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AMIHIJA CLAUDIA:
QUEGRACIAS ASUTERNURA EINOCENCIA
DE NINAME ILUMINARON PARA PODER
ALCANZAR ESTE TRABAJO.

A M1 ESPOSA LILIA:
" QUE POR $U PACIENCIA Y AMOR
PUDE CONCLUIR EL PRESENTE TRABAJO.

A MIS PADRES:
QQUE POR SU APOYO, SU COMPRENSION
Y BUBNOS CONSEJOS PUDE LLEGAR
A RELIZARME PROFESIONALMENTE.



A MLABUELA DOLORES:
QUE AUNQUE YA NOESTECON NOSOTROS
SU ESPIRITU ME GUIO PARA PODER
REALIZAR EL PRESENTE,

A MLTIO RAFAEL:
PORSYUAPOYO GRACIAS.

A M1 MAESTRO DAVID RANGEL MEDINA:
GRACIAS POR SU PACIENCIA, DEDICACION
Y COMPRENSION HACIA Mi PARA PODER
LLEGAR A CONCLUIR ESTE TRABAJO.
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PRGLOGO

El reglsiro matoario cobra una mayor vigencis en fe désada de los noventa, por una
razdn oardingl ta future aprobaclon del fratado do iibre comercio de Amdrioa del Norte; asf

como de loa aoyerdos paraloloa,

Esta hecho trascendental, me obilgd a indager sobre *La Nulldad de la Meroe™, como
eg apliostfs sobre de {a adhesidn e dicho Wato por parle de Iss cAmaras respactivas de los

fres patses: México-Canadd-Estados Unidos,

Ademéds era neceserlo ver odmo 3¢ darfa la proleceldn y defonsa adecuada y eficaz
pera fos derechos de propiedad indusirlal, asegurdndose n 13 vez madides destinedas 8
defonder esos derechos y los cuales no se convlerlan en obstdoulos, por Jo mencs en

Mdxico.

La gresente tesis, abarca tres capllulos y con su espeotiva conclusitn. En ei primst
capltulo 8o analtzs of conoaplo dockinario y legal, asf como Jos caracteres esenciales de fa
marea, sin desculdar sus cualldades secundaries, su fuenta del derecho sobre marcas
ragisirables y/o no reglsliebles y por ditimo es esie cepliulo ielo sobre jes disposiolones
sustgntivas de 03 convenios internacionsles, loa eusles otorgan protecolén y defensa

adecuada a los datechos de tn propledad industral,

En fo qus reapecta @) capliufo segundo, es la base de la presente tesly, ya que

snalfzo ia nulided de marcas, los modos de concluir ¢l regisiro marcario, 8sf como sus



oausas, las cusles van dosde lo no aer raglsirable como signo visible hasia registro
obtenido de male fo, Estas causales se desglosan de forma juridica y al final dol presents
cepfiulo y antes de ssfialar la opinidn del aulor de este irabajo, planten un cuadio donde
resumo ires elementos: las causeles, loy pinciplos protegldes y tiempo para la accién de

nulidad.

En sl tercer capfiulo se comenta ¢l procedimiento de deciaracion de nufided, asl
como auforidad competente pare ta declamcion de la nulidad |, neturelided jurldica de Te
conlienda, trémite procesal, Impugnacidn y electos de Ja resolucién decleraloria o

denegetoria, naturaleza Jurfdica de la nullded de marca,



CAPITULO |

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

LLAMARCA: CONCEPTQ DOCTRINARIO Y LEGA!,

La impottancia de Lo marca en 1a comercializacion do bienes y seivicios os vital: su
principal luncidn es que ayuda a diforenciastos. Un signo visible distingue un productoe o servick de

olrus productos o servicios del mismo tpo o de tipos diterentss en clmeicado.

La autorizacion exclusiva que of Podai Ejecutivo & reconoce a un particular para ¢l
sG, goce y distiute de un signo marcano, es un privilegio que aprovecha al producior del bien o

setviclo, a quien lo distiibuye, ko venda y atin al propio consumidor final.

Por ello en el moinento quae se cuestiona o se solicila la nulidad del registro de una
marca, las consecuenclas uridicas y econdmicss brascienden en lus diversos ambitos do ta
comeiciafizaciin del producto o pioductos y del serviclo o Jos servicios que se idontifican con ese

signo marcario,
Existen varios conceplos doctriinatios de kb que es una maica:
a) Para el Dr. Rafael de Pina Vara kas inarcas *... 5of sinos distintivos de los arliculos

fabricados o vendidos por una empiesa, que los distingue do su especie...”!

b) Para ¢) profesor Jorge Banera Graf, la marca *... en detecho industrial es el signo distintivo

! De Pina Vara, Rafual. Elemenies do Dorecho Mercantil Mexicano, p. 26, México 1985
1



dé las morcanclas Que una empresa elabore o uxpenda...™

c) Pata al profosor César Sepiitveda, *... fa marca es un signo pam distinguir. So emplea para
sofialur y  cataclenizar mercanclas o roducios de f industid, o bien, servicios,
diterenciandolos do ks otios, Estin destinadas a espetiatizar 103 productos en que se ysah o
W03 setvicks que se valen de ellas y a indiear y garantizar su piscedencis o las empiesas que los
prestan,, ™

g} £ Dy, David Ranget Medna al analizar la docling francesa y espaiola distingue cuatin

rofrientes de las definkiones elaboradas sobre el concepto do faica:

1) * Ia quo sefiala 8 a maica como un signo indicador def lugar de procedencia de {a mereancia...”,
como i mared de: #biica o de comercio { segin Atmengaud Alng yio Douillet ),

2) * fa que considyra a ta marca como un agente individualizador del producty missno.,* { segin
Roubier, Alaborde, Ladas, Brouer Motens );

8} * 12 quo redne los critedios da ik individuatizacion y lugar do procedencis del producto...” ( segin
Aqusiin Pamella, César Sepliveds, Joaquin Rodrigue? Rodriguer );

4) “ y obig que adoplando k1 tesks mixta ( indicador del lugar de procedencia y agenis
individualizador del produclo )} enfoca la esencla do la marca en funcidn de 1a clentola..”

$eacd,

{rep principak por la doctdna itaiana contemporénea de Tulio Ascarelli y Franclsco

Femara ). *

2 Basrera Giaf Jorge. Tmiade du Derecho Mercant, Vol. tp. 283 y ss, México 1868

M Sepilveda, Cesar. [l silema mexiane de la popiedad jodustial. p. 113, 3A, Edicion,
Editorial Pormia, México 1183 /4 suplemenio 1587

4 Rangel Medina, David Dr. Tratadp de Darechn Mateario, pp. 153-158, Editorial Libros de

México, México 1860,



Es importante hacer nolar que los cancoptos anlerlormenty ciladns basan sug
desaripciones partiondo de la wiitkdad o funcion de o que se rala de precisar, pero en ningon
momenio nos especifica qué os una marca. Los conceplos asi presentados se oxplican por la gran
variedad de tipos do marcas que axislen, por i clase y por producto individual, de tal forma que fijar

un eriterio Unko, por Iy genaral qua este fuese, sctla cottado y initado,

Por ello me adhicro a la posicidn amplia del conceplo de marca: es un signo o

caacierfstica espocial que sitve para distinguir, diterenciar, sekeccionar produciyus y somvicios.

Por 1o que respecta al concoplo legal, el Br. David Rangel Medina nos refiere que;

8) " la joy mexicana de 1889 mencionaba en su aiticulo primero que “So censidera como marca de
fabrica cuskquier signo delerminanie de la especlaidad  para el comercio de un producio

ndustrial...;

b) la ley de 1903 " define a la marca como "e' signo o denorninaciin caracieristica y peculiai
usado pot el industial, agricultor o comerclante en los aticulos que prodice o expende, con ¢l
fin de singulatizarios y denotar su procedencla.”;

¢} la ley de 1928 no define la marca, pero indica (a finalidad y caracieristicas de fa misma;

d) la ley mexicana de la Propiedad Industrial de 1842 dnicamente menciona en su atlculo 87 que

"pueden constituir una marca, para fos efeclos del primer panafo del articulo anlerior, { que trata

sobre el registro de las marcas para el derecho a su uso exclusivo } los nombres bajo una forma



disiiniiva, las denominaciones v, en general, cuakiiier medio material quo sea stsceplibke, por sus
caractoas espoecialos, de hacer dislinguin @ %S objetos a que sy apliquo o Yale do aplicarse, de s

da s misma espocie b olasa.

Como bion o apunta el Di. Rangel, "..no s ut eror bgiskativo el bechu de que
esta key 1o contemple una definicion da ko que ©s una marca; Inclusive intemackinaknonte se tkego

al concenso acerca do la inoportunidad para precisar una definicidn de marea., *%

A nanera de complementy on los coneeplos kgakes, preciso que:

8) la Ley de Invonciones y Marcas Mosicanas do 1476, en su atlento 11/ hace ung separacidn;
axisten maicas de producios y inarcas de servicios: “Lsta ey teconoce las mercas de productos y
las marcas dor servicios. Las primeras se conslituyen por los signos que distinguen a los aitleulos o
pioductos de olios de su misma especke o clase. | as segundas, por 05 sknos que dislinguen un

sefvicko do otros de st misma clase o especie...”

f} Ia nuava y actial Ley de Fomento y Proteciion de la Propiedad Industrial, en vigor a partir de!
viemes 28 de Junio de 1991 enuncia en su anticulo 88; “Articulo B83.- Se entiende por maa & fodo
signo visible que distinga productos v servicios de otros de su misma espece o clase en ol

mercado.™

3 Rangel Medina, op. cit, pp. 158y 160,

. b, p. 159,

! Ley de lnvenciones.y Marcas. [diurtal Pormia, México 1689,

’ Lev de Comento y Pioteccion do la Propledad Industrial, Diaik Oficial del Viemes 28 /6/81
4



2. CARAGTERES ESENCIALES DE LA MARCA

Se consikdersn catacterlsicas  esenclakes de la maica a los requisitos mds
importantes o de valider para que o signo tonga existencia dentro del defecho, y con elio pueda
goherar consecuancias juridicas su uso. La impoitancia de dichos rasgos en ta marca dica en
que depende de elos que ¢l sigho "sea un eficaz factor ccondmico on 1as tansacciones

comarciales ¢ industiakes "

L.os caractores esenciales de la marca son;

9} DISTINTIVA

L.a primera y esenclal caracieristica de lodo signo marcario, pam que lo sea, debe
ser fa de diferenciar, distinguir, identificar, producios y/o servicios unos de olos. Pueden existit
varias mercanclas del mismo tamaiio, tpo y forma, pero el elemenio que las puede hacer

diferentes, en principio, es precisamento la inarca.

Esta caraclotistica presupone la novedad y especialidad del signo distintivo, integrando

ambos glementos 1a esencia distintiva de la marca, *©

La funciin de distindddn de kas marcas debe ser tan clara y acentuada -segln critefios
susientados por la Suprema Core de Justicia de la Nacidn-, que no exista siqulera ta posibilidad de

que dos o més marcas puedan ser confundidas por los consumidores, en forma akjuna.

¢ Rangel Medina, op. cit. p. 153.
" Roubler, op. cil; LI, pag. 659; citado por Rangal Meding, op. cit. p. 185.
5



b) ESPECIAL
|.a marea dube conlencr elemontos Gnicos, exclusivos y singulares especificamente
destinados para Montiicar un producto o serviclo.  Debe ser b sulicienlemenic oliginal para lamar

h alencisn del comprador, respecto al producto gue se estd diforonciando, de olias morcancids.

Ung marica, entie mds delalies nspediales conlenga, mejor hard su funcidn de
singularizacién de bos productus; de tal forma que s eleinentos comunes generales (colores,
figuras geomndticas, ni representaciones de un punio, iomados 1odos en forma aislada) no pusden
sor suscophbles de ser consklerados como marcas. Sin embargo, dichos elementos combinados

especificamento sf puedon ser considerados coind Signo marcario.

También se considera especial a la marca no por sus caracterfslicas propids en s/
misma, sino pomue su uso ests restringido tinica y exclusivamante, & la categorfa de productos
para los que ha sido creada, s deci, una marca s registrada y prolegida para distinguir
productos de una misma ckise y no de ora U olras. Por ejemplo, una marca prede diferenciar
relojes de pared y lambidén relojes de pifso, poro un mismo fegistio no puede proteger a la misma

maica para usarse también en autos o radios.

c) NOVEDQSA
La marca debe ser un signo especial que nunca anfes se haya utlizado para

distinguir productos o servicios -0 sl se ha utilizado, que nos Sean de la misna clase o especie.

Una marca ¢3 nugva en {anto os tnica en cl mercado y obviamente diferente a

wdas lgs marcas de la misma clase de productos o servicios. La novedad significa que ef signo



ascixtido, puta ser oneo, no debe sef ya comunments conockio comn signo distintivoe de empresa

compotidora.

Las caracteristicas de distintividad, vspecialidad y novedad son limitadas en la
chunclacidn que ahora haco la oy vigente sobre las maieas oo registrables a las que me refiero

mAs adelanto.

d) LICITA

Las caraclerfsticas del signo marcatio deben ajustarse segin lo determing la ley o
leyes aplicables; es dacir, no debe caer en los supuesios que prohibe Ia actual Ley de Fomento y
Proteceidn 4 ka Propledad Industrial (LFPP1) en sus articulos 90y 81, "

En el asticulo 89 del citado ordenamientn se permite un smphio margen creativo para

las marcas, dentru de un campo jusidico pemitido, de Wl furma que tenemos:

*Art. 83.- Pueden conslitulr ung marca s siguicnies signos:

* I. Las denominaciones y iguras visibles suficienicinente distintivas, susceptibles
de identificar s producios o seivicios a que se apliquen o balen de aplhicarse frente a los de su
misma especie 0 clase;

* 1I. Las fommas tridimensionales;

* I, Los nombres comerciales y denominaciones o 1azones sociales, sicmpre que

ne queden comprendidos en el anticulo siguients, y

" Diario Oficlal de ta Fedarackin, 27/unio/ 1981, pp. 14-15.
7



* IV. El nombre propiv de una person: fisica, slempre que no exista un homdnimo

ya registiado como marca.*?

£l precepto antedor teproducs et arficiio 90 de t precedente Ley de Invenciones y
Marcas du 1076, on su parato Ly Il Ls innovacidn en 1991 s of reconocimiento explicio de las
foninas indimensionales (que ya eran licilss) v la aclaracion del nombre propio |, skeinpre y cuando

no axista registrado como marca un nombre kjual. Ainbas no estahan prohibidas con anteriondad.

Ot innovacidn es ol reconocinienio explicito do ks iguras. Ef pénralo primero del
anterfor articulo 80 decia: © (L Las denominaciones y signos suficientemente distintvos..." y el actua)
primor pénalo del articulo BY micia: *). Las denominaciones y fiquras visibles, suficientements

distintivas..." Es decir, 1 figura debe sor visible y ser suficieniemenic distintiva.

8) VERAL
Una marca as veraz migntias sus caracter{sticas propias no *...puedan inducir al
péblico en eror sotre el origen y calidad de s mercancias o que de cualquier modo constituyan

aclos que hagan incuirir en engaiio en la seleccidn de productos,..”

La veracidad consisla en que el signo marcario sea lan nuevo y especial que preda
diferenciar el producto o servick que Meniifica, sin posibiidad de conundirio con otro 1 olos de 1A

misma clasc o especie; es decir, que ol consumidar no se encuentie anie la posibiidad de creer que

" |eyCiada.

» Range! M. op. cit. p. 107.



el products L seivicio que adquiete es olso de un origen, procedencla, calkdad yio naturaleza det

que on realidad esld oblonlondo.

} APAREHTE O VISIBLE
Dicha cataclerfalica congiste on que la maica debe aparecer on of productn, es

decl, segin fa iIntemietacion del Dr. Rangel Madina, *rue vaya fjada atextetior ol obplo™. ™

Le maica, para que disthga & un (roducto 0 sevicio, debe ser pedectamente
apieciable por of pdblico consumidor, Debe scr apieciada pos los sentdos v debe ser los
sificienieraenta aparenta coma para que ¢l chente pueds diferencias o singularizar dicha mercaacta,

En oteas palabras, debe ser claramenie apreciable.

Una do las fornas que s personas pueden darse cuena do ta existencia de la
narca vs a Wravds do su porcepaidn por medio del sentido de Ia vista, En éste caso, la marca debe
sef vistblo.

La LFPPlde 1004, en su definicidn de marca, es claia, especifica y resiingida:
"Art. 88.- Se enflende pof marca g iode skgno visible que distinga productos o seivicios de olos de

sU misina especio o clase en elinetcado.”

Esta es una camoterfsiica de fequisito esunclal, porque un signa oculio n invisible
no puede nf debe ser considesado legaknente como ura mama. En otras palabras, maica que no

se ve, no existe,

b ibidem, p. 207.



3, CARACTERES SECUNDARIOS DL LA MARCA

Son caracletes secundanios o accidentakss do la marca los requisitos de forma del
signu marcario, que puede v L Bner, Pero 103 cuak:s SON Necesanos para que dicha identificacion

distiniiva seu registrada,

8) EL USO DE LA MARCA ES POTESTATIVO ( FACULTATIVO )

Ningan fabricante o productor de un asticulo, o bien prestador do un servicio, ¢sta
obligado juridicamentc a usar una marca deforminada, salvo ¢n los casos que la misma ky lo
contemple dir ésta forma.  En el articulo B7 de la LFPPI, ¢n prinvipie establece que: "los
induslriales, comercianies o prestadoies dg servicios podran usar una imarca an la industria en el

comercio 0 €0 los serviclos que prosien...”.

s dech, las personas mencionadas por dicho preceplo PUEDEH o NO usar una
marea, silo desean. Claio es que los ndustriales y comerciantes desean distingulr, dikerenclar sus
productos, al igual que los prestadores de servicios. Es, pot lo tanto, més que conveniente, *..un
auxifiar para el coinerciante; en elements del que dispone para faciltar ¢l conociniento de sus
mercanclas...” ** y tan esencial que inchisive, como apunts Banera Gral, pasa a formar parie del

pattimonio de ung empresy.

Ahora bien, no se trata del uso do CUALQUIER MARCA. El signo que identifkjue

las mercanclas o servicios debe reunir tlodos los requisitos esenciales anteriormente citados, y

" RRange! Meding, oj. cit. p. 199.
10



mds, no tener fegistio o fegistns anteriores, s deck, que otra persona nn tenga ¢ derecho al uso

oxclusivo du la klenlificacion distintiva saleccionada,

La Loy du Invenciones y Maicas de 1076 (1 1M 78) moencionaha explicitaments ta
potestad de adquiir ¢f derechn exclusivo 1 st uso (ar, 89). Sin embaigo, I key vigents ahors jo
haca tdcitamente: Wainbién es potestalive of quuier goyar det detecho exclusivo al uso de un signo
nsrcanio, 3eqin el actal articulo 87; °... Sin embargo, ef detecho a su uso exclusivo se obliene

madiante su reqistio en la Secretaila,.

tsta camacteristica puede no existic cuando la Secretarla de Comiercio y fomento
Industial (SLGOF1) dectara el ingisim y uso obigatniio de maicas en cuakquier progucto o servici,

segin ias condiclones previstas en el actual aticulo 129 de la LFPPI 01,

b) ADHERCHCIA

Esla caractoristica consiste en que el signo marcario debe estar adherido 0 pegado
al producto quae Wentifica.  Pero, ¢l avance de ia Wenica y 1 publicidad hacen que algunos
producios, por su preseniacion y caracleristicas { ser liquidos, en pubvo, grasoses, efc. ) hagan
imposible la aparicion de la marca junto son el roducto mismo. De tal forma que se pennite ef uso
de la marca en ¢l envase, con o que se cumple suficeniemente la misidn de identificar e producto

o servicio distinguido,

¢} INDIVIDUAL
Es una caracieristica secundasia adicioral el hecho de que el signo marcario debe

ser individual, pues en principlo "..esld destinada a cubtir s producios de un establecimiento



deleiminado y puedo ser dnicamenie uliizada por el stjeto a quich cormrasponda, yil Sed persona

fisica o juridics...”™

Como lo explica vsle atlor, 1 tegh @8 que una matca sea individual porque os
utilieada por una sola peisena jnldica (G sus fikales o concesionasiag) para denliicar sus pioductns
0 gevicios. £n oba palatiag, 1a indvidualidad significs que cada quien utiiza su propia marca; 2
proteccion da la individuatidad de ta maica so manifiesta a vavés dol derechio al uso exclusivo de la

misima, A ravés de su iespeelivo 1egistio,

d) HDEPENDIENTLE
£l maostio Juige Nanera Giaf coincide con el Dr. Ranged on ol sentido que una
marca debe ser ofiginal, nueva y ticlta.  Sin enibargo aflade olivs elementos importanies y uno de

elios s 1a Independencia.

Una marca debe st independiente en Wnip que lione existenciz apate del
producio que identifica. Es decir, e} signo y ¢f pioduclo no son un ntismo ente, aunquo aparezean
en un odo integrado: ta marca dnicamente siive para diterendiar ¢l producto, ¥ el producto &

setvicl tichen su funcion propla.

) LIMITADA
En &l momento del uso y tegisto de fas marcas, la key permite el manej del signo
mareaiio Gnicamente pasa una clase o especk de productns especilicos. Fs declr, en principio se

limlia € uso de la marca para una INisma clase v tipo de articulos o seivicios. No existe prehibleidn

" Braun, citado por Rangel M. op. cit. p. 208,
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expiesa keyal para no usar la marcy en oto lipo o clase, poro en eso ¢aso i misma matca debad
wner un teqistro adiclondt it ol tips o lipps que se desee usar en forma exclusiva, s que
necusatAmenta sea la misma peisona jutidica quien so beniicie da os derechos oxclusivos do os

registtos antes menconados.

En oltas palabras, i marca no as fimitada; ef derocho o si uso exclusivo a través

deltegistio si, 1espectn a los productos o servicios du una clase determinada,

4. JUEHIES DEL DIRECHO A LA MARCA

El detecho sobie la maica se adauiere pol dos medios: of uso y e registio, £
derecho &! uso exclusivo de 1a marca se adquicie Gnicamente mediante of regishio, que tatard en ¢!

giguiente punto,

£l uso de una muasea ocune cuando ésta distingue productos o soviclos en la

comercializacidn de ¢slos, usté o no registrada,

La Ley de las Invenciones y Marcas de 1876 establece ¢n su articnlo 089 que toda
persona que esté usando o quicra usar una marca para distinguir los articulos que fabrique ©
produzea podia adquins € dereche exchysivo 8 sus uso donde se reconoce el drtecho 2 vsar una

marcg en fonma no exchisiva. Este precepto tié sustituido pos el articulo 87 de la L PR

Los industriales, cometciantes 0 prestadores de seviclos podidn usar una maica

en 1a industria, en el comerclo ¢ en los seivickos que prestan, Sin embargo, ¢ derechio 4 su uso



excfisivu se obliene mediante su tegistro on la Secretarda. 171 ctal mantiene o derecho a usar una

marca independiontemenie de su iegisto,

Vak la pana recoidar que el #so de bmarca es un derecho polestativo para of

Eibricante o comertiante, y ademas s una caacleristion scoundatia de i misma inatea.

Fi uso obiigatono da la matea apatece requiado en b LIM eo et At 125 y en la
LIPPLen su aitfculo 120, Enlos substancial estatiees que SEFCOT podiad dectaian el rogisto, uso
obligatorie, prohiblr o reqular el uso da marcas cuando existan practicas monopdlicas, se implda 1
distribieidn, produccidn o comercializacion de produclos o setvicios; 0 el uso de 1a marea
entorpazea la circulacida de productus en casos de emorgencia nacional. Dicha declaralora serd
publicada en ol Diario Oficial de &3 Federackin, Hay dus diterencias entre antbas loyes: en la LIM s¢
sefial que para expedir dicha declaratoria deben existit razones do interés poblico, cuestion que
aclual loy omite; v la LM sciiala que las disposicones de dicha declataturia publicada en el Diario
Oficlal dubetdn ser cumplidas por los obligados en la misma, en los plazos y reglas que la propia
declaraloria se sefiale, y de no hacerio so tecibitlt una sancion, La LT PPlindica unicamente su
publicaci6n, suprimiendn o pantalo anlerior (de la LIM), en forma a mi julcdo conecta, ya que una
disposicion publicada en ¢l Dianie Oficial es defecho vigente, y por clko oblijatoda, y en rase de

incumplimiento, existen sanciones.

Er la LFPPL no existe un Himite para el uso de marcas, excepto b declaratoria de
marcas obfigatorias y 12 no usurpacion de marcas ya usadas por olras personas jurldicas
{independieniemente de su registro), y el uso de marca no registrada en grado de confusion a ovd

ya legistrada.



[} paimer uso do la marea (antes de su Registro) pusde utilizarse en cuiato formas:

a) Quion tengy un regsiio marcark y doscubra quet olra DETSONA usa 4 mismis
marea en s produclos o servicios simires en los quo éste b usa, puado demandaio pos
usurpacidn de anarca. Pero stool demandado ha usado la marca de buena &, e kuma
inintenumplda con anterioidad & la presentacion de b solicited del registro, o del primer uso
deckirado en ésta, de quien posco ¢l registo marcann, pliede GPoONC L5e USO COM exceiion o

cotiba de [a demanda de quien iene ef derecha exchsivo kegaliments,

La antatior key exigla como requisito pata oponerse como excepeidn ef uso anietion
a un aio a partir del registre de ki marca O lecha de piimer uso det flular, La LFFPI tnicamunie
exige un uso ininteriumpido anterior a b solitiud del regisho o fecha de piimer uso, omifiendo un
plazo especlfico y amplimdn a favor de quien obluvo el registio snarcario su derecho a partic del

momenio en que sohicita el registro.

En el caso de que el uso amertior a & soliciiud fuese inlemumpido (no continuoe ) por
el demandado o la marca comlence A usarda dospués de que la olia persona jurddica haya

presentado su solicitud ante SECOF, dicha excapakin no surd valida.

b} Do utilizarse comn exeepeion, ol usuanio de buena ¢ lene dereche de pedi la
nuikiad del seqistio ya hecho y solicitar un nuevo iegistro de dicha marca a favor ( en caso de que
poceda la nulidad en definliiva). Esle detocho deberd clercetlo dentra del siquiente afio al dis en
que fud pubiicado ol registio en la Gaceta, [n ia LIM esiablecty dicha prenogativa en ef articulo 03

que ya reproduce el articulo 82 de la LFPPL.



¢} Bl uso también puedn dar dorecho para pedic la nulidad dol registo de la maea
cuAndo 8siA sea idéntica o semejante ¢n grado de confision, a ntra que haya sido usada en of pais
anles del dia ¢n quo se presentd b solicitud de b mates reqistiada, simpse y cuandn se aplique 4
los mismos 0 similares productos o satvicios, Ul particulal que pida la nulbidad do diche segisin
deberd comnpuobar ante SECOE ( para hacer valer su mejor dotecho por uso anledor ), haties usado
ta marca inintesiumpidamente en Yo pals antes del dla en que se solictd el registro o de la keha de

plimes uso de quion ka tegisho,

Ll precepto da b LIM que establecid dicho derecho era L faceidn | del articulo
147; hoy fractidn i del articilo 151 de fa LEPPL. Hay un solo cambio en la redaccién do fos
aiticulos: en 1 loy anlerio se reficro a que para pedir 1 nilidad dobe compiobar sU uso anterior a
la fecha lcgal (que es precisamente ¢l dia en que s¢ prosenta la solicitud ante la Secretarfa); 1a ey
aclal se reficre a la focha de presentacién, lo cual resulta monos Wenico jidicaments y aclara

mas ol concepto de “fecha kegal™

d) También el uso da derecho a pedin la nutidad det registio marcario cuando
marca en (eforencia haya sido usada antes de la fecha du preseniacion de la solicitud cn el

exiranjerv, bajo dos condiciones indispensables:

1. Que ademmas del uso acredite ante la Secretarfa tener su registio de dicha marca
(para ks mismos o similares productos o servicios) en dicho pals; y
2. Que el pals de origed ante el cual se registio dicha marca lenga reciprocidad con

México en el reconocimientn de registios inatcarios.
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Anterormente lo 1equlaba la traccién 11l del anlcuk 147 do ta LIM; hoy es la faccion
il det arliculo 151 da la LFPP,

5, EL REGISTRO OF LA MARGCA

Elreghtro de la anolacion o inscripeldn que hace y 1cconoce SECOF! mediante la
cunl el particular adquiete el dejecho exclusivo para usar tina marca en los productos y servicks de

una misma clasificacion.

Para al Dr. Rangel *..¢l derecho de uso exclusivo do la marca se obliene medianto
su registio, razdn por la cual of Industiial, of comerciante o ¢f prestador de servicios qua quicra
gozar del derecho cxchisivo de usar su signo distintivo, deberd contar con el conespondiente

registn...*”

Al respecto coincide ef Dr. Banrera Gral: °...st bien a inscripcidn de ia matca en el
Registro de la Propledad Industrial no tiene efecto constitutivo absolito, puesio que ya vimos que el
derecho a la marea puede surghh también del uso de ¢sta, es evidente que la gran mayoria de los
derechos provenienies de este signo distintivo derivan exclusivamente de tal Inscripcion.  Nuestma
fey en este sentido pucde clasificarse como mixia por no recunocer 4l registim efectos consttulivos
plenos..."™, L principal derecho gue: se desprende de uite marca registrada es e de usarla con

exclusividad de cuaiquier otra persona, si bien sok respeclo @ marcas iguales o semejantes y en

" Rangel Medina, David. Derechy de 1l Progedad Industiial ¢ intolectual, p. 50, UHAM,
México 1901
w Batrera Gral, op. cit. p. 311.
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relacion solamonde al prodicto o a ki elase do producios que se indiquen en La solicitud dol registro,
Cotisecuentemente, dentro do estos limiles, el titular do ta mawea registrada tione ¢ derecho nas
amplio de npedir qua olra possony tegisire o use ¢f signo dislintive do que &l es el tnko

piopletaiio, y puede demanxdar la nulided de un registro que posieriorments: se hickere.

*La exchisividad del uso de la marca esi enérgicamente protegida por la ey, ya
que atiibuye al titutar el derecho de querella y de legitimacion adhosiva ( an. 136 de lz LIM: hoy 140
de la LFPP ) para el ejorcico de divetsas acciones penales; ol duiacho de exigl al autor del delito
ol pago de dafios y perpicios ( art. 214 de la LIM; 226 da s LFPPLY; () of dorecho de entablar
accion oivil indemnizatoria @ inhibitoria en ks casos de falsificacion, imitacion o uso ilegal do su
aica (214 de ta LiM; 226 da ta LFPPI, asl come seckdn de nubdad por una nueva inscripeion que
se hiciera de la mising el articulo 155 de la LEPP); antes fracciones | y V1 del articulo 147 y 151 deia
LiIM). En sintesis, corresponde al titutar de la marca un derechn do monopolio fretlemenlte tielado

por ulf ordenamiento jusidico,” *

Ef maestio Rangel Meding ostablece: una iista completa de prermgativas que goza

el tiular ded registro de ks marca:

) Derecho al uso exclusivo de la marca (arts, 88, 110y 111 de la LIM; arts. 87 y
128 do ta LFPPY)

b) Derecho de persecucion a los infraciores (arts. 2190, tracciones By Nl 225; 211
fracciones IVy V, 214, 223 fracciones VI, VI, Vill, IX, X, y X1 de la LFPP{).

r* Ibidem, p. 313.



¢) Derecho de axiqis 1oparacidn ded dafio y pago do daiios y perjuicios (art, 214,
LIM; ant. 228 de ta LFPPY).

d) Derecho de obtener la expadicidn del requisilo previo para I procedibifidad de
lag acclones (ars. 210, fisccién M, 215 y 211 hacclones IV y V de la LIM; sin requisito de
pocudibifidad arts. 215y
225 de la LFPPY),

8) Deroctio de solicitar nulidad de registros inatcarios {antfeulo 147, fracciones Ly VI
y 151, LIM; articuto 154, fracciones |y Vy 155 de la LFPPI).

1) Derecho de bansmision Yotal o cesidn (arculo 141, LIM; art. 143, LFPPD) as!
como pana olorgar keencias (articulo 134, LIM; articulo 136, LFPPI),

Q) Desecho de percibir regallas en caso de licenclas obligatorias (art, 132, LIM; no
aparece en f LFPPY).

h}) Derochio de renovar el registio (art. 139, LIM; art. 133 LFRPY).

1} Derecho de renunclar al registio mediante su cancelacion (art 150, LIM; art, 153,
LFPPY)

]} Detechn preforenks para volver a registrar la marca caducada por no haberse
fenovado, o extinguida por falla de uso, o cancelada por renuncia (ait. 88, LIM; no aparece en fa
LFPRI).

k) Derecho de inlemponer recuiso de revigidn contra las sanciones administrativas
relacionadas con el uso de leyendas engailosas (ars. 231 y 210 inciso a) LIM;) y con la omisidn de
leyendas oblgatorias (arts. 231 y 210, fraccidn XIl, LIM; no hay recurso de fevisidn en la LFPRI).

1} Derechn de inlcrponer recursu do reconsideracids contra las decisiones
refacionadas con ia trensferencia de lecnologla (art. 13 de la Ley sobie el Control y Registio de la



Tianstaroncia du Tecnologla y ¢l Uso y Explotacidn da Palentes y Marcas; abiogada por el articulo
segundo lransitodio de k LFPM).”

Las obligaciones de! litular del regisho de & marca son, seqin el eismo autor, de

hater:

a) La marca debe: usarse tal y como fué segisuada (art, 115},

b} Usar y demostrar of uso de la marea dentro do los fres afios antoriores a su
teghstro (art. 117, UIM; art. 130, LFPPI).

¢) Usar la marca precisaments como maica y no lokerar que se use y se transforme
en denominacion genérica (art. 149, LIM; an. 153, LFPPt)

d) Compwobar el ugo continuo de ta marca para su renovacion (ans. 138y 140, LIM;
art, 134, 1 FPPY)

) Efectuar k weriovacion del legistio cada die2 anos (artieulos 139 y 148, LIM; art
133, LFPPY)

f} Los productos nacinales piolegidos por marcas registradas on México deberan
Yevar ka loyenda "marca registrada” (art. 119, LIM; ait. 131, LFPPI)

@) Inscripeidn dol usuario autoiizado o hoenciatario anto Iz Sectetaria (134 y 135,

LiM; 136 y 137, LFPPI).
Las obiigaciones de no hacer son:

#) Ho usar leyendas engaiosas {arts 123y 129, LIM; art 213, fraccidn VI, LFPF)
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b) No usar la marca cuando la Secretarfa prohiba su uso (ait. 125, seguado pérafo, LIM; art. 129,

LFppl)..=%

£l procedimiento pata ¢l registiv de una marca pucde 1esumirsa como sigue:

9. Debe presentarse b sokcitud por esciio ante i Secretarfa con ¢l nombie,
nacionalidad y domiciio del sobcitante; el signo distinivo du la marca; & fecha do primer uso de la

marea; y ks domds requisios que pravea el reglamento;

b. Pagar los derechos comespondientys y anexar ¢f comprobanle de pago a la
solicitud, junto con los ejemplaes de la marca.

¢. la Seceterla procede a un examen de foma de fa solicitud y de la
documentacion anexa, pam comprobar si cumple con s requisitos indicados,

d. De cubrirlos, pasa a un cxamen de fondo para comprobar 8i la marca es
fegistable o no segin la LFPEI,

o, Dentio de dus meses siguicntes a & soliciiud, el inleiesado {para que no se
consijere abandonada la solicitid) debe promover anie la Secretarla (si no ha sido requerido) para

que, de no existr inconveniente, expida su titule correspondiente como constancias de su registro,

£l fundamento kegal det procedimiento para el registro se encontraba de los

articulos 100 al 111 de la LIM; sustituldos por los articulos 113 al 135, LFPPY,

6. MARCAS REGISTRADLES

» Ihidem pp. 59-61.
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Para {a LIM, solo podfan constitiis una marca:

I Las denominaciohes y signos visibles suficlenioments: distintivos y cualquler oo
medio suscepliblo da identificar los roductns o setvicio o que so apliquen v uaten de aphicarse,
frante a fos du su misma oase v especie; y

I. Los nombies comerciales y ks razones soclakes o denvminaciones sociales,
siompie que 110 queden comnpiendidas cn las probibiciones prescilas en el vriiculo siguiente.

ta LFPM agiega 8 a hipdiosis | s " figuwas * como maicas tegistiables,

cumpliendo con s 1equisitos de supuesto jurtdico.  Ademds agrega dos hipdless inds:

+

“ 1. Las forinas sidimensionales; ..."

* IV. Bl noinbre propio de una persona fiskea, siempte que no oxista homénimo ya registiado como
marca.”
1. MARCAS NO REGISTRADLES

Segun la LFPP, las marcas no registiables son:

“1. Las denominaciones, figuias o formas tridiinensionales animadas 0 cambianles que se expiesen

de mapera dindmica, aun csando no sean visibles. *

La LIM seialaba que tnicamente que perdioran su caracleristica distintiva.  Esta

hipblests no se refiore a la distincidn, puesio que se entiende que un signo visible qisa no distinga,
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pbviamenle 1o puede ser marca, por b tanto si ¢l signo que se pratende registtar no redne las

caracieristicas del arl. 88 LFPRL, no puede sor tegistingo como marca.

Aunque es dificit pensar en una figu o forma tridimensional animada o cambianle

cotn iaica, fa hipdlosks es posibla.

*Il. Los nombsas técnicos o de uso comidn de los productos o servicios que prolonden ampararse
con i marca, asl como aquekas palibrags que en el lenguaje corente o on las practicas

coimerciales, so hayan convertido an la dosknacién usual o genénca de los mismos;*

1.2 LiM exchiia ademés los nombies propios.

* 1L, L.as formas iridimensionales que sean del dominio piblico o que se hayan hecho de uso comin
y aquelias que carezcan de otiginalidad que las distinga tacimente, ast como su forma usual y

commiente de los producios o la Impuesia por su naturaleza o funcidn industrial; *

sta fraccidn es k8 unidn de las Facclones I y IV de la anterior LIM en su articulo
91, Gnicainenic (ue ¢sia solo contenplabia la hipdiesis de 1a figura de los envases. Hoy el articulo
90 de la LFPPI en su fraccikin I amplia la hipdtess a las formas didinensionales en general.

* V. Las denominaciones, figuias o formas tridimensionalos que , considerando el conjunto de sus
caracteifsticas sean descriplivas de Ios produclos o seivicios gue Talan de piolegerse COmo marca.
Quedan incliidas en el supuesio anlerior las palabras descriptivas o indicativas de la especie,
cahidad, cantidad, desting, valer, Wigar de origen de los productos o 1a época de produccion;”
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La UM no contempla las figuras tidimensionalos.

V. Lasletras, s niitmeros o os coloies alslades, a menos que ¢sién combinados o acompaiades

de elemonios lakes como signos, disedos o denominaciones, que les dea un cargclon distintvo.”;

La LIM agregaba que por nimero aiskado debla entenderse un digito nimérico o en
letra. Aparentomente la LEPP! lo penmite, siempre y cuando estdn combinados con caraclerfsticas

que ks distingan.

VI, 1 8 traduccidn & ubos idiomas, b varacion ortogrdfica capichosa o ta construccidn antificial do
palabrag no registiables;®

18 fraccion XX del arfictrio 91 de la LIM tnicamente contemptaha ia hipdlesis de la
traduccidn a otms Mdiomas de palabras no registrables.,

VIt Las que repioduzcan o imilen sin autotizacién, escudos, banderas 0 emb de cualq

pafs, eslado muniipio o divisiones politicas similares, asl comp las denominaciones y siglas de

organizaciones Inleracionales, gut tales, no gub ntales o de cuskuier olra

ofganizaciin teconocida oficiaimente, asl como la designacion vurbal de los mismo. =
Sin cambilos,

“Vill. Las que reproduzcan o bniten signos o selios oficlales da control y garantia adaplados por un
eslado, Sin aulorizacion de la auloridad competenta, n monedas, bitketes de banes, monedas

conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extianjcro.”
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Sintetiza b quu decian las liacciones Vil y X del adicuk 91 do i LIM.

"IX. Las que reproduzean o imiten s nombres o a representacidon grifica de condecormciones,
in¢dallas u otros premios oblenidos en exposiciones, forias, congresvs, eventos cultusaks o

depontivos, ieconocidos oliciaimente.

L4 LIM nn espocificaba "os nombies o la presentaciin grafica® como no segistrable.
La LIPPY s més precisa.
“X. Las denominaciones geogidficas, propilas o coinunes, y ks mapas, asl como los gentiicios,
notmbres y adjetives, cuande mdiquen la prucedencia de los productos o serviclos y puedan ornigings
confusion o errar an cuanto a st proceduncia.”

La LIM autorizaba los mapas, cuatdo conespondieran al pals de origen del
producto o servicio que se quisiora identificar con dicho signo marcario. ta LFPP!es tajanie pues

los mapas no son registiables.

*X!. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por ka fabiicacidn de cieros
pioductus pam amparar ¢slos, excepto los nombres de lugares de pmpledad paticutar, cuando

vean especiales ¢ nconfundibles y se tenga el consentimientn del propictario.”

Reproduce el iliimo paialn de a fraceion X1V det aficulo 81 de la LIM:
*Xll. Los nombres, scuddnimos, firmas y rfoliatos de personas, sin consentmiento de los
inteiesados o, si han faflecido, de st conyuge, parentes Consanguincos en gradn mas proximo o

parienles por adopeion.”
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Ia LIM tambidn inclufe bos sellos, La LIPP! olorga ol datecho a dar ¢
consenlinienio & los parientes por adopeion, para auloizar como marca «f nombre, fana 4 retrato

del parienia faticekio,

“XH. Los tindos de obias literarias, artisticas o cientifeas y los personhajes ficlicios o sinbolicos,
salvo con el consentimiento de su auvtor, cuando conforme 8 1a ley de ia inatoria, ésta mantonga
vigenics sus derechos; asi como ks persongjes umanos de caraclerizacidn, sino se cuenta con

su conformidad.”

Cvidonte W 1eferencia a la Loy Federal de Doreching de Autor, Reproduce B raceion
Xil del asticulo 94 do la LIM:
XIV. L as denominaciones, figuias o fxmas idimensionales susceplibles de engafiar al pablico o
inducir a error, entendidndose por tales kas que conslituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza,

componentes 6 cualidades da los producios o servicios que pretenda amparar.”

La LFPP| reprodice W fraccion XVi del articulo 91 do la LIM y aiiade a la hipotesis

{as formas tridimensionakes.

*XV. Las denominaciones, figuras o fornas tildimensionales, lguales o semefanles a una marca que
la Secretaria estime nolotiainente conockia en México, para ser aplicadas a cuaiquier productn o

sefvich;”

Las maicas noloriamente conocidas estaban autorizadas para uliizarse como

marca en un producty o servicio do ois dlase en la que esluviesa regisirada la marca primers
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oiiginal. Aqul ka hipblesis se amplla: una masca notordamenta conocida, a juicio de SECOTL, no

[odia sef mfistrada en ningdn produclo o setvicio por olro tiular

XVI1. Una marca que sea idéntica o semajanio en gradn de confusion a ofra ya fegistrada y vigento,
aplicada « los mismos v similares productos o servickos,  Sin einbaigo, sl podia regisirase una
maica que sea kéntica a olia yd registiada, st soliciid cs planteada por el mismo ttular, para

aplicarla a prodiictos o servicios simitares,”

La haceidn XX del antlciio 91 de k3 LM probibla que existicia un doble registro de
marca para producios o serviclos similares a los de la marca ya registrada en SECOFL, por ol infsino
litbar, La LFPP kevanta dicha prohibicidn. Incluye adetnds 1 fraceion XXi det mismo asticuk 91 de
B LIM.

XVIl. Una marca que sea idntica o semejante en grado do confusidn, a un nombre comercial
aplicado & una empresa o un establecimienlo industial, comarcial o de servicios, cuyo gko
prepondetaniemente sea la elaboracion o venta de los producios o W plestacién de Jos servicios
que se prelenden anparar con fd marca, y sicmpie que el nombie comercial haya usado con
anierioridad a la fecha de piesentacidn de la soliciud de registro de la inarca o ta del uso dedlaiado
de la misma. Lo anteror no serd aplicable ctiando la solicitud de la marca ly presente el usuario doef

nombre comercial, sino exisle ol nombire comercial idéntico que haya sido publicado.”
Repinduce ta fracciin XX del anllculo 81 de s LIM, pero especifica que el gio del

estableciinienio sea la elaboracién o venta de s producios 6 la prestacién de Jos servicios que se

pietendan distinguir con dicha marca. Scrd registiable siempre y cuando no exisia un ieyistu
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idénticn antetior publicado.  Sin embargo, el aiicslo 91 de a LFPPL establece una imporiante
restriecion 4 la haceion antes reproducida;

*Articiilo 04, Una matea previamente registtada no deberd usarse en b denominacién o razén
social al fonnar parto du éslas, de ninguna persons moral cuya actividad sea la produccion,
Importacion 6 comercializacidn de bienes o seivicios iguakes o similares a bs que sc aplica la marca
tegistiada, cuando no exisla consentiniento, manitestado o esciito, del litular del registio de

marea o de b persona a quien éste haya concebido cencia.

® La violacion a esle precepip dard lugar a ke aplicacisn de las sanclones a que se
refieie esta ley, independicntcmente que se pueda demnandar juridicamento la supiesidn de la
marea, de B denominacikin o 1azon social eoirespondiente y el pago de dafios y perjuicios, *

Se supvime la fraccidn XVIH del articulo 81 de la LIM, que se referls a ia no
registrabiidad de signos contrarios a la moral, las buenas costumbres o al orden plblico. Dicho

ctiterio era considerado ambiguo.

8, PRINCIFIQ DE ESPECIALIDAD

Para Rangel Medina la especislidad de la marca es una de las condiciones
esenciales do ka misma: Gnicamente debo aphearse a fa clase o calegora de productos en la que
fué rogistrada:  ° la marca no puede registrarse para proteger, indelamminadamente, cuaiquier
mercancla, ya que el alcance de la propledad de una marca se limila a ka proleccidn de los

productos para los que fué registrada...™'

H Rangel Medina, David. Derechio do la Progiedad lndustiial ¢ Intelectunt. p. 56.
28



Esta criletio también ¢s sustentado por Banera Gial cuando exprosa: *La inarca as
un signo distintivo de cardcter imitado, en cuanlo soio ampama un defenninado articulo o una
detoiminada clase deo anfctdos que ¢ derecho enumesa, parg of efuctn de reservaiios a favor del
tilslar de ‘2 marca cuando ¢ste Jos sefak: en la solicitud del registio de dicho signo distingvo; en
todo casv, los derechos detivados de la marca comprenden el artcuio o a la clase de anfcitlos que
hubleren sklo sefislados, asf comn a aquelos articulos semejantes... ésta tasacieslica de ta
marca, admirada por todos los deredhos, importe que se [a conskiere como un signu de elecins
lmitados & una moreancda o, cusndo mas a una cierta espocie de miorcanclas, si bien respecto a
aquéla o a ésta, en los casos de s marcas registradas la tutela os absolula, erga omnes, y

consiste on ol derecho de uso exdusivo (¥ especial ) de tal signo distintivo.™

La LFPPI osiablece e principio de espocialidad de ta marea, € anticulo que
actuaimenie regula el principio es el 83; * Las marcas se registrardn en relacidn con pioductos o
sefvidos delenminados, o clases de producios o servicios segdn 12 clasificacion que establezea el
reglamenio de esta Ley, Cualquier duda respecio de kB clase 4 que comesponda un producio o
servicio serd resuefta en definitiva por [ Sewalarla. * En la LIM estuvo requtado en forma similar

por el fespectivo artlcuio 94,

£1 artieuio BO reafima ¢l principio de especialidad de ia marca cuando menciona
que son registrables como signos marcarios © las denominaciones y figuras visibles, sufickeniemente
distintivas, susceplibles de Monlificar los productos o servicio a que se apliquen o balen de

aplicarse, Tiente o los de su misma especie o claso.”

z Barrera, Grat. op. cit. 204-285.



En fa LM et principio antes enunciado se chconifabs en ol aiculo 80, Hasla 1991

oxistiu una clasificacion con 42 clasos difuremes: 34 pata produclos y 8 di servicios,

La oxcepeion de diche pincipio ocure con bis inaess notodas, que como bie
indicado con anterioidad, 1a fraccion X V del artfeulo 90 de la £ 1PPI establece que sila Secretarla
estima noloramonte conockdn en Méxicu ure marea para un producto 0 seiviclo, debido
procisamenie a su noloriedad ( que en cierta medida menoscabin su ciracietistica distintiva) no
podrd ser regishada pam cuakjuior prodirelo 8 servicio (sabvo los que respalda ol egistio ya

reakizadu cn SECOF).

1 PRINGIPNQ DE. TERITORIALDAD

Quo de los principlos do las marcas ey el principio de tenitorialidad, seqin ¢l cual ef
ambito do validoz de su registio comresponde al terrilorio nacional: sus efectos no son para una
Zona 0 Tegidn del pals, (en 008 sistemas cono en el noreamercano pucde daise la sitvacion del
fegistro nacional de la marca, peto también el de registros locales o estatales), pero tampoco basan

sus fionieras.

Una excepeidn on ¢f registio de la marca consiste en la posibilidad de brindarte una
wiela mas amplia y un reconocimiento mayst en la esfera internacional. £n efecto, ol inclso a) del
articulo 6 dn B Convenridn de Parts (Revision de Londres) establece: ™ Toda marca de fabrica o
de comertio eqistrada regulaimente en el palz de oigon, serd admitida al depdsiln {registio) y

protegida 1l cual es cn los palses de ka Unidn,'&

o Barrera Graf. op. cit. pp. 417-318.
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La excepuion establecida on o articulo prinero del Areglo de Madiid det 14 de Abril
du 1801, 1efalivo al Regishu nlernacional de Maicas, al que México se adhird 21 16 de Diclembre
do 1820, pein denuncio el batado en 1942, 1 as inareas egistiadas en ese lapso de 14 afios s
bict { por veinte arios )} en 1 hipdiess de exratenioialidad det aticulo anles menclonada, af
esteblecet que *cada uno di los paises conlratantes podid ascequiase en todos los obios paises la
proteccion de sus marcas de Fbica o e comuicio registradas en ¢ pals de origen, mediante ef

depdsilo de dichas maicas en la oficing intermacional de Dema.,.

Se puede afimar que la axcepcidn es k siguiente forma, A menos que so trak: de
una maica tegistiada en Ginebta por k1 OMPI (*) cunforme ¢l Aredlo de Madrid dol 14 de Abwit de:

1801, iekativo &l Registro Internacional do Marcas.

Sinembargo, el crilerio puede ser fliexible, Encontiamos efectivamenie a base del pringipio
de teritorialidad en el articulo 128 de a LFPPL (La marea deberd nsarse en teritorio naclonal, 1al
como fué registrada...). Sin embargo, como expongo mds adelante, la facclin 11l detarticiio 151 de
la mencionada Ley establece que ¢l registo de una marea serd nulo cuando dicho signo se use (
con antetioidad al registo en México ) en ¢l uxtranjero; con dos condiclones: que exists registro
vigenie ald y que on el pals de ongen de dicha mamma exista reciprockiad cuando una matca (
maxicana do orfgen ) esié registiada en sus aichivos nacionales. Cumplidas todas fas rondiclones,

puede rompetse la imitante del prineipio de temitorfatidad.

10. LEGISLACION APLICABLE: MACIONAL E INTERHKACIONAL RESPECTO A LA
NULIDAD

“ Chtado poi Barera Graf, op, ¢it. p. 318.
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La Ley de Fomenio y Proteccidn a ta Propledad Industrial publicada en of Diaro
Oficlal de ki Fedaacin of 2¢ de hinie de 1991 sustitiye o} marco legal de la anteriv Ley do la
Invenciones y Marcas de 1876, Debkio 8 gue no se ha promulgado el nuevo reglamentn, por
disposiciin del ARTICULO CUARTO tansitorio da a | TP sigue en vigor ¢f Reglamento de la Loy

da invenciones y Marcas pubbicado en ¢l Diaro Oficial de Ly Federacion el 30 de Agosin de 1988,

En elackin a ks delios que pudietan comelese respectn A 1as marcds, es
apicabla ( para of proceso penat ) ef Cédigo do Procedimianios Penates pata el Distrilo Fuderat y el

Codigo Federa! de Procedinientos Penales de nuestio pals.

Pam el procodimiento pata b soficitud de b dedaracion sdministrativa de nulidad

dol regisro marcario, suplutpriamente es aplicable of Cddigo Federal de Procedimientos Civiles,

El Dr. Bavid Rangel Medina menciona en su obia los Tatados Inlemacionales que

conforime al articulo 133 constitucional ienen achsal vigencia en México.®

1. Convenio da Pasls para Iz proleccién de la propledad industrial def 20 de marzo
de 1883, rovisado en Estocokmo of 14 de julio de 1067 (Diario Oficial de la Mederacion del 26 de jubio
de 1876);

2. Convenio que establece . Organizacion Mundial de la Propicdad intelectual,
firnade cn Estocolmn el 14 de jubio de 1067 { Diario Oficial de la Federacitn del 8 de julic de 1975 );

3, Tiatado de Hairobi sobte [a proteccion det simbolo olimpico, adeptado en Nalobi
o 26 do seplieinbre de 1981 { Distio Oficlal de; la Federacion del 2 de agosio da 1685 ).
= Rangel Medina, Derecho de la Propledad Industial e Injglectual. pp. 16-19.
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4. Aiteglo de Niza telativo a ha clasificacion inteinacknal de productos y servicks a
13 qua su uplican 1as marcas, tnado on Niza et 15 de junio de 1057, México no es patte de dicho
tralado, sin embargo, B clasificacidn de poducios y servicls pata las marcas y su registio que
exiot ¢ aiticuio 79 det Reglamento du ta Ley ¢ invenciones y Marcas en b establecida por este

tatado ntornacional. Por clio se toma on cuenta coino legisiacion aplicatie.”

El eonceplo de matea es cualquicr signe o cuakjuier combinacidn de signns que
pennita distinguir los bicnes o sorvicios de una porsena do bs da ofia, incusive nomtwes da

personas, disedio, ktras, ndmerus, colores fiquiativos o la lma de s bienes,

Las matcas inclulran kis de servicis y las cokctivas y podran incluir las tnareas de
coitificacion, jo cual pesmite establecor cotno condicidn pata el registo de 1as majcas que bos signos

sean visbles.

De ho hacetio, perdetia su requisiio esencial, porque un signe ocullo o Invisible no
puede ni debe ser consiierado kegalmente coino ung maica, ia marca ¢s un concepto ampiio, ya
que e detecho ke ologa st Uso exclusive a bavés del registro en la Secrelaria de Comeicio ¥

Fomento Industiial, 1especto a los productos o sevicios de una clase determinada.

E? registio olorga ¢l derecho de pedin ta nulidad de ntia marca cuando esia sea
idéntica 0 semejanto a aquoka; en virud que cfea un grado de confusion en el mercado. Nara elle

el tivtar puede soficitar \a nulidad del registro marcario, ya que dispone de procedimientos y

sariciones penales que se aplican cuandn menos en los casos de taksiicacin dolosa de
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CAPITULO 1

LA NULIDAD DE LAS MARCAS

1. MORAS OF CONGLUIR EL BUREGHO A LA MARGA,

foaknenie son ovus s usludios dol dolecho qua s han puesio una atencon
espacifisa & los problkemas julldicos que planisa el Dotecho Intekectnal, y concretaments la

Prapledad Indusbial, al ienos en México.

Es ¢l caso dol mullicitado Dr. Rangel Mading, que de los austores sekeccionados
para rpalizar dslo tabajo, es ol inkcu que expone i fista completa de ns diversos modos que

pavee la Loy pary conciuir el defecho a la exciusividad del uso de una marca.

Las causas provocadoias de l péidida dol derecho exclusivo que canfery el

1egisit marcario son fas siguienies:

a) Extineidn por use de la marca do un mode difente a como 016 togishada, Sy

wqukene de una expresa dodaracion
Esto suptiesln uslaba regilado por el articuto 115 dw la LIM. La LFIPPE {inicaments:

miencona en su anfculo 128 "La maica deberd usaren en leniuio hacknal. 1wl comn fud jedistada

o con modificaciones qure no alteien sus caraciurislicas esanckaes...” Para ésios electos no se
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inenciona la declaraciin adinintstiativa para declarar s extineién del derecho al uso exchisivo de ta

[HArCA.

Tiene relacion a fracrdn 1X dul ariculo 223 de t LFPPL, donde se tpifica coma
detitn espouial *... Ofrecer on venta o poner on cieulacidn productus 2 1os que se aplica una mares
repistada, despuds de haber alterado, susttuido o suprimide parcial o Wialimento ésta .° £ decir,
daike un 150 dilerento a la marca, como lal, no extingue o pudiers extinguir actualimente un egkto
mateatio, Sin einbaigo, st hay tpicidad en la fraccdn antes mencionada, podrd imponerse como

sancidi de dos 3 seis de prision,

b} Exturcion por no comprobar ef uso de: 1a matca deato de las plazos requeridos
Opera de pleno derechn.?

Esta hipdtesis podria describirse hoy ast:

b} Caducidad por no comprobas el uso de la marca por tres afos conseeutivos, a

menos de que la Scaetarla juzgue que existen causas justificadas para no comprobatio.

Elarticulo 130 de 1a LFPPlmenciona: Si una maica no cs usada durante tres afios
consecutivos et los ploductos o serviclos para 108 que ué registrada, procederd la caducidad det

tegistro, salvo que existan causas juslificadas a juicio de la Secrelatia.

La puincipal diferencia entre ta Ley anterior y bx actual os que fa LIM no consideraba
fa caducidad del registin; tnicamente mencionaba b patabra extincion® o bien @ ... se considera

extinguido del pleno detecht of 1egistio comespondiente. " Actiaimente no es de plono derscho,

® Rangal Madina, op. cit. p. 61
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anius la Sacrotatia deba considorar si hay eausas qua justiiquen la no comprobacin del uso por

4ae tapso de tempw.

o} Extincion por po usar f marca en calidad de maica, siNG COMO una

donominacion  gendrica. Seroquiete declaraciin®

Usta hipdiesis la regulaba o artfeulo 149 de la LM, donde enfatizaba ta extincidn
del rogisto marcada st su tiular habia provocado o olerado qua se ransiomw en denomnacion
gendrica. Pare que fuem extinguido dicho derecho obligaba a soguir un procedimients
adminisimtivo para oblener und declaracion de SECOI donde se reconociens dicha extingion,

1.2 hipolests sctual puede quedar como siguo:

o} Cancelacion det (egistio de una mares, ° sisu titslar ha provacado o olerado

que S0 tansk end inacidn gendiica gue comesponda a uno o varios do bos produckos o
setvicios para los cuales se mgistd, de tal modo qua, en log medios comeiciaks y en of uso

generalizado por e piblico, como inedio de distinguir el producto o serviio a que se apique.*™®

£sta declaracidn podid hacerse adminishativamenty, de aficio por la Secretarfa, o

biett a peticidn do patte o del Ministetio Piblico Federsl, segin el arliculo 155 de la LFPP,

@ Ibidem.

» Aticulo 163 de ks LIFPPL



d} Caduckdad do plono derecha por no acreditar ol uso con i solicitud de

fenovacion, asl como al vencimionto del plazo legal sin que se promuova b renovacion.™

La LIM regulaba esta figura en Jos articukss 138 y 140 (acreditar uso) y 148 (no
promover tenovacion).  La LFPP Jos requla on los atliculos 130 y 133 {uso por tes ailos
consecutivos y seks ltesey fiia solicitar ia renovacion del reglstio, sntes de que se venza éste) y

152 (cadicard cuando no se tensave en o8 1éminos de la LFPPY).

Catwr actarsr que el anfenlo 155 mencions que ésta caducidad especifica no
requiete de declaraciones administstivas por parle de la Seciotarla, es docr, Gnicamente si se
voneieton los plazos. 0 ho se comprucba ef usa pof ies afios consceutivos, queda enlendido que ef

gl estd cancelado,

8) "CGanc:lacion de! reglstro por propia vokntad de su titutar,*

Estaba previsio cn el articulo 150, en su primer parat, de ta LIM; hoy 154 de la
LFPPL. Ambos preveen que cuando so soficile la cancelacidn del regisiio volurtariamente, la
Segielaiia podid requerir 8! Stular del derechio marcaro a que rmlifique 1a soficitud de cancetacion,

enlos casos que establezea el eglamento de ta LEPPL

*) Cancelacidn cuando el titular del registo especule o haga uso indebido en el

precio o cafidad de los objetivos amparados pot la marca,”

» Rangel Medina, ibidem,
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£ articulo 150 de ta LM prevels ésta hipétesis, que hoy en la LFPDT ha

desaparecido.
“g) Nulidad por akyuno de ks inolvos grevistos por ki Ley.”

Anies la LIM requiaba la nididad en el articulo 147, hoy la LFPPI o hace en su

articulo 151, Esio es et lema cental dol presente trabajo.

2.1ANULIDAD DL LA MARCA EN LA LEGISLACION MEXICANA,

La nuidad en la Ley de a Propiedad Industiial do! 31 de Diclembre de 1842 es una
aceivn administrativa futelar, de naturaleza simitar a ks acciones civiles y penales. La ley de
Propiedades Industial de 1042 contenla " tres tipos o clases de acciones tulelares, a saber: las de
cardcler adminkstativo, las penales y kas civiles. Las dos primera estdn previsias sin excepeién por
dichia lay, la cual, adeinds, fija en cada caso las sanciones comespondientes, o sea, la nulidad
administrativa y las sanciones corporales y pecunarias, por lo que tea a la accidn de nul_idad
reglamentada en los articulos 200 y 201 L.PJ., se hals, como ya dijmos, de una accidn
administrativa, en iaque ol particular afectado, usuario de unk marca tegistrada o no fegisada, y
ol Estado ( en Jos casos de las fracs. IV y V del articulo 200 ), acuden & la Direccidn de Propiedad
Industrial, solicitando la declaracién de nulidad del registio de una merca, declaracion que tene
cfecios frelmactivos, puesto que la inscripcién se hizo en violacion de principlos de orden poblico.

Esla accion administiativa no da lugar a indemnizacion por dafios y perjuicios.



Antes de la L de 1842 existieron otras leglstaciones en México para las mareas:

o Loy da Matcas de fibrica dol 20 de Noviembre de 1880, confonnn a e cual la duiacion de la
propiedad de las marcas eta indefinida

+ Loy de Marcas Industiales v de Comeicio do 25 Agosto de 1803 (Diario Oficial de &
I'ederacidn del 2 de Septiembre de 1003}, que fijaba ¢l regisbio de la marca una vigencla de
veinte gios; y

+ Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales dei 26 de junio de 1928 (Diatio Oficial de
la Federacitn del 27 de julio de 1928), cuyus disposkiones seralaban también un plazo de
veinta aftos 4l registio marcario (articulo 74).

La Ley de Invenciones y Marcas del 30 de diclembre de 1875 ( LIM; Diatio Oficial de
la Feduaracion dal 10 de febrero de 1976 ), con sus reformas en 1887 (Dirio Oficial det 16 de enero
de 1887); junto con k Ley sebre ¢f Contiol y Registro de fa Transfesoncia de Tecnologla y ¢l Uso y
Exploracién de Patentes y Marcas, del 28 de diclombie de 1881 (Diario Oficial del 11 de enero de
1882) y sus ruspectivos reglamentos, rogukdron hasta 1901 los signos marcadios. Los articulos 147

y 151 de la LIM se referfa concretainente a fa nulidad del registo marcario.

La Ley de Fornento y Pioteccidn de la Piopiedad Industrial det 28 de junio de 1891
(Diatio Oficial de la Fedorackon del 27 de junio de 1091) abroga en su arliculo PRIMERO transitorio
4 Ley de Invenciones y Marcas de 1876 y también la Ley sobre el Control y Registio de &
Tianstosmacién de Tecnolgls y el Usa de Explotacion de Patenles y Marcas de 1882 y su
reglamento. Esta ley (LFPPI) es 13 que actualmente requla los regishos de las marcas en l
Secrelaifa do Comercio y Fomento Industial, La nulidad del registo de una marta ostd

complementada en os ariiculos 151y 156 de dicha ley.



LA HULIDAD DL REGISTROMARCARIO LI LA L EY MIGENTE

Para ompezat, considenn preciso ackial s Bminns en los cusles ine refier a
nulidad. impropiamente se menciona coino ulidad de f marca® o *nulidad del doiecho oxelusivo

de uso do krmarca®. Ainbas expiesionses son inexactas e inprecksas,

Cuando me el a l ngbdad del jegistro marcario, en ealidad quicro deelr

cuando ls Secretarta declata quo jurtdicamente ef tegisto de lamarca a favor do un ituler es nuk.

Como anteriomente hie expuasto, e registro, entic olios deiechos, otoiga @ tavor
da quien so oslonta civmo su titslar, ta facultad exclusiva diferento a otrus particulares ( productores
o comerciantys ) do usar 0sa y s6ko csa marca que SECOI tene rogistada. Bl uso anterior o
posierior 8% independiente de dicha sitiacdn. Por Yo tanlo, cuando 1a Secretarta declara la nulidad
drl regisio mareario, sus efeelos directos e inmedialos son sobre ¢! registro, ( aunque no son los

1nicos .

E) maestio Ratael Rojina Vikegas aciara 1a distinckin basica cnur la inexislencia y la
nulidad de un acto jurtdico. Cuandu ¢l acto carece de volunlad, objeto (v en jos gclos solemnes,
cuando la formalidad es consideiada un elemento esencial de dichos actos sokinnkdad- ), se dien
que & acto no exisie con ks voluntad v el objeto, pero hay vicios en ta voluntad, en la capacidad o on
fa formalidad; o bien en la ilicitud del objelo, estanos ante un acl juridice que pueds ser
consideradn auk,

Peio hay dos tipos do nufidad: ka alwsoluta y fa rebtiva, Resune y distingie Rojina Villegas

*..50n vlementos de validez de los actos jutldieos los siguientes: 19 Que el acin tenga un fin, motivo,
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objin y condicion licito, 1 lamanivs a eske vlemento fikitid del acto juriico, 22 Que la voluntad so
extgriorice de acuendo con s formas tegales,  Cste ckinento se denoming formalidad del aclo
juiidicn. 3% Qua s voluntad so expiese sin vicks aljuno ( onor, dobs, vioknels o osidn ), €3 doclr,
quo soa una voluntad Rre y ciedta.  Csle elemento se expioss on loing negativa indcando
simpietnente que haya ausenda de vicios en la voluntad. 4 Quo  vokintad se olorgue poy
persona capaz. 5a Bama a usto elenanto capacidad en el actu fuidicn. Cuando no se cumple el
primer olemanto, s dech, cuando hay Hicitud on ol ebieto, motivo, fin o condiclon del acto, se
piesenta goneraimenty la nubdad sbsolula, pero puede ser relativa por disposicion de la ley,
Cuando se obseivin los 0Los requisitos: formatidad, ausencia de vicios y capacidad, exisie una

nufidad relativa en el acto juildicn,"®

Mis adelanie, ¢l indestio Rojina Vilegas apunts:  “Para poder delerrminar la
naluraleza de fos aclos nulos, convione (elacionar esta lonna de invalidez con la inoxistencia, El
aclo juridico puedo se existente e inexisiente, vaido o nub.  Sc Uata de dos cuestioncs

radicalmente distintas, Por consigulenta, se impona 1 sijulente dasificacidn:

) Actns existenies vilidos;
b) Actos existentes nukos y

¢} Aclos mexistentes.

La validez no admite grados, y pot esto s6lo existe una categoria de actos: los
exitentes valdos. La existencia si admite grados, loda vez que puede ser existencia perlecta (

validez ) o existencia inpesfects ( nulidad ). A suvey, la nulidad puede ser absoluta o relativa. (Por

® Rojna Villegas, Darecho Civil Mexicang. p.3563, T.1., Ediorial Pomia, México, 1083,
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lo tanto eneinos que exisiens) ... 1. Actes existentes validos { existencia pertects ). 2. Acios
axistonies nulos (exislenein impereets ). Esios (ltimos a su vez se subdividen en: Actos aloctados

de nulidad absoluta y aclos aluctados de nufkdad ielatva.

* LA nulidad absoluta -continia Rofna s¢ caractedza por ser imprescriplivle,
Inconfirmable y suscoplibk: de ser invocada por fodo Interesado. En nuestro dorecho presenta dos
formas; nulidad absokita por declaracion judicial y nufidad absoluta de pleno derechio. La primera
surte efoclos provisionalkes, los cualkes quedan destngldos cuando se pronuncia la sentencia de
nulidad. La segunda queda privada de efectos por disposicion expresa de [ key v, pot jo anto, no

s fequicre una declaracidn judicial.

* La nulidad relaliva se caracietiza por ser proscriptible, confirmable y sdlo puede
invocarse por [a pare porjudicada. Puede fallar alguna o algunas de dichas caracieristicas, pero
axistiendo una de efas, con elio bastard para que exista dicha nulidad. Siempte permite que el aclo
poduzes provisionalmente sus efecios, requiiéndose por lo tanto una sentencia paia que queden
destruidos retmactivamente en los casos en que sea posible, segun los principios que operon de

pleno derecto, siendo fecesario hacertas vakr por vin de aocion o de excepeion.” ™

Para éste autor, exisien seis principios que necesatiaments deben lomarse en
cuenta para todo caso da nulidad:
* Principio de seguridad juridica.
.. €8 dacir, el aclo nul pone en peligio la seguridad juridica def orden social . Declararia

nulo aquivale a que et juuz o el legistador logren mantener of orden y 1 estabilidad sociales... Para

» Rojina V. op. cil. p. 415,
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repara ta hrequiaiidad causads, para restableeer ¢l orden violado, 3 necesario destrul un confunio
do situaciones Jurfdicas preconsttuldas, cuys invaldes origha Indelectiblemente un irastoitio no
sblo desdn el punio de vista del inlerds paiticutar del leslonado diroctamente por l nukdad, sine

generaknente un conflicto con tercems personas vineuladas por el acto nulo.

* Un relacion con éste principio, el legistadut ( y ol juez ) debe tomar en cuenty; 1.
La ejecuckén de los aclos nulos; y 2. Las diferentes consecuencias en los aclos y conbiatos
instantdneos y et Jog aclos y contming de Yracto sucesivo. © Si es posible restitlr lss cosas al
eslado on que se encontiaban antus da cometerse el acko juridico previamento declarado nulo; o
imponer ta obligacidn do otwrgar compensacion cuando han causado cnnsecuenclas Juridicas de

dificll reparacion.

* Principin del cquitibriv debe lograr un equitibsio do fos interoses afectrdos. Elacty
nuio provoea un confliclo de intoreses que debe ser distint segin que ¢l confiicto lenga un akance
particular o general. Es decir, que el acto afecte exclusivamente a una de las partes o a foiceros en
general. Cuando el acto afecla 8 una do las partes para lograr of cquilitiio de los inlereses deba
dectetarse la nuiidad con efecto restitutorio, on aquellos casos en que ks situaciones de hecho o
poimitan, porgue si existe un principlo de cjecucion, o se 1ealizan aclos de tacto sucesivo, ésie
principio no puede serintegral. Pero cuando lay situaciones de hecho paimiten el efecto resfitutoric
an forma Integral, el pincipio de segundad juridica aconseja que la mejor forma de legrar el
equilibrio de jos intereses afectados, os protege exclusivamente A una de las partos y, por o 1anto,
conceder 560 a ella ln accién de nulidad, para dejar a su arbibio intentarta o dejarla prescribir,
confirmar o no confirmar el acro. Pero cuando ¢l confficto de intereses alecta a lerceros en general,

o bien, cuando por jos actos de ejecucidn éslas resultan lesionados, ain cuando la nulkdad en su
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oligen alecta s6I0 a una persand ia icy dobe entonces buscar una armonla de los Inlieses de oS
terceros, en rolackén con los Inlereses particularas do las partes en el weto nulo. Para obtaner esta
annonta, la nildud se pesents snte todo como una protaceidn fuitdica.  La dunines gencraks,
s0lo para dstinguir las consceuencias coactivas de fas demds, sl aceptamos que ka nulidad es una
sancion. tn la nubidad relativa, existe la finalidad de protecclon juridica, respectn a los intereses
particutares del afectado. Sl el derecho partiers de un acto ilfeio que habila que castigar, no dejaria
a la voluntad det perjudicado el inteatar ta nubidad. En cambio, comio la nuiidad es una proleccion
particular o genetal, cuando el intorés lesionado es tnico, se deja al arbitrio del perjudicado invoear
o0 no @ nulidad; cuando cl interds es maltipk:, ya no depende de las paites invocark, sino que se
concede & todos aquelios lesionados.  Esta foma protectora se hace evidente al concederies
aeglones en juicio, paia podic en todo teaipo ka nulidad.  Por consiquiente, para msolver estos
confietos de intereses, wmando en cuenta que ta nulidad es una proteceidn, ol legistador y el ez
deben primero inveswgar si hay interés parteular exclusivamente kesionado, si hay un interds
general petjudicado o s hay Interés de terceios determinados, aktados por ta nitlidad *

“Principlo de conservacion.

*.. deben respotarse los derechos adquirdos, las situaciones consolidadas por la
piescripeidn positiva, ks abandonadas por et no ejercicio del desechn ( los casos de piesciipeion

negativa )y Iodos aquelios casos en que inlervienien terceros adquiterites de buena 16,

El tespeto a las siluaciones de hecho iepamblemente consumadas, por las
perturbaciones que oriinarfan Jos efectos resfitutoiios «e la nulidad... En las enajenaciones de
cosas cundo éstas han sido transformadas, consumidas, detenioradas o enajenadas a tercer, hay
una situacion imeparablomente consumada, Ante hechos consumados debe prevalecer ¢l principio

de conservacién.”

“



“Mrincipio de destiuecitn.

.-Una vez que por ia aplicacidn de los principio anteriores of legislador o el juez
consideta pertnenie decrelar efecto restitutonio de 1a nulidad ( on el caso de se éste efecto posible ),
pugda hacetdo en una forma maleral, cuando sea menester destruir de hecho ciorlas obras
toafizadas , o bien, en una fonma juridica cuando sea necesaria una devolucidn de prestaciones, en
quo intervenga la buona o mala #, puede haber restituckn undatoral o reciproca, que puede so

inlegral o simplemenie compensatoria.”

“Principio de 1a rolivactividad.

. docting clasica ha- gado of efecio restitutorio con ¢l pincipio de la
retroaciividad, para lograr ka reparacidn completa, privando al acto de todo efeclo, y destruyendo ks
de cardcler provisional que se hubieren realizado. De esta mancra, adn cuando admile que b
nulidad relativa produzea efectos provislonales, dispone que éstos serdn destruldos en forma
retroactiva cuando se pronuncie por sentencia la nulidad. En nuestio derecho, se estatuye que “ig
nulidad absolutn por regla genetal no inpide que o acto produzea provisionakmente sus efectos, los
cualkos serdn destruldos resoactivamente cuando se pronuncie por of juez Ia nulidad.’ ..Jos ackos
que impiican situaciones susceptibles de reposicion, aon cuando generaimente en edos la nuldad

funciona con cardcter retroactivo, puede no operar en esa fona.

“De o expuesio se deduce que a! lado del principio de i retroactividad, funciona
también en torma constanic el de la imetroactividad.

“Sin embargo, debemos concluir que:
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a) la jetroacividad opera, por fegla goneral, chtte ls panes, para 0S8 acios
Instantaneos susceptibles de reposicion.

b 1 sepoacividad lambién funciona entte las partes, para s acs de Yacly
stiensivi cuyos efectos o se hayan constimado en foma iiteparabia.

¢} La ehicacividad es inoparante 1especto a las partes on ks aclos que implican
situaciones irreparabimente consumadas.

d) La eroactividad os inoperante respecto a terecios adguitentes de buena fhya
tiulo onerosp, Run ctiando se tate de aclos instantdneos o de situaciones consumadas o no en
forma brepatable,

a) La tetroacvidad s inoperante en malesia de nulidad sespecto a las situaciones
jurldicas por la proscripeiin positiva {adquisicion de 1a propiedad y adoinds derachos reales por la

posesiin con Ins requisitos legales. )

“Principio de proteccidn. )

*..la nulided es ante todo una proteccién a inleresos particulares o generales...
cuando A nuliday se presenta como medida juridica potectofa, simplemente es un recursp eficaz
que i ley clorga al perjudicado, dandole a posibitidad normativa de defenderse contra e} aclo
iregutar, por la via de accion de excepoidn. Dada la diversa naturaleza de los infeieses kesionados,
es lambién ¥gico que en la nubdad relativa sl ¢l mcapaz, ! que ha sufiido los vicios de la
voluniad o cualquicia de las pantes en el acto informal, sean los capacitados para intentar la action
correspondicnte. En s casos en que ¢ aclo aulo alecta a lefeeros. o eh general, A 1a socicedad, la
nufidad tiene ya al cardcter mixto de pioleccion y sancion a la vez, y por estn se penhite a dichos
terceros y al Minislerio Priblico como representante de la sociedad. impugnar el acto. Tsta

pioteccion juridica dada la naturaleza general de los derechos lesionados, debe ser absolita y, per
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tanto, impreseriptible, para que en todo tiempo cuakiukna de los perudkeados preda hacerk valsr,
Ademas, no podid dejarse ol arbitno de uno de elios convalidar ¢l acto por ratficacion tcita o
exprasa, dado que son milkiples higreses afectados.  Es por esio que fa nutidad absoluta sc
concede con of cardcter de inconfiimable ¢ Imprescriptible, y & acokdn so olorga a tdo

interesadn.*®

Ahom me dispongo 8 eninciar ¢ada una de a hipdtesls de nuhdad del registo
marcario que preves la Loy de Fomento y Preoleecitn de la Propiedad Industigl, comparandola con

{5 ley anleror ostableciendo la relacidn de cada una con s piincipios aqul anntzados,

/. La nulidad del registio marcario se provee on la ley ciando ol acto nulo pene on

peligro [a seyuridad juridica det orden social:

+ cuando ef registiv un s¢ afoeta 1os INteieses de ofa u oligs PeIsonas y of orden socil integro; y
+ cuando el derecho al uso exclusivo de la inarca cuyo registio es nulo genera consecuencias que

ponen en peligio W sequiidad juikdica de otras personas,

1 a sequridad jurtdica se garantiza con la dectaracion adminisyativa de nulidan,

b, fa posiilidad de iiciar un procedimiento para obiener una duclaracidon
administrativa de nulidad es una protecuin jutidies a intereses particylares o generales. s una
medida juridica proteciora por la cuat el interesado defiends sus derechos del acto irregular. Es una

sapcion ademds en contm de dicho acin.

» Rofna Villagas op. cit. pp. 325415,
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¢. La nuldad dul registro resuetve un conflicts de interuses entrs los particutares
quuo han presentado Jos fequisitos y condiclones para segistiar su marca Y bos que no ko hacen asl, o

caon en cuakyiiera do las hipblasis det antfculo 151 de la LEPDIL

Ademas en el confliclo do inteteses entre of tiular del tegisto y ta persona que ticne
interés en que dicho regist sea declarado nuko, queda equilibrado a1 proteger { con razén fundada

y molivada } a una do las partes.

d. Cuando existe ( segun la LFPPE) un defecho mejor para rugistiar una marca (
uso o regisbo antutior ), la nulidad se prosenta como una forma de consesvar un derecho adquitido

consumado con anteriondad al acto nulo,

8. Tiene la caractoristica de rotroaclividad, es decir, la declarackdén adiministrativa de
nulidad tiene clectos tetvactivos hasta la fucha en que SECOF] concedid dichio registio; por lo
tanto. los aclos basados en dicho registro marcario podrdn eventualmente ser considerados
tamblén nulns. El objetivo do dicha cualidad es hacer posibles los efectos restitutorios en favor del

legitino particular a favor de quien deba ser registrada [a marca.

Sin embamgo, debido a que la accidn do nulidad es prescriptible, el principio de

retroactividad estd limitado segtin cada hipdtesis de la nulidad del registro marcario.

{. Destiuyo para restituhi o volver a constuir la declaracion administaliva de
nuiidad del registo marcario juridicamenie deshace 6 quita of derecho al usa exclusivo de una

marca en favor del titular del registro. Ese es sy electo inmediato: interumpe el goce de ese
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dorecho, invakda lo antorky en fomma relioactiva y deju la posibindad al interesado keglimo para
mgistrar su marea Usada o registrada oon anteriondad (sl eso os o caso) & dnicamonle (egistra b

marca contmveriida d su favor. | a nulidad del reqgisto marcario es una nulidad especlal:

&} 3 la situacidn jurldics de invalidez de un acto soticitado por un prebcular, pot

causas impultadles a la condicion fuiidica de dste; y

b} ks la situacidn jwildica do mvalidez de ung aclo administrative hechio por Ia
Secrelarfa. En casos muy especliicos (por ejemplo flacciones |, IV y V) imputables a la
responsabitidad de los funclonarins pliblicos que oloigaron el registio peiv en general, 1 legalidad

dal egistio ena su origen en el particular Gue solicitd of aclo.

las hipdtesis especllicas de la LFPP en nulidad del tegisto no Onicamonte
conlempla validez relativa por «uror o miala 16, sing cuando expresaments la LFPPI ha establecido
que la marea no oS registiable y a pesar de ello se regisira. Esia situaciin podia hacemos pensar
que es una nulidad absolra, sin embaign, como {a vinkickdn de ese derccho Onlcamente puede
re&amar el intoiesado dentro del bempo y las formalidades de la ley, se vuelven una nufidad

relatva,
Respecto a los principios que pmtege ki nulidad (segin of mavstiv Rojina Villegas),

todos son gplicabkes a fa nufidad del registro marcarid. Cada hiptesis de nufidad aplica uno o dos

antes que los ouws, permaneciendo una constante definida que soporta la nulidad en general,
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£n ol caso de fa nulidad del reglsio maicaio existe un pioblema fundamental:
determing el tipo do nutidad que os. Se trata de definir b nulidad do un aclo adminkstativo ealizado

por SECOFty olofgado en favor de un panicilar en foiina inadecuadi.

loinando it cuenta Jos elempntos de jos tipos de nulidad apoitados por Rojina
Vilegas, tahemos que cuando ta nulidad del reqisto matcaro os impresaiptible { como en las
fraccionoes 1y Vi del artienin 151 du la LEPET), inconfirmabk: ( no hay recutso alguno previsto por la
LEPPI conira la susolucion quo deckia administrativamente ki nulidad del registo marcaiio ) y
puede ser Invocada por lodo Interesado ( en of caso det reglsto maicasio quien ejerza la acclén de
nulidad absolula { ainque por ta ley, estando cualquiera de estos clemenlos puede ser considerada
relative ); cusndo es prescripible (como en las facciones i1, I, IV, y V), confirmabie { en este caso,
imicamente solictandn un huevo Tegistio ) y soko pueda invocar el interesado, se trata de una

nulidad relativa.

Comu vemos, el probkema es complejo puesto que la nuiidad material del presente

estudio contiene elementos de ambas.

Los critios para declarar b nulidad de un acto administrativo no se preocupan por
abordar una clasificacion apropiada 4 ta validez de dichos actos. Cs orientador dicho critero,
establecido en el articulo 238 del Cidigo Fiscal de la Federacion:

*Art. 238.. Se declarard que uha resolucidn administrativa es Hegal cuando s

demueste alguna de las siguientes causales:
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I. Incompetoncia del funcionario que & haya dictado u ordenado o tamitado el
procediniento del que deriva dicha 1esoliscion;

Il. Omigidn de los requisitos fonnalkes exigidos por las eyes, que atnctan as
dolensas del particular y tascienda al sentido de b resolucidn impugnada, indusive la ausendcla de

fundamentacion o motivackdn, on su caso;

ill. Vicios del procedimiento que alectan las defensas det particutar y trasciendan al

sentido de la resolucion inprrgnada;
V. Si ks hechius que la motivaron no se realizason, fueron dislintos o se apreclaron
en foimia equivocada, o bien se dicté en contravencion con las disposiclones  aplicadas o dejé de

aplicar tas debidas;

V. Cuando W resolucion administrativa diclada en ejerciio de facullades

discrecionales no commesponda a los fines para los cusies lg key confiera dichas facultades.”
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TIPOS DE NULIDAD

THO CUANDO FALTA CARACTERISTICAS
NULIDAD LICITUD EN ¢ IMPRESCRIPTIBLE
- OBIETO * INCONFIRMABLE
ABSOLUTA
- MOTIVO O * INVOCADA POR
-FIN TODO INTERESADO)
(puede s¢r relativa
por key)
NULIDAD - FORMALIDAD * PRESCRIFTIBLE
- AUISENCIA DE VICIOS ¢ CONFIRMABLE
RELATIVA
- CAPACIDAD * SOLO PUEDE
INVOCARSE
POREL
INTERESADO.
———
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PRINCIPIOS QUE PROIEGE LANULIDAD ()

SEGURIDAD JURIDIGA
u. an l ejecuckdn del acto nuk
b. en lus consecuencias del ack nub

EQUILIBRIO DE INTERESES

GONSERVACION DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS

DESTRUCCION

{ para los efecios restitutorios del por daiios del acto nulo )

RETROACTIVIDAD

( para lograr la reparacidn completa del dafio,

puede no operar do est forma }

PROTECCIOH A LOS INTERESES
PARTICULARES O GEHERALES
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4. CAUSAS DELA HULIDAD DEL REGISTRO

4. POR NO SER REGISTRABLE COMO MARCA

1.a fraccion | del antfouk 151 establece: * Ed registo de una marea es nulo cuando:
*1.-Se haya olorgado en conlravencion a las disposicionos sobre requisiios y condiciones para el

otmamientn detiegistio.

Paia efectos do o dispueslo en ests fisccion, se consideran requistos y

condiciones para ol olorgamiento del iegisto los establecidos on las fracciones | a XV del arteulo

90;°

La primera hipolesis provists por la LFPP! es extiemademente kmitada: menciona
que un registro serd nulo cuando vivk o lrasgreda las Jeglas en relacién  a los requisitos y
condiciones para olofgas ol registo; perd en esle Ces0 son “equisios y condiciones® los
establecidos en el articslo 80, Dicho articulo { como be mencionado y analizado en su oportunidad
) trata sobre log signos que no son 1egistrables como marca. Esta es una de las condiciones para
o oturgar ol registo (g cuntiarniu sensu, que el signo presentado ante la Secretarfa no cuinckda ton
cualquiera de los supuesios del arliculo 99 es condicidn para solicita su registo). pero oo un

requisito.

En realidad es difich establecer cual ¢s o no un requisito en esticto senlido, Pero
creo que debiera du ubicarse en dicho supuesto et Capltulo V del Tiulo Cuarto “De las Marcas y

fos Avisos y Hombres Comerciales™ de la LFPPL



Nebemos atender al objetivo espacifico de dicha fracelon para poder interpretana: el
propdsito det kagistador fué biindar segurdad jridica garantizando ( para empezar ) el respolo
osmcto al conjualo de condiciones ohjetivas por ¢ establecimionto (y requeridas a! solicitante ) para
¢l reqgistio de una marca, 1espetando con oo loda la integridad notmativa de la Loy de Fomentn y
Proteccidn a 1a Propiedad tndustial. lio so deducy do b redaecion del precepto andiogo en la LIM;
la fraccidn | del articuk> 147 establecta:

*l. Cuando se haya ntomado en contravencion a las disposiciones de esta loy o de
4 vigents an la ¢poca de su registro;*
Es decir, si contraviene o no respeta la norma juildica actual o vigonta en i época de su

registro, podrd sar dectaiado nulo.

Para que ta faceion 1 del anleulo 151 da la LEPPL contara con la justa claridad, deblera
decir:

“El registro de una marca es nulo cuando

1. Se haya olorgado en conlravencién a as disposiciones sobre requisitos y condiciones
para el otorgamiento del registro, Paia cfectos de o dispuesio en este fraccidn lambién (el
subrayado es mio) se consideran requisitus y condiciones para el olorgamiento de! rogisto los
gsiableckdos en las fracciones | a XV del articulo 80;°

Por ello puede interpretarse que los requisiios y condiciones referidos por esta fracclon son
todos los gstablecidos cn el Capltulo V, del Titulo Cuarto de la LFPP) {* Registo de las Marcas ") y

ademds las fracciones | a la XV del articulo 80 det imismo ordenantiento.



EN artfeulo S0 tone XVl fracciones en total, por o que la fraccién 1 del arfleulo 154
obviamente exchiye las hacciones XV y XVl de dichos requisitos y condiclonus. L razon mas
Importante para hacero asf es que k& fraccidn i bace especial reforencia a ambos cusos excluldos.

La hipdiesis de ka fraccion | del articulo 151 expone una nulidad absoluta en estriclo sentido,
porque su trata de un acto ileito ( no sancionado porque no esta confemplado no como infraceion
administrativa ni como defily; ademads es responsabilidad de SCCOFI, es deckr, do la autridad
administrativi que en sy opottunidad hizo of registio 1 nulidad es a sancidn-) a partir de que se
viold la notna juridica.  Pudiera ser una nulidad relaiiva siempre y cuando el requisito o condickdn
fuera cubletto por el interesado, en cuyo caso pudiera pensarse en una confirmacidn del darecho
cuando faltare la fomnalidad o fa capacidad, y se cubioia con posterionidad). Sin embargo este tipo

do nulidad es imprescriptble; oo argumantn mas para tenninar sy absohita invalidoz,

Los principio que prolege sorn;

- La sequridad juridica de todo el ordenamiento en general, cspocialmente el respelo a los
fequisitos y condicionas para otolgar un regisiro mascaro;

- Equifibiio de insereses entre los que solicitan un registro cumpliendo con la ley {y con los requisitos
y condiciones que establece } y quien no lo hizo y atin asi obtuvo su ingistro;

- Proteccién jundica a favor de las peisonas que oblicnen su mgistro segun b LFPPL. Puede
ggiegarse ademds ung proleccion juridica at piiblico en general al declarar nula una marca que no
efa registrable segln los supuesios de as fracciones | a la XV del arllculo 80y

- Retroactvidad en favor det orden social, en cuakuier momento, puesio que b Secrelaria o el

interesado puede eferchar y hacer valor fa fraccidn 1 en cualquier iempo.



b. MARCA IDENTICA A (TRA YA USADA

La fraceidn 1 def artfculo 151 oidena;

*Flregistro de una marea os il cuando:

fl. La marca sea iddatica 0 semefanto en grado de confusidn 3 otra que haya sido
usada en ol pals con anterionidad a la fecha du presentacidn de I solicitud de la maica reglstrada y
sa aplique a ks misinos o sirilares prodicios o setvicios, siompre que, guien haga valer el mejor
derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marea ininteniwnpldamente en of pals, anlos
de la fechs de {resentacion o, on su caso, de la focha de piimer uso dectarado por el que la

registis;”

La redaccion de la facclon if del anticulo 447 do la LIM no es sustancialmente
distinla «de la fraceion anles transcrita: et conceplo “fecha legal® se aclara por ¢l de “fecha de

presentacion de la soliclud®.

Esta hipdtesls prevee of caso de que una tnarca haya sido usada { no
necesariamente registrada ) ininteriumpklamente antes de que ka porsona que soficitd el registic
presentar su solicitud o antes de la fecha de primer uso que mencions en dicha soficitud. Ea decir,
si alguien 1a usd anles de que tuera regisirada, o bien antes de gue ks usara quien la regisirs; se el

uso fué en forma inintermsmpida; v si se trata do una marca idéntica o semcjante.
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Por ollo s@ menciond con anteriondad que quion Lse una ares ankos do quien b
Tegistrd a su favor, dobend ejercilar una aceidn do nulidad previa a su popia solicitid del registo de

i3 marea a su favor.

Parm promover la acclén du nutidad on base a la fraceion 1l del articuko 151 de la
LFPPI ol interosado deberd probar que k imarca registrada:

4. s kénlica o semojante en grado do conlusion a la suya;
2. Se usa para s Inismos o similares productos o seviclos;

3. Fué registrada cuando 61 ya habla usado su marea, o que ta 156 antes de b focha de primer uso

dada por el solicitanto en su peticion, y que dicho uso anterior fué en forma ininfernimpida.

De robarse en definitiva Jos tres supuosios antes mencionados, la nulidad es
absolula, puesio que no pues confimarse un defecho que no se fiena.  Sin embargo, fene
elemenios de la nulidad relativa poesio que el derecho a ejercitar Ia aceién de nufidad prescribe en
cinco afos { contados a pair de la focha en que sura efectus la publicackdn det registto en fa
(3aceta ) y unicamente puede invocaila ¢l interesado ( para piomover generalmente un fegistio a su

favor, después de oblener la declaracién de nulidad ).

{.08 principios que prolege la hipdiesis da nubdad de Ia fraceion il son:
- La consesvacidn de un derecho adquindo consumadn con anlefiondad al acto nulo, porgie quinn
usa una marca antes que nadie tiene mojor derocho a usarla en forma exclusiva (segtn la ley), que

quicn la registio con posterioridad al primer uso ofiginal.
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- El equiitie de Intereses ontie of panleular 5 cuyo favor estd heeho ol eqisho marcann y o
particufar alectado, qie usé dicha marca de bucna 16 con anteriotidad a 1y parsona ttuksr dil
tegistio. La nuldad resuebv ¢l contlicln de Interesos, en fvor ded usuato inintersmpido mas
antiquo,

- El primer usuario recibo proteccion de su deiecho y seguiidad furldica al declarar nulka el fogistio.

- Lanuiidad deshiuye el reghstro para que ¢ pimer usuatio pueda soltar un mgistro a su favor,

€. USOAHTERIOR FN EXTRANJERO

" AL I8 Blegistro de una marea es nuko cuandin:

Il L.a marcd se baya venido usando con anteroridad on el extranjers, en ka misma
hipolesis de la fracelon anterior, si ademas del uso existe seyistiv extranjer, y que ef pafs de origen

tenga reciprocidad con México;

La fraccidn I del aticuls 147 de ta LIM Gricamente moncionaba en |a linea final ©..,
y reciprocidad al iespectn;” pero da L PP es mas clara al mencionar que dicha reciprocidad es en

relacion con el pals de origen de ia marca.

La reciprocidad con México debe entenderse que sien ina hipdleshs simitar at easo
previslo en |4 haccidn I { cuando una marca niexicana kenga exqistro en olfo pais ) dicho pals de
origen también declare nule dichn registro, precisamente por existic ¢f registio anterior en México.
£n cierio sentido se reconece clerla validez del iegrstro mexicano, pero no cn estricto derecho; pals

pucde negarse a reconocer registios extanjsivy por contravenir sus piopias nomas inemas ( pot
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clemplo, si en ol exvaneio se pennite cf registio do simbokos micunales coma marca y on ol

nuestio nv ). Sin embargo puode (inic declarara la nulidad del rogisto hecho sin conceder

un nuevn reglsto do 3 misma marca en fMvor de oto Hwiar, aunque para negar esie otm registo

deberd fundar y motivar dicha negatva.

Esta nulidad también ¢s absoluta, aunque para cjorcoria ol plazo pata su
prescripcion es de un ano, contade 8 parti de 1a fecha en quo suila sus clectos s publicacien del

registin en b Gacota.  Fampoco es confimabie y Snicaments puede invoeaise por elintersado

Los principlos que protege k nulidad provisia en 1a fracoidn it dol articulo 151 son

fos mismos que la fraccion ll:

- Conservacidn de un derecho adquirido, no Gnicamente en cuanio al uso sino a un registio on oo
pals;

- Equiibrio de intereses do quien tiere uso y tegistro anteriores al registo nacional;

- Proleccidn y seguridad jurldica del primer usuario quio ha registrado su marca en oto pals;

- Destruccion del registro para que el prmet usuario con fegisio exiranjero solicite un registro nuevo

de su maica a su favor.
La fraccidn IV del articulo 147 de la LIM contemplé la hipdlests siguiente:

*E} registro de una marca es nulo ;
V. Cuando la ctiquela en que aparezca la marca contenga indicaciones faksas

respecio a la procedencia de los producios o servicios que ampare, ubicacidn del establecimiento
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industiinl 0 comesclal da! ttutar da la marca o con respecto 8 medallas, diplomas, premios o

feconocinientos;”

La ky do Fomento y Proteccion da i Pinpiedad Industial no contempla dicha

ipotesis,

d. FALSEDAD O INEXACTHUD DE DATOS

s nulo ¢l regksbo de una mares ciiando:

*IV. Bl regisito se hublera otorgado con base en dalos talsos o Inoxactos conlenidos en su solicitud,

que sean esenciales;”

La fraccidn V del anlculo 147 de la LIM equivalente a la Traccidn anterior
Onicamente se refid a *..declaraciones falsas o inexaclas; la actual ey es mas especliica al
referirse & os dalos de la sobicitrd.  Sin embargo, dicha fraccidn hace una clasificacion extraiia: la
solicitud contienc datos esenclales y ho esenclales; pero no indica a Juicio o criterio de quicn y en
base a qué deben diferenciaise unos de otres. De tal forma que es critenio discrecional de SECOF|
considerar b nulidad por inexactitud o fakedad de datos esendiakes... pudiendo entender como

“esenciales” cualquicra de los apartados en la soficitd.
Esta nuldad pudiera declarasla de oficio 1a Secrctarfa -no Gnicrmente ésta- o a
pelicion de cualquier parte interesada. Es piesciiptible: podrd ejercitatse en cinco arios conlados a

partir de la fecha en que surta sus efeclos la publicacion del 1cgistio en [ Gaceta. Pudicra ser
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tolativa puesto quo estd viciada, ya soa por ormor, dolo o mala 1& (los dos dimos cuando
falsedad fiene por objeto una consecuencia iicita), y uni vez entregido el ¢aw endneo o eliminado
el vick, podrla set confiemado e acto declarado nuko. Sin embargo, la LEPP no preven en esto
caso ninglin recwrss de reconsidotacidn pats quu pudiera dar maicha auds a sy declaracin
administativa de nubdad del registio mareario, ast que dnicarmente podiad "oonfinmarse” ¢l derecho

al uso exclusivo solictando un nuevo 1egistio,

Principlos protegkios por ta fraccidn 1V

- Do ta seguridad y proteccion juridica que 1a ky olorga a os que Tegistan una marca y al pablico
en gencral, pata prescrvar ¢l oiden sacial ( principios mencionados por Rejina Villegas ) puede
derivarse uno precisamenta apicablo A ésta caso: el principio de corleza jurldica. Se busca oblenet
upa detenminada objetividad quo ssegure sn tiempo y espacio W (calidad del signn marcano que se
ha tegistrado y 1a relacion entie ¢l 8igno, ol usuaro y los productos y servicios A o8 que se aplica
dicha marca. s lo minimo que pucde exigirse en 1a solicitud de un regislro marcanio: 1a absoluta
autonticidad y votacidad de dalos 1o mas precisos y cofiectos posibies.

-Dastiuccion de un acto nulo por conisideras que dicho regfstio es un falso aclo adminksalivo o sie
inoxacta referencia de ka marca que supuestamente ha sido registrads,

-Ratonctividad para lograr 1a repatacion completa dal dao. La nuldad provocard indudablemente
otros dafios { no imputabks a la Secrelaria sinp al particular que ohecid datos deficientes en sy
soficilud ) peto motivara que el particular olorgue datos veraces al soficliar un nuevo reygisuo;

aunque: dicha retroactividad esta imitada hasta tinco afios.

e. REGISTRO ERRONEO EH PERIUICIO DE OTRO
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V. Se haya olorgado por ertul, Inadvottencia o diforencla do epreciacidn, existiendo en vigor oo
quo so considate invadido, por tatarse do una macd quo sea kgual o semejante en grado de

confusion y quu so aplique a seivickos o productos uaks o similates;"

La huccidn VI dot articule 147 de \a LIM, simnilar & la transciita, usd fa patabra *...que

so refiera a servicios® I LTPPI La sustituye pot *...que se aplique a sofvicos...*

1 2 hiphtesls de nulidad prevista pou ests fracckdn es mescriptible en cliee aios,
tinicarnente puede hivocaila en interesaddo o SECOF |y preves cuando ef acto administalivo estd
viclado por eitor, ladvenencia o diferencia de apreciackdon, on putjuicio de olto 1egistio que ¢o
considere invadido, Es confinnable siempie y cuando una vez obtenida s nulikdad del iegistio
eitdnen, el patticutar titular de dicho regstio solicite uro nuovo con las mismas caracleristicas, &

pesar de que ef eror del que esth viciado su registro oo sea imputable a8 &),

En este caso of particutar titular del tegisto que conskdera ha sido invadido por la
Teciente Anotacion, por iratarse de una Marca igual o semejanle para los mismos 0 similates
productos o serviclos que pretende kentificar, serda el inleresado { oo puede se SECOF) ) que

soficitaria ante 13 autoridad adininisbativa ta nuidad del fegistio marcano invasor.

Los principios que protege 1a fraccion V del artfculo 161 son:

- ConscIvacion de derechos adquiridos consumados antes de constituitse el registio marcano nulo,

Por existir 0o egistio con camcteristicas idénticas o sitmilares.



- Proteccién y seguidad juridica para ambos registros, sobretoda para quien ya tenla un registro
leglimo previo at iegisto endneo,

- Cetleza juldica &t tenet un solo 1egistro especiico de una marca puede piolegerse mejor of
dorecho al uso exchisivo; de oua fonma exisliendo dos o que ambos fucran sinilares estarfamos
ante une confusién de dorechos.

- Desluccion del registio nulo para no afoctar al ya constitifdo.

- Retmactividad limitada: puode ejurcitarse s accidn do nulidad por esta causal gnicamente en un
plazo de cinico aiios contados a paitir de la fecha en que surla sus efectos Lz publicacion dnf reghtio

en la Cacela,
f. REGISTRO QBTENINO DE MALATL

La fraceidn VI del artieuks 151 de [a LFPPI establece que ¢l tegisiro marcario es

nilo citando:

V. Elagenie, el representanie, ef usuario o el distibuidor del litular de una marca registrada en el
extranjero, sokcite y oblenga el registro i su nombre de dsta u ol similar en grado de confusion,
sin ¢f consentimiento expreso del ttular de ta marca extianjeta.  £n este caso so reputard como

obtenklo de la mala (6.

La fraceidn VIt del articulo 147 de fa LIM enunci6 tina hipdtesis mAs restringida:



VL. Cuando el agente o ¢l representant del ttulsr da una iarca registiada on el extranjer, solicite
y oblenga el 1ogistio do ésta a4 su nombte, sin el consentimionto expreso del titutar de la marca

extanjora, bn este caso ol Iegislio se eputsra como obicnido de mala t.*

Esta hipdtesks pretende sancionar un abuso de confianza por paile del agonte,
epresentants, usuano o distibatklor de! Gukae de una matca extranjena cott reglstro en su pals, gue
quiera registrara a it favor en Méxien, Comn sahomos la mala k2 consisle on incanit o no hacer
ROLAr U ertor A una peisona participante en an acty jutidics, pais cometer un flicils.  Resulta
evidente que quien distribuye, tsa o feplesenta la marcs extianiern ( u oua similar en grado de
confusién } sabe porleclamente que dicha marea no puede soi lcilaments registrada como suya, a

menos que e titstar leghimo consienta expresaimente en dicho registio mAcarno,

La nulidad debiera ser invocada por el titular de ta marca exvanies, pein pumlie ser
también declarada administialivamenie por la Seoretarfa.  Pudiera ser confirmable si el lilular
legiimo diera expresamenia su conseatimienip a tavor def distribuidor o usuario ( mandatario ), sin
embargo, una vez declarsda la nulidad de un segistio dnicamente podrd confinnarse con ia solicitud
de un registro marcark nuevo, Es imprescindible y el vicio principal que incide en su validez €3 la

mala fé de} mandatatio dol fitular del regishu inarcanio af regisirar un marca suya @ su nombre,
Los principios que prolege 1a fraccidn VI del articuko 151 de la LFPP son:

- Protercion y seguridad jusldica de un posible titular legitimo de un registro nacional ( si lo soficita ),

altener un registio extianjorw.  La nulidad no implica necesariamente un reconocimients al registro



extranioro: tnkament: prolege AD CAUTTLAM un posible derecho do quien leqgitimamonts puede
adnuiriro,

- Consefvacion de derechos adqukidos consumados en un pals exiranjero, aungue no oxisien
todavia en nuestio pals hasia que ol dtar del registio marcav doe oto pals solicite un 1egistio a su
favor en México (inclisivee puede fivocarse tun derecho de piotidad si el teqistio su solicita dentio
de bos scis meses skuientos de haber oblenido ef registio en el pals de: ofigen, en base a los
articulos 147y 118 de la LFPPL).

- Equilitio de Intareses, at destiuic un pretendide derecho en favor de un titular iegitimo,
piotegiendo d un ki extranjero keyltimo y posible titulsr nacional.

- Revpactividad ilimitada, poigue podrd cjorcerse ta accion de nulidad bajo causal en cualquior

tiempo.



et g s i 1

-~ ™
/ CAUSAS DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO
CAUSALES PRINCIPIOS PROTEGIDOS THIMPO  ACCION
NULIDAD

1. POR NO SER

a. segunidad juridica

\MALA F&

b, proteseion juridica
< equilibrio de intereses

éé‘::glﬁﬁg:j\ b. equilibrio de infereses. o cualquier fiempo

©. proteceion jurfdica.

d. retroactividad
2. MARCA a.consorvacion de Jerechos
IDENTICA A OTRA adquiridos. 5 afios
YA USADA b. equilibrio de intereses.

¢. proteccidn y segutidsd

Jurtdicas

3. USO ANTERIOR 4. conservacion de derechos
PN F1. adquiridos. 1 afo
EXTRANJIRO b. equilibrio de intereses

¢. proteccion y seguridad

Juridicas

4. FALSEDADL O a. certeza juridica. S afios
INEXACTITUD DE b. seguridad juridica
DATOS ESENCIALES | ¢ proteccién juridica
5 REGISTRO 1. conservacidn de drechos
ERRONEO EN adquinidos 5 afdes
PERJUICIO DE b. proteccion y seguridad
QOTRO Juridicas

¢. gerteza juridica
6. REGISTRO a. conscrvacivon de derechos o
OBTENIDO DE adquiridos en cusiquicr tiempo
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Ho es una finitacidn jurldics, la no existencl da ensayos sobie modos de concluir of derachio a &
mared, de el snalisks do I Ley de Fomenlo y Proteccion de ta Propledad Industrial, se desprenden
vailus hip6iesis, 8 saber: por no set iegistrable como marca; fitigrama kiéntica a ot ya usada; uso
adatior en ol extranjero; falsedad o Inexactited dv datos esenciales; registim emdtno en perjuicio dy

olro; regisho obtenido de mala 16, entre los posslados mas imporsntes,

Ya qua la presente lesis trata do encontar kos clementos juridicus qua le den

sustento a ¢sas hipbleats,

Si ¢f tnlar tolkera que se tansforme en denominackin gendrica que conesponda a
varios pmductos; la maica plerde su cardeler distniive; no dar cumphiniento & ko indicado en las
fincclones | a XV dut articulo 90 de 1a Ley, olio no premite Ta contiavancidn a las disposiciones sobre

requisitos y condiciones para el olorgamiento de egistro.

Desde urt uso diferents a ka masea, ya que hay tipicidad coino delito especial, lo cua!

contempla ia key, y asl podemos encontiar diversos elementos en ¢l contoxio de I presento tesks.

las marcas que infingen Jos derechos de propledad Industial sean, sin
indemnizacion de ningun tipo, retiradas de los circuilos comerciales de modo tal que se ovite

cuatquier dafio al tilar det duiecho.



CAPITULOQ Hil

PROGEDIMIENTO DE DECLARACION DE NULIDAD

L QUITH PUEDE EERCITAR LA AGCION NENUUDAD

La M establocla un sodo procedimienty adminkstrativo para ¢l registim de una
patiede, marea 0 pata ly decaracion adiministiitiva que determinata ks nulidad del regstio de yna
marcd { afculos det 189 af 200) 1a actual Ley de Fomento y Proleccion de la Propledad Industrial
contemnpla en su Tiky Sexto famado *De los Procedimicnios Adininisirativas® un Capitylo 1 *Det
Praceditniento de Declaracion do Mulidad, Gaducidad Cancelacidn® donde se conlienen las normas

aplicabhas al procedimicenlo de declaracion de nulidad, inateria de éste capllulo del tubaje.

Flanticulo 187 de la LEPPI aclara oportunamente que es aplicable supletoriamente
a las dispusicionas procedimientales el Codigo Federal de Procedimientos Civiles, cuestion pievista

por ka LIM en el pArafo fingl del atfeuln 193 ya detogado { se abiogé toda la LIM ).

Respecto a [a persona o personas facultades jurddicamente para ejercer la aceidn
de nulidad, el articulo 188 senaka que podid hacerlu la Secretaria de oficio o quien tenga interés
juridico y funde su prelension, La LIM establecis akjo sim'dsr. al mencionar que la Secrelaria podrd
iniclar de afick un procedimiento { anticulo 195 LIM ), sin embamoe nunca exigid expresamente
demastrar interés juridico ni fundar prelension alguna { aunque oy obvio que esa ¢s matoria det

procedimiento de nulidad ).



Espocilicamente cf anfoulo 155 sefiala quu la dectaracion adminisiiativa de milidad

podra harerzo:

a) Da oficio, por ks Searetaria de Comercio y Fornento industial;
b) A potcidn du parte intetesada; © { segim el antleule 16 -nlerés fundado- )

c} A peticion del Ministerio Prblico Federal, cuando fenga akyin interds la Nedoracion.

Esle antlculo repite en esencla o pleceplo contamplado por 13 LIM en us articuio

2 AUTORIDAD COMPLTLNTE

La Sectotars de Comercio y fomento Industial y sus antecesoras han sido
auloridadas compaetenles para recibi [a solicitud de una doclaracion administiativa de nulidad,
aunque ha vaiiado la denoininacion de la dependencia admintstratva encagada do recibir v

rosobver |a solicilud dentro de la misma Secretarla.

Por efemplo, ¢n la Ley de t Piopledad Industial del 31 de Diclembre de 1842, of
deparnamento administrativo competente paia atender la solicitud de 1a declaracion de nulidad fud la
Direccion du 1a Propledad Industial. A partir de 1a vigencla do la Ley de Invenciones y Mareas det
30 de Diclembre de 1974 ¢ Inclusive en & aclual Ley de Fomento y Prolection 4 la Propledad
Industrial del 28 de junio de 1801 la aulorkdad competent: para conocer v esolver la sobeitud de
nilidad del 7egisiu marcatio es la Dieccion General de Dasanulle Tecnokgico de la Secretarla de

Cometeio y Fomento Industrial,
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3, NATURALEZA JURIDICA DE K8 TA COMTIEMDA

Debumos distinguir dos aspoctos:

®) La nutidad es 1a situacion juridicn de! invalidoz del act) administrativo del registro inarcario.

Esla stuackdn jurldica se determing por i declarzeidn adininisuativa de nudidad emitida por

SIZCOFL.

b) La accién administativa do autdad us la via procesal por la cual ¢l particular que funde, motive y

solicite su protansion, busca que SECOF emita dicha declaraclon adiministrativa Jo nutidad.

Lo confama Banera Craf. *..se Uata de una accion tipicamente administrativa, en la
que el pasticular afectado, usuario de una marcy fegistiada o no registrads, o ¢f Estado acuden {a
la Secretarin ), solicitando Iz declaracién de nutidad del registrio de una mases; declaracion que tiene
efecins refroaclives, puesko que la inscripeion se hizo en vickacion de peinciplos de orden pabfico.

Esta accion administraliva no da lugar 4 indomnizacion, por dafos y petjuicios...”

Es una accidn admintsirativa iniclada por el interesado , por el Minksierio Piblico
Federa) o por la propla SECOF! para declarar nulo el acto administativo del registo maicanio. El
proposito de la accidn os invalidar jurldicamente el registo de upa masta, Dicha aceion no tiene

efectos restilulonos direcips.

u Bairera Gral, op. olt. p. 324
Ha



4, JRAMITE PROCESAL

4. REGLAS GENERALES

Etartictio 179 do ta LFPH sedala que toda rromocion o solicilid dirigida a SECOF)
& fin dee s0¥cltar uns declaracion dobard de cirbrll dos 1equisiios baskos:
* por asciito
* ¢n idioma espaiiol,
ya contempladus en el arliculo 140 de la LIM, aunque & %y anterior exigla se presentaan por

iphicado. La LFPELno bo sefala expresamente.

También se establece la posibilidad de presentar B soficiivd g través de un
mandatasio, L.a LIM exigla carla poder simple cuando el solicianio fuese persona Hsica y cuando
persona moral, su personatidad debla acreditarse seqdn los medios establecidos en g keyisiacion
civit o igreantl aplicables,

La LFI'P es mds especifica: el articulo 181 sefiala que ¢l mandatario deberd

acreditar su personaidad con:

* carla poder simple, si s persona fisica
* gsctitura publics o cana poder con ratificacién de tirmas ante notatio, si es persona moral
mexicana,

* poder otorgado por la persona moral extranjora, segiin s oy de su pafs.
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Existe desdo b LIM, un Registo Goneral de HPoderes, establecido por la Scerelaria
pare que los abogados litigantes aceadilen su persoaidad en éstos procodimienios. Por et s
LIM, en s artfculo 189 y a LEPPY en el paratu tinsl de st artlculo 181 sefiatan que bastard
extiibicion de ta copia shiupie de 1 constancia de regisiro en el Regisio Generat de Poderes ankes

reforkdo, para tenerse por acteditado &l mandatano,

Si vaas personas presonisn una solicfind, deber designar un representante
condn, o se entenderd que la pimer persona mencionada es dicho representante ¢ afeulo 182,

LFPP1), mencion que no hacia la ley anterior,

Oebe sehatarse domicilio para olr y recibir notificaciones en el tenitoro nacional y
) de existic eambio debe avisarse a SECOFL  Lla 1 1M agiegaba que debia designarse lambién

apoderado pero fa LEPP! no contempla { art. 143),

Para los plazos, cuando se establecen en dias, deben entendarse dias habllos y no
naturales; cuando se establecen por es se computa de fecha a fecha, incluyendo los dias
inhabiles { conleo de diss natirakes Y { arl 484 LFPPL). Lu LIM no previtd nada al lespecto en un

articulo espedial, pero stio hizo en algunos casos para fijar plazos especlficos.

Los plazos comienzan a contarse of dfd siquiente de la notificacion.  las
notificaciones en la Gacela do lnvencion de y Marcas { que es por lo menos irimestral, segdn cf
articulo 8 ge 12 LFPPI ) respecio a los plazos, surthan sus efectos cuando en estas se exprese o al

dfa siguiente de su circulacion { arl, 184 LFPRL).
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También se hace la observacion de quo s expediontes de registios estdn abieros
pam toda consulta y moumocion. £ personal de SECOI tono e obligacion de guardar reseva
fespecto a los expedientes en hdmile sequn la Ley Federal du Responsabifidades de los Servicios
Piblbcos ( art 186 LFBPL). Fquivalente advetiencia mencionaba el articulo 200 de kx LM, Sin
embaryo, la sutoridad judicial estA luculiada por armbos oidenamientos pasa conoaer ded contenido

de dichos expediontns.

b. SOLICITUD DE tA DECLARACION ADMINISTRATIVA DE. LA NULIDAD

En al aniculo 187 cstableco que para solicitar fa declaacidn administrativa de
nufidad ( caducidad p cancelacion } dobo substanciarse via el procedimiento det Capltulo N del
Tiilo Sexto de la LIPPL, titulado * Del Procedimiento de Declasacion de Hulidad, Caducidad y

Cancelacion®,

[:sta solicitud la haco el interesado 6 el Ministerio Publico Federal, cuando hay enta
matora del asunto un iterds especlfico de la Tedoracion. Ambos deben fundar y motivar si

pretonsion segun el aclua) articulo 188,

Antes de presentar la solicitud, seqin el articuln 180 de la LFPPI (la EIM no ko
rspecificaba expresamente, aungue sl o exige el Reglamento de ks LIM ) deben pagarse los
derechos por podis que se declare ka nufidad det registro de la marca, ¢n casu contiaro,

Socretasia puede desechar ka solicitd. lqual via seguiran las gromotiones que ho lleven firma.

Lns requisitos enunciarfos por el articulo 189 son:
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- Nombre del solicitante y del iepresontante { silo hay );

- Domlcilio para oir ¥ recibi notificaciones;

- Hombte y domkilio dal titular ded registio maicanio del cual se solicite su nufidad;

- El objeto de 4 soliciud, dotattindok en 1énminos clare y precisos, es deckt, solicitar expresaments:
su declare sdminisimiivamente b nulidad del egisuo matcano de su actual titular, por enconnarse
el una o varias de las hipotesis det articuio 1581;

- Descripeidn de los hechos que motivan dicha solicitud;

- Los fundamenlos do deiechios { quo setfan escncialmente los aficilos 151, 165, 187, siquicntos y

Yos demds aplicables do la LY PH).

También es precisn presentar en este pimer momento procesal odos bos
documentos, constancias y ofrecer todo aquelo que siiva para fundar la accion y exhibirse como
prueba.

Respectn 2 la pruvbas, el articulo 192 poimile presental lodo tipo de pruebas,
axcepto [a confesional 6 el testimonio esté contenido an una prueba docuimental. También prohibe

las pruebas que sean contrarias # la moraly al dorecho,

Mwante e procedimiento ankamente se admilen pruebas supervenientes ( de las

que no s¢ luve conocimiento ¢ no se hablan producide &l momentn de presentar la soficitud ).

o, REQUERIMIENTO

Cuando no se han cublerio cuakquiera de los tequisites exigidos por ol arliculo 169

de i LFPPI la Seciolarla podrd requenir por una sola vez af sulicitante, pata que subsane la omision



o haga bis aclaracionos cottespondiontes. Sy ombargo, do faltar el documaonto que acredito la
personafidad del peticionario o ol fegistio mascano no se cncuenba vigenle, podid simplamcnic
dosecharso (A solidiad. { AL 181 ) Tambien es posible dosecharse sl of patiodo paia ejereitu b

aceidn de nulidad ba presctito.

Elplazo pata que el paticular atienda el requetimicnto s de ocho dias habiles y de
0o atendoerlo, 3¢ deseedia ta soliciud. L LM en siartkeulo 193 sofiald un plazo bo menot do ocho
ni mayor de quince dlas habilos, onlendiendo abandonsda 1a gestion de vencerse ef plazo sin
respuesta por ¢f inlefesado. La actual ley, evino es obvio, reduce ol plaro pasa respondet ef

requetiiniento,

4. NOTIFICACION A LA PARTE AFECTADA

e cubrirse todos los requisilos de los wrticuios 180 y 182, 1a solicitud se liene por
admitida.

El siguiente paso es notificar al particular afectado, en est: caso o titutar def registro
marcario que prelende declarase nulo,  Se notifica en el domiclio y cuando se desconozes ¢
nuevo, la notificacidn se hace « cosia det solicitante a través del Diario Oficigly el ¢n un peniddico de
mayor ciculacidn, on la Repiblica Mexicana, por ina soly vez, teniendo efectos el dig siguiente de
pubkeada. E1titlar del iegistro maregrio tiene un mes 3 parlit de ese dia, para manifestar ko quoe a

su derecho convenga.

El antfculo 195 de 1a | IM hizo una prevencion cquivalente al actual 194, En el caso

de que l4 Secretaiia de Comercio y Fomento industifal inicke el procedimientu de deciaracion



administativa de nulidad, de oficlo, este es su pitner paso: la notificacton. (en bulIMy en & LEPPI

se onuricka dichia disposicidn en el coincidente asticuio 196 ).

U plazo de un mes dadn por b1 actal ey os puevo pucam que ta LM olugaba al
titar delregishio de W inaten un plazo no menos de guinee i mayor de teink: dlas habies. Sibien
snies la autoridad sdininistrativa podia fjar un plazo inenar a keinta dias, hoy pot ky no puede
haceto,  ta realidad se feduce ke tWouing, poesto que 30 dies hdbies es en realidad
aproximadainente un mes y medio natwal; of mes de o LEPPL es un mes da fecha @ fecha (

ejemplo, del dia primoro de moyo al dia peimera de junio ).

De no sanscuttie of mes sin que o dular del registro marcaiio comparszea por
escrite { 8 b su representante ) anto la Secietarda, B aulolidad adminiskativa ( Segun mi
infemprotacion del attictlo 199 de la LFPPL y 407 do b LM ) debed dictar 13 resolucidn
adiministmtiva que proceda.

8, PRESENTACION DE ALEZGATOS

{1 tiular det registro marcario debo { donyo del plazo dot mes anles (eleido )
comparecer por escrilo,, expresando los alegalos y las pruebas pasa su delensa, LY escrito debe
contener, segan o actual adictio 197 (1a LiM no Yo especifica, aunque la mayuria de los tequisitos

se infioren de 1a lectra infespretiva de los anteriores aiticuios 182y 193 ):

* Nombre del titulas det1egistio de la marca, atectado por ls soficitud de nulidad, o su iepresentante;

* Domicifio nacional para nlry recibis notficaciones;



* Excopiones y dofonsss contra la soiicitid presontada por ol patbeular intotesado on ta nulidad;
* Manlfostaclones o objeciones de cada ino de s punltos de fa soliciiid para la declarcion
administrativa de nulidad, y

* fundamentos do derecho,

Y misimo anticuio 197 envla &t 100 pats que e titular dol egistrio marcany anexe
originak:s o copisy certificadas de los documentos y constancias en que se funde su accldn y
ofiezca k4 prucbas comespondientes { salvo la testimontal y contesional, a menos que estn

contenidas on una doctmental, segun el artleulo 4823,

Cabn hacer dos precisiones: la primera de ella es que cuando la LIM ordonaba se
notificara al litutar ded registio marcaiio {articuko 184 ), también ;idenaba: *... se cotrera traslado @
la conmparte .." es decii, copias du i solicind y do las conslanclas base de la accidn
administaliva de nuiidad deblan Yega & manns del tiwlar afectado ( obviamente que de existir
cambio dy domicilio y no saber al nueve, éste debla it a SECOF por dichas conslancias }, para
poder planear y estruclnar su defensa,  La LFPPE no menciona que “se corend fraslade®
dnicamente ordena se e notifique al titular del registo marcano, Csto puede hacer pensar que
dicho afectado tiehe un mes para consequir copias de !a solicitud y de tos docimenios base‘pam
conseguir cupias de ba sohcitud y de los documentos base de ta accion y paia plancar y estruclurat

3u defensa, 1o cual imita sus posibilidades de protercidn

L olra precisién es que euando la Seeretarta de Comercio inicie el procedimiento
de declaracién administrativa de nulidad, y en respecto al articulo Bavo. constitucional conceda la

garanlla de Audiencia al parficular posible afectado, esto Gitular del registo marcario deberd
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FSTA TESIS HA DEBE
S | A P 2

@X[IOSar ofl su @SSO0 1as manifesiaciones U objeckines A cada uno de os punles de la
tesolucion adminisbativa omitida por SCCOFT donde funde y molive 1as razones que tiene para

declarar administrativamente nuks dicho registio marcano.

Ll plazo de un mes puede amplano ta avtoridad administrativa QUINCE DIAS
hébiles mds, s1y solo si ef titlular del tegistio mareanio, al ofrecer sus prucbas hace of seialamlento
expreso do que ta ntafidad o parte de s prucbas necesanias para su dofensa se encuentan en el
exiranjro. Obviamento quo of plazo s amplia pare que las congkga y ks presents ante SECOEL
£3ta os 2 dnica hipdlesks que contemnpia la U PPEen su antlenio 198 { 31 LIM no hizo especiat
cofncesidn ) para oforgar at fitular un plazo mayor: el paricular en esta hipdtesis tone un pocv més
de un mes y medio { aproximadamenie, pude ser mas ) para [ceabar y presentar sus piuebas,

Esta penogativa ta one onicamenta el litular del registzo marcarnio que protende declararse nulo.
{. DESAHOGO DE PRUEBAS Y RESOLUCION ADMRISTRATIVA

Gt articulo 188 menciona que transcunido el plazo del mes ( 0 en su caso, la
prorroga ), previo estudio de lodos y cada ino de os anlecedenles rekiivos y desahogadas las
piuebas que o requieran, se diclard 4 resolueiin adminisbativa que proceda.

£ planiea varios problemas:
* £ plazo de un mes es Unicamente para presentar alegalos, oxcepeiones, defensa y pruebas.
autoridad administrativa debe conceder un plazo nuevo para desahogar las pruebas que ast o
requician, £l plazo no esth contemplado en latey.
* Mo hay plazo ni para ef desahogo de prsebas, ni para dictar & 1esolucion administraliva y menas
pata ta notificacion a 1as partes de dicha tesokucion, alquna de la LFPPL (y de ta LIM ) propicia pars

18



demorar etlakiuler procedimientn do declaracidn adinistrativa do nulidad de un registio mareario,

arbirarkancnle discieckonal por parte do ks autoridad administrativi,

El aricud 106 de W LEPP! advierte que e procedimiento  do declaracion
administraliva no se sustanciaidn o analizman incidentes de plevio y especial pronunciamiento.
Cualqeier aconlechniento que afecto a la solichud, en of procedimiento se resolvia al emitise la

resofucin que pioveds.

Una vez analizado el expediento e la sobcitud para (2 declaracion adminkstativa de

nulidad, desahogadas las pruebas, SCCOT diciard su resolucisn en dos sentidos posibles:

- declarando administrativamente que la situacidn juridica det registio marcario objetado os la
nulidad { invAido );
ordenando que se realice la anotaciin de nufidad en el registnr marcaiio en los aichivos di ta
Secretarla, y ordenando se nolifique & los Intnusados  ( soficitante, Ministerio Puablieo Federal y
oxtitular del 1 egistin marcano nulbo; de oficio anicamente alinteresado ), o
- negando la dedlaracidn adiinistativa de nulidad, soficitada pur of interesado |, ya sea por no haber
probado cn definiliva su ocikin o pof olra causa que funde y molive su resokcion administiatve, y
oidenando se notiique al el o fos interusados. .

La anotacién en el regito respectiva no lo contempla expresamente en la LFPPI,
aunque fa LIM en su artfculo 198 si,

De no conlarse con el domicilio cierta det ttular det reqistro marcario, se ke notificard
a costa dol soficilante, por el Diaro Oficial y por un periddico de las de mayor circulacidn en la

Republica, en los timinos del actual articulo 194,
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PROCEDIMIENTO DE DECLARACION DE NULIDAD DELA L1IM.

Intercsado —
~—* 1. Solicitud por escrite
0
MP Federal
pluo 5¢ tiene
cnire £ a0 | pOr
y 15 dias |} abandonada
habiles
2. :;c come trastado a De oficia
otra parte SECOF1

plazo entre
15y 30
ilfas habiles

3. Se presenta ante SECOFI
alegatos y pruchas

l 4. Desahopo de prucbas ]

!

rﬁ. Resolution m!minismlival

[ 6, Notificacién a los in!:rcsadns—l
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PROCEDIMIENTO DE DECLARACION DE NULIDAD DE LA LFPR{

Intercsado
o 1. Solicitud por Fscrito
MP Federal
TCAGE A Tento
finico plazn
8 dias no
hibites
{eso,
Tro oficio S solicitud
SECOF Titular Afectado
15 diss
hébiles

mis

3. Se presents ante SKCOFL
alegatos y pruchas

‘ 4. Desabogo de pructas '
]

| §. Resolucion adminimutivaJ

J

l 6. Notificacion a los interesados|
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6 IMPIGHACION _DE _1A__RESOLUCION _ADMIISTRATIVA_ DUCLARATORIA O
DENEGATORIA

Nita £ 1M ni la LEPPLp eveson un teetirso mdinana eonta ks resolicidn administmiiva
qun niguer 0 deckaio la rubidad dol tegisio marcaio. Por o @nto 1 dikes forma de impugnar dicha
1us0lucion, dentio del derecho mexkans, &5 promovet un Juicks de Amparo ante un Juez de Distiito
en materia administiativa, on base 4 1a fraceion | det anfouly 114 de I Ley de Ampiio que proves
que el ampato se pexdind ante ef juez de Dislrito

* N, Contra aclos que no provengan de iribunates fdiciales, administativos o del rabajo,

En estos casos, cuando of acto ieclamado emane de un procedimiento seguido en
foma de juicio, ¢l ampao solo podra promoverse conua o msokickon definiva duranie el
procadimiento, por vilud de estas tltimas hubiera quodado sin defensa el quejoso o privado de los
derechios que [ ley de la materia ke conceds, A no sei que el amparo sea promovido por persona

extiafia & la convoversia;”

Este es el caso de la resolcion adininistrativa que pone fin al procedimiento
adminiatrativo dir declarscion de nulidad de un regisin marcano, El interesado liene QUINCE DIAS

pam promover su demanda de garanlias.,

Ed titular del registro marcaiiv dectarado nuk debe aparecer como fuejosy en dicha
demanda; como tereero perjudicado ef particular beneficiado con la daclaraciin do nulidad: el acto
eclamado es precisamente 1A resolucidn adminisuativa de SECOH pr virlud de la cuat se declara

la nufidad del registro marcario en cuestidn; las autoridades mesponsables serlan; el C. Secretario de
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Gomercio y Tomenta Industiat, et G. Director Geneml de Diesatrollo Teenoldgico y quienes esilen
responsables.  Este quejosu en aspecial ke tesulta convenionte solicitar al juez dv Distdto 1
SUSPRNSION provisional dol act tuckamado, ¢s decir, evitar que SECON anote en su egistro
inatcarin b declaracion de nulidad. &) menos, hasta en tanto no se resueiva b materia del joico de

Amparo.

El sulicitante de @ dectatacion adininishiativa de milicdad del tegisto sanealo al goe
Wy fu negada dicha deelaracion, deberd gpaueer comn quejoso en s demands do garantias;
como tereen pejudicado el tiwlac dul registo marcanio que no e declardo nulo (qQue se beneficid
con ia iesolucdn adiministiativa que negd 1a declaracion ); ¢l acto teclamado es precisemaents 13
resolucion adminisirativa de SIECOF por virtid de la cust se niega la declaracion de nulidad del
fegislio marcaliv on cuestion: y las antoidades iespansables scifan of C. Settetatio de Comecio y
fomento  dustial, el G, Director Genewal de Desanolo Tecnoldgico v quienes  esulten
espunsables. Aqui nb os netesario soficitar suspension akjuna ya que b resoluridn dnicsmente

nkga y no obliga a hacer,

8. VATURAL EZAJURIDICA DE LA NULIDAD

Caomo o menciont ¢n su oportunidad, ia nulidad del regist-o de I3 siwacion juridica

4w invalidez de un acio administ ative anturion 4 1 declaracién de nulidad.

Ediegisto de un signo marcario es un aclo adiminist ative realizado por ta Direcdion
Genera! de Desarnolio Tecnoldgico dependiente de SECOFL. Qbviamente para solicitar la nulidad,

debe existit un registro en firme v no uno en trémite.
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La declaracion adiministativa o nulidad, una voz firme { o ciemplo, Tanscunidos
los 18 dias sin que et far dol 1egisto aseario nulo o cuando una vez agotados ldos los
fecuisos, plerde ¢l Juiclo de Amparo } determina que ese iegistin carece de validoz karldica alguna

pam [odo acto postedor al dicha declatacidn.

T EFECIQS DE LA DECLARAGION DU LA HULIDAD DE LA MARCA

Algunos do sus efoctos mds impoantes son:
a, Hace juridicamente invalido un acto adminisbralivo realizado con anterioridad por SECOF;
b. Lo rolirn sl tilwtar dol registo marcanio el derecho g su favor, &b uso exelusivo del signo inarcario;
asl como el detecho que tenta para otorgar licencias por uso de st marca;
¢ Lo mira af ttular del regisim marcario e derecho a su favor, su olorgar anquicias { cuando con
la licancia de uso ¢ una marca se tASMItaN conocimienios téonk:os o s¢ proporcione asistencia
lcnica para Que 12 persona a quien s¢ ke concede pueda producis o vender log productos ¥
servicios a bos que s¢ identifica ka marca. { -art. 142 LFPPY ),
d. Le relira al titular def regisvo snareario el derecho a si fuvor de ransmitir por cualquier medio los
derechos por use exchisivo de i marca, a otra persona o personas {isicas o morales (inclusive

marcas figadas )

Dependiendo o fa causal de nulidad invocada puede tambkén lener log siquienies

cluclos:

- si es por 1a fraccion | del artlculo 151, ka nulidad tiene ef cleclo v ta naturaleza uridica de una

sancidn por no obsavar los requisitos y condiciones para su fgisto;
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- 8l s por la fraceidn 1| dol atfeuk 151, ka nulidad tene ¢l ofeclo y b naturaleza jutldica de una
reparacion por consevacion do dorechios adguliidus consumados eon anteriordad del 1eqistio
petmite gl usuanio Mas antiguo Solichar un nuevo iegisto de 13 misma maic, pe1o a su nombie;

- sias por W faccion 1 deld anticuko 151, 1 nulidad también tiene ef efecto y la natiraleza juridica de
una repaiacion por conseivacion de derechos adquiridos consitados en &l extranjero con
antedorkdad ol egisho marcatke.  La deoclatacion que invalkda ef teqistio permile al isuario
extianjero solicilar un auevn 1B 1 México a su nomble;

- sl €5 porla haccion IV ded anticulo 161, 14 nulidad fiene ol efecto y la natwialeza jurldica de una
sancion, si es que es ttlar uvo la culpa de dar b atlordad adininistrativa datos lakos o inexactos
congiderados como esenclales.  Tanlo en la hipélesis de la fracciin | como en esta flaceion, los
detechos pieden volvet 3 adquitise solicitando nuevaimente un registio marcano,

- stes por la fraccion V det articulo 161, la nulidad tlene e efecto y la natuialeza uridica de una
feparacitn 0 coroceion por considurar protegidos dercchos adquitidos consumados antys del
registio impugnado e invalidado. E)iegistio que se conskierd invadido por el registro anutado ya no
eyld,

- 51 gs por la fiaccion VI del articulo 151, la nulidad Sene ol efocto y la naturakeza jurldica de una
sancidn en ostriclo senliido, pucde ser una prueby para acciones posietiores de su legitimo fitular

extanjern, el cual podra solicitar un feqgistro de dicha marca en Méxieo 4 su nombre.

Cabe seitalas que los solictantes de la declarackin adiministrativa de nufidad, una
vez, fitma dicha declasacion, pueden inkeiar anciones di olro tipo conha los anloriores titular o
tilulares del registro maicario invalidado. Yo ejemplo, pot las causales seialadas en i fiscciones
I, I, IV y V podrdn inicar una demanda o reclmacidn ¢ivit por daflos y perjuicios ( deberdn

demostrario de existir efectivamento ¢stos ). 1os anterotes titulares deberan oxcepeionarse ( si
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uxistan clomontos materiales susceptiblos du probarse ), probando su buena | o of uior,
inadvenencia o diorenc du apieciacion  La tesponsabilidad civit o exigibie no propiamante por el

registo marcark sino mas bien por ol use indebido de una marca qua mo era suya.,

La causal Vi liene eloctos secundarios especiales, puesio que el ttular bgitimo de
la marca wegistuda en el exttanjero poded, una vez oblenida la nulidad del registro maicari
ustpador, quetclarse por abuso de confianza ante el Ministerio Publico Federal ( sino os que ya
K hizo desde ol pineiplo ), en base o los auliculos 302, 303, 304, 3445 vy 309 bis dul Codigo Penal
Fedetal, adeimds de ( si exislen clementos sufickentes para reclamar ) fa repatacion por dafios y

puihiicios por los actos dotivados de dicho ilfcito.
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CONCLUS!IONES

. Una maroa es un signo visibls que distingue productos o servisios de otros da su

miama espacie o clase on el morcado comercial.

Los oaraoteras osenolulon do la maroa son: debe mor distintiva, ospecial, nuovs,
licite y veraz

Los carsoloras secunderios son: debe ser facultativa, Unlea, individual adherida ol
producto (inneceserio).

Les fuentes ds! derecho a s maroa son el uso y el reglatro.

Efreglstro de una marce s &l acto administrative reatizado por SEGOFI, solloitado
por un particuler, para que ésle oblengs ol deresho al uso exclusivo da un signo
meroario.

Lox derechos gue obtlene el tiular del reglstro marcario son: usar en forms exclusiva
una maroa; sutorizar 8 un torcero a usar on forme exclusiva uns marca; sutorizar a
un lercero o Usar la mproa 8 travds de las lcenclas o frenquitlas; trensmitir In
propledad de ls marca como parte del patrimonio de une empresa: ejeroer el
derecho de aceién de usurpacidn de la maroa por un teroerc mediente denuncies de
hechos pos usurpacidn ente ef Ministerio Pdbllco; promover incidente de reparacitn
de defios; derecho de prérroga o renovacién al terminer loa §0 afios da reglatro y

derecho a cenoetar voluntatlementa ol reglstro.

. Las obligaciones que adqulere el titular del regisiro mercerlo son; usar la marca

dentro de ios tres primeros afios de obtenido el reglstro, ta! y como se resgistrd, en
la clase, producte y siluacién espeoffice como ¢sté registrada; debe usarse como

marca y evllar que se convieria en denominacién genérica.
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La marca 36 rige pod dos princlplo bésicos: ai de espacialldad por el qus el signo
maroaria dnlcamente ampare determinado artfoulo o una determinada olass de
arllculo (excepto las marcas nolorias); y el da terrilorlelidad segin el cusl of mbito
de validez de su reglsiro corresponde al territorio naclonal,

Entre los modos de conclulr un registro marcario estén; la extingidn, por uso de la
maroa diferante 8 como fud feglstrads; 18 extincién por no comprobar el uso de Ja
msrea; extncidn por no user la marca como marca sino como denominacién
genérica; caducidad de pleno derecho, cuando no se promueve renovacién 6 no se
demusalra el uso; cancalac!n voluntaria de reglstio; cancelacién cuands & ular
83pscula 0 hace uso Indebido an el precio o cuslidad de los objetos a los que se
aplica una marca y ta nulidad.

La nulided del reqistro marcerio es la situaclon jurfdica declsreda por a sutoridad
administrativa sompeiente, de invalidez de un acto administretivo anterior: of reglstro
de la marca.

Lo principios que protagen la nulided del registro marcario son: segurided jurfdloa y
proteceldn Juridica a intereses particulares o generales,

Las causales de nulidad del reglsiro marcario pravisis en el artfoulo 151 dela LFPRI
son; por no ser registrable coms maica, por ser la marca Idéntce a otra usada oon
anterioridad, por un uso anterior en el extrenjero, por lalsadad o inexecttud de
datos, por habarse otorgado ei reglatro por smor o inadvertencia y que Invads otro
registro; y por habersa obtenldo de mela fe.

Uricarnente un particulur Interesado, el Ministerio Publico Federal (ouando exista un
interés de la Federacién) o 'a Secretarla de Comercioy Fomento Industrial de oficlo,

pueden tniciar un procedimiento edministretivo de declaracidn de nulidad,
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La so0lén de nulidad es via procesal adminlatrative por la cual sa intenla que Ia
autorided administrativa, en beae a foa elegatos y prugbas y al andlisis de todos los
elemontos de Juicio a su alcance, dedlare la invaiidez jurfdica del registro de una

marca.

. En el irdmile procesaf, une vez admitida fa soliolud, e nolifica a la contreparts;

ambos comparecen por escitc ente la SECOFI que ios escucha y reclbe
documentos, constanslas y prusbas, y on base a elfc emite au resolucién
administrativa.

Se demostré que la LFPP! reduce ol plaza pars que el ftular del regisiro marcario
acuda ante [a eulorided adminiatrativa y alegus Io que e su derecho convenga; La
LiMIe otorgaba hasta TREINTA DIAS HABILES (aproximadamenta un mes y rﬁedfn)
mientrea qua |a Isy actuat dnicemente le concede un mes de fecha a fecha, y 86lo en
caso de que existan pruebas an el extranjero puede concederls { a discrecidn de

SECOFH tres semanas mds de prérroga (QUINCE DIAS hébiles).

. La dnica forma de Impugnar ia resolucién edministrativa que concede o niegs la

nulldsd del registro es el Julelo de Amparo ante un juez de Distrlio en materia

administretiva,

. Algunos de fos efactos da la declaracidn de nulldad, una vez firma san: * el tiular del

ragistro plerde an lo fulurc todos sua derechos como propleterio de ia marca (entre
ellos ol uso exclusivo, otorger licenclas ¢ franquiclas.® permite ol particular que
a0ilcitd 1a nulidad la inseripoién de un nuevo registro marcario e su favor; tamblén ia
permite a dicho partieular Iniclar aceionas tiviles por pago de daftos y perjulcios y
an 8l caso de la nulidad por un registra marcario obtenide de mala fa, una accitn

penal.
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10, Conslidero que es injusto la inexistencia de recurass on la propla ley que SECOF!
tuviera la oportunidad do reconsiderar su declaracion administrativa de fa nulidad.
Ningune aulorided es infallble y plenso que dabe tener derecho s comeglr por sl
mlsma, cuslquier error que cometa sl dictar una declerectén administrative llegal. Por
su parle, ol peticuler afectado no tendrfe que acudir s otra instancia y segulr otro
diffetl procedimiento para impugner la declaracién administrativa,

20. Tamblén conaldero que {a LFPPI podrla ccmemblar un plazo clarto para que dentro
del mismo, !la autoridad administrativa, una vez recibides las pruebss de las dos
partes, dictara su resolucién. Suglero un plazo méxime de fres meses o blen de
SETENTA DIAS HABILES, y de io confrafio, a! no existr raspuesis una vez
renscurrido  diche i4rmino, puede enlenderse como une negaliva fecha

administrativa, ianfendo el particulsr al menos un recurso de reconsideracidn. ‘

9
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