesto que tiene
valor patrimonial y representan por lo comfin una parte importante
del activo de un negocio". (28)

La primera forma de transmisién que sefialaremos, serd la com-
praventa y las formalidades a seguir seré&n las requeridas para el
caso de los bienes muebles. "Respecto de los contratos de coMpra--
venta de bienes muebles, la Ley no exige una manera especial para
exteriorizar . el consentimiento y por lo tanto la forma para el -

27. Sepfilveda, César, ob. cit., p. 417
28. Ibdem, p. 155.
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contrato es libre y no impuesta". (29)

Sin embargo, las formalidades que deben cobservarse para efec-
tos de la transmisién en esta figura juridica, son que debe hacer-
se por escrito; debe constar 1la fecha cierta de la transmisién. Ha
de suscribirse por el cedente y el cesionario. Los contratantes de
ben ser capaces legalmente y, en su caso comprobarse debidamente -
las facultades de representacién si se actfia por mandatario.

La cesién de una solicitud de registro o de una marca ya re-—
gistrada es una venta, y como tal, le son aplicables todas las re-
glas relativas a esta institucién y por lo mismo, es anulable si -~

no se satisfacen los Bsupuestos respectivos.

La ceslén puede ser parcial o total, es decir, puede cederse
toda ella o 8&lo la parte proindiviso.

Otra forma en que puede realizarse la transmigién de la marca
es mediante la via de sucesidn y es una transmisién que adquiere -
el heredero por su calidad como tal y que incluyen bienes y dere-—-
chos.

Para la cesién o transmisién de derechos, deben salvarse cier
tas limitantes impuestas por la Ley y que resultan ser minimas; —-
as{ pues, no puede cederse una marca qQue esté ligada a otra u otras
pues han de enajenarse todas juntas. (Art, 146 LFPPI y 96 LIM) La
excepcién a la regla la constituye el hecho de que el titular de -
una marca ligada considera que no existirA confusién en caso de -~
que alguna de ellas fuera utilizada por otra persona para los pro-
ductos o servicios a los que se aplica dicha marca, podré solici--
tar de la Secretarfa la disolucién de la liga que las une, y sblo
a juicio de 1la Secretarfa procederd la disolucibén. (Art, 146 LFPPI

¥y 97 LIM)

29. Zamora y Valencia, Miguel Angel. Contratos_civiles, Editorial
Porria, México, 1985. p. 81, .
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S6lo mse admite la transmisién de marcas o solicitudes de re--
gistro cuando estén vigentes, ademés de que aparezcan registradas
de conformidad con los ordenamientos y que no aparezca que haya —--
dejado de usarse. Asi lo establece categfricamente la LFPPI, al se
fialar que no selnscribirid la transmisién de un registro de marca -
que pueda considerarse nulo. Para este efecto, antes de inscribir
la transmisién, se examinarf el expediente respectivo y si se en--
cuentra comprendido el registro de la marca en el caso citado, de
oficio se iniciar& el procedimiento de declaraciédn de nulidad. ---
(Art. 149 LFPPI)} En relacién con su similar de la LIM, es decir, -
el articule 147, sufrid una alteracidn en la redaccidn y técnica,
pues antes seflalaba que no se registraria la transmisién de una --
marca que parezca haberse registrado en contravencién a lo dispueg
to por la Ley vigente (LIM) al efectuarse su registro. Este pirra-
fo dejaba mucho que desear, pues cdémo era posible que sBe hubiere -
otorgado el registro de una marca cuando se infringfa la Ley vi--
gente en aquel entonces y ahora, salvando ese error, el legislador
seflala que no se inscribird la transmisién de una marca registrada

que pueda considerarse nula.

Cuando se dé& la fusién de personas morales se entenderd que -~
existe una transmisién de derechos sobre las marcas registradas, -~
salvo estipulacién en contrario. (Art. 144 LFPPI) Este artfculo es

nuevo, pues no se encontraba dentro de la LIM.

La LFPPI, no sefiala en forma alguna el procedimiento corres--
pondiente para registrar una transmisién de derechos y simplemente
indica que la transmisién de derechos deber& inscribirse en la Se~
eretarfa y de acuerdo a lo establecido en el reglamento de esta -
Ley con el objeto de que pueda producir efectos en contra de ter--—
ceros. E1 RELIM, al efecto sefiala en su artfcule 11 que todos los
actos celebrados entre vivos o por via gucesoria, por virtud del -
cual se ceda o transfieran parcial o totalmente derechos derivados
de patentes, certificados de invencién, registro de dibujos o mode

los industriales, marcas, avisos comerciales y nombres comerciales
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mismos que deberfin ser Iinscritos en la direccién previa la aproba
cién e inscripcién de las transmisiones o cesiones por actos.entre
vivos, en el RNTT. Mientras no se inscriban en la Direccién los ac
tos jurfdicos de cesidn o transmisién de derechos a que se refiere

lo antes seftalado, no surtirfin efectos en contra de terceros.

Las formalidades que debe revestir la transmisién de derechos
son segfin el artfculo 12 del RELIM, la presentaci6n de una solici-
tud por duplicado, en la que se expresarin el nlGmero de registro -
de la marca (aunque esto no lo dice el citado artfculo); denomina-
cidn en su caso, nombre del titular anterior; nombre, nacionalidaad
y domicilio del adquirente y ubicacién de su establecimiento. A —-
dicha solicitud deberi acompafiarse copia certificada del contrato
respectivo y constancia de la inscripcidn en el RNTT a efecto de ~
que se anexen al expediente relativo. En el caso de que las trans-
misiones se refieran a dos o més tfitulos o registros se anexarfn -
igual nGmero de copias certificadas de los doumentos respectivos,
Estas formalidades eran las que debfan seguir los interesados en -
caso de que quisieran transmitir o ceder parcial o totalmente sus
derechos, bajo el imperio de la LIM, pero en base a lo que hemos -
sefialado respecto de RNTT,cuya Ley que lo regulaba fue ‘abrogada -
en términos del artfculo PRIMERO transitorie fraccién II de la ---
LFPPI, méxime y adem&s y como lo sefiala el artfculo '143, la trans
misién de derechos se deberd inscribirse finicamente en la Secreta-—

ria para que pueda surtir efecto en contra de terceros.

“"Realizada la transmisidén de una marca, el cedente se trane--—
forma en extrafio a la marca y si la emplea, lo hace ilegalmente --

configurando la usurpacién®. (30)

Para que surta efectos contra tercero y sea oponible, mien-
tras el documento en que conste el contrato no adquiera fecha cier
ta; es decir, mientras no ocurra algiin hecho que le d& publicidad

y demuestre en forma fidedigna la fecha real de la celebracibn del

30, Seplliveda, César. ob. cit., p. 156.
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acto, ello en razén de la forma privada del contrato y con el. pro-
pbsito de evitar fraude de simulacién de la fecha de celebracién -
de la transmisién .

Es por ello que expresamente la LFPPI, seflala la necesidad de
inscripcién de la cesidén o transmisién de derechos ante la Secreta
rfa, con el objeto de que pueda ser oponible a terceros, y que ade
més la cesién o transmisién de derechos, ser& publicada en la gace
ta, aungque de hecho la LFPPI no lo menciona. No asf, la LIM, en su
artfculo 202 y que bajo el rubro de "publicidad", seflalaba que se
publicardn en la "Gaceta de Invenciones y Marcas", lc¢s datos rela-
tivos a las patentes otorgadas, a los registros efectuados y a los
nombres comerciales, as{ como los actos que afecten los derechos -
de propiedad industrial., Este articulo fue suprimidec en la legisipa
cibn vigente.

E. OTROS DERECHOS,

Adem&s de los derechos ya citados con anterioridad, existen -
otros que, no siendo menos importantes que los anteriores, los es-
tudiaremos mAs brevemente.

a) Derecho a percibir regalfas: Este derecho que contempla el
artfculo 132 de la LIM y que era respecto a las regalfas que debe-
rfa percibir el titular de la marca cuando fuera objeto de una li-
cencia obligatoria. Actualmente la LFPPI, no hace referencia algu-
na, ni toma en consideracién el hecho de que se pueda expedir una
licencia obligatoria y menos de percibir regalfas, por lo que este
derecho no estd contemplado actualmente. MAs sin embargo, el titu-
lar del registro, tiene derecho a percibir las regalfas que se de-
vengan por la concesién de licencias a favor de terceros por la --
explotacidédn de su registro de marca. Igualmente en lo relativo al
otorgamiento de franquicias, por la proporcién de tecnologifa o de
gongcimietcs técnicos para la debida explotacién del registro de -
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la marca.

b) Derecho de renovacibn de su registro: En el capitulo ante-
rior, hablamos sobre la renovacién del registro de la marca y para
el efecto de este apartado, sb6lo mencionaremos las diferencias ha-—
bidas entre la LIM y la LFPPI y consisten’ en que ahora, para acredi
tar el uso continuo de la marca, se deberd manifestar bajo protes-
ta de decir yerdad y en el momento de la renovacién, que su uso ha
sido continuo e ininterrumpido por un plazo no menor de tres afios,
a diferencia de la LIM, que exigfa que el interesado al momento de
efectuar la renovacién, previamente debfia haber comprobado por es-

crito y en forma fehaciente su uso efectivo y continuo.

¢) Derecho de renunciar al registro de la marca: Este derecho
se conoce como el de cancelacibén voluntaria del registro de la mar
ca por parte de su titular de conformidad por lo sefilalado por el -~
artfculo 150 de la LIM y 154 de la LFPPI. Dicha .cancelacién vo~-
luntaria podr& efectuarse en cualquier tiempo y momento y en el —-—
cual, la SECOFI, podr& requerir la ratificacién de la firma si lo
considera necesario. Podemos concluir que este derecho no cambid -
en la actual Ley en relacién con la LIM.

d) Derecho preferente para volver a registrar la marca cadu--
ca: Este derecho que tiene el titular del registro de la marca, sge
r& utilizado cuando el titular del registro caduco no la hubiere -
renovado en el plazo estipulado para ello o bien la hubiere cance-
lado en forma voluntaria y para que, en preferencia de condiciones
podré solicitar eliregistro en cualquier tiempo (Art. 99 LIM) pero
8b6lo en el caso de que la haya cancelado voluntariamente. La LFPPI
no contempla este derecho, por lo que podemos decir que este dere-

cho de preferencia ya no esté contemplado actualmente.

e) Derecho de ejercitar acciones y exigir la reparacién de —-

dafios: Otros derechos que tiene el titular del registro de una mar



ESTA TESIS HO DEBE
SAHIR BE 1A DIBLIOTECE e

ca son aquellos para iniciar acciones de persecucidn en contra de
los infractores de su registro y que constituyen infracciones ad-
ministrativas, as{ como el de exigir la reparacién del dafilo causa-
do y el pago de los dafios y perjuicios ocacionados. Simplemente —-
mencionaremos estos derechos, pues en capftulos posteriores, hare-
mos la diferencia entre las infracciones y delitos cometidos en ~-
contra del titular del registro entre la LIM y la LFPPI.

2. OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL REGISTRO DE LA MARCA,.

Los deberes que estdn a cargo del duefio o titular de la marca
pueden consistir en obligaciones de hacer y en obligaciones de no
hacer. Las obligaciones de hacer, a su vez se subdividen en los -~
siguientes grupos:

A. LAS QUE ATENEN AL USO DE LA MARCA.

a) La marca debe usarse tal y como fue registrada: E1 uso en
forma distinta, traeri como consecuencia la extincibdén del registro
previa la declaratoria correspondiente. (Art. 115 LIM) Actualmente
la LFPPI sefiala que la marca deberi usarse en territorio nacional
tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren sus
caracterf{sticas esenciales. (Art 128) Como observamos, la diferen-
cia estriba en que ahora se podré& usar una marca ye sea como fue -
registrada originalmente o bien con algunas modificaciones que no
altere sus caractegfsticas esenciales, més sin embargo no sefala
sancibén alguna al titulgr del registro si no utiliza la marca como
fue reéistrada como lo prevenia la LIM.

b} Demostrar el uso de la marca: Esta demostracidn, se deberé
efectuar dentro de los tres afios de haberse expedido el registro,
trayendo como consecuencia del incumplimiento de estae obligaéién,—
1a extincibén del registro de pleno derecho, segfin el imperio de la
LIM. {Art. 117) Al contrario, la LFPPI, seflala actualmente que pa-
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ra evitar la cancelacién, el titular del registro deberd usar la -
marca durante tres aiios consecutiveos y de manera ininterrumpida a
efecto de proceder a solicitar la renovacidn de la vigencia del -~
Eegistro antes de los seis meses del vencimiento del mismo. Ademés
este precepto trae una excepcién y que no se encontraba regulada -
por la LIM y es aquella que deriva del hecho de que 8l el titular
del registro de la marca demuestra que existieron causas justifica
das y que de las mismas y a Juicio de 1la Secretarfa sean procedenw
tes para no haber usado la marca, podr& condonarse la sancién de

cancelacién del registro de la marca.

¢) Usar la marca como tal: E1 titular del registro de la mar-
ca debe, precisamente, usar la marca como marca y no tolerar que -
se use y se transforme en denominacién genérica, bajo la pena por
este desacato a la extincién plena del registro de la marca. {Art.
149 LIM) Actualmente y usando un poco méAs de técnica Juridica, la
LFPPI, sefiala que procederi a la cancelacién del registro de la -
marca si el titular ha provocado o tolerado que en los medios co--
merciales y en el uso generalizado por el pidblico, la marca haya -
perdido su caracter distintivo. (Art. 183) Este artfculo a diferen
cia de su correlativo de la LIM, nos hace notar m&s que nada, que
81 una persona duefia de una marca provoca que la misma plerda su -
esencia distintiva, dejaré entonces de entenderse como marca en —-
los términos del artfculo 88 de la LFPPI, que dice que 1la marca =-=-
serd el signo visible y que distinga productos o servicios de -—-

otros de su misma especie en el mercado.

d) Comprobaciédn del uso continuo de la marca: El comprobar el
uso continuo de la marca para su renovacién, bajo la pena de cadu-—
cidad del registro marcario de pleno derecho, {(Arts. 139 LIM y 140
LFPPI) se sefiala actualmente que para efectuar dicha comprobacién
se efectuari mediante una simple declaraciédn bajo protesta de de--
cir verdad que la marca sBe ha venido utilizando en por lo menos --
tres afios consecutivos y efectuar esa manifestacién al momento de

solicitar la renovacién del registro de la marca, y no siendo ya -
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necegario la comprobacién de manera fehaciente del uso éfeétivp'y'
contihue de la marca, haciendo ahora mAs f&cil el cumplirﬁéunieé—,
ta obligacién y en consecuencia, volviendose nmés din&mica .la {éno-“

vacién de los registrog marcarios en heneficio de ‘sus titulares.

e) Uso obligatorioc: La LIM, sefialaba en su articulo 125 que ;
la SECOFI podfia declarar por razones de interés phblico el‘regis~-
tro y uso obligatorio de marcas en cualquier producte o servicio.-
Actualmente, la 1FPPI, sefiala que la SECOFI, podré& declarar el re-
gistro y useo obligatorio de marcas en cualguier producto o servie--
cio, cuando: (Art 129)

I. El uso de la marca sea un elemento asociado a précticas mo
nopblicas, oligopblicas o de competencia desleal, que causen
distoriciones graves en la produccidn, distribucién o comer—-—
cializeidn de determinados productos o servicios,

II, El uso de la marca impida la distribucién, produccién o
comercializaclém eficaces de bienes y servicios. y:

I1I. El1 usco de marcas impida, entorpezca © encarezca en casos
de emergencia nacional y mientras ésta dure, la produccidn -~
prestaciédn o distribucién de bienes y servicios b&sicos para
1a poblacibn.

<

B. LA QUE ATARE A LA PRORROCA DE LA VIGENCIA,

El titular del registro de una marca, debfia efectuar la reno-
vacidn segfin la LIM, cada cinco afios, €} no hacerlo, producfa la -~
caducidad del registro marcario de pleno derecho. (Arts. 139 y 148
LIM) La LFPPI, amplid como también dijimos, el plazo de vigencia a
diez afios, por considerar el legislador que el mismo tiende’a -~~-
otorgar mayor seguridad y certidumbre juridica 2 las empresas. Por

lo que respecta a la obligacidén de renovarla dentro de los seis me
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ses anteriores al vencimiento de su vigencia o tambien dentro de
los seis meses posteriores al vencimiento (plazo de gracia),; no —-
cambid sustancialmente de una legislaciédn a otra. Tampoco cambid -
la pena que se aplicarfa a aquellas personas que no hubieren reno—‘
vado su registro en los términos sefialados por la Ley, .la cual era™

y es actualmente, el de la caducidad del registro marcario de‘ﬁlé-'

no derecho.

C. LEYENDAS OBLIATOQRIAS.

a) Leyenda "Marca Registrada": Los productos nacionales protg'
gidos por marcas registradas en México, deber&n llevar la leycnda
de "“Marca Registrada', su omisién provoca la pérdida de las accio-
nes civiles o penales, (Art., 119 LIM) més no la validez de la mar-
ca., La LFPPI, en su artfculo 131, seflala que la ostentacibén de la
leyenda "Marca Registrada", su abreviatura "marc. reg.", las gsi---
glas "M.R." o la letra "R" dentro de un circulo, sblo podrén utili
zarse en el caso de productos o servicios para los cuales dicha --
marca se encuntre registrada. Un aspecto importante en este aparta
do, es que la LFPPI ya no obliga al titular del registro a osten--—
tar dichas leyendas, més sin embargo, no hace alusién en lo relati
vo a su omisién como lo hacfa la LIM. Una innovacién interesante -
fue la inclusién de la letra “R" dentro de un circulo y que no con
templaba la LIM, resultando mAs préctico colocarlo en los produc-—-
tos o servicios que se encuentran registrados bajo el amparo de su

marca.

b) La indicacién de la ubicacién de la féabrica o lugar de —--—
produccidén: Los productos de elaboracién nacional, deberan indicar
la ubicacién de la féabrica o del lugar de produccibén de los arti--
culos elaborados. (Art. 120 LIM) Esta obligacidén ha desaparecido -
en la legislacibén vigente.

c) Leyenda "Hecho en México": La LIM contemplaba en su artf--
culo 121 que los productos nacionales en los que se utilicen mar--
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cas, deber&n ostentar la leyenda mencionada de "Hecho en México",
actualmente la LFPPI ha suprimido dicha obligacién.

d} Contrasefia: Los productos de exportacién, ademls de la le-
yenda de "Hecho en México", debfan ostentar una contrasefia que en
su caso establecfa la SECOFI, en la forma y dimenciones que se fi-
jaran. La omisién de la leyenda y la contrasefia, ameritaba sancio-
nes administrativas. Como otras leyendas, 1a LFPPI ha suprimido --
esta obligacién y por consiguiente, las sanciones que se especifi-

caban para el caso de omisién.
D. FORMALIDADES REGISTRALES. .

a) Inscripcidn de los contratos de uso en el RNTT (Art. 2° de
la Ley de RNTT), debemos decir que dicha Ley quedd abrogada por lo

que se suprime esta obligacién.

b) Inscripcién del usuario autorizados o licenciatario en 1la
Direccién General de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnoldgico
(Art. 135 LIM), ademis en el RNTT. Ahora la LFPPI, simplemente se~
fiala que para inscribir una licencia en la Secretarfa, bastar& for
mular la solicitud correspondiente en los términos que fije el re-
glamento de ésta, y que lo es el RELIM, As{ pues, ya no es necesa-
rio su inscripcidén del usuario autorizado o licenciatario en el --
RNTT pues 1la Ley que lo regulaba, como hemos sefialado, fue abroga-
da, torndndose asfi, més simple el tr&mite de registro de uso de 1i

cencias.

¢} Inscripcidén de franquicias: Esta obligacibn no la contem--
plaba la LIM, pues tampoco contemplaba la institucién de la fran--
quicia, por 1o que podemos decir que éste es una nueva obligacidn
para el titular del registro marcario y que de acuerdo con el ter-
cer pérrafo del artfculo 142 de la LFPPI, bastard simplemente for-
mular una solicitud ante la SECOFI, en los términos que fije el --
reglamento de esta Ley.
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d) Inscripcién de la transmisién de derechos ante la SECOFI a
efecto de que pueda producir efectos en contra de terceros. (Art.-
143 LFPPI} Anteriormente, esta inscripcién se debia presentar ante
la Direccién General de Invenciones y Marcas, por consiguiente y -
amén de lo que hemos seflalado, ya no es necesaria la inscripcibn -
de dicha cesién o transmisién en el RNTT, dada la abrogacién de su

Ley correspondiente.
E. REQUERIMIENTOS Y PAGOS DE DERECHOS.

a) El titular del registro, deber& cumplir con los requeri---
mientos que le sean solicitados por la Secretarfa dentro de los -~
plazos al efecto sefialados, ya sea para subsanar un error u omi--
8i6n en la solicitud o documentacidn exhibida dentro del término -
de dos meses. {Art. 120 LFPPI) La LIM, en su artfculo 104 sefiala -

un término idéntico de dos meses.

Para la manifestacién de contestar lo que al derecho del titu
lar de la solicitud del registro marcario respecto del exfimen de =~
fondo, seré un plazo de dos meses. La LIM al respecito sefialaba un
término impreciso pues indicaba que no podia ser menor de 15 ni --
mayor de 45 dfias. El incumplimiento de dichos requerimientos trafa
como consecuencia el abandono de la solicitud, mAs sin embargo, la
LFPPI, respecto de este abandono no hace mencifn alguna a la pérdi

da de la fecha legal de presentacién como lo prevenfa la LIM.

b) Respecto al pago de derechos, esta obligacién es un requi-
sito que debe satisfacer el interesado en forma forzosa con el fin
de obtener su registro marcarioc asi comoc la vigencia del mismoc en
caso de renovacién., Para que proceda la solicitud de registro de --
marca, deberd acompafiarse el comprobante de pago de derechos res—-
pectivo. (Art. 114 LFPPI) La LIM, no hacia mencién acerca de que -
debfa acompafiarse el comprobante de page respectivo en la’solici-

tud.
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Si al contestar el solicitante dentro del plazo concedido a -
efecto. de subsanar el impedimento legal pararel registro, modifi-~
ca o sustituye la marca, ésta se sujetarf a un nuevo trémite, de--
biendose enterar los derechos correspondientes a una nueva golici-
tud. (Art. 123 LFPPI) La LIM no sefialaba este obstéiculo ya que sinm
plemente indicaba que si el interesado modificaba la marca solici-
tada o limitaba los productos © servicios que pretendia proteger,
en forma tal que no existiera posibilidad de confusién, se conti--—
nuarfa con el tr&mite respectivo, de no ser posible, se negaria de
pleno derecho el registro, pero no hacfia mencién a que se deberfan
enterar nuevamente el pago de derechos por haber modificado o sus-
titufdo 1a marca.

As{ tenemos ahora que con cualquier modificacién que se haga
alla marca a fin de subsanar el impedimento, deberé&n cubrirse los

derechos de una nueva solicitud.

Para la obtencién del registro y del tftulo respectivo, la --
LFPPI expresa que se requeriréd del pago de derechos, tanto por el
registro, como por la expedicién del tftulo, hecho que deberé efec
tuarse dentro del plazo de dos meses, bajo la pena que de no efec-~
tuarlo, se tendr& por abandonada la solicitud. (Art. 125) La LIM,-
indicaba tambien que deberfan cubrirse los derechos correspondien-
tes tanto por el registro de la marca, como por la expediciédn del
tftulo, pero el plazo para hacerloc, no podfa ser menor de ocho -—-
dias hébiles, pero no se expresaba con claridad el méximo para ---
efectuarlo, ya que se decfia simplemente que dentro del plazo que
al efecto se sefiale, como vimos, el plazo no podfa ser menor de --—
ocho dfas hébiles, pero no habfa precisién en cuanto al méximo, es
tando ahora més precisado. Las penas por el no pago de los dere---—
chos dentro de los términos sefialados era que se tendria por aban-

donada lasolicitud. Esta pena es idéntica en ambas leyes.

A efecto de seguir utilizando la marca, es decir, renovar el
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registro una vez que el término de vigencia esté por fenecer, el -
titular del registro deberd cubrir los derechos correspondientes y
el hecho de no hacerlo originaré la caducidad del registro marca--
rio correspondiente. (Art. 134 LFPPI) La LIM no hacfa referencia -
respecto del pago de derechos por la renovacién del registro, més
sin embargo, el artfculo 112, seflalaba que la vigencia de la marca
serf renovable indefinidamente si se refinen los requisitos estable

cidos en esta Ley, su reglamento y disposiciones aplicables.

Por lo que respecta a las obligaciones de no hacer, seflalare-

mos al efecto las siguientes:

a) No aumentar el nGmero de productos o servicios que proteja
una marca registrada, afin cuando pertenezcan a la misma cla-
se. {Art. 94 LFPPI) Este artfculo es igual al artfculc 95 de
la LIM,

b) La LIM sefialaba como obligacién de no hacer, el usar leyen
das engafiosas, (Arts. 123 y 124) La LFPPI no lo contempla.

¢) No usar la marca cuando por razones de interés pfiblico, 1la
Secretarfa prohfba su uso (Art. 125 segundo parrafo LIM) y ar
ticulo 129 de la LFPPI. La diferencia entre la LIM y la Ley -
vigente, es que ahora no se especifica que por razones de in-
rés plblico no se podrd utilizer la marca, sino que la SECOFI
podré prohibir o regular el uso de marcas registradas o no, -
de oficio cva peticidn de los organismos representativos en -
los términos de las tres fracclones del artfculo 129 de la -—-
LFPPI.

d) El artfculo 150 de la LIM, sefialaba que no se deber& espe-
cular, ni hacer uso indebido en el precio o calidad de los --
objetos marcados y cuya consecuencia por no cumplirlo, deter-
minaré la cancelacién del registro. La LFPPI, en los casos de
cancelacién de registros de marcas no hace mencién a esta me-
dida.
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Existen tambien limipaciones}alvderpchégde‘uso,e*cluqivb\deg-t
la marca y &stas son: : : : : ;

a) La prohibicién de usar marcas, de oficio o a béticién'de -
organismos interesados en términos de las tres fraccioﬁes del arti
culo 129 de la LFPPI ya mencionadas con anterioridad. Similar dis-
posicién contemplaba la LIM en su artfculo 125, .

b) Respecto a las précticas mencionadas en las fraccliones I y
11 del citado artfculo 129 y: del segundo péarrafo del artfculo 125
de la LIM, ( précticas monopbélicas, oligopblicas o de competencia
desleal para el impedimento de produccifn, distribucibén o comer--
cializacidn de bienes y servicios), la LIM sefialaba que la SECOFI
podrfa otorgar licencias obligatorias para el uso de marcas regis-
tradas asociadas con las prlcticas mencionadas, as{ como en el -
supuesto de que la autoridad laboral o judicial 1o solicite, ade-~
mAs, se fijan regalias correspondientes al titular del registro -
de la marca objeto de una licencia obligatoria. (Art. 132 LIM), —--
Actualmente, la LFPPI, no contempla el otorgamiento de licencias -
obligatorias.

c) La Secretarfa podr& negar la inscripcién de una licencia o
transmisién de derechos por razones de interés pfiblico, asimismo
cuando la inscripcién de 1la licencia y en el convenio respectivo -
se excluya la aplicabilidad de esta Ley (LFPPI). La Secretaria de-
ber&d fundamentar y motivar debidamente su resolucién. (Art. 150 --
LFPPI) Este artfculo es nuevo, pues la LIM no hacim referencia —--—
acerca de la negativa de inscripecilédn de licencias o transmisién de
derechos por causas de interés piblico, simplemente era en cuanto
al registro de la marca.



CAPITULO: QUINTO

MODOS DE CONCLUIR EL REGISTRO DE LA MARCA.

Este capftulo se referiréd al estudio de las causas y formas -
de terminacidén de los registros marcarios y por lo tanto a las cau
sas provocadoras de dicha pérdida al uso exclusivo que confiere el
registro de la marca, analizando en forma comparativa, todos y ca-
da uno de los modos en que se puede dar la terminacién a este dere

cho, tanto en la LFPPI como en la otrora LIM.
1. LA NULIDAD DEL REGISTRO.

La nulidad del registro supone el incumplimiento de requisgi--
tos formales, esa nulidad obliga al titular a efectuar un nuevo reg
gistro en forma regular y de no hacerlo, la marca es s88loc marca do

uso.

"De acuerdo con la doctrina clésica, la nulidad de pleno dere
cho, es la obra directa del legislador y por lo tanto no es nece--—
sario ejercer una accién de nulidad ante los tribunales, para que
el acto sea privado de los efectos que producirfa B1 no estuviera
afectado de tal nulidad. La nulidad es inmediata, ataca al acto --
desde su rafz, deade el momento en que se forma: por eso mismo, no
puede producir los efectos que las partes pretendan alcanzar con -
él; quienes lo han otorgado, no se hallan ligados por vinculo juri
dico alguno, porque la relacidén del dereche no ha podido ser crea-

da, en nula". (31)

El CCV sefiala dos tipos de nulidades, La nulidad abscluta y -

la nulidad relativa. La primera por regla general no impide que el

32, Galindo Garfias, Ignacio. Derecho Civil, Editorial PorrGa, Mé&-
xico, 1985, p. 251. I )
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acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales seran des--—
trufdos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nuli--
dad y no desaparece por confirmacién o por prescripcibn. (Art, ~—-
2226) La segunda, cuando no reidne todos los caracteres sefialados -
por la nulidad absoluta, siempre permite que el acto prodﬁzca pPro-
visionalmente sus efectos. (Art. 2227)

El artfculo 151 de la LFPPI pefiala seis hipbtesis por las cua
les deriva la nulidad de un registro de marca y para su estudio, -

las sefialaremos de la siguiente forma:

Fraccién I. "Ser& nulo el registro de una marca cuando se ha-
ya otorgado en contravencién a las disposiciones sobre requi-
sitos y condiciones para el otorgamiento del registro. Para -
efectos de lo dispuesto por esta fraccidn, se considerarén re
quisitos y condiciones para el otorgamiento del registro los
establecidos en las fracciones I a XV del artfculo 90.

La Gnica diferencia entre esta fraccidn I y la correspondien~
te fraccién I del articulo 147 de 1la LIM, estriba en que esta Glti
ma no sefialaba que la marca se haya otorgado en .contravencién a --—
las disposiciones sobre requisitos y condiclones, considerando que
ahora resulta méis técnica y precisa en cuanto a la contravencibédn -
de las disposiciones legales, adem&s de que esta regla es general,
pues todo registro obtenido en violacidén a la norma gue establece
lo que no puede ser objeto de registro de marca o en forma distin-
ta de las que sefiala las formalidades y requisitos para obtener el
registro es nulo, es decir, '"cuando la marca se ha concedido con--
traviniendo los supuestos de originalidad y caracter distintive —-—
que sefiala la Ley o se haya otorgado omitiendose formalidades re=-
queridas, es anulable, y al parecer, no corre término para decre--—
tar la nulidad; é&sta no prescribe nunca y puede hacerse valer en -

cualquier tiempo". (32}

3'2. Sepflveda, César, ob, cit., p. 216
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Aqui pues, estamos ante una nulidad absoluta, el artficulo 6 =
del Convenio de Paris protege a las marcas registradas que sean —-
susceptibles de crear confusibén y concede un término minimo de cin
co afios a partir de la fecha del registro para reclamar la anula--—

cién, pero no establece un méximo.

Fraccién II. La marca sea idéntica o semenjante en grado de -
confusién, a otra que haya sido usada en el pafs con anterio-
ridad a la fecha de presentacidén de la solicitud de las marca
registrada y se aplique a los mismos o similaree productos o
gservicios, siempre, que quien haga valer el mejor derecho por
uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpida-
mente en el pafs, antes de la fecha de presentacibén o, en su
caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la regls
tré.

Para ser tramitada esta hipétesis, seréd necesario que la Di--
reccién General de Desarrollo Tecnolégico declare oficialmente la
confusién entre ambas marcas. La accién para hacer valer la nuli--—
dad en esta hipbtesis, es de cinco afios. A diferencia de la LIM, -
esta fracelén no tuvo mayor cambio, més sin embargo el Gnico cam--
bio que sufrié, fue en el término para hacer valer las acciones de
nulidad correspondientes y que eran de un afio, adecuandose asf{ la
nueva Ley con los Tratados Internacionales en los que México es -~
signatario, més concretamente al Convenioc de Paris, que en su arti
culo 6 bis y bajo el rubro "Marcas notoriamente conocidas" estable
ce que los pafises de la Unién se comprometen a invalidar el regis-—
tro y prohibir su uso de una marca que sea susceptible de crear —-—
confusién debiéndose conceder un plazo minimo de cinco afios a par-
tir de la fecha del registro para reclamar la anulacién de dicha -
marca. Con la ampliacién de este plazo, el legislador pretendi$ --
crear un paso mAs en la lucha legal contra las précticas desleales

en materia de marcas.
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Fraccidén III. El que haya venido usando con anteérioridad en -
el extranjero, en 1la misma hipbtesis de 1la fra;cién anterior,
81 adem&s del uso existe el registro extranjero y dué el pafs
de origen tenga reciprocidad con México. )

Bsta fracecibn tampoco sufrid alteracién alguna con su similar
de la LIM (Art. 147) con la excepcién del término para iniciar las
acciones de nulidad correspondientes. En el caso de cualquier mar-
ca, cuyo registro en México fuera obtenido por unes persona distin-
ta de aquella a la que asiste un mejor derecha por uso y registro
previoc en otro pafs se amplfia el plazo dentro del cual el legfti-
mo titular extranjero pueda demandar la nulidad del registro inde-
bidamente obtenido por otra persona en México. El plazo counforme a
la LFPPI, serd de un aflo a partir de la publicacién del registro -
de la marca en lugar de los seig meses que sgefialaba la LIM.

Lo anterior es dado que el registro de una marca en determi-~~
nado pais genera derechos para su titulasr finicamente dentro del --
territorio nacional de que se trate, compete & los usuarios de las
marcas con potencial de desarrollo internacional el promover tem--
pranamente su registro en los distintos pafses a fin de‘que no le
registren su marca en esos pafses, personas ain su autorizacién. ~
Sin embargo, esto no ocurre tal y como serfa deseable, debido pre-
ponderantemente al alto costo y el tiempo considerable que colleva
el registro de una marca en diferentes pafses. )

El sentir del legislador fue que con el establecimiento de -~
plazos més razonables para intentar las acciones de nulidad de re-
gistros marcarios indebidamente obtenidos en México por personas -
quienes no son sus legitimos titulares de marcas previamente regis
tradas en el extranjero, la Comisidén que debatid la iniciativa de
Ley, consideré que con esto se d& un paso mis en contra de l;s ———
pricticas desleales en materia de marcas.
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En este supuesto, se procederi a 1la nulidad del reglstr6 cum-
pliendo con los requisitos sefialados en la fraccién II y ademfis, -
se deberé acreditar la existencla del registro en el extranjero mec
diante copia certificada y ademés de ello que exista la reciproci-
dad del pais extranjero con el nuestro. Dicha reciprocidad tambien
se encuentra mencionada por el ya citado Convenio de Parf{s a la --
luz de su artfculo 2¢-1, donde se sefiala que los nacionales de ca-—
da uno de los pafses de la Unién, gozarén en los demés pafses miem
bros, de la proteccién de la Propiedad Industrial, de las ventajas
de las leyes respectivas, siempre y cuando reGnan las condiciones

y formalidades impuestas a los nacionales.

Fracciédn IV. El registro se hubiera otorgado en base a datos
falsos o inexactos contenidos en su solicitud, que sean ¢&on-

ciales.

A diferencia con la LIM, la fraccién IV viene a ser de un moe-
do u otro, méAs completa, sefilalando concretamente "los datos falsos
o inexactos que gean esenciales", es decir que sean medulares por
llamarlo asf y que de su contenide pudiera afectar la esfera juri-
dica de otra persona. Esta nulidad resulta ser un castigo a quie--
nes han procedido de mala fe, al hacer las declaraciones pertinen
tes al momento de solicitar el registro de la marca, con objetn -
de engafiar y obtener un registro indebido a costa de los competidg
res y del pablico en general. El1 término que concedf{a la LIM, para
ejercitar acciones de nulidad era en cualquier tiempo, pero actual

mente dicho término se compactd en cinco aflos.

Fraccidn V. Se haya otorgado por error, inadvertencia o dife-
rencia de apreciacidn, exiatiendo en vigor otro que se consi-
dere inv&lido, por tratarse de una marca que sea ilgual o se--
mejante en grado de confusién y que se aplique a servicios o

productos similares.
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Como en los anteriores supuestos, esta fraccién V en relacién
con la LIM, s86lo cambié el término para ejercitar la accién de nu-
lidad correspondiente pues ahora seré de cinco afios en lugar de =~

los tres afios que se otorgaban con anterioridad.

Fracecibén VI. El agente, representante, el usuario o el distri
buidor del titular de una marca registrada en el extranjero,-
solicite yobtenga el registro a su nombre de é&gta u otra simi-
lar en grado de confusibn, sin el consentimiento expreso del

titular de la marca extranjera. En este caso el registro se -

reputard como obtenido de mala fe.

La diferencia habida con la LIM era que antes s885lo se podrfa
declarar nulo el registro cuando las personas mencionadas en esta
fraccién IV solicitaran y obtuvieran el registro de una marca re-
gistrada en el extranjero, més sin embargo, actualmente y ademés -
de esa limitante, tambien lo seré cuando se haya registrade una -—-
marca similar en grado de confusién con otra ya registrada previa-
mente y gque se aplique a los mismo o similares productos o servi--
cios, E1l término para intentar las acciones de nulidad correspon--
dientes no sufrib variacién alguna pues antes y ahora, se sefiala -
que para el ejercicio de acciones de nulidad en este supuesto, lo
podré ejercitar el titular del registro afectado en cualquier tiem

po y momento.

El Convenio de Parfs, en su articulo 6 septies y bajo el ru--
bro "Marcas: Regilstros efectuados por el agente o el representante
del titular sin su autorizacién”, al efecto sefiala que el agente o
representante del que es titular de una marca en uno de los pafses
de la Unién, solicite sin autorizacién de este titular, el regis--
tro de esta marca a su propio nombre en uno o varios de estos pafl-~
ses, el titular tendré& derecho a reclamar la anulacién. Las legis-
laciones nacionales, tienen facultad de prever un plazo equitativo

dentro del cual el titular de una marca deberi hacer valer sus de-
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rechos previstos en el presente artfculo. Asf pues, nuestros legis
ladores consideraron que dicha potestad del titular de un registro
marcario puede ejercer sus acclones en contra de esos usurpadores

de su derecho en todo tiempo y momento que considere adecuado al -

efecto.

Cabe hacer mencién que la LFPPI suprimidé la antigua fraccién
IV del artfculo 147 de la LIM, que sBefialaba que el registro serf -
nulo cuando la etiqueta en que aparezca la marca contenga indica--
ciones falsas respecto a la procedencia de los productos © servi--
cios que ampare, ubicacién del establecimiento industrial o comer-
cial del titular de la marca o con respecto a medallas, diplomas,

premios o recompensas.

Los plazos que hemos sefialado, se computarén a partir de la -
publicacién del registro en la gaceta que emite la SECOFI y corres
ponds a é&sta, dictar la declaraciédn de nulidad del registro de una
marca, ya sea de oficio o a peticién de parte y cuando la federa--
cién tenga interés, por medio del ministerio Piiblico Federal.(Art.
124 y 155 LFPPI)

2. LA CADUCIDAD DEL REGISTRO

A la caducidad, podemos definirla como la péfrdida de un dere--
cho porque no se efectlla una conducta exigida dentro de cierto pla-

Zo.

"La palabra caducidad proviene del verbo latino cadere que --
significa caer, y la institucidn consiste hasta la fecha e¢n la de-
cadencia o pérdida de un derecho, nacido o en gestacién, porque el
titular del mismo ha dejado de observar, dentro de determinado —--
tiempo, la conducta que la norma jurfdica imponfa como necesario -
para conservarlo". (33)

33. Bejarano Sénchez, Manuel, ob. cit., p. 512.
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La caducidad entonces, es cuando no se observa determinada --
conducta en un plazo, tambien, para evitar la prescripcién, halla-
mos la necesidad de realizar una conducta de cierto plazo; la difg
rencia entre la caducidad y la prescripcidn es que esta (G1l1tima no
extingue derechos y la caducidad sf; la prescripcién siempre es lg
gal y la caducidad puede ser legal, judicial o convencional; la --
prescripcién s8lo afecta a derechos ya nacidos y la caducidad tam-
bien suprime derechos en gestacién; la prescripcién se puede in-—-

terrumpir y suspender pero la caducidad no, ea fatal.

Adentréndonos al campo de las marcas, se define a la caduci--
dad como el vencimiento del plazo de uso de la marca y no se renug

va su registro.

Respecto a la caducidad del registro de una marca, el articu-
10.152 de la LFPPI, sefiala dos hip6tesis en las cuales procederé la
caducidad: La primera, serd cuando no se renueve el registro de la
marca en los términos de esta Ley y la segunda, cuando la marca —-
haya dejado de usarse por m&s de tres afios consecutivos, salvo que
exista causa justificada para ello. En el primer caso, si la marca
no se renueva dentro de los seis meses posteriores a la fecha del
vencimiento del registro, o si el interesadoc no cubre los derechos
correspondientes o no manifiesta bajo protesta de decir verdad al
momento de solicitar la renovacién, que la marca se ha usado inin-
terrumpidamente, se declarari la caducidad del registro correspon-
diente. La Ley vigente crea una excepcién a la regla de justificar
el uso ininterrumpido de la marca, siempre y cuando existan causas
justificadas para ello, mAs sin embrago, se deja al libre arbftrio
de la persona encargada en la Secretarfa de analizar si dichas cau
sas son suficientes para no declarar la caducidad, al no expresar-
se por la Ley en términos concret9s, que causas pueden .ser lo sufi

cientemente justificables para no haber utilizado una marca regis-
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trada dentro del término que se ha sefialado anteriormente.

El artfculo 148 de la LIM sblo sefialaba en forma precisa las
nipétesis sobre la caducidad del derecho de registro de la marca a
diferencia de la LFPPI, que sefiala dos expresamente. As{ pues, an-
tes se mencionaba que las marcas que no se renueven en términos --—
del capftulo VI, del presente Tftulo Cuarto de esta Ley (LIM) es -
decir, si no se renueva el registro dentro del Gltimo semestre o -
dentro del plazo de gracia que eran seis meses posteriores a la fe
cha de vencimiento del registro. (Art. 139) Rebuscade tambien se —
encontraba la otra hipbtesis sefialada en el artfculo 140 de la LIM
¥y era aquella gque decfa que el interesado debia comprobar en forma
fehaciente el uso efectivo y continuo, no interrumpido y dentro --
del plazo de tres ailos siguientes a su registro. A cesta hipbtesis
no se le llamaba propiamente caducidad, sino extincién, las fnicas
diferencias que encontramos entre las dos legislaciones de marcas
son, que anteriormente se tenfa que comprobar de manera fehaclente
que la marca se ha estado utilizando de manera ininterrumpida y --
ahora sélo serf requisito indispensable el manifestarlo bajo pro--
testa de decir verdad que la marca se ha estado utilizando en for
ma continua al momento de solicitar la renovacibn.

La cancelacibén a que se refiere la fraccién I del artficulo -~
152 de la LFPPI, es decir, cuando no se renueve, no requeriri de -~
declaracibébn adminsitrativa por parte de la Secretarfa, la otra =sf,

La intenci6n del legislador consideramos que fue de que el ti
tular del registro de una marca renueve peribdicamente su derecho
de registro para seguir conservando la exclusividad que de &1 de~
riva, demostrando que tiene interés por explotar su marca, evitan-
do que terceros pretendan explotar marcas caducas.

Al mismo tiempo, observanos que el uso de la marca es impor--

tante, pues si no se usa caduca, tal y como lo hemos sefialado.
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3. CANCELACION DEL REGISTRO DE LA MARCA.

La cancelacifn del registro de una marca, puede ser volunta--
ria o legal. En el primero de los casos, se daré cuando el titular
de una marca registrada solicite por escrito en cualguier momento,
la cancelacién de su registro y a efecto, la Secretarfa podri re~-
querir la ratificacién de la firme de la solicitud en los casos --

que establezca el reglamento. (Arts. 154 LFPPI y 6y7 del RELIM)

En el segundo de los casos, es decir, la cancelacibn legal, -
procederf cuando el titular del registro de la marca ha provocado
o tolerado que se transforme en una denominacifn genérica que cor-
responda a uno o varios de los productos o servicios por los cua--—
les se registrd de tal modo que en los medios comercisles y en el
uso generalizado por el p&Gblico, 1la marca haya perdido su carécter
distintivo como medio de distinguir el producto o servicio a que -
se aplique. (Art. 153 LFPPI)

En relacién a la LIM, el primer caso no sufrid cambio alguno,
no asf en el segundo, respecto a la cancelacién legal u obligato--
ria y que en esencia es casi la transcripcién correspondiente, s6-
lo que ahora no se hace el sefialamiento alguno respecto del desti-
no de la marca al declararse cancelada en forma obligatoria y que
en la LIM, era que dicha marca pasarfe al dominio pfiblico a partir
de la fecha en que se publique en el DOF la declaratoria correspon
diente., (Art. 149 segundo pArrafo LIM) AdemAs, no se utilizaba, co
mo ya dijimos, la denominacién de cancelacidn, sino la de extin--
cién y que jurfdicamente no es lo mismo, ya que la cancelacién le-—
gal viene a ser una sanci{dn al titular del registro y la extincién
una forma de desaparicidn del registro y que deja de producir efec
tos, ya que adn y cuando no lo sefiala la LFPPI, el hecho de que --—
una marca que se transforme en denominacibn genérica deberfa pasar

al dominio piblico tal y como lo sefialaba la LIM, ya que perdid --
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todo su poder distintivo y por lo tanto, al perder dicho podér dig
tintivo, cae en el supuesto seflalado por la fraccién III del artf-
culo 90 de la LFPPI. ’

En realidad, el espfiritu del legislador es encausar y obligar
al titular del registro marcario a realizar una debida explotacién
del mismo, protegiendo asf{ tanto al pfiblico consumidor como & la -

economia del pafs.



PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA MARCA.
1. REGLAS GENERALES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

La LFPPI, en su Tftulo Sexto, Capitulo I, sefiala las reglas ~
generales sobre los procedimientos adminsitrativos, ademés que ex-
presamente sefiala un capftulo especial para los procedimientos de
declaracién de nulidad, caducidad y cancelacién del registro de la
marca, hecho gque no contemplaba la LIM, pues dentro de su capftulo
correspondiente a los procedimientos administrativos, abarcaba a -
todos los procedimientos en relacién a las marcas. Por consiguien-
te, podemos decir que ésta es otra innovacién dentro de la LFPPI,~

pues fija regles especi{ficas para procedimientos determinados.

Los cambios introducidos en la LFPPI, en comparacién con la -~
LIM, no son substanciales, es decir, finicamente cambié la técnica
¥ la redeccidén de los preceptos correspondientes., Ambas leyes, en
sus capftulos respectivos, sefialan las condiciones en que deberén
dirigirse los escritos ante la SECOFI. Por consiguiente, estas ma-
nifestaciones deberédn ser redactadas en idioma espafiol, por escri-
tpoy ademhs como lo indica el artfculo 2° del RELIM; Més sin embar
go, cuando se exhiban documentos en otro idioma distinto al espa--
fiol, se acompaflarA la correspondiente traduccién al espafiol, por -
perito traductor facultado por autoridad competente.

El artfculo 180 de la LFPPI sefiala que las solicitudes y pro-
mociones deberén ser firmadas por el interesado o su representante
¥y estar acompafiadas del comprobante de pago de derechos correspon
diente en su caso. Si falta cualquiera de estos documentos, la Se-

creatarfia desechari de plano la solicitud o promocidén. La LIM, no
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previa esto, aunque de cualquier modo, estd por deméAs decir que ~-
cualquier documento que se presente ante la autoridad, &ste deberé
estar firmado, pues de lo contrario no tendrfa validez. Adem&s, -~
Ahora es requisito indispensable acompafiar el comprobante de dere-
chos correspondiente. Ninguno de estos dos casos se encontraban --

sefialados por la LIM.

Actualmente la LFPPI sefiala de manera mAs eficaz los requisi-
tos que deberé de cumplir el mandatario del interesado en el procg
dimiento respectivo para acreditar su personalidad. Si se trata de
persona ffisica, bastard una carta poder simple, suscrita ante dos
testigos. En caso de tratarse de persona moral de nacionalidad me-
xicana, s¢ necesitaré exhibir escritura pitiblica o carta poder con
ratificacién de firmas ante notario, debiendo ademés acreditar la
legal existencia de ésta y las facultades del otorgante. En caso -
de tratarse de persona moral de origen extranjero, la personalidad
del mandatario se acreditari con un poder otorgado conforme a la -
lepislacién aplicable del lugar en donde se otorgue o de acuerdo a
los Tratados Internacionales, Be presumiréd la validez de este po~--
der cuando se de fe de la existencia legal de la.persona moral en -
cuyo nombre se otorga, asf{ como el derccho del otorgante para con-
ferirlo. (Art. 181) La LIM, Gnicamente prevenfia en su artficuloc 189
que la personalidad del mandatario podrfa acreditarse con carta -
poder suscrita por el mandante ante dos testigos, sin que se re---
quiera legalizacidén aln y cuando el documento se haya otorgado en
el extranjero; Cuando el solicitante sea persona moral, acredita-
rd su existencia y las facultades de su representante por los me--
dios establecidos en la legislacién civil o mercantil aplicable o
en los Tratados Internacionales de que México sea parte. Como diji
mos anteriormente, ahora se especifica con mayor claridad los re~
quisitos que deber&n satisfacer los mandatarios cuando se trate de
persona ff{sica (sin hacer mencifn si é&sta es de nacionalidad mexi-

‘cana o extranjera), persona moral mexicana o persona moral extranje

ra y en el caso de los dos filtimos, ahora ya no es necesario que -
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nos remitan a atras legislaciones como la civil o la mercantil, ~
siendo pues, més claros y precisos, haciendo més din&mica y pronta
& la vez que menos complicada la acreditacibn de personalidad del
mandatario.

Tanto la LFPPI como la LIM, sefialan que cada expediente debe-—
ré acreditarse la persopalidad del solicitante o promovente, la d_:g
ferencia entre ambas leyes es que ahora bastari una copia 'simple -
de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en
el Registro General de Poderes. (Art, 181 segundo p&rrafo LFPPI)}.~
La LIM en este caso sefialaba que bastard con una copia simple del
poder 6i &ste se encontraba debidamente inscrito en el registro -
General de Poderes. (Art. 189 segunda parte LIH)

La LIM no contemplaba el supuesto de que una o varias perso--
nas soliciten el registro de una marca y por consiguiente, tampoca
contemplaba el supuesto de la presentacidn de la solicitud o promg
cibn por una o varias personas, La LFPPI si lo previene y al res~
pecto sefiala que cuando esto suceda, se deberé designar al repre~
sentante comin y en caso de ser omiso a esta disposicidn, se ten-
drad como representante comfin al primero de los nombrados,

La LFPPI y la LIM, indican que el promovente deberi sefialar -
domicilio para ofr y recibir notificaciones dentro del territorio
nacional, debiendo notificar a la Secretarfa cualquier cambioc del
mismo, pero a diferencia de la LIM, la nueva Ley seflala que s8i no
s8e da avisc de cambio de domicilio, las notificaciones se tendrén
por legalmente realizadas en el domicilio que aparezca en el expe~
diente respectivo.

Respecto a los plazoes fijados, la LIM no hacfa mencién alguna
sobre ellas, mAs sin embargo, el RELIM venfa a llenar esas lagunas
que se encontraban en la LIM, y al respecto sefiala que los plazos

fijados se computarfin dnicamente los dfas hébiles y tratandose de
términoa referidos a meses, el cémputo se harid de fecha a fecha, -



102

considerando incluso los dias inhébiles. (Art. 8°) Este artfculo -
casi es idéntico al articulo 184 de la LFPPI y no sufrié altérn-——
cibén alguna, En ambas leyes, los plazos comenzarén a correr al dia
siguiente de la notificacién respectiva. Asimismo, las publicacio-
nes en la Gaceta, surtiriin efectos de notificacién en la propia Ga
ceta cuando ésta lo indique o en su defecto, al dfia sigulente de

aquel en que se ponga en circulacién. Como dijimos, estos plazos -
no se contemplaban en el LIM, s8ino en su reglamento, por lo que -~
considero una buena medida por parte del legislador el seflalar los
plazos y términos correspondientes dentro de la propla Ley y sin -

la necesidad de estarnos remitiendo constantemente al RELIM.

El personal de la SECOFI que intervenga en los diversos trémi
tes que procedan conforme a esta Ley y su reglamento, estarén obli
gados a guardar absoluta reserva respecto del contenido de los ex-
pedientes en trimite, de lo contrario, se les sancionarf conforme
a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Pablicos,-
independientemente de las penas que correspondan en su caso. (Art.
186 segunda parte LFPPI) La LIM, al respecto no hacfa mencibén algu
na sobre este apercibimiento, pues simplemente indicaba que el per
sonal respectivo, estara bligado a guardar absoluta reserva del --—

contenido de los expedientes.

En conclusién, podemos decir que la LFPPI viene ahora a dar -
una mayor claridad respecto del procedimiento general s seguir en
cuanto a los tr&mites administrativos correspondientes, al preci--
sarse en forma mAs clara y contundente los elementos gue el interg
sado deberd satisfacer, agllizando los trémites respectivos y sin
la necesidad de estarnos remitiendo, como lo hacfa la LIM, de mane
ra constante al RELIM, pues la LIM no prevenia muchas cosas y deja
ba mucho que desear respecto de sus deficiencias constantes. Esto
fue con el objeto de depurar la agilidad e inmediatez de los pro--
cedimientos administrativos, estableciendose reglas generales in-

cluyendo en &éstas lo relativo a la representacién, notificacién y
plazos.
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2. PROCEDIMIENTO DE DECLARACION DE NULIDAD; CADUCIDAD Y
CANCELACION DEL REGISTRO DE LA MARCA.

El capftulo II del Ti{tulo Sexto de la LFPPI, sefiala en especi
fico el procedimiento correspondiente a la declaracién administra-
tiva de nulidad, caducidad y cancelacién del registro de la marca.
Contemplada tambien en la LIM, pero de manera més escondida y con-
fusa, Be manifiesta ahora mAs completa y uniforme al trasladarse a
un capftulo aparte, a un capf{tulo especial con reglas mis claras,-—
precisas y concretas al caso particular. Asf lo determina la pro-
pia LFPPI al sefialar que las solicitudes de declaracién administra
tiva de nulidad, caducidad y cancelacién que establece esta Ley, -
se substanciarfn y resolverén con arreglo al procedimiento que se-~
fiala este capfitulo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo -
aplicable supletoriamente en lo que no se oponga, el Cédigo Fede--—
ral de Procedimientos Civiles. (Art. 187)

Podrén iniciar el procedimiento de declaracién administrativa
la SECOFI, de oficio o quien tenga interés jurfdico y funde su prg
tencidédn. (Art. 188 LFPPI) A diferencia de la LIM, ahora claramente
se expresa quienes pueden iniciar un procedimiento, pues si bien
es cierto que de una u otra manera lo sefialaba, tenfa que leerse -

casil todo el capitulo respectivo para poder encontrarlo.
Los requisitos que deber& contener la solicitud de declara——-—
cién administrativa, ya sea de nulidad, caducidad o de cancelacién

son, segfin el artfculo 189 de la LFPPI, los siguientes:

I. Nombre del solicitante y en su caso, de su representante -
legal. '

II. Domicilio para ofr y recibir notificaciones.
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III. Nombre -y domicilio dé'Ia_conéra‘parteko de ‘su repreéen—-

tante legal.

IV. E1 objeto de la Bolicitud, ‘detallédndola en términos cla--

ros y precisos.
V. La descripcién de los hechos, y:
VI. Los fundamentos de derecho.

La LIM no prevenia en forma alguna las formalidades y requisi
tos que debfa contener la solicitud de declaracibn administrativa
correspondiente y por lo que respecta al procedimiento, lo dejaba
casl en manos del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, Ahora,
como ya sefialamos, con el nuevo procedimiento de declaracién admi
nistrativa, cuando surjan discrepancias, se aplicard s8lo entonces

el C6digo citado, siempre y cuando no se oponga a la Ley vigente.

Presentada la solicitud de declaracién administrativa, tam——-
bien se deber&d presentar un original o copias debidamente certifi-
cadas de los documentos y constancias en que se funde la accién y
ofrecerse las pruebas necesarias. Las pruebas que se exhiban poste
riormente, no serfin admitidas, salvo que fueren pruebas supervew+s
nientes. (Art. 190 LFPPI) En los procedimientos de declaracibén ad-
ministrativa se admitir&n toda clase de pruebas a excepoibén de la
confesional y la testimonial, salvo que el testimonio o confesién
estén contenidos en documental, as{ como las que sean contrarias a
la moral y al derecho. (Art. 192 LFPPI) Para estos dos efectos, la
LIM no tenfa art{fculo expresoe y nuevamente debfamos de remitirnos
al RELIM, el que establece que en las promociones que tengan por
objeto obtener declaraciones administrativas, deberéin acompafiarse
las pruebas documentales de que se dispongan ( sin mencionar si en
original o en copia certificada) y en su caso, en que expediente -

se encuentran, més sin embargo, el reglamento tampoco hacfa mencibh
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sobre las pruebas confesional o testimonial, pero no obstante, el
artfculo 232 de la LIM, mencionaba que dichas pruebas no podrén =-
ser ofrecidas. Pero ésto estaba regulado en el chituld IV del -
Tiftulo Décimo y bajo el rubro de los recursos administrativos y —-
que ahora no contempla la LFPPI. Otro aspecto sobresaliente estri-
ba en que ni la LIM ni el RELIM hacen mencidn respecto a las prue-
bas supervenientes, por lo que deberfamos acudir en forma suple-—

toria al Cédigo de Procedimientos Civiles correspondiente.

De no cumplirse con los requisitos de la Bolicitud respectiva
la Secretarfa requeriri por una sola vez al interesado para que ~-—
subsane toda omisién en que haya incurrido, dindole un plazo im--—
prorrogable de ocho dfas y de no efectuarse el desahogo requerido,
Be tendr& por desechada la solicitud de declaracién correspondien—
te. {(Art. 191 LFPPI) La LIM era mAs flexible por asi decirlo, pues
otorgaba un término no menor de ocho ni mayor de quince dfas hébi-
les para satlisfacer el requerimiento. Ademéis, se desechari la so-—
licitud por falta de documento que acredite la personalidad o cuan
do el registro que sea base de la accifn no se encuentre vigente.-—
(Art. 191 segunda parte LFPPI) Esto no lo contemplaba la LIM ni su

reglamento.

Una vez admitida la solicitud de declaracidn administrativa,
la Secretarfa la notificard al titular afectado, concediéndole un
plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su dere--—
cho convenga. La notificacién se haré en el domicilio sefialado por
el solicitante de la declaracibén administrativa respectiva. (Art.
193 LFPPI) La LIM al respecto contemplaba un plazo no menor de ——
quince ni mayor de treinta dfas h&biles. Ahora y de acuerdo a lo -
sefialado por el artfculo 184 de 1la LFPPI, el plazo de un mes se ——
computari de fecha a fecha, incluyendo los dias inhébiles. Esta =
modificacién creemos, fue con la finalidad de darle mayor celeri--
dad a los procedimientos de declaracién administrativa, sefialando

términos fatales.
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Cuando no se haya hecho posible la notificacién al titular a-
fectado, pues ya sea que el domicilio sefialado por el interesado y
el que obre en el expediente ya no sea el que tenfa el titular, 1la
notificacidén se harf a costa de quien intente la accibén por medio
de la publicacién correspondiente en el DOF y en un peribdico de -
mayor circulacibn y por una s6la vez, haciendose saber mediante un
estracto de la soliclitud de declaracién administrativa, sefialando-
sele un plazo de un mes para que el titular afectado manifieste -
lo que a su derecho convenga. (Art. 194 LFPPI) Este artfculo en re
lacién con su similar de la LIM, es substancialmente el mismo, el
finico cambio importante que sufrié, es el plazo para que el titu--
lar afectado manifieste lo que a su derecho convenga, es decir, se
suprime el lapso comprendido de menos de quince ni més de treinta

dfas hébiles por el simple plazo de un mes.

La LIM no contemplaba acerca de los incidentes de previo y es
peclal pronunciamiento, en cambio la LFPPI sBi hace referencia a --
ellos, sefialando que los mismos no se substanciarln de inmediato,-~
8ino que se resolver&n al emitirse la resolucién que proceda.

El contenido del escrito de contestacién del titular afectado
en el cual formule sus manifestaciones, mismo que no sefialaba la -

LIM ni su reglamento, deberd contener:

I. Nombre del titular afectado y en su ¢aso el de su represen-
tante. i <t

1I, Domicilio para oir y recibir notificaciones.
III. Excepciones y defensas.

IV. Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos

de la solicitud de declaracién administrativa y;

V. Los fundamentos de derecho.
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Asimismo, para la presqntqciﬁh de. los documentos en que base
sus excepciones y defensas .deberfin'presentarse en original o copisa
certificada, ademis, deberd ofrecer en ese momento sus pruebas resg

pectivas.

51 el titular afectado no puede exhibir dentro del plazo con-
cedido la totalidad o parte de las pruebas por encontrarse éstas -
en el extranjero, se le podr& otorgar un plazo adicional de quince
dfas para su presentacién, siempre y cuando las ofrezca en su es-~
crito respectivo y haga el sefialamiento de ello. (Art. 198 LFPPI)-
El RELIM fue el Gnico que hizo mencién, por asf llamarlo, acerca =
del hecho de que el titular afectadﬁ no tuviera las constancias ng
cesarias para oponerse a la accién, se le daba un término no menor
de quince ni mayor de treinta dfas hébiles. (Art. 114)

Una vez transcurrido el plazo para que el titular afectado --
presente sus manifestaciones y previo estudio de los antecedentes
relativos y desahogadas las pruebas, se dictar& resolucién adminis
trativa que proceda, misma que se notificarfd a los interesados en
sus respectivos domicilios esefialados en el expediente o en su caso
mediante publicacifén en el DOF y en un periédico de mayor circula-
cién . (Art. 199 LFPPI)

Después de haber analizado este apartado, podemos concluir --
que fue una gran ventaja para aquellas personas con interés de --
promover un procedimiento administrativo de declaracién, la crea—-
cién de un capitulo especial sobre dicho procedimiento, mismo que
no fue contemplado en la LIM y en la cual dejaba mucho que desear.
Ahora, con esta insercién se tiene un ordenamiento legal con re---
glas més claras y simples con caracteristicas favorables. El legis
lador buscé facilitar a los interesados en promover la declara---
cidén administrativa correspondiente, los requisitos minimos necesa
rios para lograrlo, sin tener que ser como lo era antes tan rebus-
cado y confuso pues en la mayorfia de los casos, debiamos de remi--
tirnos al RELIM a efecto de saber que hacer cuando la LIM dejaba -
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lagunas. Considero que fue muy ventajosa esta inaercién, pues nos
adectia m&s al plano internacional al proporcionar reglas mé&s cla--
ras, precisas y terminantes, seflalando términos fatales y al pro--
pio tiempo, reduciendolos a efecto de hacer mhs dinfimica 1la resolu
cibén administrativa que proceda.

3. INSPECCIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

A. INSPECCIONES.

Por lo que concierne a las inspecciones contenidas en ol Capfi
tulo I del T{tulo Séptimo de la LFPPI, no sufribé cambios en té&rmi
nos generales en relacié4n con la LIM, por lo que consideramos rea-
lizar un estudio répido de esta institucidn a efecto de no pasar -
por alto su an&lisis y el estudioc completo de las marcas, pues mis
sin embargo, para la debida proteccibén de la Propiedad Industrial,-
se requiere de la inspeccién y vigilancia de 1a autoridad y en su
caso, la sancién correspondiente, estableciendose procedimientos -
4giles y dinfimicos para que la autoridad pueda cumplir con estas -
atribuciones dentro de los margenes y limites que marca la Consti-
tucién Politica de México.

Tenemos que para comprobar el cumplimiento de la LFPPI, la Se
cretaria realizari inspecciones y vigilancia, mediante requerimien
tos de informes y visitas de inspeccidn, quedando obligada toda -—-
persona & proporcionar a la Secretarfa dentro del plazo de quince
dfas, los informes y datos que se le requieran por escrito. Ante—--
riormente, la LIM seflalaba un plazo que no podia ser menor de ocho
dfias hébiles, pero no sefialaba un término miximo, sinc que simple-

mente indicaba para el plazo mAximo "un plazo que se le conceda”.

Todas las visitas se practicardn en dfias y horas hAbiles por
personal autorizado, previa identificacién y exhibicién del oficlo
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cofreépondiente. Al propio tiempo, la Secretaria podré autorizar -
el que dichas visitas se practiquen en dfas y horas inhébiles a --
fin de evitar la comisién de infracciones, expresandose en el ofi-
cio correspondiente, dicha autorizacién. (Art. 205 LFPPI y 218 de
la LIM)

Los propletarios o encargados de establecimientos en que se -
fabriquen, almacenen, distribuyan o vendan productos o se presten
sevicios, tendrfn la obligacibén de permitir el acceso al personal
comisionado para las visitas de inspeccién, siempre y cuando Be —-—
practiquen en los términos sefialados y mediante el respectivo ofi-
cio. (Arts. 206 LFPPI y 219 LIM)

Las visitas de inspeccidn son aquellas que se realizan por --
parte de la Secretarfa para practicarse en lugares en que se fabri
quen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen (éste filti-
mo no lo contemplaba la LIM) productos o en los que se presten ser

vicios. El objeto de dichas visitas es examinar los productos {se

elimina la palabra mercancia), las condiciones de prestacién de
servicios y los documentos relacionados con la actividad que Be -~

trate. (Arts. 207 LFPPI y 220 LIM)

De dichas visitas se levantarf acta circunstanciada en presen
cia de dos testigos propuestos por el visitado yAen su defecto, -~
por el inspector que la practicd, haciéndose constar la hora, el -
dfa, mes y afio en que se practicé, la calle, nGmero, poblacién y -~
entidad federativa en la cual se renlizb la visita, el nlimero y --
fecha de la orden de comisién que la motivé, nombre y caracter de
la persona con quien se entendib la diligencia, nombre y domicilio
de los testigos, mencibén de la oportunidad que se le dié al vigita
do de ejercer su derecho de hacer observaciones al inspector duran
te la prélctica de la diligencia, los datas relativos a la actua-—-~--
cién del visitado si quisiera hacerla, la mencién de la oportuni--

dad que se dié al visitado de ejercer su derecho de confirmar por
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escrito las observaciones que hublere hecho en el momento de la --
visita y hacer nuevas al acta levantada dentro del término de cin-
co dias. La LIM gefialaba a este respecto, un término menor y que -
era de tres dfas y por (iltimo, el nombre y firma de quienes inter-
vinieron en la diligencia, incluyendo al inspector, resultando ab-
surdo esto filtimo, pues el nombre de las personas que intervinie--
ron en la prictica de la diligencia y amén de lo que hemos escrito
ya habfan proporcionado sus datos personales como lo es el nombre
de ellos, no teniendo que volver a solicitarlo. (Arts. 208 y 209 -
LFPPI y 221 y 222 LIM)

Al hacer las observaciones durante la diligencia o por escri-
to, los visitados podrén ofrecer pruebas en relacién con los he---
cn.s contenidos en el acta respectiva. (Arts 210 LFPPI y 223 LIM)

El artfculo 211 de la LFPPI nos seiiala que si durante la dili
genclia de la visita de inspeccién se comprobara fehacientemente la
comisién de una infraccidén o delito, el inspector aseguraré en for
ma cautelar los productos con los cuales presumiblemente se come--
tan infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes
asegurados y se¢ designarf como depositario al encargado o propieta
rio, Si se trata de delitos, la Secretarfa haré del conocimiento -
del Ministerio PGblico Federal y pondr4d a su disposicién los pro--
ductos asegurados.

La LIM tambien prevenfa ésto, pero se suprimié el supuesto en
el cual, sl en el establecimiento se cometen las infracciones con
més del 30% de las mercancfas que se expenden, se clausurari tempo
ralmente. Adem&s en el supuesto de que si la infraccidén consistie-
ra en la venta de productos con marca registrada cuyo usc no se ha
ya autorizado, podri autorizarce la venta de esa mercancfa si el
titular de la marca estuviere de acuerdo o bien, si se desprende -

de la mercancfa la marca cuyo uso sea ilegitimo.

Como lo sefialamos, este apartado no sufrid alteracibdn mayor y
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casi fue una transcripcidn idéntica de la LIM hacia la LFPPI, por

consiguiente, el cambio que sufrid fue el aumento del término para
que el visitado hiciera otras manifestaciones o confirmar por es--—
crito las observaciones que hubiere hecho durante la diligencia de
inapeccién y ademés, la supresidn de los dos supuestos ya seflala-—~
dos, pues més bien eran sanciones y por lo mismo, deberfan estar -

en el apartado correspondiente.

B. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS,

La LIM en su apartado respectivo, sefialaba lo que eran las in
fracciones administrativas ¥y lo que se consideraban infracciones -
administrativas. Actualmente, la LFPPI gefiala categbricamente lo -

que son las infracciones administrativas en once fracciones.

As{ pues, la LIM sefialaba 1o que eran infracciones administra
tivas, (Art. 210} diciendo al respecto que las violaciones a las -
disposiciones de esta Ley y las que Ge ella deriven lo seré&n, asf
como la realizaciédn de actos relacionados con la materia que esta
Ley regula, contrarios a los buenos usgsos y costumbres en la indus-
tria, el comercio y servicios y que implique una competencia degs--
leal. De manera enunciativa, la LIM consideraba infracciones admi-

nistrativas doce supuestos.

Analizaremos las fracciones relativas a las marcas en rela---
cibén a las infracciones adminsitrativas contenidas en el artfculo
213 de la LFPPI comparéndoclas al propio tiempo con las que sefiala-
ba la LIM.

As{ tenemos que la fraccién I del citado artfculo 213, relati
vo a la realizacibén de actos contrarios a los buenos usos y cons—-—
tumbres en la industria, el comercio y los servicios y que inpli--—
quen actos de competencia desleal relacionados con la materia que
esta Ley regula. Esta fraccién es idéntica al inciso b del artfcu-
lo 210 de la LIM.
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La fracciédn III dice que el poner en venta o en circulacién
productos, ofrecer servicios indicando que estén protegidos por --
una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de una marca
ha caducado o ha sido declarado nuleo y cancelado su registro, se -
incurrird en infraccién después de un afic de la fecha de caducidad
o en su caso, de la fecha .en que haya quedado firme la declara---
cién correspondiente. Esta fraccién es similar a la contenida en -

la fraccién V del articulo 210 de la LIM.

La fraccién IV seflala que usar una marca parecida en grado de
confusién a otra registrada para amparar los mismos o similares --
productos o servicios que los protegidos por la marca que si estéa
registrada. La fraccién II del citado artfculo 210 de la LIM, sefia
laba que adem&s de usar una marca parecida en grado de confusidén a
otra registrada, dicha confusién debfa haber sido declarada por la
SECOFI en caso de arparar los mismos o similares productos o servi
cios que los protegidos por la registrada. Tenemos entonces, que -
anteriormente para que se pudiera dar el caso de estar ante una in-
fracclidén administrativa en este supuesto, debfa existir previamen-
te una declaracién de confusién por parte de la SECOFI, ahora, se
protege m&s al titular del registro, pues ya no es necesario dicha
declaracidén, .pues simplemente basta con que el infractor utilice -
una marca parecida en grado de confusién para poder decir que ha ~

incurrido en una infraccién administrativa.

La fraccidn V sefiala que el usar sin consentimiento de su ti-
tular una marca registrada como elemento de un nombre comercial o
de una denominacién o razén social o viceversa, siempre que di---
chos nombres estén relacionados con establecimientos que operen --
con los productos o serviclos protegidos por la marca. Esta frac---
cibn casi es idéntica a la fraccidn VI del artfculo 210 de la LIM
¥ 8u iinica diferencia estriba en la palabra viceversa, pues de ---
acuerdo a la fraccidén V, no podemos utilizar sin el consentimiento
de su titular una marca registrada como elemento de nombre comer-—--

cial o viceversa, una marca previamente registrada no deberi usar-
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se en la denominacién o razén social, ni formar parte de éstas, de
ninguna persona moral cuya activided sea la produccién, {importa-~
cién o comercializacién de bienes y servicios iguales o similares
a los que se aplica la marca registrada cuando no exista consenti
miento manifestado por escrito del titular del registro de marca o
de persona a quien éste haya concedido licencia. La violacién a es
te precepto, dard lugar a la aplicacién de las sanciones correspon
dientes, independientemente de que Be pueda demandar judicialmente
la supresién de la marca de la denominacidén o razén social corres-
pondiente y el pago de los dafios y perjucios ocacionados. (Art. 91

LFPPI)

En efecto, conforme a la LIM era posible que cualquier perso-
na obtuviera para sf mediante la publicacién oficial correspondien
te, el derecho exclusivo a la utilizaciédn de un determinado nombre
comercial para aplicarlo a algGn establecimiento en el cual se
produjeran o comercializaran bienes o servicios, incluso si dicho
nombre comercial contuviera o consistiera de marcas registradas --=
por otra persona y la publicacién del nombre comercial se hiciera
8in el consentimiento de ésta. Lo mismo ocurrfa en lo tocante al -
registro de las denominaciones de sociedades, incluyendo las mer--—
cantiles, las cuales podfan conllevar en sf, marcas registradas --—

por personas ajenas a la sociedad que se tratara.

Las dos situaciones descritas conatituyen graves problemas, -
pues constituyen una competencia desleal contra los titulares de -
las marcas registradas, al sugerir que existe una relacidén entre -
un establecimiento comercial o una sociedad y el titular de las «-
marcas registradas sin que &sto sea necesariamente cierto. De esta
manera, el competidor desleal puede usufrutar indebidamente con el
prestigio alcanzado por las marcas registradas e incluso puede lle
gar a perjudicar la reputacién de éstas por efecto de précti‘cas -
comerciales inadecuadas y los perjudicados resultan ser los consu-
midores pues no existe la relacién sugerida. As{ puea..y con obje-

to de erradicar la ocurrencia de estos problemas , no serén publica-
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bles los nombres comerciales que sean idénticos o similares én gra
do de confusién con marcas registrades para amparar productos o -~
servicios relacionados con el mismo giro de los establecimientos -
para los que se solicitan dichos nombres comerciales. De modo ani
logo, los titulares de marcas previamente registradas, podrén de--
mandar judicialmente tanto dafios y perjuicios, como la supresibén -
de &stas en aquellas denominaciones de sociédadea de giros relncig
nados en las que las marcas registradas se hubieran adoptado sin

autorizacién de su titular.

La fraccibén VII se refiere a que consitituirln infracciones -
administrativas, el usar como marcas las denominaciones, signos o
siglas a que se refiere el articulo 4° y las fracciones VII, VIII,
IX, XII, XIII, XIV y XV del artfculo 90 de la LFPPI. En el primero
de los casos, es decir, el articulo 4° se menciona que no se otor-
garén registros de ninguna clase cuando su contenido sen contrario
al orden pfiblico y a las buenas costumbres, adem&s, que sea conlri
rio a la moral. En el segundo de los casos, son algunas de las in-
fracciones seflaladas por el artfculo 90, lasg cuales no podrén re--
gistrarse como marcas, no implica gque puedan ser susceptibles de -
uso, consitutuyendo en términos de la LFPPI, una infraccidén admi--
nistrativa. Su fraccibén correlativa de la LIM, es decir, la anti--
gua fraccibén VIII del artficulo 210, no sufrié alteracibdn alguna, -
salvo la colocacién adecuada de las fracciones correspondientes ——

con motivo de la abrogacibédn respectiva.

La fraccién IX sefiala que efectuar en el ejercicio de activi
dades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al -
pGblico a confusién, error o engafio, por creer o suponer infundadg

mente:

a) La existencia de una relacién o asociacién entre un esta--—

blecimiento y el de un tercero.

b) Que se fabriquen productos baJo,especificgqiqnes, licppoc—~
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cencias o autorizacién de un tercero.

c) Que se presten servicios o se vendan productos bajo autori

zacidn, licencias o especificaciones de un tercero.

Esta fraceién es substancialmente la misma fraccién XI del --

artfculo 210 de la LIM, la cual no sufrié cambio alguno.

La fraccibén X que sefimrla que el intentar o lograr el propési-
to de desprestigiar los productos, los servicios o el estableci--
miento de otro. No estard comprendida en esta disposicién, la com-
paracibén de productos o servicios que ampara la marca con el propé
slito de informar al pGblico, siempre que dicha comparacidn no sea
tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal -
de Protecciébn al Consumidor., (34) Esto Gltimo es una innovacibén -~
que no contemplaba la fraccién X del citado artficulo 210 de la LIM
ya que simplemente sefialaba que se consideraba como infraccibn ad-
ministrativa, el intentar o lograr el propbésito de desacreditar --
los productos, los servicios o el establecimiento de otro. Como di
Jimos, no contemplabes esta excepcibdn, pues si bhien es cierto que a-
nuestro pafs se le viene encima una gran competencia comercial con
motivo del TLC, creo conveniente que se debe proteger més al titu-
lar de marcas debidamente registradas, pues la eimple comparacién
de productos y hacerlo pGblico, considero es un acto de competen--

cia desleal.

34.. Al respecto, el artfculo 5° de la Ley Federal de Proteccién al
Consumidor, sefiala que todo proveedor de bienes y servicios, esté

obligado a informar clara, veraz y suficientemente al consumidor -
cualquiere que sea el medio que utilice. En consecuencia, se prohé
be que en cualquier tipo de informacién, comunicacidén o publicidad
comercial se haga uso de textos, dialogos, sonidos, imigenes o des
eriociones que- directa o indirectamente impliquen inexactitud, -
obscuridad, omisién, ambigliedad, exageracién o que por cualquier -
otra circunstancia puedan inducir al congumidor a engaifio, error o

confusién., A este respecto, la fraccién VII de este mismo articule
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La fraccibén XI, simplemente se limita a decir (éomo en la ma=
yorfa de ‘los casos en casi todas la leyes) que las demAs -disposi-— -
ciones de esta Ley que no constituyan delitos. : X

C. SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

Tratandose de sanciones administrativas que prevenfa la LIM,
éstas tampoco resultaron con modificaciones substanciales respecto
de 1a LFPPI, pues por lo que respecta a las infracciones adminis—-
trativas, &stas son sancionadas segln el artfculo 214 de la LFPPI:

I. Multa hasta por el importe de diez mil dias de SHMGVDF. (Es
ta sancién es igual a la prevista por la fracciédn I del artfculo -
225 de la LIM)

II. Multa adicional hasta por el importe de quinientos dfas -
de SMGVDF, por cada dfa que persista la infraccién. (La LIM, no es
pecificaba el importe de la multa, pues simplemente sefialaba que -
en caso de que persistiera la infraccién, podria imponerse multas
por cada dfa que transcurriera sin que se obedezca el mandato res-
pectivo) M&s sin embargo, el RELIM, {inicamente sefiala que las mul-
tas se calcularén conforme al SMGVDF. A falta especifica en la LIM
la multa adicional que ahora sefiala esta fraccién, tampoco era es-
pecificada por el RELIM, quedando asf al arbftrio de la Secretarfa
el imponer multas sin existir una claridad en cuanto a ello, tal -
y como ahora si lo sefizala la LFPPI, que ser& de guinietos dias de
SMGVDF.

Las fracciones III, IV y V que se refieren a la clausura tem-
poral hasta por noventa dfas, la clausura definitiva y el arresto
hasta por 36 horas respectivamente, no sufrieron cambio alguno en

comparacidén con la LIM,

sefiala el hecho de que el proveedor de bienes ¥ servicios no haré
caer en error o confusién al consumidor dando caracteristicas o —-
cualidades basadas en comparaciones tendenciosas, falsas o exagera
das, respecto de otros bienes o servicios iguales o similares.:
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La investigacién de las infracciones se realizarén de oficio
o a peticién de parte interesada, debiéndose efectuar en ambos ca-
sos la visita de inspeccidn correspodiente. {(Art. 215 LFPPI) Pue-
de darse el caso de que la naturaleza de la infraccién administra-
tiva no amerite visista de inspeccién, (ésto no lo contemplaba la
LIM en ninguno de sus artficulos respectivos) y en este caso, la -~
Secretaria correri traslado al presunto infracter, con los elemen-
tos y pruebas que sustenten la presunta infraccién, concediendole
un término de cinco dfias para que manifieste lo que a su derecho -
convenga y ofrezca las pruebas que egtime pertinentes. (Art. 216 -
LFPPI) Creemos que con esta medida, el legieslador pretendié darle
un carficter més dinfimico al efecto de resolver las infracciones --
administrativas, pues 1a LIM no regulaba este procedimiento senci-
llo y eficaz, pues antes nos sBolfa remitr al capftulo relativo a -
los procedimientos administratives que como ya hemos visto, eran -

muy enredosos y sin claridad especifica.

Conclufdo el plazo que sefilala el artfculo 209 fraccién IX de
la LFPPI, es decir, el de la mencién de la oportunidad que se le -
dié al visitado de ejercer su derecho de confirmar por escrito las
observaciones que hubiere hecho en el momento de la visita y hacer
en su caso otras nuevas al acta circunstanciada que se levantd con
motivo de la inspeccibén o de no haberse requerido por la naturale-
za de la infraceibn, con los elementos que obren en el expediente
y tomando en cuenta las manifestaclones y pruebas del interesado,-

se dictard la resolucién correspondiente.

Si el infractor reincide en seguir comentiendo infraccliones,
las multas impuestas se duplicarén Bin que su monto exceda del tri
ple maximo fijado en el artfculo 214 de la LFPPI, es decir, no ex-
cederén de mAs de treinta mil veces el SMGVDF. Esta disposicién no
cambio en relacidn con la LIM. Debemos entender por reincidencia,
cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto y co
metidos dentro de los dos aflos siguientes a la fecha en que se emi
tié la resolucién relativa a la infraccién. (Art. 218 LFPPI)
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Las clausuras podrén imponerse ademéAs de la multa o sin ella,
por lo que seré alternativa. Se procederéd a la clausura definitiva
cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por -
dos veces, es decir, 180 dias dentro de un lapso de dos afios y ha-
ya reincidencia en la infraccién correspondiente. (Art. 219 LFPPI)}
Esta disposicién es similar a la que contempla la LIM en su articu
leo 228 segunda parte.

En cuanto al arregsto administrativo hasta por 36 horas, la «-
LFPPI no dice nada al respecto en el sentido de su nplicacién. La
LIM sefialaba que el arresto podria ser adem&s con multa e indepen-
diente de la pena corporal que la autoridad competente determine -
cuando se trate de delitos, ademfAs del pago de los correspondien--
tes daflos y perjuicios,

Tanto la LFPPI como la LIM, seflalan que para determinar las -
sanciones hay que tomar en cuenta el carfcter intencional de la ~=-
accibédn u omisién constitutiva de la infraccién, las condiciones --
econbdmicas del infractor y la gravedad que la infraccién implique
en relacién con el comercio de productos o la prestacién de servi-,
cios, asi como el perjuicio ocacionado a los directamente afecta--
dos.

El artfculo 221 de la LFPPI, habla respecto a las sanciones -
establecidas para los infractores, las cuales se impondrén sin per
juicio de la indemnizacién que corresponda por dafios y perjuicios
a los afectados en términos de la legislacién com@in, En relacién
a la LIM, se suprimid aquella frase que establecfa que las sancio-
nes se impondrian sin perjuicio de las penas que correspondan a -
los delitos que incurran los infractores.

El articulo 222 de la LFPPI, es una innovacidn, ya que se re-
fiere a que si del anAdlisis del expediente que se formd por-la in-
vestigacién administrativa, se advierte la realizacién de hechos -

que pudieran constituir algén delito de los previstos, 1la Secreata
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rfa deber& dar aviso al Ministerio Pblico, remitiéndole los ele—-
mentos que obren en su poder a fin de dar comienzo a la averigua--
cidn previa y poder lniciar el ejerciclo de la accién penal corres
pondiente, independientemente que el afectado pueda demandar en --—
términos de la legislacién comGn, el pago de los dafios y perjuj-—-
cios ocacionados por la conducta delictiva del infractor. Asf{ pues
tenemos que hay conductas que no soloc causan dafios y perjuicios al
titular de un derecho protegido por la Ley, sino que tambien afec-
tan a la sociedad misma, es por ello que la Secretarfa deberd es--
tar al tanto de las conductas delictivas que se pudieran cometer -
no sblo en contra del titular del registro marcario, sino tambien

en contra de los consumidores, los cuales no deben ser defraudados

por acciones u omisiones que puedan catalogarse como infracciones.

4. DELITOS.

"Todos los tipos legales de los delitos presuponen como ele--
mento moral o interiorista una intencionalidad especf{fica, por lo
que siempre hay dolo. No puede darse el caso de tentativa, sino --

que se requiere que el hecho se consume". (35)

La LFPPI, en su artfculo 223 sefiala en quince fracciones los
delitos en que se pueden incurrir en materia de Propiedad Industri
al a diferencia de las once fracciones que contemplaba la LIM y, -
para el caso que nos ocupa, es decir, sobre delitos en materia de

marcas, examinaremos las fracciones VI, VII, VIII, IX, X y XI.

La fraccién VI, sefiala que serd delito, el hecho de usar una
marca registrada sin el consentimiento del titular o sin la licen-
cia respectiva en productos o servicios iguales o similares a los
que se aplique. La LIM no previa sobre el hecho de usar la marca -
sin la licencia respectiva. (Art. 211 fraccidén IV LIM)

35. Rangel Medina, David, ob. cit., p. 136.
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La fraccién VI, sefiala que el ofrecer en venta o poner én ~—-—
circulacién productos iguales o similares a los que oe aplica. una
marca registrada a sabiendas de que se usd ésta en los miamos sin
consentimiento de su titular. Aqui debemos seflalar que ademfAs de -
poner a la venta productos iguales o similares con la misma marca
que si estd registrada, se deberf comprobar que el infractor sabia
que utilizaba la marca sin consentimiento del titular, e¢sto Gltimo

no estaba sefilalado en la antigua LIM.

La fraccién VII, relativa al ofrecimiento en venta o poner en
circulacién productos a los cuales se aplica una marca registrada
que haya sido alterada. Esta fraccién es igual a la correspondien-
te fracciédn VI del artfculo 211 de la LIM.

La fraccidén IX, que sefiala que serfi delito el ofrecer en ven-
ta o poner en circulacidn productos a los que se aplica una marca -
registrada, después de haberla alterado, sustitufdo o suprimido --
parcial o totalmente ésta; la fracciédn de estudio, es idéntica a -

la fraccién IV que contemplaba la LIM en su articulo 211.

La fraccidén X que establece el hecho de continuar usando una
marca no registrada parecida en grado de confusibén a otra registra
da, después de que la sancién administrativa impuesta por esta ra-
z6n haya quedado firme. A diferencia de la LIM, ahora se contempla
el hecho de continuar usandec una marca no registrada, pues ante~--
riormente, la LIM simplemente prevenfa el hecho de usar una marca
parecida en grado de confusién a otra registrada, sin especificar

8i 1a marca ilfcita debfa o no estar registrada.

La fraccién XI gefiala que serd delito el hecho de ofrecer en
venta o poner en circulacién los productos o prestar los servicios
con las marcas a que se refiere la fraccidén anterior, es decir, --
una marca no registrada parecida en grado de confusién a otra pre-

viamente registrada.
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Por lo que se refiere a las penas por la comi§i6n dé:Qno de:
los 1licitos sefialados, se impondré de dos a seis aﬁoéydgfpéféléﬁ
y multa por el importe de cien a diez mil diams de SMGVDF, 'a ‘quien’
cometa delitos que se sefialan, excepto en lo previs@oken-iéé'(iag
ciones X y XI, en cuyo caso, las sanciones serén de seis a cuatro
afios de prisidén y multa por el importe de cincuenta a“cinco"mil o
dfas de SMGVDF. {Art. 224 LFPPI) Por lo que respecta al primer ca-
so, la LIM tambien contemplaba el mismo castigo, pero en lo que se
refiere a las fracciones X y XI, la LIM sefialaba una. pena mayor 'y

que era de dos a seis afios de prisién. Como podemos observar, di

cha pena se redujo considerablemente, m&s sin embargo, ahora con--
templa ademAs del castigo corporal, una multa que puede ir de cin-
cuenta a cinco mil vecese el SMGVDF,

Por lo que respecta al requisito de procedibilidad de 1la --
Qccién, el articulo 225 de la LFPPI, establece que para el ejerci-
cio de la accibdn penal de los delitos cometidos en contra de la --
Propiedad Industrial, la averiguacibn previa la iniciaré el Minis-
terio Pfiblico, tan pronto tenga conocimiento de hechos que pueda -
tipifiéarlos como delitos, mé&s sin embargo, para el ejercicio de -~
dicha accién penal, se requerird contar con un dictamen técnico -
que al efecto emita la Secretaria del cual no sa prejuzgaré sobre

las acciones civiles o penales que procedan.

Asf{ pues, ahora se refuerza la persecucibén de los delitos al
permitir al Ministerio P@iblicq requerir de la autoridad administra
tiva Gnicamente para el ejercicio de 1la acciédn penal, le proporcip
ne un dictamen técnico sobre la comisidén del ilfcito, més no una -
declaracién por parte de la SECOFI, tal y como lo prevenia la LIM,
en su artfculo 213, pues dicha declaracién invadfa esferas de com-
petencia, pues con el mismo explicaba o manifestaba de una u otra
manera, la existencia de hechos que pudieran resultar constituti--
vos de delitos de que se trata. Ahora, al substituirse 15 pélabra
declaracibén por la de dictamen técnico, la Secretaria simplemente

emitird una opinién cualquiera sobre la presunta comisidn de un -~
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ilicito.

Independientemente del ejercicio de la accibn -penal quakprocg
da, el perjudicado podra demandaf de &1 o los autores de.los: mis~
mos, la reparacién y el pago de los dafios y perjuicios sufridos --
con motivo de la comisién de dichos delitos.

Para el conocimiento de los delitos, asf{ como de las contro--
versias mercantiles o civiles y de las medidas precautorias que se
susciten, serédn competentes los tribunales de la Federacién y cuan
do dichas controversias afeccten s6lo intereses particulares, po--—-
drén conocer de dichas controversias y a eleccién del actor, los -
tribunales del orden comin, (Art. 227 LFPPI) De la misma forma lo
contemplaba la LIM.



CONCLUSIONES

PRIMERA.~ E1 desarrollo de la Propiedad Industrial a nivel -~
mundial, est4 en un cambio dinémico y evolutivo, dada la creacién
de grandes bloques econdémicos y comerciales y a efecto de proteger
los, se crean disposiciones legales tendientes a combatir a los --
competidores desleales. ABf es que desde el afio de 1987, paises --
tan diversos como la CEI, Yugoslavia, Grecia, Bé&lgica, Chile, Esta
dos Unidos entre otros, han modificado en grado importante sus le-
gislaciones sobre Propiedad Industrial. Ademfs, en varios foros in
ternacionales, tales como la OMPI y en el GATT, se negocian Trata-
dos Internacionales por medio de los cuales se pretende proteger -
los derechos de Propiedad Industrial, dando por resultado de estas
tendencias, la importancia que tiene el tema de la proteccién ju--

rfdica de la Propiedad Industrial en el mundo contemporfneo.

SEGUNDA.- Debido a presiones externas, muy especialmente por
la representante comercial de los Estados Unidos, nuestro pafs se
vi6 forzado a crear una Ley de Fomento y Protecciédn de la Propie--
dad Industrial, dando por consiguiente la abrogacién de la otrora
Ley de Invenciones y Marcas, y que a juicio de los Estados Unidos,
no daba suficiente garantfa de proteccién, afin con las reformas =-
realizadas por la Administracién del Presidente de la Madrid. Ade-
més, con el fin de salir de la lista de pafses que a juicio de los
Estados Unidos no otorgaban suficiente proteccién a la Propiedad In
dustrial, el Secretario de la SECOFI, Jaime Serra Puche, se comprg
metié en Estados Unidos en el afio de 1990, que se mandarfa al Con-
greso mexicano, una iniciativa de Ley sobre Propiedad Industrial,
hecho que ocurrié el 6 de diciembre de 1990..

TERCERA.-~ Los fundamentos del Presidnete Salinas en cuanto a
la iniciativa que se remitid a la CAmara de Diputados, fueron en -
el sentido de que por los requerimiento para la modernizacibébn de -
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la industrial y del comercio, dados los cambios gque se suscitan a
nivel mundial en materia de proteccién a la Propiedad Industrial,
con la tendencia de apoyar un proceso permanente de mejoramiento -
de la productividad, la innovacién y la tecnologfa en los sectores
productivos; apoyar un proceso permanente de satisfaccién de las -
demandas de calidad por parte de los consumidores y apoyar la inaepr

cién de manera ventajosa s México en la economfa mundial.

CUARTA.~ La reaccién de los diversos Partidos Polfticos, fue
en el sentido de que una materia tan importante como lo es la Pro-
piedad Industrial, no fue lo suficientemente estudiada, dado el po
co tiempo que tuvieron para hacerlo, mis s8in embargo, consideraron
que fue una medida acertada el cambio de la Ley de Invenciones y
Marcas por la nueva LFPPI, a efecto de estar en condiciones 6pti--—
mas para el ingreso de México a laescena mundial en materia de Pro-
piedad Industrial, creando un marco juridico igual al que prevale-

ce en los psises altamente desarrollados.

QUINTA.- En lo relativo a las marcas y que fue el tema de es-
tudio en este trabajo, podemos decir que el concepto de marca vie-
ne a ser el mismo, pues sea como se le defina, siempre deberd ser
un signo distintivo. Ahora, con la nueva LFPPI, se reducen consi--—
derablemente los supuestos para considerar a las marcas no regige—-
trables, innovéindose una nueva figura que es el de las marcas coleg
tivas y que son aquellas que adoptan asociaciones o grupos de pro-
ductores o comerciantes para distinguir en el mercado sus produc--

tos respectos de los de otras asociaciones en la competencia.

SEXTA.- Con las nuevas disposiciones de la LFPPI, el registro
de una marca cobra mayor celeridad y dinamfsmo, pues se eliminan -
cargas burocréticas a los particulares y que venfan a entorpecer -
el tramite del registro, requiriendo la SECOFI, documentacidén minji
ma necesaria a efecto de que el interesado obtenga su registro lo
mAs pronto posible, as{f como en el momento de solicitar la renova-

cién de la vigencia de su registro de marca, pues ahora ya no seré&
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necesario la exhibicién de diversos documentos para acreditar de -~
manera fehaciente la utilizacién de la marca dentro del término de
tres afios como lo disponfa la LIM, ahora, con las nuevas disposi--
ciones de la LFPPI, bastaréd simplemente al momento de solicitar 1la
renovacién del registro,una simple manifestacién bajo protesta de

decir verdad, en el sentido de que la marca se ha venido utilizan-~
do de manera ininterrumpida. Se amplfa el plazo de la vigencia de

una marca registrada de cinco a diez afios a efecto de adecuar nueg
tra legislacién a las tendencias internacionales como en los casos
de Alemania, Suiza, Francia, Corea del Sur entre otros pafses, —=—-

otorgando mayor seguridad y certidumbre jurfdica a las empresas.

SEPTIMO.- Se fortalecen los derechos del titular del registro
de una marca, al dirsele mayor proteccién en contra de usurpadores
de su registro marcario y el de su usoc exclusivo, adem&s, se adop-
ta como innovacién la figura de la franquicia, por la cual el titu
lar del registro de una marca podri transmitir con la licencia de
uso respectiva, los conocimientos o la asistencia técnica para que
a quien se le conceda, pueda producir o vender bienes o prestar —--
servicios con los métodos establecidos por el titular del registro,
.de la marca, tendientes a mantener la calidad de los productos a -~

los que é&sta distingue.

OCTAVA.~ Se eliminan registros y trémites administrativos en
torno a la concesifn de uso de licencias y de cesién de derechos,
pues para que surtan efectos legales, bastard Gnicamente su ins---
cripciédn ante la SECOFI. La LFPPI viene al efecto a suprimir diver
Bsas obligaciones y cargas que imponfa la Ley de Invenciones y Mar-—
cas, como lo eran la ostentacién de la leyenda "Hecho en México".
En casos de artfculos de exportacién, ademhs de la leyenda mencio-
nada, la contasefia que al efecto seflalaba la SECOFI y por consi---—
guiente, la supresién de las correspondientes sanciones en caso de
omisién de dicha leyenda y contrasefia. Por lo que respecta a las -
leyendas de '"Marca Registrada", se introduce ,una nueva forma para

hacer el sefialamiento respectivo, la cual es la simple letra "R" -
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dentro de un cfrculo. Con motivo de la abrogacién de la Ley éobre
el Control y Registro de Transferencia de Tecnologfa, se elimina
la obligacién del titular del registro marcario de inscribir las -

licencias o cesién de derechos ante el RNTT.

NOVENA.- Los modos de concluir con el registro de una marca,
son la nulidad, caducidad y cancelacién. El registro de una marca
se pierde por nulidad cuando;no se cubra con los requisitos y con-
diciones para el otorgamiento del registro; La marca sea idéntica
o semejante en grado de confusidn a otra previamente registrada; -
Usar una marca de origen extranjero y cuyo registro se obtuviera -
por persona distinta al titular del registro; El1 registro otorgado
en base a datos falsos o por error o inadvertencia; El agente o rg
presentante del titular de la marca, solicite el registro de la --
misma a su nombre. Se amplfian notablemente los plazos para que el
titular afectado por estas causales de nulidad pueda ejercitar las

acciones que correspondan.

DECIMA, La caducidad de la marca serd cuando no se renueve el
registro de la misma o haya dejado de usarse por més de tres afios
consecutivos. La cancelacién del registro de la marca, el cual po
dri ser voluntario cuando el titular del registro de la marca lo -
solicita expresamente ante la SECOFI dicha cancelacién de su regis
tro. Serd legal la cancelacién cuando el titular del registro haya
provocado o tolerado que su registro marcario se transforme en de-
nominacién genérica, perdiendo asf{ su esencia distintiva y por en-—

de sus cualidades marcarias.

DECIMA PRIMERA.- La SECOFI a efecto de averiguar si se estl -
dando cumplimiento a las disposiciones de la LFPPI, realizarfi ins-
pecciones, cuyas regals en términos generales no sufrieron cambio
alguno con la abrogada Ley de Invenciones y Marcas, siguiendo pues
los mismos procedimeintos. Las inspecciones efectuadas no prejuzga
radn sobre la comisién de infracciones administrativas o delitos --
pues ésta es una atribucién judicial.
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DECIMA SEGUNDA.- Resulta importante sefialar que la protec--—
ci1én de los derechos de marca no tiene ningn significado s8i la —-
Ley no se hace valer efectivamente, por lo que se Beffalan infrac—-
ciones administrativas y sus correspondientes sanciones, tendien—-—
tes a mantener una regulacién entre los usuarios y los que preten—
den sacar beneficios a costa del titular del registro marcario. —-—
Las sanciones a que hace alusidn la LFPPI, en términos generales,
no sufrieron cambios en relacién con la Ley de Invenciones Y Mar—-—
cas, siguiendo la préctica de determinar las sanciones pecuniarias
en base a los salarios minimos vigentes en el Distrito Federal a -—--—
fin de no estarlos adecuando constantemente. Como innovacién den—-
tro del rubro de las infracciones administrativas, se evita ahora
la posible confusién al pGblico entre las marcas registradas y los
nombres comerciales de establecimientos o denominaciones de socie~
dades, cuando é&éstas indiquen cierta relacidn con aquéllas, sin que
verdaderamente exista tal relacién, incurriendo en una infraccibén

administrativa y estard sujeto a las sanciones correspondientes.

DECIMA TERCERA.~ En materia de delitos, se dan amplias facul-
tades ai Ministerio Piblico a fin de perseguir hechos que pudieran
ser tipificados como delitos, haciéndose resaltar que ahora el Mi-
nisterio PGblico requerird de un dictamen técnico a la SECOFI en -
lugar de una declaracién sobre la comisién de un delito. Ademés, -~

las sanciones en términos generales, no sufrieron modificaciédn,

DECIMA CUARTA.- En términos generales, podemos decir que la -~
LFPPI vuelve al sistema de la LPI de 1942, vigente hasta 1976. La
LFPPI se ajusta a las necesidades de los paises desarrollados, pa-
sando México a formar parte de los paises con avanzadas legislacio

nes en materia de Propiedad Industrial.
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