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PROLOGO

En las paginas subsccuentes, se explica, en términos y lenguaje sencillo,
la importancia actual de esta tesis en la cual sus temas, disposiciones, y
propésitos fundamentales son comentados en lo panticular en cada uno de los
capitulos de este trabajo.

Pasa una mayor claridad y sencillez, la estructura de esta tesis constade $
capitulos entre los cuales sc encuentvan los siguientes: Conceptos fundamentales
de las marcas; antecedentes legislativos en México y en Canada sobre la
proteccion marcaria; nacimiento y fuente al derecho de Ia marca; conservacion
del derecho y, pérdida del derecho de la marca, de modo, que el lector pueda
entender cada tema directamente, sin necesidad de dar lectura a la totalidad del
trabajo. -

. La Propiedad Industrial consiste en todas aquellas creaciones tales como,
un producto técnicamente nuevo o una mejors 8 una miquina o aparato, un
disedo original por hacer mas Wil o més novedoso, una indicacion distinta del
fabricante o distribuidor particules, una demominacion identificadora de un
establecimiento, un aviso publicitario, una declaracion sobre el origen geogrifico
que, distingue y hace eapecial un producto que dia con dis se presenta y se
utiliza en las actividades de produccidn y comercinlizacion de bienes y servicios
y que redundan tanto en bemeficio econdmico para sus creadores, como un
mayor bienestar para los consumidoses.

Pasa que lleve & cabo ¢l flujo de creaciones como motor de Ia innovacion
mercantil y del progreso tecnoldgico e industrial, el Estado ha otorgado derechos
exclusivos por un determinado plazo a favor de ciertos individuos, empresas,
que, realizan innovaciones y a quienes adoptan indicaciones comerciales pars
distinguir a sus productos o servicios ante la clientela en ¢l mercado.

Los derechos exclusivos que otosga el estado, son el sustento legal para
que todos los creadores de objetos de aplicacion industrial y comercial puedan
combatic en contra de la imitacion de sus objetos, que sin su consentimiento o
autorizacion realice cualquicr otrs persona.




En consecucnicia, los beneficiarios de que exista una proteccion legal
apropiada a la propicdad industrial, son todas las personas fisicas o morales que
aportan cualquier creacion Gtil para las actividades productivas.

Indirectamente, los beneficiarios también son los consumidores, porque la
proteccion de las innovaciones asi como de las indicaciones comerciales de uso
particular, al propiciar un flujo abundante de creaciones, se traduce en la
aparicion continua de nuevos productos y servicios en el mercado.

Este trabajo sehala claramente la importancia que ticne el tema de la
proteccion juridica de Ia propiedad industrial en et mundo moderno.

En materia de propiedad industrial las leyes tanto mexicana como
canadiense, tienen una funcién fundamental en lo tocante a las indicaciones de
uso comersial, tales, como las marcas que se aplican a los productos y, que se
venden en el mercado o a los servicios que se prestan o §os nombres de los
establecimientos en que se ofrecen al publico bienes o servicios.

Con fa identificacion comercial se tiene una doble finalidad, ya que por
un lado, permite a los consumidoses conocer precisamente cudl es la entided
productiva o Ia comercial que s colocado los bieries y servicios, en ¢l inercado,
informacion de mixima importancis para ¢ consumidor cuando diferentes
entidades productivas o comerciales ofiecen un mismo producto o servicio cada
uno con distinta calidad y, por el otro Isdo alienta & las entidades industriales y
comerciales a introducis al mercado con su identificacion comercial, bienes y
servicios de aquells calidad que mds prefieren los consumidores, pars ganar asi
una ventaja por preferencia de la clientela frente a otros competidores.

De esta manera los consumidores hacen una valoracién y comparacion de
1a calidad con lo que se propicia €l mejoramiento continuo de !a calidad de los
productos v los servicios que se ofrecen en ¢l mercado.

En la década de los noventas, ante ¢l crecimiento de la competencia
coercial ¢ industrial en México y en el extranjero, como un resultado de la
apertura comiercial. de la economia del pais ol comercio exterior, con le
globalizacion de 18 economia internacional, es conveniente para México y pars
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Canadi que ¢n la industiia y em ¢l comercio, tenga lugar un mejoramicnto
continuo de 1o tecnologia y de la calidad, que deberd ser impulsada por ¢l
csfuerzo y dedicacion de esie sector.

Por tanto, si en todos los paises la legislacion en la materia no se
modemiza simultancaimente, pierden en su competitividad intemacional pues la
inversion extranjera y 1a tecnologia nueva tienden a desplazarse a los que mejor
proteccion a la propiedad industrial ofrecen.

Los sistemas legislativos que se comparan y analizan en esta tesis son los
correspondicntes a la proteccion de las marcas. La de México, se encuentra
reglamentada en Is Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial,
publicada en el Diasio Oficial de la Federacion el 27 de junio de 1991,
modificada por decreto, publicado el 2 de agosto de 1994. Actualmente la Ley en
Ia materia es denominada como Ley de 1a Propicdad Industrial,

En México también existe un reglamento en materia de propiedad
industrisl, denominado Reglamento de la Ley de la Propiedsd Industrial,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 23 de noviembre de 1994.

En Canadi existe una |d'y federal en materia de marcas denominada The .
Trademarks Act, RS.c.T-10. 3,1, incluide in the revised statutes of Canada,
1985, (Ley de Marcas Registradas incluida en los estatutos revisados de Canadi,
1988). '

En el capitulo primero, las cuestiones que comparasremos en ambas
legislaciones son las que se refieren a los conceptos fundamentales en el que se
confrontan tanto a la doctrina como a la legislacion, con lo que podemos afirinar
que, los conceptos analizados son andlogos entre si.

Cuando estudiamos la clasificacion de las marcas encontramos que
existen variss clases y criterios para clasificarlas: marcas de productos, marcas
de servicios. marcas industriales, marcas de comercio, marcas agricolas, marcas
de sevvicios, marcas nominadas, marcas figurativas, marcas plisticas, marcas
mintas.




Los criterios que s¢ siguen son: desde el pﬁnto de vista de su objcto, del
sujeto, y de su composicion.

En México esta clasificacion se cncuenira en la ley mientras que ¢n
Canadi no se adopian en la ley todas estas clases,

Referente » las fuentes ded derccho a la marca encontramos que en ambos
paises se sigue el sistcina mixto,

A la Marca no registrada, en ambos paises s¢ le reconoce como una fuente
primordial que concede ¢l uso exclusivo,

E\ papel economico que jucgan las mascas es que ayuds » el control y
calided en ¢l mercado y es conocida como instrumento de venta que ha
sumentado con los actuales métodos de propaganda.

La importancia de las marcas como instrumento de venta ha sumentado y
continia sumentando con el advenimicnto de Is propaganda actual.

Un elemento importantisimo que contribuye al desarrollo de un pais es ls

propiedad industrial.

El uso de la marca no sélo traduce ganancias econdmicas sino que
también ayuda a la valoracidn que los consnmidom hacen de 1a calidad de un

producto o servicio.

“Increments la competencia comercial ¢ industrial”.

Correspondiente al régimen internacionsl de marcas nos daremos cuenia
de los instrumentos internacionales que han regido a la materia y son: Convenio
de Paris, Arreglo de Madrid, Arreglo de Niza, T.L.C. de América del Norte,




En el capitulo scgundo detallamos lo referente a los antecedentes
Iegislativos de ambos paises en materia de marcas, en México: la ley de Marcas
de fibrica; la Ley de Mascas Industriales y de Comercio; la Ley de Propiedad
Industrial de 1942; la Ley de la Propiedad Industrial de 1942; la Ley sobre el
registro Nacional de Transferencia de Tecnologia y el Uso de Explotacion de
Patentes y Marcas; Ley de Invenciones y Marcas; la Ley de Fomento y
Proteccion para la Propicdad Industrial; y la Ley de la propiedad Industvial.

En Canadé solo se mencionardn; EI Common Law; The trade Marks Act
of 1933; Trade-marks Rules P.C.; Trade Marks Act 1970; The Nationa) Trade-
marck snd True Labelling Act; The trade-marks Act 1983,

En ¢l capitulo tercero se encuentra lo referente a el nacimiento y fuente al
derecho de la marca; el derecho 8 su uso exclusivo se otorgs a través del regisiro,
y en este apartado comprenderemos ls importancie de este registro, (Quién
puede solicitarlo?, (Ante Quién?, [Por cuinto tiempo? (Cudlea son las marcas
registrables?, (Cudles son las no registrables?; todos éstos aspecios som
amplismente detallados en las dos legislaciones.

También analizaremos el procedimiento de registro.

" Conoceremos un formato de solicitud de registro de marca y un formato
para pago de derechos. :

El capitulo cuarto, se refiere a la conservacion de el derecho de una
marca. Aqui se determina que tipos de derechos se les otorgan a los titulares de
una marca: derecho de exclusividad; derecho de perseguir a los que violen ese
derecho; derecho a dirigirse a la sutoridad administrativa para que se splique
sancion; derecho a soliciter el cateo, la inspeccion y el aseguramiento de los
bienes; derecho para reclamar el pago de daflos y perjuicios; derecho de ceder
totalmente el registro; derecho a otorgas licencias, derecho a percibir beneficios
econdmicos; derecho a renovacion del registro marcarlo; derecho a promover la
nulided de otros regisiwos marcarios.




En este mismo capitulo snalizaremos lo refercnte 8 las obligaciones que
contrsen los duefos de un registro marcasio: obligacion de usar la marca tsl
como fue registrada; obligacion de usarla como marca; obligacion acerca de la

. inscripcion de el contrsto de cesion de dercchos y de ligencia; obligacion de
renovar el registro; obligacion de usar leyendas obligatorias; y Ia obligacion de
no usar leyendas engahosss.

En s Legislacion de Canadd, no se establecen todos los derechos y
obligaciones por 1o que se refiere a los delitos y a su persecucion se consignan
en una legislacion independiense (Criminal Code).

El capitulo quinto se refiere 8 1a pérdids del derecho, en primer lugas
estudiaremos 8 Ia caducidad que es ls forma de extincion de un derecho o de un
recurso. Existen varias clases de caducidad por vencimiento, por falta de uso y
por uso en forma distinta. Encontraremos en este trabajo 8 la cancelacion qus es
Ia forma de dejar sin efectos 8 un instrumento piblico; existen dos clases de
cancelacion g obligatoria y la voluntaria.

Polloqueuuﬁeunhnuliddpo&mosiﬂmuwunnwnnulo
cuando vays en contra de nosmas de orden piblico; el registro mascario es nulo
por: registo anterior, por informe falso, por error y por adelanto en el registro.

Por Gltimo en esta tesis analizaremos 8 la renovacion. En Canadh no .se
establece iiada referente 8 todos estos temas, solo algo referente 8 s cancelacion
voluntaria, s lanulidad por error y o ls renovacion.

Ciudad Universitaria, México, D.F.
"Beariz  Herndndez Cureaga
1996.
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INTRODUCCION

Empezaremos este estudio mencionando, un concepto importante, que nos
mostrard en que sitio se encuentran ubicadas las marcas dentro del contexto de la
propiedad Industrial,

Al respecto el Dr. David Rangel Medina, dice: La Propiedad Inmaterial
comprende tanto los derechos relativos a las producciones imtelectuales de!
dominio literario, cientifico, y atistico, como los que tienen por objeto las
patentes de invencion, de mejors y el modelo o el dibujo industrial obras todas
penmcienm al campo de la industrin; este autor también puedan considerar
creaciones intelectuales, las marcas y otros signos distintivos como el nombre y
el avio :ioumml porque los derechos relativos recaen iguaimente sobre objetos
inmateriales

La propiedad inmaterial se dividen en dos grandes rubroa:

a).- El primer rubso comprende; Las obras de !a inteligencia y del
ingenio humano que se manifiestan en el campo de las artes,
y de las ciencias, designéndose como la Propiedad
Intelectual, 0 Derechos de Autor.

b).- El segundo rubso estd constituido pof las pmdbcciones que
operan en el campo de la industria y en el comercio y se
Ilama la Propiedad Industrial.

La Propiedad Industrial pucde ser definida como un nombre colectivo que
designa el conjunto de instituciones o leyes juridicos que tienden a garantizar la
suma de los derechos deducidos de ln actividad industrial y cmrcul de una
persona y asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial 2

' RANGEL MEDINA, DAVID. Tratado de derccho marcario. Editorial Libros de México, S.A.
Mivice, 1960, pig. ™

? uuou. MEDINA, DAVID. m pig. 10},
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La Propiedsd Industrial mo es watcria reservada a las grandes
coiporaciones. Cada Empresa sin excepcion, y sin importar su dimension o giro
que maneja, utiliza perfectamente elementos de la Propiedad Industrial.

" De esta proteccion y del conacimiento de esos elementos es que depende
en gran medida, ¢l desanollo y la expansion de las empresas Mexicanas y
Canadienses.

En este (rabajo enfocaremos nuestra atenciin a los signos distintivos,
Estos tienden a establecer relaciones de hecho ventajosas; son utilizados con el
propdsito de proteger, de afirmar y de extender a 1a actividad del empresario.

Dentro de los signos distintivos se encuentra 1a marcs, ¢l nombre |
comercial, el aviso comercial, la ensefia, lag indicaciones de origen, los secretos
de fibrica, las recompensas induatriales y la represion de 1a competencia desleal.

Estos conceplos, entre otros, son ampliamente reconocidos por su
importancia para compctitividad industrial y comercial en numerosos paises
alrededor de ¢l mundo.

En la actualidad, 1a mayoria de los paises cuentan desde mucho tiempo
atrds con leyes nacionales en materia de Propiedad Industrial, y, ante la creciente
competencia que se observa en la cconomia mundial, no son pocos | los paises
que en ¢l presents estin revisando y sctualizando las leyes respectivas.’

Simultineamente, en varios foros multilatcrales como la Organizacion
Mundial de la Propiedad Industrial y que ¢s un Organismo de las Naciones
Unides y ¢l de el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y de Comercio
(GATT), se viene negociando entre mis de 100 (Cien paises, nuevos tratados
imternacionales por medio de los cuales se protegen los derechos de propiedad
industrial de todos los nacionales de cada pais en los demis paises.

} MthmmLml.WuwmaM
Ecendmica. México. 1973, pég. 20.
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Estas tendencias sciialan claramente 1a importancia que tiene el tema de la
proteccidn de la propiedad industrial en ¢! mundo modemo.

A lo largo de esta tesis, analizaremos las marcas en diferentes temas
correspondicntes a las legislaciones, de México y de Canada; comenzando por
conceplos fundamentsles, antecedentcs legislativos de ambos paiscs, el registro,
los dercchos y obligaciones terminando con ls pérdida del derecho.

En esta introduccion daremos a conocer un bosquejo general de México y
de Canadi antes de, abordar al estudio, mis concreto de las marcas y su registro.

MEXICO

Su nombre oficial “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” e¢s una
Republica, representativa, democritics, federal, compuesta de esados libres y

soberanos en todo lo concemnienie & su régimen interior, pero unidos en una

federacion establecida segin los principios de Ia constitucion Politica del S de
febrero de 1917,

Tiene una superficie de 1'972,547 kildmetros cusdrados. Se integr esta
republica de 32 estados y un distrito federal:

Baje California (Mexicali), Baja California Sur (La Paz): Nayarit (Tepic);
Sinalos (Culiacin);, Sonora (Hermosillo), Coabuila (Saltillo), Chihuahua
(Chihuahus), Durango (Durango), Nuevo Ledn (Monlerrey); San Luis Potosi
(Sen Luis Potosi); Distrito Federal; Aguascalientes (Aguascalientes); Guanajusto
(Guangjuato), Hidelgo (Pachucs); Jalisco (Guadalajars), Estado de México
(Toluca), Michoachn (Morelis), Morelos (Cucrmavaca); Puebls (Pucdla);
Queritaro (Querétaro), Campeche (Compechs), Tlaxcala), Yucatin (Mérida),
Quintana Roo (Chetumal); Tabasco (Vills Hermosa); Veracruz (Jalaps); Colima
(Colima); Oaxaca (Oaxaca), Chiapes (Tuxtls Gutiérrez), Guesvero (Guerrero).

‘Elwh-‘o.auumm‘mmummmh

- interna de Jos estados 0 provincies cuyo conjumto integra, la federacion.
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El supremo poder de la federacion sc divide, para su ejercicio en:

a) Legistativo;
b) Ejecutivo;
¢) y Judicial.

En Mixico existe un sisicma presidencial de gobiemo. El presidente ¢s
elegido por volacidn y por un periodo de seis afos y sdlo puede ejercer su
mandato en una sols vez.

El régimen federal ha wraido como consecusncia logica la existencia de
dos esferas de poderes piblicos dentvo del termitorio nacional:

8) 8 de los estados o gobiemo local;
D) y la fedenal

Ambas actuaciones las flja la Constitucion General de la Republica.

Los estados son sutonomos, es decir, tienen facultades para dictar sus

propias leyes, sunque éstas no podrim em ningin caso comiravemis a las
disposiciones del pacto federal.

Como tipo de sistema democritico representativo exisie el régimen
presidencial.

Este sistema presidencial se caracteriza por la claboracion de la division
de poderes, en donde ¢! ejecutivo atiende con independencis la direccion politica
de un pais.

En ¢l rigimen presidencial, deben concurmie como circunstancias las

"Un presidente clecto popularmente e forma directa y en sus manos estd
la titularidad del poder ejecutivo.




El principio de Ia division de poderes constituye uno de los fundamentos
de todo régimen democritico, en cuanto 8 los poderes en su actuacion, estan
frenados por los omos poderes, quedando obligados a realizar estrictamente las
funciones que a cada uno le comesponde.

El poder legislativo se deposita en un Congreso Genenl, que se divide en
dos cimaras, una de diputados y otra de senadores.’

EN poder judicial es ¢l encargado de decidiv sobre: las controversias que se
plantean sobre las responsabilidades piblicas y privadas de los individuos.

~ CANADA

Es una Monarquia coastitucional, es un estado federal y una democracia
pariamentaria.

Tiene una superficie de 9'997,000 kilometros cuadrados se integra por las
provincias de: Alberta (Edmontom); Columbis Briténica (Victoria), Manitobs
(Winnipeg), Nueva Brunswick (Fredericion); Terramova (ST. Johns), Nueva
Escocia (Halifax), Ontario (Toronto); Isla del Principe Eduardo (Charlottetown);
Quebec (Ciudad de Quebec); Saskatchewan (Regina), Yukdn (Whitchorse); y
tesritorios del Noroeste (Yellowknife).

El sistema imperante ha sido ¢l sistema mondrquico. Desde la
independencia, establecida en 1931, por el estatuto de Westminsier, ¢ soberano
brithaico; es al mismo tiempo ¢l soberano de Canadd.

En su calided de Reina de Canadé clla, delegs sus poderes en ¢l
Gobemador General.

* CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Anticulo 30,
n




El verdadero poder ejecutivo esth en manos del Gabinete de Ministros,
bajo la direccion del primer ministro. Este Gltimo es ¢l que domina el poder
ejecutivo y el poder legislativo; tiene amplias facultades. En sentido estricto, el
primer ministro y, ¢ Gabinete son los consejeros del monarca, pero en realidad
el poder pertenece sl Gabinete, de manera que ¢l jefe del Estado gencralmente
sigue de sus consejos.

Al nivel de lae provinciss, ¢) soberano de cada provincia ¢s ¢ Primer
Miaistro y un Conssjo de Miaiswro que disigen los ministerios, comisiomes, y a
las sociedades estatales.

En su réigimen fodorsl Canadd s¢ inspiso en los Estados Unidos de

América cuando adoptd on 1067 La forma federal de gobiemo.

El periamento central o federal tiene autorided, entre owos, sobre los
campos de la defensa nacionsl, del comercio, d¢ la mavegacion, de ls
administracion publics, del sistema bancario y monetario, del derecho penal, de
In pesca, dispone ademds, de un poder residual donde las cortes han incluido,
entre otrss cosss, la aerondutica, la radiodifwsion, la energin nuclear, los
derochos submarinos a lo largo de las costas, y en la capital macional.

El sistema Parlamentario Canadiense, uﬂmpm&odnmclcmm:‘

La Reina de Canadé;
El senado; y
La Chmars do los comunes.

El oonado ootk compuesto por 104 miembros que represeatan
csenciolmente a las cuatro grandes regiones:

8) Quebec

o) Ontario
¢) Osste

4) Y las Musitimas




La Cimara de los Comunes tiene 198 diputados elegidos por sufragio
universal y de acuerdo al principio de: representacion por poblacion.

E Senado tiene los mismos poderes que la Cainara de los comunes, con
tres excepciones:

« El gobiemo no ¢s responsable ante ¢! senado;

« No exisle voto de confianze,

« Los proyectos de ley que impliquen un gasto fiscal deben
originassen en la Chmara de los Comunes.

El Evtado Federal conadiense fue creado en 1867,

El 1867 ¢l Parlamento Britdnico, a solicitud de tres colonias britinicas
(Canadé Unida, Nueva Escocia, y Nueva Brunswick) promulgaron ¢! Estatuto de
Is América Britinica del Norte (Llamado actuaimente la Ley Constitucional de
1867, que creo uns Union Federal). '

Al ¢rear una Union Federal, la ley Constitucional de 1867, establecia ia
separacion y, en algunos sectores la reparticion de poderes entre ¢l gobierno
federal y las provincias. Si bien la Ley de 1867 plantaba los cimientos de la
Confederacion, no formé toda la Constitucion Canadienss.

" La Constitucidn inclula también leyes fundamentales, costumbres y
tradiciones perlamentarias. »

Los gobiernos provinciales y ¢l federal tienen ls facultad de establecer

“wibunales, El parlamento federal cred ls Corte Suprema de Canadd, la Corte o

Tribunal federal y varios tribunales de jurisdiccion especial.

Lum.mm"um,Mnyugmm
Tribunales Superiores y los Tribunales del pais.
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Sin embargo, los Tribunales Provinciales, y la Corte Suprema Federal
forman panie del mismo sistema, y s¢ puede hacer una apelacion de una decision
de un tribunal provincial mis alto a la Corte Supreina del Canada.

Ahora bien, pera comprender a Canadid contempordneo y su vinculacion
con Miéxico es necesario recalcar que su comercio exicrior es una parte esencial
de la vida econdmica y del modelo de vida de su podlacion.

Quizk si sdelamtamos algumas cifras se revele con mis claridad la
amplitud del fendmeno:

0).- Duraie estas éltimas décadss, este pois ocupd el quinto lugar
mundial en cusnto ol gran valor del Comercio Exterior.

b).- Mmlmcm W participacion ol Comercio se M
multiplicado.’

México es ¢l mio' comercial mds importante de Canadé en Amirica
Latine,

El comercio entre Canadd y México ha sumentado significativamente
desde mediados de ls década de los allos ochentas.

E) intercambio Comercial de mercanciss alcanzd los 3 mil millones de
dolases canadienses en 1991, y por lo tanio las exportaciones durante los
primeros meses de 1992, crecieron casi 76 por ciento en comparacion en el
msmopedododelllomdo

- 'Coned exportd 231.8 millones de ddlares en mescancias & México en
enero de 1992, lo que representa, un sumento de 100 millones de délares durante
¢l mismo periodo de 1991.

' GUZMAN FERRER, MARTIN LUIS. Obve Citads. plg. 21.

1L)




Sl

Durante los primeros cinco meses del ado, las exportaciones canadienses
& México aumentaron mis del 100 por ciemto en relacion al mismo periodo de
1991.

Aproximadamente el 20 por ciento de PNB de Canadi es generado por la
manufactura. La mayoria de las industrias estin altamente mecanizadas y con
uso intensivo de capital. Las principales actividades industriales coiresponden a
In refinacion del petrdeo, y produccion de vehiculos de motor, fabricacion de
pasta de moders y papel, elaboracion chmics, l‘.bncm(m de hierro scero, y
fabricacion de maquinasia y equipo.

E) sector de servicios ha crecido ripidamente debido 8 importantes
oumenios de ingresos y tiempo libre.

Esta prosperidad se debe 8 los servicios de elaboracion de datos,
compahias de investigacion y ssesoramiento, agencias de publicidad, servicios
de administracion de empresas, casas de publicidad, compahias de distribucion
de pelicwlas cinematogrificas y servicios de alimentacion y alojamiento. Los
ingresos totales de los comercios de servicios sobrepasan con mucho los 1S mil
millones anuales.

Debido @ 1a superficie de Canadi, ¢l tmnsporte y las comunicaciones han
constituido tradicionalmente sectores de alto rendimiento de la economia.
Representan casi ¢l 10 por ciento de la infraestructura industrial del pais.

Otra de las importantes exportaciones canadienses es la pericia. Se
pucden encontrar » especislistas canadienses en ingenieria, mineria, geologia,
topografia adrea, electronica y manufactura trabajando en muchas regiones del
mundo, en proyectos que se extienden desde las telecomunicaciones haste las
estaciones de energia nuclear.

Canadh ha instalado sistemas de microondas de alto rendimiento en mis
de 20 paises.




Los canadienses tienen también inversiones directas en paises de la
Comunidad Economica Ewopes, América Central, del Swr, del Norte, Australia
¥y Asia,

Segun estadisticas, el monto de exportaciones mexicanas ascendio a mas
de 2,500 millones de dolares en ¢l ailo de 1992,

Actuglmente ¢l 75 por ciento dc las importaciones canadiense
provenientes de México ya entran al pais y estén libres de ulpuestos. gracias ala
condicion de la més favorecida y ol Pacto Automovilistico®

El dia 17 de Diciembre de 1992, fue fimado el Trastado de Libre -
Comercio de América del Norte en tres versiones originales, en cada uno de las

capitales de las partes participanies:

MEXICO;
WASHINGTON D.C.
Y OTTAWA,

Este documento fue suscrito por los presidentes de Méxlco, Estados
Unidos de Américs, y ¢l primer ministro de Canads.

E) tratado contiene 22 capitulos, miltiples anexos y cerca de 2,000
plgiass. '

Establece formalmente a una zons de libre comercio entre los estados
parte, dentro del Acwdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio.

(GATT).

* CLARK, JOE. Canadé un Descbrimicnia, Editerial Dapartament of Externad Affirs. Otawa,
Conadl, 1983, pig 60
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Los objetivos de este documento son;

a).s  Eliminar baweras al comergio.
b).- Promover condiciones para la competencia justa.
¢).» Incrementar las oportunidades de inversion.

d).- Proporcionar proteccion adecuada a los derechos de la
propiedad intelectual.

¢)- Establecer procedimientos efectivos para la aplicacion del
tratado. _

- Y la solucion de les conuoversm que puedan Surgir como
resultado de su desempedo.’

De hoy, en adelante en nuestro pais, la propiedad industrial no seré mas
enclave de unos pocos.

Por lo que esta tesis, pretende, ofrecer a cualquier persona que tengs
algun interés en ¢l tema de las marcas una aproximacion a los aspectos legales,
que inevitablemente soportan cualquier reflexion sobre el tema.

: _ " 'SIQUEIROS, JOSE LUIS. * mmbmh y Proccdimicmios para la solucion de

Contovcraias en ¢l TLC". Pancrame Jutidice dal TLC LI Universidad croamcricans. México.
1993, pig. 68,
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CAPITULO PRIMERO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LAS MARCAS

1. Concepto de Marca.

E) signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de
servicios para diferenciar sus mercanciss o servicios de los de sus competidores.”

La sehal exterior escogida por un industrisl o comerciante y empleada lo
mismo que el propio nombre comercial pars garantizar que los productos puestos
bajo ella, y con la cual se distinguen, provienen de su fibrica o de W comercio y,
distingue emculmeme de los productos que le hacen competencia.’

Sirve para individualizar el producto, también ella se constituye como un

bien inmaterial, que se traduce materialmente, en una contrasefa puesta en las
mercancias o en su embalaje y que sirve para indicas Ia procedencia del producto
de una hacienda determinada, strsyendo y conservando la clientels.

El piblico asi puede concoer la procedencia de las mercancias y cuidarse
de las falsificaciones, y el que gracias a 1a bondad de sus productos he sabido
comquistar una clientels, por lo que puede conservarla, ol asi qudu cubierto el
peligro de que el publico compre otros productos creyéndolos suyos."

: La marca ¢s todo signo utilizado para distinguir ua producto o un servicio,
con la finalided de permitir dnfem\cwlo de los productos o servicios
suministrados por los competidores." '

*  RANGEL MEDINA, DAVID. Obra Citada. pig. 19).
®  RAMELLA, AGUSTIN. Tratade de la Progioded Indusisial. Editorial Hijos de Reus, Madrid, 1913,

[
" IA“IJEDINA. DAVID Qbra Citada. pig. 137,
" NAVA NEGRRTE, USTO. Derccho de las Matsas. Editorial Pornia. Mixico, 1985, pig. (44,
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YVES SAINT-GAL.- Sostice que la marca ¢s un signo distintivo, que
permite a su titular (Fabricanic o el Comerciante);
distinguir sus productos o sus servicios de los de su
competencis.

La marca es un signo de adhesion a la clientela.”

ALFONSO GIAMBROCONO.- Considera la marca es cualquier signo
distintivo aplicado al producto o fijado en
relacion &l producto, que sea a grado tal, de
distinguir el producto mismo de otros
similares existentes en el comercio."”

Es el signo que distingue un producto de otro 0 & un servicio de otro.

. La marca juega un papel preponderante, y casi esencial, en el proceso
competitivo.

La masca ¢s un signo que utiliza el comerciante para indicar ¢l origen de

las mercancias que en su empresa se producen o venden.
La marca es ua signo de origen.

La marce es ua signo para distinguir. Se emples pars sefalur y
caraclerizar mercancias o productos de la Industria, diferenciéndolos de ouros.
Tienen por objeto proteger las mcrcaderias poniéndolas al abrigo de la
" competencia desleal mediante la identificacion. Esthn destinadas & upecnlmr
hswmuquuumynlndlcuywmnmsuwmu

1> NAVA NEGRETE, JUSTO. Obra Ctada. pag. 19).
' NAVA NEGRETE. JUSTO. Obsa Citada. pdg. 143.
' OTAMENDI, JORGE. Datecho de Mavcas. Editerial Abslodo-Porrot. Bucaos Aires, Argeating,

1984, pig. 89,
'S SEPLVEDA, CESAR. HM&WMJM Editorial Pomie. México
1933, pig. 6.
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La marca es una contiaseia grilica impresa o aplicada al producto, a fin
de distinguirlo de todos los otros productos similares existentes ¢n el comercio.

La marca es todo signo distintivo, colocado facultativamente en los
productos y aniculos dc las Industrias en genetal para niennl' carlas y
diferenciarlas de otros idénticos o semcjantes, de origen diverso.'

L.a marca doctrinariamente se ha definido en cuatro corrientes:

- La que sedala a la marca un papel de signo indicador del
lugar de procedencia de 1a mercancia.

- Aquella que considera a la marca como un agente
individualizador del producto mismo.

- Una mis que reine los rasgos distintivos de las dos
mencionadas.

- Y otra que, adoptando Ia tesis mixta ya indicada que enfocl
la esencia de la marca en funcion de la clientels,

LEGISLACIONES VIGENTES

En ls Logislacién de México:

En la Ley de la Propiedad Industrial, en e} articulo 88 se sefials: Se
entiende por marca a todo signo visible que dimnp productos o servicios de
otros de su misma especie o clase en el mercado."”

En la Logislacién de Canadi:

En la Ley de Marcas Registradas, en el articulo 2 se sefiala 1o siguiente:
Ls Marca Regisirads, Significa:

** RANGEL MEDINA, DAVID. Obra Citade. u. 136,
' LEY DE LA PROMEDAD INDUSTRIAL. Anticulo 88.
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a).- Una marca que es usads por una persona con el proposito de
distinguirla 0 d¢ otra maners la distincion de mercancias o
servicios manufacturados, vendidos, arrendados, contratados
0 ¢jecutados por otros.

b).- Una marca certificada.
¢).- Un signo distintive, o

d).- Proyecto de masca registrada.”

En ambos marcos juridicos, los articulos se complementan entre si, de tal
manera que, existen dos aspectos importantes que contemplan sus leyes en lo
que destaca lo siguiente:

Es un signo distintivo o visible.

La marca permite que el piblico distinga los productos o servicios con el
propésito de no inducir al cryos.

2. Claslficacién de las marcas,

Existen muy variados criteﬁos pan establecer la clasificacion de las
mascas, siendo las mis importantes por su trascendencis las que susgen desde
estas perspectivas.

2)- Desde ol punto de vists del objete que distingue.

I\ Marcas de Productos Son aquellas que tienen por
objeto diferenciar un producto, mercancia, articulo
o bigp de otro.

). Marcas de Serviclos Son aquellas que no ticnen
por objeto un bien material, tangible, sino bienes
inmateriales que se traducen, en ol suministro de
servicios tales como transportacion de personas y

, " LEY D& MARCAS REGISTRADAS, Anticulo 2.
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coses, tintoreria, floreria operaciones bancarias,
operaciones de seguros, hospedaje, restaurant,
lavanderis, espectaculos, emisiones radiofonicas y
de tclevision, diversiones, reparaciones mecanicas,
publicidad, y ensedanza....

LEGISLACIONES VIGENTES:

En la legislacion de México:
En la Ley de la Propiedad Industrial se establece en el Articulo 88,

Se entiende por marce 8 10do signo visible que distings pvodmu )
servicles de otros de su misma especie o clase en ¢l mercado.

PRODUCTOS

MEXICO
SERVICIOS

En 1o logulacién de Conadi
En la ley de Marcas Regiswradas, s¢ establece en ¢l articulo 2,

8).» Una marca que ¢s usada por una persona con el propdsito de
distinguirls o de otra manera la distincion de “mercancias o
servicios manufacturados, vendidos arrendados, contratados,
0 ejecutados por otros.

Estas legislaciones sobre magrcas aludieron a las marcas que tienen por
objeto diferenciar un produsto de otro, uns mercancia de otra, asi como sus
sindnimos mercaderias, efecion, hcm. anticulos, etc... y también se le incluyen
como objetos distinguidlea a los servicios,

-



b).- Desde el punto de vista de sw titular,

i)- Marcas Industriales, Son los signos distintivos

usados especialmente por los productores o por sus
concesionarios para distinguir los producios salidos
de la empresa, o creados por el fabricante y para
determinar ¢} establecimiento, la fabrica o cf taller
que los hizo.” :

Las Marcas Industriales son conocidas también como las Marcas de

i)« Marca Comercial o de Comerclo. Es la marca que

utiliza el comerciante o ¢l prestador de servicios
expendedor o vendedor de asticulos elaborados,
para indicas, al pablico consumidor el buen crédito
del establecimiento comercial que despacha tales
mercancias u ofrece dichos servicios.

El simbolo, signo, o la contraseia que emplea ¢l
comerciante o ¢l vendedor de articulos elaborados,
sea cual fuere su productor para indicas no el origen
de su fabricacion, sino para sefalar a los
consumidores el buen crédito del establecimiento
comercial el que despacha tales mercacias.

il)- Marcss Agricolas Son aquellas que usa el

agricultor para denotar el origen de los productos,
de sus cultivos, como semillas, plantas, cereales,
frutas, etc...”

Es utilizada por el agricultor para sefalar, el origen de sus productos.

-En las Gltimas décadas del siglo XIX se admitid Ia posibilidad de proteger
los signos empleados por los comerciantes, como intermediarios entre el -

' RANGEL MEDINA, DAVID. Obra Citada. pig. 242,
* RANGEL MEDINA, DAVID. Obry Citada. pdg. 247.
-3 RANGEL MEDINA, DAVID. Obrs Citada. pig. 248,
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fabricante de las mercancias y, los consumidores, para identificar a el lugar de
venta de las mercancias, independicnicimente o al lado de la marca industrial de
quién las produjo. En cuanto a las marcas de agricultura, son, las de reciente uso
siendo ya frecuente ver productos agricolas naturales como la fruta y las
legumbres que, directamente ostentan las marcas. Asi como los que se presentan
semitransformados en envases, latas, y cn bolsas de plastico, etc....

iv),- Marcas de Serviclos Son las que su titular emplea
no para dislinguit un producto, sino a la prestacion
de un servicio,”? '

LEGISLACIONES VIGENTES,

E'l Is legielacién de México:

En la ley dc la Propicdad Industrial, no se establece nada al sespecto.

En ls leglslacién de Canadi:
En la ley de Marcas Registradas, no se establece nada al respecto.

¢). Desde el puato davista de w composicién.

i)- Marcas Nominativas o de Denominacién Son
aquellas que consisten en un vocablo, en una
palabra o en una frase.

il- Marcas Figurativas, Innominadaa o Grificas
Cuando el signo es un emblema, un dibujo o una
combinacién y distribucion de colores mostrados en

una superficie.

). Marcas Pldsticas Si la forma ea tridimensional,
COmO ocurre en; envases, frascos, etc...

" RANGEL MEDINA, DAVID. Obra Citada. plg. 230.
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Las marcas plésticas son también conocidas, como
marcas de volumen. '

iv).- Marcas Mistas Son las que resultan de una
combinacion o varias combinaciones de las tres
modalidades.

Las marcas son signos, pero Ia palabra signo va a limitarse @ un objeto
perceptible por la vista, segin nuestra legislacion, aunque cn otros paises se
reconocen otro tipo de marcas.

Cuando las masces no van dirigidas a la vista, sino que afectan al sentido
del olfato, como son las comsistentes en determinados olores y son conocidas
como Marcas Olorificas.

Marcas consistentes en sonidos como puede ser un aviso musical, un
signo o varios sonidos intermitentes y son conocidas como Marcas Sonoras,

Por lo que se refiere a los productos esos signos tienen posibilidades muy
limitadas pero eso no excluye que existan productos distinguidos por una marca
mixta. (Sonora Mixta).?

LEGISLACIONES VIGENTES

En la legistacién de Méxlco:
En la Ley de la Propiedad Industrial, sc establece en el articulo 89,
Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I- Las. denominaciones o figuras visibles, suficientemente
distintivas, susceptibles de identificar a productos o servicios a

* MASCARENAS, CARLOS EDUARDO. Las Marcas ¢n ¢} Derccho Comparado y ¢} Derecho
_Vepgzolang. Editorial Universidad de los Andes. Merida-Vencaucla. 19). Pig. 24.
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que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma
especie o clase;

IL-  Las formas tridimensionales;

lil.- Los nobres comerciales y denominaciones o razones sociales,
siempre que no queden comprendidos en el articulo siguiente, y

V.- El nombie propio de una persona fisica, siempre que no se
confunda con una marca registrada o un nombre comercial
publicado.®*

En la legislacién de Canadé:

- En laley de Marcas Registradas, no se establece nada al respecto.

3. Fuentes del Derecho a la Marca.

Existen tres sistemas que reconocen diversas fuentes de derecho a la
marca.

i)« EI sistema atributivo Que consiste en reconocer
solo como marcas vélidas y dignas de proteccion a
las que se han registrado cumpliendo las
formalidades establecidas por: la ley.

§i)- El sistema declarativo Que acepla ta declaracion
del interesado de que ha adoptado a un determinado
signo como marca,

Ui}~ EI sistems mixto Que posee caracteristicas de
ambos.

Nuestro sistema de propiedad industrial, pucde decirse que es un sistema
mixto, ya que reconoce como fuente del derecho a la marca tanto al uso como al
regisivo,

* LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Articulo 89.
tﬂ;




Fuentes del Derecho o s Marca,

8)-  Efectos Juridicos de la Marca Usada pero No Registrada.

El uso produce cfectos juridicos antes del registro y con
posterioridad a su otorgamiento, sto se demuestra con la exigencia
de senalar cn la solicitud de! registro marcario, en que fecha se dio
¢l primer uso para determinar si el usuario ya habia adquirido ¢l
derecho, derecho de preferencia ante cualquier otro solicitante.

El uso de la Marca se considera como ¢l acto que origina el
derecho al signo distintivo. Efectivamente, los derechos exclusivos
sobre 1a marca se adquieren por el uso, un uso que debe de ser
publico, continuando o reiterado agregando que es quién primero
usa la marca, quién ticne mejor derecho sobre clla. **

El uso se da mediante Ia colocacion o aplicacion de la marca sobre
el producto ya sca directamente grabado, pintado o mediante
etiquetas adheridas, colgadas, mediante placas metdlicas, etc... pero
para que ses considerado como Marca debe darse en relacion
signo-producto o signo-servicio siempre y cuando sea empleada en
actividad mercantil,

Quién primero usa la marca es quién ticne mejor derecho sobre
ella, de lo cual se desprende que el creador de la marca puede
prescindir del depésito inmediato, puede depositarla después de
haberla usado un tiempo, sin que ¢l derecho sobre la marca sufra
menoscabo.

El depésito de 1a solicitud solo establece Ia picsuncubn de que ¢l
solicitante es el verdadero titular de ¢l dem;ho presuncion 28 que
puede ser destruida por medio de pruebas.”

El uso consiste en el momento en que el titular de una niarca,
plasmo en un producto dicho signo distintivo para que sea
adquirido por los consumidores, A este primer uso de la marca solo
atribuyen efictos juridicos en los siguientes casos:

" ¥ BREUER MORENO, PEDRO C. Tratado dc Marcas de Fébrica y de Conigrin. Editorial Robis.

Bucnos Aires-Azgeating, 1946, pig. 190.

* RANGEL ORTIZ, HORACIO. ﬂunumxmjmmmwmn
Miuice, $.A. México, 1980, pdy. 61, ' )
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i)-

i)

Hix-

Como una excepeion que puede ser puesta en caso
de litigio porque le es seftalado como infractor de
una marca registrada, ya que el derecho al uso de
una marca, obtenido mediante registro no producira
efectos contra terceros de buena fe ya explotada
dicha marca u otra scmejante en grado de confusion,
para los mismos o similares productos o seivicios, a
condicion de que el tercero hubiera empezado a usar
1a marca con mas de un aiio de anterioridad a la
fecha legal del registro, o de el primer uso declarado
en la solicitud de confonmidad con lo establecido en
el articulo 92 fraccion | de la ley de la Propiedad
Industrial.

Ademis del citado derecho de excepcion el primer,
adoptante, tendrd derecho de solicitar el registro de
la marcs, y en cuyo supuesto previamente debera
resolverse sobre la nulidad del registro ya
efectuado; Anticulo 92 fraccion I,

Asi mismo, el registro dc Ja marca serd nulo cuando
la marca sea idéntica o semejante en grado de
confusion & otra que haya sido creada en el pais con
In anterioridad respecto a la fecha legal de Ia marca
registrada, aplicada & lo mismos o similares
productos o servicios, siempre que quién haga valer,
el mejor derecho por su uso anterior compruebe
haber usado, la marca ininterrumpidamente en el
pais, antes de la fecha de uso declarado por el que la
registrd; Articulo 151 fraccion 1l de la ley de la

‘Propiedad Industrial.

Otro de los efectos juridicos que se le atribuyen al
primer uso de una marca es que puede ser anulado
un registro marcasio por quién haya usado antes a la
marca en el extranjero, si ademds de el uso cuenta
con el registro en el pais donde se practico dicho
uso. Articulo 151 fraccion IV de la citada ley.




Los efectos juridicos ticnen como fin primordial el de: evitar
competencia desleal y que el legitimo timlar, demucstre fehacientemente ¢l
derecho que le faculta para hacer uso de 2 marca en un litigio.

EL VALOR DE LA MARCA NO REGISTRADA

La marca no registrada, es decir la marca usada, no estd totalmente
desprotegida.

Por el contrario en un gran cantidad de casos se la ha reconocido valor. a
la marca usada, frente a una que ha sido registrada con posterioridad.

Para defender esto, los tribunales no siempre recurrieron a la ley, sino,
que lo hicieron spelando a los principios generales de derecho por lo que no se
reconoce valor a los actos inmorales o contrarios a las bucnas costumbres,

Una de las finalidades esenciales de la ley de la Propiedad Industrial, es la
tutela de las buenas pricticas comerciales, ellas exigen que se respete el derecho
a la clientela formada mediante el uso legitimo de una marca y en muchas
hipdtesis a través del hecho de ese clemento de identificacion de los productos.

El uso sin registro ha sido motivo suficiente para oponerse con éxito al
registro de una marca soliciteda y con posterioridad sl mismo, y también para
rechazar con gian éxito una oposicion deducida a la solicitud de registro.

El uso para tener valor ademds, debe haber sido una, intensidad tal, que
haya generado clientels,

No siempre la presentacion de ls solicitud otorga & su titular un derecho

absoluto de priorided, de la misima, I marca concedida no otorga un derecho
indiscutible e instacable.




Existen casos en los que la solicitud debe ceder ante una marca que ha
sido utilizada con anterioridad a dicha solicitud.

Puede haber casos en que se ha usado una marca, y que sca por
ignorancia o por cierta negligencia, que no se haya solicitado su registro, Estas
situaciones no se deben de olvidar, ni desconocerse una realidad econdmica y
quizds remitirse el aprovechamiento de la clientels ajena.

Marca usada pero no registrada.
El valor de la marca usada pero no registrada es protegido, cs decir la

marca no registrada, pero usada no esta totalmente desprotegida.

Por el contrario en una gran cantidad de casos se ha reconocido valor a la
marca usada frente a una que es registrada con posterioridad.

Se ha sostenido reiteradamente que este criterio “De excepeion funciona
cuando un tercero sin escripulos pretende inscribir una marca que es usada
intensamente por quién no la ha registrado y tiende a evitar que se consume un
despojo contraric a la moral. Y Obedece. no solo al propdsito de evitar
maniobras de mala fe de su contrario sino también a los efectos de defender una
clientela forma< s mediante esa utilizacion.

LEGISLACIONES VIGENTES.

En |a Legislacién de México:

EnlaLz; le la Propiedad lndusmal se establece en el articulo 87,

Los Industriales, Comerciantes o prestadores de servicios podran hacer
uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten.”’

¥ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Articulo 87.

Al



LA MRS EN MENICO ) N CANADA

Articulo 92; Fraccion ],
El Registro de una Marca no producira efecto alguno contra:

L= Un tercero que de buena fe explotaba en territorio
nacional 1a misma marce w olra semejanie ¢n gado de
confusion, para 1os mismos o similares productos o
servicios, siempre y cuando ¢l tercero hubiese empezado
8 usar la maica, d¢ manera ininterrumpide antes de la
fecha de presemtacion de la solicitud de registro o del
primer uso declarado en énta. El tercero tendrd derecho
de los tres ahos siguientes ol dia en que fuc publicado ¢!
tegistro, en cuyo caso deberd wamitar y oblener
prevismente la declaracion de nulided de éste. y**

Articulo 129; Fraccionl, 11, 1NN,

E) Instituto podrd declarar ¢l regiswo y uso obligatorio. El Instituto
podrd declarar of registro y uso obligatorio de marcas en cualquier
producto o servicio o prohibis o regular ¢l uso de marcas,
regiswadas o no, de oficio o o peticidn de los organismos
represcntativos cusndo;

1= El uso de la marca ses un clemento asociado o
pricticas monopdlices, oligopdlicas o de competencia
desles?, que causen distorsién grave en le preduccida,
disibucion o comercislizacién do determinedos
productos o servicios;

- El uso de la moarca impide la diswibucide,
produccion, o comercialiaacida eficaces ds biemes y
servicios, y

.- El uso de macas impids, entorpezca 0 encarczca ea
8308 de emergencie nacional y mientras dure éote, la
produccion, prestacidn o diswribucion de bienes o
servicios bisicos pera le poblacion.

* LEY DE LA PROMEDAD INDUSTRIAL. Anticulo 92 fraccién J, 11, WI.

Ll



La declamlun.o correspondiente s publicara cn el
Diario Ofi cial.”

En la Legislacién de Conadié;

En la Ley de Marcas Registradas, en ¢l articulo 2;

50" En relacion a una marca de comeicio significa cualqmet uso que

pens |l mclén 4 ¢ para usarsc em asociacion con mercancias o servicios.

Articulo 3,

Articulo 4,

CUANDO ES UN SUPUESTO PARA SER ADOPTADO.

La marce registrads estd posibilieda para ser usada por une
persons cuando Is persona o su predecesor en titulo comenzd 8
usario en Canadd 0 & darlo & comocer en Canadi 0, e38 persons o sy
predecesor no la ha wiado previamente o dado & comocer, cuando,

mmoum‘mmhnglwmumwlmmdpm su
regiswo en Canadd. R S. ¢.T <10, 3.3

CUANDO ES UN SUPUESTO PARA SER USADO.

(1) Una mascs registrada o de comercio es posidilitada pars ser
usada en asociacidn & mercancias si, en el tiempo de la
transferencia de la propieded 0 posesion las mercancias en ¢
curso mormsl del comercio, es marcado en les mismas
mercancies o en los paquetes, en los cuales ellos son
distribuidos 0 estin en cualquicr otra manera asociados con las
mercancies que diche asociscida acepts por lo que ¢ dade
rmmohmmhcuumdmhhnmo

(2)IDEM
Una marca registrads o de comercio que es aceptada para ser
usada en asociacidn com servicios, Si es usada o mostrads en
los anuncios o publicidad de es0s servicios,

“ LEY DE LA PROMEDAD INDUSTRIAL. Anicule 129,
' LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Articulo 2.
¥ LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Aticulo 3.
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Anticulo 3;

Aniculo 10;

(3) USO PARA EXPORTACION
Una marca registiada o de comercio que es producida en
Canada sobre mercancias o paquetes en los cuales esta
contenido, cuando las mercancias som exportadas desde
Canadd en asociacion con esas mercancias. R.S.c.T-10.5.4.%

CUANDO ES POSIBILITADA PARA SER CONOCIDA.

Uns marce regisirads o de comercio es aceptada para ser conocida
en Canadi por usa persona 3010 i ¢ usada por ¢3a persons solo si
uMwmmuupﬂsthnihqumm
Canadé, en ssociacion con mescancias o servicios y

(n).« Las mercancias son distribuidos en asociacion en Canadd, 0

(b).- Las mercancias o servicios son midoo o a30ciacion con
oen,

_ (i) Cualquier publicacion imgresa que circule en Canadé en
¢l curso ordinasio, del comercio entre potenciales o
usuarios de las mercanciss 0 servicios o

(1i).- Asuncios de radio ordinariamente recibidos en Canadi
por potenciales o usuarios de las mercancias o servicios.

thtpbluhenmﬂom(‘nﬂunwdoh
distribucidn o publicided. R S. ¢. T-10. $.5.

OTRAS PROHIBICIONES

Cuendo una marca ha sido usade comercislmente en forma
ordinaria o de bucna fe y llegard & ser recomocida en Canadd como
designanie del tipo, cualided, cantided, destimo, valor, luges de
origen, 0 fecha de producciéa de cualquier articulo o servicio.
Ninguna persons adoptark como marce de comercio asociada o
slgunos articulos o servicios de otros de la misms clase general o
usario en una mancra deshoncsta, ninguna persons sdoptard o usard

5 LEY DEE MARCAS REGISTRADAS. Anicele 4.
 LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Anticuls 13,

hK)



por lo tanto, en ninguna marca que cercanamente, parezca que
pucda ser o eqmvoclda como tal con las anterionmente expuestas.
RSc.T-10,5.10."

Articulo 11; OTRAS PROHIBICIONES.

Ninguna persons, usard en conexion con un negocio, como una
marca comercial 0 pro ¢ eutilo, usard cualquier marca adoptade
conlraria a la seccion 9 0 10 de esta ley y en seccion 9 0 10 de esta
fey y en seccion 13 0 14 de la Ley de competencia desleal, capinulo
274’dtloiMI¢wudond¢C|nadi. 1952, RS, ¢. T-10, 3.
Il

Asticulo 16, REGISTRO DE MARCAS USADAS O CONOCIDAS EN
CANADA.

(1) Cualquier soficitamte que tenga archivada o registrada una
solicitud de comformidad con Ia seccion 30 pars ol
regisiwo de una marca de comercio que ¢s registrabls y
que ¢l 0 su predecesor en titulo estén usando en Canadd o
o8 conocide en Canadd en ssociacion con mercancies y

_ sarvicios es un privilegio sometido a la seccion 38, al
proteger ese registro en relacidn de esas mercancias o
servicios, & menos que cn la fecha en la cual ¢! o sus
prodecesores en titulo primero de esta manera lo usen o lo
den a conocer o lo confundan con:

)~ Una masca registrads que ha sido previamente
wads en Conadé 0 conocide en Canadd por
cualquier oirs persons,

5).- Una masca registrada respecto de la cusl la
solicitud pars obener ¢l regisro haya sido
previamente ngMchMpucualqnm
Ofra persons;

% LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Anticelo M.
' LEY DE MARCAS REGISTRADAS, Anticelo 3S.
™ LEY DE MARCAS AEGISTRADAS, Articulo 16.

w
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t)

L)

MARCAS REGISTRADAS Y USADAS EN EL
EXTRANJERO.

Cualquier solicitante que haya registrado una solicitud de
acucrdo con la seccion 30 pasa registrar una marca que cs
registrable y que él o sus predecesores en titulo lo tienen
debidamente registrado en un pais de origen y lo ha
venido usando en asociacidn con mercancias o servicios
es un privilegio sujeto @ la seccion 38 pars asegurer ¢l
regiso con respecto de las mercancias o servicios en
asociacion con o cual son regisirados en ¢l pals, y estén
usindolo, 8 no ser que en la fechs de ¢l registro de la
solicitud de scuerdo com la seccion 3O este serd
confundide;

8)- Con uns marca regisirade que Mo sido
mﬁme«CMommn

Canadi por cuslquier otra persons;”

Cualquier solicitants que tengs registrads una solicitud de
acuerdo con Ia seccion 30 para registro de un proyecio de
marca registrada que es registrable ¢s ua privilegio sujeto
o la seccion 38 y 40, pars seguridad o) registro de la
mercancias o los servicios especificados en la solicitud, 8
no ser que en la fecha de registro de Ia solicitad esta serd
confundida con:

8)» Un maica registrads que ha sido previamente
MenCMomnhchMw

cualquier otra persons. ™
USO PREVIO O MARCA CONOQCIDA.

E) derecho de un solicitante para asegurar ¢l registro de
una masca de comercio regiswable no es afectado por o
us0 previo 0 comocimiento de una confusion entre marca
registrada o nombre comercial por olra persona.

*" LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Articule 16,
. * LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Articule 16.(3).
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Si la confusion entre marca registrada o nombre
comercial es abandonada ¢n la fecha del anuncio, de la
lolici,gud de acuerdo con la seccion 37. RS ¢. T-10,
s.16.

Anticuto 17, EFECTOS DE EL REGISTRO EN RELACION AL USO
PREVIO.

(1) Ninguna solicitud para registro de una masca de comercio

Que ha sido anunciada de acuerdo con la seccidn 37; serd

rehusada y no registrada como una marca de comercio, ai

serh borrada, enmendads, o invalidada con Ia base de que
existia algin wso previo, o comocimienio de une
confision entre marca de comercio o nombre comercial;
por una persona distinta ol solicitate del registro o su
sucesor en titulo, ¥

Articulo 20, INFRACCIONES.

El detecho de ol propietario de un registro de uma marca de
comercio pars ¢l uso exclusivo, serd juzgado si, es infringido por
una persons sin derecho pars su uso bajo ests ley, quién vends,
distribuys, 0 anuncie mercancias 0 servicios en asociacion com la
confusidn entre marca de comercio o mombre comercial, pero ¢l
registro de una marca de comercio no impediré o una persona el

l).-CMmthhumm;

(Nombre propio como marca de comercio) o,

b). Cudqui«m&buufedcouonomlmmpbqum

wnd marca de comercio,

i) De ¢ nombre geogrifico de su lugar de
" negocios;

¥ LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Articulo 16 (%),
* LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Asiculo 17.
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i) O de cualquier exacta descripeion de el caracter
0 calidad de sus mercancias o de sus servicios.

De tal manera como no os probablc que tenga el efecto de
disminuir el valor de el bucn nombre (Valor Intrinseco) adherido
a1a masce de comercio. R.S.c.T-10, . 20."

Asticulo 21, USO CONCURRENTE DE CONFUSION DE MARCAS.

(1) En cualquier procedimiento respecto o la marca de
comercio registrada. El registro o la inscripcidn de la cual
o8 un derecho o privilegio para Ia proteccion, en ls
wbseccion 17 (2), Esto 3 hecho pars comparecer en ls
Conte Federal que una de las partes en ¢l procadimiento, a
oo que ¢s ¢l dueko registrado de la magca de comercio
que éste tenge usando de buena fo uns confusion entre
marca de comercio o nombre comercial en Canadd antes
de la fecha del regiswo de la solicind, y la Cone
considera que 1o o3 contrario para ¢l interés publico que
¢l uso continuo de la confusiom entwve ls marca de
comercio o nombre comercial serk pennitido y usado en
una deserminada dres fetritorial concusventements com ¢l
weo do la marca de comercio registrade La Corte pusde
someter tal término que juzgue jusio, que la otrs parte
pueds comtinuar usando la confusion ewtre marca de
comercio y nombre comercial demtro del dres con une
adecuada especificacion de ol registro, de una marce de
comercio.”

Articulo 22, DEPRECIACION DEL BUEN NOMBRE,

1)) Nilmpemupoﬂwmudﬁdemio
registrade por ous persons en s maners que

probablemente tenga ¢l efecto de depreciar o disminuir ¢l

valor del buen nombee (clientela) adherido a clla.

' LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Articulo 20

. % LEV DB MARCAS REGISTRADAS. Articule 21

ki 4



(2) ACCION CON RESPECTO A ELLO.

En cualquier accion con respecto al uso de uns marca de
comercio contvario @ la subseccion 1, La corte puede
rechazar 8 una onden de pago de dafos y perjuicios y
podréd permitisy al demandado continuar vendiendo las
mercancing marcadas, con 1a masca de comercio, que
tiene en posesion o bajo su control en ¢f momento de
derle aviso de que ¢l dueho de ¢l registro de la marca de
comercio demanda el uso de |8 marca de comercio. R.S.
¢T-10,5.22%

Fuenies dol doveche s ls marca.
b} Kl rogletre come fuente del deroche.

. Ed regiotro como fuente del derecho no obstante lo expuesio, ol sisiema
Qe reconoos ¢l regisiro de la marca como la fuente primordial del uso
exchusivo; a dicho signo distintivo, es mis generalizado.

Podrd afirmarse, en nigor, que ¢l sistema proteccionista de los signos
marcerios 00 sustenta en ¢l regietro de ls marca.

BREUER MORENO  Afima que la exclusivided real, el derecho de
ol uso de las marcas semejantes, emesge del
hecho de la concesion de! titulo.

“Si no hay titule a0 hay exclusivided”

FERRARA El registo es efectivaments ¢l elemento constitutivo
. de la masca, pero elfo no quicre decir que la marca no
regiorade coreaca de proteccion, ya que, por el
conirario, eshd protegide, pero unicamente deatro de

loa Nmites de Jo competencia desleal. -

% LY DE MARCAS REGISTRADAS Anicele 2.
“ BABUER MORENQ, PEDRO C. Obra Citads. pig. 191.

“ FEARARA. FRANCISCO. Taneia uridica de o Hasicndp Marcant. Edorial Ros ista de Derecho
Privade. Mudrid. (9%, Pig. 30,

'“,_



LEGISLACIONES VIGENTES,

Enla leglelacién do México:
En la ley de la Propiedad Industrial, se cstablece en e} Articulo 87,

Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrin hecer uso
de marcas en Jo industrie, en el comercio 0 en los servicios que presten.

Sin embargo, of dereche & su wo enchisivo ss obliens mediante 8
regisiro en ol Inshituto. 46.

Anicule 9).

Lumuuumh‘unﬂam:rmm
determingdos sogun la clasificacion que establezcs of reglamento ds evta ley.

duda respecto de 1a class & que comvsponds un producte o servicie,
sovh rosucka en deflnitiva por ¢} lastingte.

Cununm«mbhchnnqumqo&um”o
servicio, serd resusha on deflnitive por of Inatiteto.*’

DERECHO
EXCLUSIVO { REGISTRO

Ea s Logilociin de Conadls
hhlngMmh.iMuuu\bnndmz;
Regiows Significa o egioro sostenide bjo lo soscide 26

¥ LAY DB LA MROMEDAD INDUSTRIAL. Anieule 9).
“ LAY DE MARCAS REGISTRADAS. Aninide 2.




Articulo 26, REGISTRO DE MARCAS DE COMERCIO, (OFICINA) .

(1) AN estard guardado baje la supervision de ¢l registrador
un registre de marcas de comercio y de Wransferenciss,
desistimiontos, megacionss, modificacionss, juicios,
senlencias y ordenes relativas o cada marca registrade, asi
como ¢l regiswo de los wuarios de cade marca de

comergio regisiwada.
(2) INFORMACION QUE SERA INDICADA.
El regiowo indicard, lo referents o coda marca de
comercie regisrade:
(2) La focha de regiswo,
(%) Un resumen ds la aplicacion dol regisire,
€) Un rewumen de todos los documenios
mmcuhmmuomduull;y
que afecten los derechos de la marcas de
comercio,

(d) lnformes de cade renovaciin,

(o) Informes de cada cambio de mombie y
direccidn, y

(D Y otros informes que ents ley 0 las regulacionss
requicten pors temer ingreses. R.S.; ¢.T<10, 5.26.

4 mw-mhm
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E) sistome do propieded industriel constituye un factor eapeciel, en of
_mam’uhdﬂemr—m:
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« Pucde estimular la introduccion de tecnologia mueva debido a la
proteccion legal que recibe of dueito de 1a marca.

+ Puede tener ¢l efecto de restringis el acceso ficil 8 nuevo
tecnologia debido & los devechos exclusivos, cuyos derechos no
van acompalados del desarrollo local o implican términos de
financiamiento y explotacion 8 sus paises.

Los sspecton de la propiedad industrial deben ser tomados en cuenta
cuando oo hable de dreae do imtegracion econdmica, ya que los procesce
industriales tienen uns gran sensibilided em esie punto, y sy éxito o fracaso
depende en gran parte do lo marca como s manejan c30s derechos de propiedad
MMhbmmwMWwﬁlbm«m
sescriben los ovtados.”

Alm cusnde 10d0¢ los clementos de la propiedad industrial intervienen en
¢l desasvollo econdmico es diferenic en la forms como conribuyen.

La waacendencia de la marce en of ambite econdmico ¢s ls siguicnis: La
uunudpoalﬁdwpcdm'uhky.hmum
de aplicarse & productos @ sesvicios con la finalided de distinguisios de otros de
su misma especie o clase.

El papel do las marcas que se jucga deatro del proceso econdmico de los
paises, es sin lugwr & dudas de suma importancia, en primer Jugar porque ls

‘marce aywda al coatrol de la calidad en el mercado, sobes t0do frente ol publico
consumidor,

hhmm&hmkwdmuhclmnmmu
seleccion de las calidades, de su preferencia de acuerdo com sus posibilidades de
mmuyumpdmmMummunum

® U2CATEOUI URDANETA, MARANO. “Propisded lndustvigl y Desarvelle”.
\aPpinded Madwicial » Astistios. Mviio-Diciombou 1968, Miniso. 1968 plg. 162.
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En ol segundo lugas, la marca identifica no solo calidades sino que
diferencia los productos similares de cinpresas competidoras, con lo cual se evita
e de gran interés pare fabricantes y comerciantes.

Los productos que se marcan dan seguridad ! consumidor sobre la
legitimidad que se adquiere en ¢l mercado.

En lo que respecta ol indusirial, Ia diferencia de las marcas le permite
producis uns misme lines de productos con distintas calidades y precios, de
acuerdo con ls demande en ¢} morcado.

Sobre ¢l ueo de lo marce afirme TOOKEY GEOFFEY: Una marca 8 s¢
usa mediamte propagands y publicided asocieds y que por ls forma en qus ls
masca apasece sobre Jos anticules resles, como si estuviera asociade con una sole
empresa ol propietario potencial de le marce.

La marce y w importancis como instrumento de vens ha sumentado y
cmmhmnuomcldmmmhlmuwsndmooh

~ propaganda.

A medide que ests ides toma forma, le siguen & veces; ¢l razosamiento de
que con mis de una marce sobre un producto se oblendsin mis vemtas. La
msyoria de los producios se ideatifican actualmenie por mas de una marca.

Es s masca wao do los medios de que se dispons para diferenciar Jos
productos @ sesvicies de olros de su misma especie O clase, & W vez; sirve pars
comercializer & los productos y servicios que se ofrecen al péblico.

Teniondo en cuenia los funciones de lo marcs, se utilize pars garantizar ls
calided de un producte ¢ servicio y de ésia forma proteger ol consumidos. Otwo
efecto importants de I marca ¢ que pusde dar origen & NUSVAS empresss, RO
s6lo por la productién o la presiacion del servicio, sino con motivo de las
actividades conexas desarreliades.




Es necesario destacar que por wmedio del uso de las marcas es posible
penetrar en los mercados nacionales y en los extranjeros.

Uno mis de los ofectos del uso legal de las marcas cs que los titulares
podrin protegerse contvs posibles usurpaciones y en su defecto tendrén devecho
o pediz ol ejercicio de las acciones civiles y penales correspondientes.

Eluodcbmnowlolemm“nujuwulmluhhmmg
también represonts ingresos a le federacion, genorascion de empleos, desarrollo
de la investigacitn y de la indusria,

La marca y su uso s¢ raduce en gananciss econdmices; de gran magnitud
que corresponde & la valoracidn que los consumidores hacen de la calided,
propicia la comtinuacidn subsecuente ¢ inchuso ¢l mejoramiento ds forme
continug de 1a calidad de los producios y de Jos servicios que se ofrecen ea of
mercade por parte de 1ae tnpresas y 1os pasticulares on general. ;

Ea la actualided, ante ¢l incremento de la competencia comercial ¢
induetrial en México y en ¢! extranjero resultantss de la apertura de la economia
dol pals, & ol comercio exterior y ls creciente globilacion de la economis
cmmloldocud‘uubl“mhmnmvm para México y para

Con en0, ¢n la indusivie y en ¢l comercio tenga lugsr un mejoramiento
contiano de ls secnologie y de la calidad, impulsado por ¢l esfuerzo de g
nimero de individuos, empresas, centros de investigacion, okc... de susrte que los
produetos y servicios mexicanos sventajen a los eriginarios de otros peises en ¢l
mercado interno y en los de exportacion.

$. Rigimen Internacional de las Marcss.

En materia internacional ¢) origen de las marcas se remonta, merced ol
incesante incremento de las relacionés reciprocas eatre diferemtes paises, o
mammm.mmm.




Aunque ¢n el mﬁumo de tiempo, se fueron celebrando unos convenios
0 Ustados e¢specificamente sobre ls materia de la propicdad indusirial, sin

embargo, la proteccidn otorgada @ diche materia cra suficiente, y no existia
uniformided.

a)- Convenle o Unlin deo Parie para la Proteccién de la
Propledad Industrial,
(30 de Marse de 100)),

Uno ‘de los primeros comvenios flrmados para la proteccion de lo
propiedad industrial fus 1a convencida de Paris del zoammd- 18, emls
Que por primers vez 8¢ Wats de regular la propicded industrial a nivel
internacional y asl terminas con ¢l weo desleal de marcas y que todos los paises

que adoptarin of convenio lo respenea y con etlo dar wato igual 8 los titulases de

mommuﬁu«nwh&o.&uuuﬂomﬂ.mh
diversos estados que ls constituyen.

Adomds dichs convencidn en ¢l asticulo 14 establece como uma obligacién
fs de celobrar confarencias
dwhbmlollouvmoumhbmu

La misma convencion o tratedo que establece la unidn prevé la realizacion
do confovencias de sevisitu periddices, las que en el transcurso del tiompo ¢ han
levado o cabo en:

Deuseles (1900), Washington (1911), La Haya (1925), Londres (1934),
Estecolmo (1967), sunque con anteriorided se verificaron dos conferencias de
revisién une on: Roma (1886) y ls oira ea Madrid (1890), éstas no modificaron
de manera substancial ls mencionads Convencién de Paris por lo que si hacemos
la referencia y contenide de dichas conforencias ¢s con ¢l objeto de establecer
como surgioren les Uniones Reswringides, © s¢ca ¢l Ameglo relativo a s
Represontaciéa de faleas Indicacionss de Procedencis, ya que México fue of
signatorio del primero de los arregios.

* SEPULVEDA, CESAR. Ghve Citnda pig 0
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Como ya mencionamos antcriormente, la Convencion preveis en su
anticulo 14, conferencias periodicas de revision con el objeto de mejorar ¢l
convenio 8 la luz de la experiencia de su aplicacion prictica.

La primera conferencia se realizo en Roma del 29 de Abril ol 11 de Mayo
de 1886.

La segunda conferencia de Revision se realizd en Madrid ¢l | de Abril de
1890,

NORMAS PRINCIPALES DEL CONVENIO

‘Existon cusiio categoriss diferentes e las normas que lo integraa:

l- huhulm.dCummemhmM
internacional poblico que regulan los derechos y obligaciones de
los Estados miembros y establecen los drgamos de la umion
creados pot ¢l convenio,

2. En segundo lugar, ea ¢l Convenio figursn disposiciones que
ni;enommmﬂoomdosmmholw«clcmw
de la propiedad industrial.

3. La tercers categoria de disposiciones del Convenio se reflerc a
Ia legislacion sustantiva en e} campo de la propiedad industrial
por Jo que respeta a los derechos y obligaciones de las pastes
privades, pero Gmicamente o en la medida que lo exije ls key
interna de los estados micmbeos que s¢ haya de aplicar a esas
pastes.

4.-  Finalmente, la cuarts categoria de disposiciones del convenio se
encuenira constisido por ¢l derecho sustantivo relativas 8 los
derechos y obligaciones de las partes privades, normas que, sin
ombazgo, wnwﬁuuhkm.hqlmmalu leyes
internas puesto que n contenido puede regir directamente ls
situacidn en cuestida N

1 NAVA NEORETS, JUSTO. Giva Citads. pig: 208.
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LEGISLACIONES VIGENTES, EN ESA EPOCA

ESTADOS MIEMBROS.
UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL (CONVENIO DE PARIS), al 1° de Enero de 1983.

Este instrumento legal agrups los siguienies paises:

MEXICO A partis de) 7 de septiembre de 1903,
CANADA A partie del 12 de junio de 1925.
Existen en total 92 Estados miombeos.

PAISES: Alemanis, Ao Volis, Argelia, Argenting, Australia, Ausiria,
lnlun. Béigice, Benin, Brasil, Egipto, Bulgaris, Burundi, Camerin, Congo,
‘Cubs, Chad, Checoslovaquia, Chipre, Dinamarcs, Espefle,
Finlandis, Francie, Cabém, Ghans, Grecia, Guines, Haiti,
Irén, Irlanda, lslandis, lsracl, lHalia, Jamahiriya,
s, Libano Licchtenstein, Luxemburgo, Madagascer,
Mamuecos, Mauricio, Ménaco, Mauritanis, Niger, Nmm.
Zolands, Polses Bajos, Polomis, Portugal, Inglaterrs, Las
Cores, Centroatricana, Domocritica Alemana, Dominicans, Y la
de Cores, Rumania, San Marino, Santa Sede, Senegal,
Suddfrica, Suecia, Suise, Swiiname, Tanzanis, Togo, Trinidad y
Twrquis, Uganda, URSS, Uriguay, Vietnam, Yugoslavis, Zaire,

W
jEHE=E
[ ;ggfs

D) Arrogle do Madrid.

~ Despuds de 1a Conferencia on halia, respecto sl registro intermacionsl de
marcas, surgid otwe conferencia celebra de en Madrid en 1891,

El anveglo que contenia dicho registro fue ratificado inicialmente el 14 de
abril de 1891 por les delegados de:




Bélgice;
Espahe;
Francie,
Suize; y
Tunez,

Este registro nacid de la ides de simplificacion y economia.

E| objetivo esencial es la de permitic al titular de un registro nacional
obiener s proteccion de su mascs en varios paises extranjetos, por un depdsito
Gnico, hecho en una sola lengua y en una sols administracin central.

Es mediante este registro intemacional de marcas que se simplifican los
depdsitos de marcas y por lo mismo se obtienen beneficios econdmicos
considerables pars ¢l depositante, ya que, ¢l monto de Jos emolumentos y tasss
previstos en ¢l Ameglo de Madrid ¢s menoe elevado ¢l monto de las ltasas
aacionales que deben sor pagadas en ol caso de que 00 efectuard el depdsito
mmﬂucdnmhbspdmmumbmdclhuﬂolommum
cuando hay que renovar ol regisiro. >

El registro internacional tiene también vemtajas pars las oficinas
nacionales, pues reduce ¢f volumen de trabajo que de otra forma, tendria que
clecuar. Por cjemple, 2o tienen que publicar las marcas; una de las tasas
cobradas por ls Oficing Isernacional estim destinadas o Jos Estados miembros
donde se solicita la proteccion. Ademds, si ¢l servicio del Registro Internacional
ciera su balance snual con superbvit los beneficios sc dividen entre, los Estados

El Arreglo de Madrid ha sido revisado periddicaments en Beuselas ¢l 14
de diciembre de 1909, en Washington ¢l 2 de junio de 191); en La Haya ¢l 6 de
noviembre de 1925, ul.ontnduumde 1934; ea Niza ¢l 15 de junio de
1957 y en Estocoimo el 14 de junio de 1967.%

% NAVA NEORETE, JUSTO. Obra Citade. pig. 223,
¥ NAVA NEGRETE, JUSTO. Obra Cicade. pig. 224.




México originahnente s¢ adhirid al Ameglo de Madiid ¢l 26 de julio de
1909 y posteriormente tan s0lo suscribio la revision de La Haya, pues mediante
decreto de 9 de marzo de 1943, se ordend que a partir del 10 del citado mes y
sflo dejarle de estar en vigor, en todo el temitorio nacional el mencionado
Areglo.

El Gobiemo de México notificd la denuncia del Ameglo de Madrid al
QGobiemo de la Confederacion Suiza, por medio de nota de la Secretaria de
Relaciones Exteriores de fechs 10 de marzo de 1942. Este gobiemo aceptd la
denuncis, comunicéndosela por nota circulara el 13 de agosto de 1942 a todos
los Estados miembros del Arveglo, asimismo que, conforme al articulo 17 del
Convenio de Paris, continuaria dicho Ameglo en vigor e México hasts la
expiracion del plazo de un aflo 0 sea ¢l 10 de marzo de 1943.%

LEGISLACIONES VIGENTES EN ESA £POCA.

ESTADOS MIEMBROS.

MEXICO Originalmente se adhirio en 1909 posteriormente
dejo de: formar parte del Amreglo.
Actualmente no se agrupa dentro de este
instrumento.

CANADA No era en este tiempo estado miembro.
¢)- Arvegle de Niza,
El Arreglo de Niza, forma pnm de una serie de revisiones que ha sufrido
¢l Arreglo de Madrid,
Este asreglo se llevd 8 cabo, en Niza el 15 de junio de 1957,y se reﬁné ]

Ia Clasificacion intemacional de Mmos y servicios pars el registro de las
marcas.

Se establecié el PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD DE LA MARCA.
LA CLASIFICACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

% LEY DE LA PROMEDAD INDUSTRIAL. Articulo 9.
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Clase |,

Clase 2.

Clase J.

Clase d.

Clase 8.

Clase 6.

Productos quimicos destinados 8 1a industria, ciencia, fotografia,
horticulture y silvicultura, resinas artificiales en estado bruto,
matesias  plisticas en estado bruto, abono para las tierres;
composicionss extintoras; preparaciones para el temple y soldadura
de metales; productos quimicos destinados a conservar los alimentos;
materias curtientes; adhesivos (pegamentos); destinados a la industria.

Coloses, bamices, lacas, conservantes contra Is herrumbe y el
deterioro de s madera; materias tintoreas, mordientes, resinas
naturales en estado bruto; metales en hoja y en polvo para pintores,
decoradores, impresores, y artistas.

Preparsciones pars blanquear y otras sustancias pars la colads,
preparscion pars limpiar, pulir, o desengrasar y raspas; jabones,
perfumeris; aceites esenciales, cosméucos, lociones para ¢l cabelio;
dentifricos.

Aceites y grasas industriales; lubricantes y productos para absorber,
regar y coacentrar polvo; combustibles (incluyendo guohm pars
motores) y materiales de alumbrado; bujias, mechas.

Productos farmacéuticos, vetcrinarios ¢ higiénicos; sustancias
dictéricas pars ¢l uso médico, alimentos para bebés, emplastos,
material pars aposilos, material pars empastar los dientes y para

moldes dentales y desinfectantes; productos pars ls destruccion de

animales dadinos; fungicidas, herbicidas.

Metales comunes y sus alesciones, materiales de construccion
metalicos; construcciones Transportables metilicas; materiales
metilicos para vias férreas, cables ¢ hilos metalicos mo cléctricos;
cerrajeria y ferreteria methlica; tubos metdlicos, cajas de caudales

* productos metaticos no comprendidos en otras clases, y minerales.

Clase 1.

Miquinas y miquinas herramientas; motores (excepto motores para
vehiculos terrestres); lcoplmumo y Organos de transmision
(excepto para vehiculos terrestres; instrumentos agricolas mcubndom
de huevos.




Clase 8. Hemamientas ¢ instrumentos de mano impulsados manualmente,
cuchilleria, tenedorcs, y cucharss; armas blancas; maquinillas de
afeitar.

Clase 9.  Aparatos ¢ instrumentos cientificos, néwticos, geodésicos, eléctricos,
fotogrificos, cinematogréficos, opticos, de pesar, de medida. de
sefalacion, de control (inspeccidn), de socorro (salvamento), y de
ensciianza; aparatos para el registro, transmisién, reproduccion de
sonido o imégenes, soportes de regisiro magnéticos, discos acusticos;
distribuidores automdticos y mecanisinos para aparatos de previo
pago, cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipo de
tratamiento de 1a informacion y ordenadores; extintores.

Clase 10. Aparatos ¢ instrumentos quinirgicos, médicos, dentales, y
velcrinarios, miembros, ojos, y dientes artificiales; aticulos
ortopédicos; material de sutura.

Clase 11, Aparatos de alumbrado, de calefaccion, de produccion de vapor, de
coccion, de refrigeracion, de secado, de ventilacion, de distribucion
de agua ¢ instalaciones sanitarias.

Clase 12, Vehiculos; aparatos de locomocion terrestre, aérea o maritima,

Clase 13, Amas de fuego; municiones y proyectiles, explosivos; fuegos de
artificio.

_ Clase 14, Metales preciosos y sus aleaciones y articulos de estas materias o de

chapado no comprendidos en otras clases; joyeria, bisuteria, piedras
preciosas, y relojeria ¢ instrumentos cronométricos.

Clase 18, Instrumentos de musica.

Clase 16, Papel, cartdn y articulos de estas materias no comprendidos cn otras
clases; productos de imprenta articulos de encuademacion;
fotografias, papeleria, y adhesivos (pegamentos) para Ia papeleria o la
casa material para artistas, pinceles, maquinas de escribir y aticulos
de oficina (excepto mucbles); material para instruccion o ensefanza
(excepto  aparstos); materias plisticas pars embalaje (no
comprendidas en otras clases): naipes; caracteres de imprenta; clichés.




Clase 17.

Clase 18,

Clase 19,

Ciase 30

Clase 21.

Clases 22.

Clase ).
Clase 24,

Clase 28
Clase 26.

Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de cstas

“materias no comprendidos en otras clases, productos en materias

plasticas semiclaboradas matciias que sirven para calafatear, cerrar
con estopa y aislar tubos no metaticos.

Cuero ¢ imitaciones de cuero productos de estas malterias no
comprendidos en ofras clases; pieles de animales; bailes y maletas;
paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guamicioneria,

Materiales de construccion no metdlicos; tubos rigidos no metalicos
pare la construccidm; asfalto, pez, y betin; construcciones
transportables no metdlicas, monumentos no metaticos.

Mucbles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras
clases, de madera, corcho, junco, cafla, mimbre, cuerno, hueso,
marfil, ballena, conchs, dmbar, nicar, espuma de mar, sucedineos
de todas estas inaterias o materias pldsticas.

Utensilios y recipientes para el mensaje o la cocina (Que no sean de
materiales preciosos ni chapsdos peines y esponjas; cepillos
(excepto pinceles); materiales para la fabricacién de cepillos;
material de la limpiezs; viruta de hiemo, vidrio en bruto o
semielaborado (excepto vidrio de comstruccion), Cristalerin loza, y
porcelana, no comprendidas em otras clases.

Cuerda, bramante, redes, tiendas de campafia toldos, velas, sacos
(No comprendidos en otras clases), matering de relleno (Con
excepcion del ceaucho o materias pldsticas): materias textiles
fibrosas, en bruto.
Hilos de uso textil.

Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa
de cama y de mesa.

Vestidos, calzados, sombreria.

Puntillas y bordados, cintas y lazos, botones, corchetes y ojillos,
alfileres y agujas; flores artificiales.

L



Clase 27,

Clase 28,

Clase 29,

Clase 30,

Clase 3).

- Clase 32.

Alfoinbras, felpudos, esteras, lindlewm, y otros revestimientos de
suelos, tapicerias murales que no sean, en materiales textiles.

Juegos, juguctes, articulos de gimnasia y deporte no comprendidos
en otras clases; decoraciones para dsboles de navidad.

Came, pescado, aves, y caza; extractos de la came; frutas,
legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermecladas,
compolas; huevos, leche y los productos lacteos; aceites y grasas
comestibles,

Café, ¥, cacao, aziicar, arroz, tapioca, sagusucedaneos del café;
harinas y preparaciones hechas de - ccreales, pan, pasteleria y
confiteris, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras,
polvos para esponjas; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos);
especias, hielo.

Productos  Agricolas, horticolas, forestales y - granos, no
comprendidos en otras clases; animales vivos, frutas, legumbres
frescas; scmillas, plantas, y flores naturales;, alimentos para
animales, malta.

Cervezas, aguas mineralcs y gaseosas y otras bebidas no alcohélicas;
bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer
bebidas.

Clase 33, Bebidas alcoholicas (excepto cervezas).

Clase 34. Tabaco; articulos para fumadores; cerillas,

2.~ Servicies

Clase 38, Publicidad; gestion de ncgocios comerciales; administracion

comercial; trabajos de oficina.

Clase 36. Segwos, negocios financieros; negocios monetarios; negocios

inmobiliarios.

Clasne 37, Construccion; reparacion; servicios de instalacion.

"



Clase 38, Telecomunicaciones.

Clase 39, Transporte; cmbalaje y almacenaje de mercancias; organizacion de
viajes.

Clase 40, Tratamiento de materiales,

Clase 41, Educacion; formacion, esparcimiento; actividades depostivas y
cultusales,

Clase 42, Restauracion  (alimentacion), alojamiento temporal; cuidados
médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de
agricultura; servicios juridicos; investigacion cientifica ¢ industrial;
programacién de ordenadores; servicios que no puedsn ser
clasificados en otras clases,

LEGISLACIONES VIGENTES EN ESA EPOCA.

ESTADOS MIEMBROS, 33 Estados Miembros.

MEXICO No forma paste del Arreglo aunque si la utilizay

8¢ encuenira prevista tamo en: la Ley de la
Propiedad Iadustrial y su Reglamento.

CANADA Si forma parte del Arreglo.

L!‘JGISI.ACIONES VIGENTES,
En la legisiacién de Méxice:
En 1a ley de la Propiedad Industria!, se establece en el agticulo 93,

Las mascas se registrarin ea relacidn com producios o servicios
determinados segun Ia clasificacion que establezcs ¢l reglamento de esia loy.
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Cualquier duda respecto de la clase a que comresponda un producto o
servicio, serd resuelta en definitiva por el Instituto.*®

En ¢l reglamento, se establece en el anticulo 39.

42 clases de productos o de servicios.

Productos 18134
Servicios 35al42.
En |a degislacién de Canadi:

En la Ley de Marcas Registradas no se establece ninguna clasificacion.
TRATADOS
d).- TLC de América del Norte,

El dia 17 de diciembre de 1992 fue fimado ¢l T.L.C. en tres
versiones originales, en cada una de las capitales de las partes
participantes; México (D.F.), Washington (D.C.), y Outawa. Este
documento fue suscrito, por los presidentes de México, EUA,; y el
primer ministro de Canad; se encontrard después que se finiquiten
acuerdos en diversas materias en posibilidades de poder aplicarse.

Este documento contiene 72 capitulos, multiples, anexos y cerca de-
2000 phginss. Establece formalmente una zona de libre comercio
entre los estados parte, dentro del acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT). Sus objetivos son:

- Eliminar bareras al comercio,
- Promover condiciones para la competencia justa.

¥ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Anticulo 93.

—



« Incrementar las oportunidades de inversion,

- Proporcionar Proteccion Adecuada a los Derechos de Propiedad
Industrial,

- Establecer procedimientos de ejecutivos para la Aplicacién del
Tratado.

Y

» La solucién de las conltovmlu que puedan swigir como
resultado de su desempeto. ¥

El TLC de Américe del Nortc en su capitulo XVII se refiere a la
propiedad Industrial especificamente en su mticulo 1708 a mascas, para el
presente estudio son importantes los puntos 2, 3, 8, 9'y 10 del mismo.

El punto 2 considers que las partes deberdn otorgar al titular de uns masca
registrada los dercchos necesarios para impedir que se utilice sin su
consentimiento su marca, ya ses en forma similar o idéntica en los mismos
productos o servicios a los que se aplica.

As{ mismo, contempla que estos derechos se otorgazin sin perjuicio de
derechos previos y no afectarin la posibilidad de que cads una de las pastes
reconozca derechos sobre 1s base del uso, es decir, no obstante los derechos
adquiridos por el registro marcario, se reconocerd los derechos en base al uso de
una marca.

l’otloquemunlmtonmnmJMnIuouﬁcuh 1708, a marces,
para el presente estudio. Refiere a que las partes podrin someter la posibilidad

" del registro de una marca al uso. No obstante la presentacion de una solicitud de

registro no dependerh del uso efectivo de una marcs, pues no se negard ésta tan
sdlo con fundamento en que la marca no se usd dentro de los tres allos anterioses
contados & pertir de su prescntacida.

¥ SIQUEIROS, JOSE LURS. Obrs Citads. pig. 69,
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menos que se presenten razones vélidas apoysdas en la existencia de obstaculos
para ¢l uso.

Oira de las obligaciones para el uso de una marca se encuentra en ¢l punto
mamero 9, en el sentido de que para mantener el registro vigente, las partes
reconocerdn ¢l uso de la marca de una persona distinta de su titulas, siempre y
cuando ese uso esté sujeto a su control.

Finalmende, el punto nimero 10 establece que ninguna de las partes podrd
dificultar el uso en ¢l comercio de una marca  través de requisitos especiales.®®

OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

d).«  Otres Instrumentes Internacionales.

CONVENCION DE PARIS. (1883).

ARREGLO DE MADRID. (1891).

ARREGLO DE NIZA. (1957),

ARREGLO DE LISBOA. (1958).

TRATADO Y ACUERDO DE VIENA. (1973)

CONVENIO DE ESTOCOLMO. (1967).
(CREACION O.M.P1)

TRATADOS
MULTILATERALES

SOLO SE TIENEN CELEBRADOS TRATADO

ENTRE AMBOS PAISES, EN MATERIA DE
TRATADOS TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DE
BILATERALES PATENTES.

NO EXISTE NADA REFERENTE A MARCAS.

% RANGEL MEDINA, DAVID. “Nermativided ds la propledad Inicloctual”. Panorame iusidico del
Araiade do 90 TLC 1), Universidad Deroamericans. Mixice. 199). pig. 84-96.
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T.L.C. DE AMERICA DEAL NORTE.
ENTRE EU.A, CANADA Y MEXICO
TRILATERALES 3 (CAPITULQ XVIl).

TRATADOS

MgNTEVIEDEO. (1189).
MEXICO. (1902)
CONVENCIONES RIO DE JANEIRO. (1906)
AMERICANAS BUENOS AIRES. (1910).
WASSHINGTON. (1929).




ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
EN MEXICO Y EN CANADA

| MEXICO.

Ley de Marcas ds Fibrica. (1889).
Ley de Marces Indusirisles y de Comercio. (1903),

+ Leyde Marcas, Avisos y Nombres Comerciales. (1928).

Ley de la Propiedad Industrial de 1942,

Ley sobre ¢l Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia
y ¢l Uso y Explotacida de Patentes y Marcas.

Ley de lpmionu y Marcas. (1979),

:.cy de Fomento y Proteccion para la Propiedad Industrial.
1991).

Ley de la Propiedad Industrial. (1994).




CANADA.

Common Law.
Trade Masks Act of 1933
Trade-marks Rules PC. 1934692 as amend by PC.

1968 - 1430, .

Trade Marks Act. 1970¢. T.10.

The National Trade-mark and True Labelling Act.
Chapter N-18 of Revised Statutes of Canada, 1963,

Trade- marks Act. Chapter- T. 13. of Revised Statutes of
Canadd, 1985,  (Volume VIII).
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CAPITULO SEGUNDO

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
EN MEXICO Y EN CANADA
SOBRE LA PROTECCION MARCARIA

l  Legisiacién Mosieans,

8)- Loy de Marcas de l“lrlu.
(1889)

Tal como ha sido apuntado con anterioridad, ¢l 28 de Noviembre de
1889, durante ¢l gobiermo del Presideste Porfirio Diaz, cuando se expide la

primers Iey.cnmalemdeMucupaloqnnllqupmvma
mencionas.

Esta ley es un tanto rudimentaria, no obstante que demuestra empedo en
garantizar ¢l interés general y darle un caricter independiente deo los modelol
legislativos a que habia estado sujeta esta materia,

Ley compuesta de diecinueve aiticulos y dos ransitorios.

Este documento legislativo que entrd on vigor ol 1° de Eaero de 1890,
marca ¢l paso de ransicion entre la reglamentacidn que ¢500s Diones recidian

MCW&CM»&ICMMthMnu
mdenaimonmﬂ

* RANGEL MEDINA, DAVID. Obes Citade. pig. 22.
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Estos 19 articulos, en los cuales se trata de exponer de una manera muy
sencills lo que es una marca de fibrica, a signos no se consideran una marca,
cual e la proteccion que se brinda y la forma de obtenerla del ejecutivo federal
8 través de la Sccretmia de Fomento, la duracion del derecho y de dicha
proteccion y | aparte relativa al delito de falsificacion pero de ninguna manera
contemplabe una clasificacion de productos, menos ain de servicios, ya que a
estos mi siquiera los tenia en comsideracion para un registro marcario.

De lo anterior se desprende que, el registro marcario que era otorgado
amparabe u.lo‘. gama de productos, que pertenecian sl mismo género industrial
0 comerc

En esta ley s¢ traducen importantes disposiciones que por su contenido
reflcjsban un serio empefio pus garantizar mo solo, ¢l interés gemeral del
poducm:hotm%olmmm

Ley de Mascas de Fibrica. 1889.
Por ejemplo los siguientes articulos nos dan un bicve resumen:

8).- Qué motivos y cosas no son considerados como una marcs.
(Esto se establece en el articulo 3)

b).- Quién puede pretendes Is propiedad de una marce.
(Esto se establece en ¢l articulo 8) ‘

¢)- Declaracién de la Sccretaria ds Fomemto, para la
adquisicion ds la propiedad de una marca.
(Est0 30 establece en ¢l articulo 9)

d).- No se necesita exsmen pars la declaracida de referencia en
‘90 dias siguiors pars poder presestar la oposicia del

(Ento ss establecs en ¢l articulo 10)
¢)- Ium‘nlumnullmconfmnlu

reglas del derecho comun.
(Eslo 50 eatablece en ¢l anticulo 11).

L



0).- Laduracion de las marcas ¢s indefinida.
(Esto se establece en el atticulo 12).

§)- Es motivo de 1a mulidad de una masca el haberla obienido
en contwavencion de las prescripciones legales.
(Esh0 s¢ establece e ¢l asticulo 13).

h).. Aun cuando el noinbre oficial de esta ley, es ¢l de marcas
de fibrics, en et cas0 no significa que 80 excluyan la
teglamentacion de las comerciales.

(Esto 5o establece on ¢l articule 14).

i) Delanulided.
(Esto 8¢ establece en ¢l aniculo 19).

J)- Velsificacién de marcas.
(Ento 30 establece en ¢l anticulo 16).

k) Delitos y culpables del delite.
(Esto 8 establece ¢a of articulo 17, 18)*

Esta key fue un verdadero emseyo do lo legislacida wobre marces,

impuesto por las exigencise del progreso induswriel. Ea lo vigencia 0 fusron

destacando problemas n0 previsios, que inviteron 8 los estudiosss a reflexionas
sobre su revision; y, que ¢l propio abogado quidm elebord el proyecto de ley,

quc&wpu‘emlmmmhkbhhmuymw
mate

b Loy do Marcas Industriales y do Comercle.
(39 do Ageste de 1909)

E) segundo ordenamiento juridico sobee marcas fas ls mam
“‘.Jucmalmyumau soptiemiiee del

" VIMIIINM “Proyents @0 luy de mavces do Bibrice y s comennio®. Ravista dn Ingiefnide
yiniepmadeasis Bdierial Review éo bogislasidn y jusispredunsia. Mlio-Disionsbes 190). Miniee,

.’ummcunn

h “ NAVA NBGRSTE [USTO. Obrs Cisads. pig. 60,
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Esta ley reglamentd por primera vez ¢l nombre comercial y el aviso

comercibajl y cred una oficina especial para iramitar v conceder el registro de las
marcas.

Define la masca diciendo que es ¢f signo o denominacion caracteristicas
y peculiar usado por el industrial, agricultor o comerciante en los articulog que
produce o expande, con cl fin de singularizarios v denotar su procedencia y
hace uns enumeracion enuncistiva de lo que puede constituir una marca.
(An. 1) .

Para adquiris ¢l derecho exclusivo es necesario hacer su registro en la
oficina de patentes y marcas. (Art. 2)

Registro de la marca medianie la solicieud respectiva. (Ast. 3)
Los mexicanos y extranjeros pueden registrar la marca. (Ant. 4)
El registro se hace sia ningiin examen de novedsd. (Ant. 10)

Se prohibe ¢! regisro de aquellas signos que no redmen los requisitos de
capacided distitiva, ni que satisfagan el requisito de licitud de las marcas
~ conarias a la moral, buenss costumbres, etc... ni armas, escudos, y emblemas
nacionales.

' E] registro comienzs desde la (echa de presentacion de la oficing de
patentes y marcas. (At 7)

' Deber renovarse cada veinie shos. (An. 6)

(An .:cmmﬂdohgmcwou.iswnpﬂlumm.

© RANGEL MEDINA. DAVID. Obes Citads. pig. 29.
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8¢ introduce ¢l sistema d¢ cesion libre de la marca regisiwada, la cual

puede transmitirse y cnajenarse como cualquier oo derecho pero cs
obligatorio. (An1. 12)

Obligacion de indicar que las marcas estin registradas. (Ant. 9)

El regiswo de una masce ¢s nula cuando es en coniravencidn a las
disposiciones de la propia ley. (Ant. 19)

El que se cres perjudicado por ¢ registro la accidm de nulided
corvesponde al M.P. (Art. 16)

Es competente pars lo amterior los wibunales federales. (Ant. 17y 39)

La base de la actual legielaciin penal del derecho marcario o sea sobre la
falsificacion de una marca. (An. 19)

Venta de mercancias marcadss ilegalmente. (Art. 19)
Por inducir ol emor. (Ant. 20)
Mwmncumm.(m )

Mcouohoniuhhhymluoblm (An. 29)
Por una falsa indicacida.

mmmume&anamya
pesjuicios. (Ant. 294l 32)
(An. 66l 12)




La persecucion de delitos. (An. 33 al 38)
(Ant. 66 al 72)

Finslmente, la ley de 1903 también reglamentd por primers vez el
nonlmemialycl aviso comercial. (An. 73 ol 84)

La funcion adjetiva de sefleler las circunstancias necesarias para splicar
omlz‘.;:ndizéln\rhhlu21uuculouuinuy-sun|lun¢m.dc
igual )

€)= Loy do Mareas, Avisss y Nombres Comerelaies.
(26 de Junie de 1929)

mhym-m-hmazs Agosto de 1903
estableciendo importanies inmovacionss. Debemos do mencionss ¢l primer
amtecodonte legislativo nacionsl de uno de los pumios mis importanies que ls
adopcida en esle ordenamiento en cuanto al modo de adquiriz ¢f derecho sobre
marcas, del sistema minto, atributivo, declasativo, pues s¢ reconoce of uso de ls
masca como fuente de derechos s0bre ls misma.

Mhmwhhhbﬁmhmwmwmmomm
de una mascs, se exigid como requisito previo al ejercicio de las acciones una
declaracion administrativa del departamento de propiedad industrial.

Euvim.qum%hwhwwm'm

. enormemente o la legislacite, anterion, pues se hace acopio de las

Que en ooia materia s¢ plasmaron en las Jegislaciones marcarios de los diversos
m-dMymmmynhnmmmb
muesirs legislacion anterior, tamto adminieivative como judicial *

La ley s¢ publico ea el diario oficial de la federacida, det 27 de Julio de
1928 y o8 la primera que tiens un reglamonte pere ademds ls innovacion que
enioss en of reglamento o9 que exists una clasificaciin de producios.

% NAVA NBGABTE. JUSTO. Obee Citaa. pig .
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En ¢l aticulo 9 estublecta los vequisitos para obtencr un registro ca los
cuales se mencionaba una descripcion de 1a marca, con las reservas que de ella
se hagan y se sujeta al modelo y condiciones prevenidas por el reglamento de
estaley.

Y en relacion con esto, el articulo 12 hacia referencia & que tanto en la
solicitud de ls marcs, como la descripcion, debian expresarse los objetos y
articulos & smparas.

Los registros no deberian comprender articulos que pertenccian o clases
distintas conforme s la clasificacion que establecia el reglamento.

Esto fue el motivo de! establecimicnto de un examen de novedad, para
que las personas que se comsideran afcctadas en sus intereses acudieran al
procedimiento de oposicidn, y posterionnente pudieran ol procedimiento de
oposiciéa, y posteriorments pudicran someterse 8 una junis arbitral cuyo fallo
rea inapelsble.

Se conservaria las mismas causas de negativa de registro y de nulided
del mismo que imponia 1a ley anterior asimismo prevalecido lo relativo 8 le
persecucion de delitos de falsificacion, imitacion o uso legal de la marce.

Entre las principales disposiciones que establecs esta ley son:

Desde luego se adopta en cuanto al modo de adquirir el derecho de las
marcas.

Se otorgd el derecho exclusivo al registrante de uns marca.
Se reconoce el uso de 1s marca como fuenie de derecho.

E entado tiene ¢ derecho de declrar 8 une marca como de uso
obligatorie.

64



Los signos no registrables.

El examen de novedad.

Los eximenes extraordinasios de novedad.

Cousas de mulidad de una marca.
‘leglmm ¢l procedimiento para obtener la renovacion.

Se fij6 un periodo de 20 allos. Si no se renueva caducari el registro.

Y Ia extincion de las marcas por su no explotaciém periodo de $ aflos
consecutivos.

d).- Ley de la Propledad Indusirial de 1942.
(1942)

Esta entrd en vigor ¢l 1° de Enero de 1943. Se caracteriza desde ¢l punto
de viste formal, en que codificd todas las disposiciones relativas a patentes de
invencion, o uu‘s; 8 avisos comerciales, 8 mombres comerciales y o
competencia desleal

Esta ley toma en cuenta por primers vez los principios de la Convencidn
de Paris pers la Proteccida de la Propiedad Industrial del 20 de Marso de 1883,
ummpﬁvsmim :

Eﬂhﬁmumuwcmmmwmyaqmmm
mm.mqummuuumau.m
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productos una apariencia extranjera, cstableciendo la leyenda obligatoria
“HECHO EN MEXICO”.

Pot otro lado sigue igualmente dando gran importancia a Ia clasificacion
de los productos, misma que se muesira en tres articulos.

El articulo 101, que disponia que el interesado en registrar una marca
forzosamente debia sujetarse a la clasificacion de productos determinados,
establecida en ¢l reglamento de ¢sa ley y por consiguiente el interesado en
renovar ¢l registro.

Planteaba de igual forma que en caso de haber una diferencia respecto &
la clase, la Secretaria de Ecomomia Nacional seria quien la resolucién es
definitiva.

El articulo 102, por su parte establecia una restriccion al titulas del

" registro al establecer “No podri aumentarse el nimero de articulos Que ampare,

alim cuando pertcnezcan a la misma clase, dentro de la clasificacioa que sefale
¢l reglamento, pero si podrd inscribirse la limitacion de esos productos cuantas
veces se solicite. Pasa proteger ulieriormente un producte diverso con uma
marca determinads, seria mecesario un nuevo registro. Menos wia podrian
comprenderse en un solo registro articuloa de distintas clases.

Asimismo, ¢l articulo 119 establecia que en las descripciones, deberian
especificarse detallads y concretamente, los productos o articulos que debia
amparar pero podian solicitar el registro para todos los articulos de una clase,
siempre que se satisfagen los derechos especiales que sefialard la tarifs,
situacion que prevalece ain en la actualidad.

Ahora bien, ademds del examen administrativo de los documentos
anexos, a la solicitud, se practicaba un examen de novedad del signo.

En el articulo 124 se disponia lo conducente, de tal forma que incluso se
Melngisuocumdonmonﬁuioﬂi.ﬂoumjmteynreliundaoen
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tramitacion aplicada a los mismos productos, sin previo aviso por escrito al
solicitante, éste no la notificara en el plazo determinado.

La Gltima ley expedida sobre materia de marcas y actualmente en vigor,

~ ¢8 1n ley 31 de Diciembre de 1942; y que rige desde el 1° de Enero de 1943

¢)- Ley sobre ol Registro Nacional de Transferencia de
Tecnologia y ol Uso Explotacién de Patentes y
Marcas.

Entre las principales disposiciones que en materia de signos prevé este

ordenamiento, cabe mencionas el articulo 2, en donde se declara obligatoris la

inscripcién en el regiswo nacional de tramsferencis de tecnologis de los
documentos que contengan los actos, contratos, o convenios de cuslquier
naturaleza que deben sustir efectos en ¢! termitorio nacional y que se realizan o
celcbm& con molivo de 1a concesién de uso o autorizacion de explotacida de
mascss.

f).- Ley de Invenciones y Marcas de 1975,
(1979)

Lanuevaley mexicana que regula el derecho de exclusividad de uso que
confieren las marcas registradas, vino a cerrar el ciclo que em materia de
politica econdmica inicid la pasada administracion mexicana com la Ley de

Inversion Extranjera, la Ley de traspaso de Tecnologia, y la Proteccion al
(_:onsunidw.

Una nots peculiar de la Ley de Invenciones y Marcas ¢l predominante
arbitrario y discrecionalided que conflere, el drgano administrativo encargado
de aplicar y hacer efectivas sus disposiciones, llamado Direccion General de
hmt:'n:’ y Murcas, dependiendo de la Secretaria de Patrimonio y Fomento

 RANGEL MEDINA, DAVID, Obra Cilada. pig. 0.
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El mencionado ordcnamiento juridico fue publicado en ¢ Diario Oficial
de la Federacion ¢ dia 10 de Febroro de 1976, esta ley abrogd a la Ley de la
Propicdad Industrial de 31 de Diciembre de 1942.68

La Ley de Invenciones y Marcas es reformada en 1987, siendo
publicadas dichas reformas el dia 16 de Enero de 198

Los articulos reformados que se refieren a las marcas son las siguientes:

Articulo 9%, 91, 93, 9, 99, 100, 102,
106, 107, 108, 109, 113, 118, 122,
125, 127, 132, 137, 140, W6, 147.

8)- Leyde Foments y Protoceidn pln la Propledad
Industrial.

la bey de Fomento y Proteccion par ala Proteccion de la Propiedad
Industrial establcce numerosss disposiciones que adecuan el marco legal de la

Propiedsd Industrial a las circunstancias sctuales del pais y de la ecomomia
internacional.

La proteccién o la Propiedad Industrial que se establezca en la nucva ley
s comparable s la que se oftece o Ia industria y al comercio en los paises
industrisles y comercianies mexicanos cuenien con una prodeccida comparsble
R su progio pals, que les permite competic contra los extranjeros en iguales
circunstancias a los que éstos encueniran en sus respectivos palses.

Estre lag principales disposiciones de la ley destacan las siguientes
innovaciones en materia de marcas:

« So establece uns vigencia de 10 aos para los registros marcarios, en
vez de cinco que estipulaba la ley aaterior.

-So-mnhmbmdoddemmw-hmloduhm
duracide.




Se mide Is vigencia a partir de la fecha de solicitud del registro
marcario, en vez de 1a llamada fecha legal dc registro.

Se simplifica notablemente 1a prueba de uso efectivo de las marcas
registradas, al solicitar Gnicamente en ¢l momento de Ia renovacion,
una manifestacion de tal uso bajo protesta de decir verdad, en vez del
requerimiento de ejemplases o etiquetas, facturas de ventas, etc... 8 los
tres ahos de la fecha del registro como plantea anteriormente.

Se mejora Ja proteccion en México de Jas marcas usadas y registradas
también en otros paises.

Se prescrvan pars los consumidores las ventajas derivadas del libre -

comercio internacional, con mercancias a las que legitimamente se
aplica una masca registrada,

Se mejors la protecci&\ a 1a Propiedad Industrial de modo congruente
con las pricticas de mercadotecnia que se observan cada vez més en la
actuslided.

. S¢ protege la informacion técnica de natwaleza confidencial en Ia que

Iss empresas basam parte de sus ventajas pars sobresalir frente a sus
competidores,

Se evita Ia posible confusion al pablico entre marcas registradas y
nombres comercisles de establecimientos o denominaciones de
sociedades, cuando éstos indiquen cierta relacién con aquellas, sin que
verdaderamente exista relacidn.

Se creard el Institwto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Desaparece el Registro Nacional de transferencia de la tecnologis, el

abrogarse la ey de 1982 en la materia.

Se nnphﬁcu los procedimientos contencioso administrativos para
-mm ol pmm la defensa de los derechos de propiedad

hocmmhmwndehcconmhnmmnh
internacional, ya que ls mayor seguridad juridica pera los derechos de
propiedad industrial propicis la uvmn‘m cxtranjera y la wransfesencis
de tacnologla.




« Interés de inversionistas de adentrarse cn nuestro pais.

2, Legislacion Canadiense,

El sistema de regulacion de Canada encuentra su origen en el sisteina
briténico. De Inglaterra podcmos apuntar que tenemos como antecedentes de la
legislacion marcasia los siguientes ordenamientos juridicos:

i) The Merchandise Marks Act.
(1887).

H)~ The Merchandise Marks Act,
(1991)

lll). The Merchandise Marks Act.
(1911)

lv). The Merchandise Marks Act.
(1926)
v)- The Trade Mark Act.
(1914)
vl The Trade Mark Act.
(1919)
vil)- The Trade Mark Act.
(1938)%

COMMON LAW PROTECTION

A pesar de la existencia de Ia Ley de Marcas de Comercio y los recursos
contenidos ahi dentro pars las infracciones a Marcas de Comercio proteccion
que sin embargo existia bajo ¢l derecho Comin. (Leyes Comunes).

Los derechos en una marca de comercio podia todavia ser adquiridos
independientemente de cualquier registro por el procedimicnto simple por el
wso de la marce.

® RO.LLOYDM.A. “The lis PE. Bray K.C. Karoy's". Lan. of ks and e ey Ediariad
Swest 00d Maxwoll Linited. London, 1951. pig. ).
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Ningim duciio de una mavca de comercio podra sostener una accién por
infraccion con respecto de una marca la cual no estd registrada.

Sin embargo las leyes ded derecho coman proporcionan la proteccion a el
ducito de una marca registrada por e camino de la vieja accion de “PASSING
OFF",

Hay también un emmto plo\nslonal contenido cn la seccion 7 (b) y (c)
la ley de marcas acrual.”

TRADEMARKS,

En Canadh anteriormente a Ia Ley de Maicas de 1933, existian
numerosos estatutos relativos a la proteccion del propictario derechos de el
ducfio de una marca usada pars distinguir sus mescancias o servicios.

Existian dificultades con respecto a la construccién de los Estatutos
junto con los inesperados resuliados de algunas decisiones de las Cortes
dirigidas a los desacuerdos surgides en los anteriores Estatutos y ademds con
otros desacuerdos que existieson en la Comisién Especial Canadiense
informadora scbre la Ley de Marcas de Comercio la cual es resultado en la
promulgacion de Is Ley de Marcas de Comercio de 1933, (Ahora The
Trademarks Act. R.S.C. 1988, C- T-13).

Legislaciones que se refieren a las marcas:
COMMON LAW
LEGISLACION / DOS
CANADIENSE CORRIENTES
TRADEMARKS
ACT.

" McCORMACK €, STUART. AND BAND MNN, MARTINE. “Intcileciual Progerty”. Doing
Businesg in Conade. Volume 3 Chapier 10, Editorial Matthew Bendcr & Co. Inc. Times Mirror
Books. Owtarle, 1994, pig. n 0,

BN
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3, Legialacién Actuslmente en vigor ew Méxice,

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,

Laley en materia dc 1a propiedad industrial tiene asimismo una funcién
fundamental en 1o tocante a las indicaciones de uso comercial, tales como las
marcas que se aplican a los productos que se venden en el mercado o a los
servicios que se presten, o los nombres de los establecimicntos en'que se
ofrecen al publico dichos bienes y servicios para proteger @ quienes
originalmente crean y utilizan tales indicaciones, contra ls imitacion o copia no
sutorizads de las mismas, como medio para que se puedan distinguir sus
productos, servicios y establecimientos respecto de los de sus competidores en
¢l mercado, otorgandoseles por cicrto plazo a los creadores originsles de esas
indicaciones comerciales el derecho exclusivo a su utilizacion en el mercado.

Este propdsito relativo o la identificacion comercial tiene una doble
finalidad, ya que por un lado, permite 8 los conswnidores conoces precisamente
cudl es la entidad productiva o comercial que ha colocado los bienes y servicios
en cuestion en el mercado informacion de la méxima impontancia pars el
consumidor cuando diferentes entidades industriales y comerciales ofrecen un

mismo producto o servicio, cada una o con distinta calidad y; por ¢l otro lado, .

incentiva a las entidades industriales y comerciales s imroducir en el mercado
con su identificacion comercial particulas, bienes y servicios de aquells calided
que ms preficren los consumidores, para garantizar y asi ganar una vendaja por
preferencia de la clientels frente a otras entidades competidoras. Ests ventaja,
traducida en ganancias econdmicas de magnitud correspondiente a la valoracion
de los consumidores que hacen de la calidad, propicia la continuacitn
subsecuente ¢ incluso, el mejoramiento de manera continua de los productos y
servicios que se ofrecen en el mercado por parte de las empresas y de los
particulares en general.

En la época actual, ante el incremento de la competencia comercial ¢
industrial en México y en ¢l extranjero, resuliantes de la apertura de la
economis del pais al comercio exterior y la creciente globalizacion es

conveniente para México que en la industria y en ¢l comercio tengan tugar un-

mejoramiento continuo de la tecnologia y de la calided, impulsado por ¢! gran
esfuerzo de cientos de individuos y empresas,

e



De ahi que el Ejecutivo mexicano haya considerado oportuno, en
circunstancias importantes, proponer al Honorable, Congreso de la Union la
actualizacion de la ley en materia de propiedad industrial, considerando que el
reconocimiento y !a proteccion legal de los dercchos exclusivos para la
exportacion de las mejoras o de los adelantos técnicos, asi como para la
utilizacion de indicaciones comerciales particulares, constituyen incentivos
naturales para la modernizacion de la industria y el comercio del pais en un
ambiente cada vez mis competitivo, o cual conduce a la satisfaccion de las
aspiraciones de los consumidores.

En este contexto. La ley de la Propicdad Industrial procura también
mejorar la insercion de la economia mexicana en la intemacional, ya que, la
mayor seguridad jusidica para los derechos de |a propiedad industrial propicia
la inversion extranjers y a Is llamada transferencia de tecnologia.

* Esta ley entra en vigor a partir de sus refonnas, cl dia 2 de Agosto de
1994,

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
(19%4)

Esta ley viene a ser la Ley de fomento y Proteccion para la Propiedad
Industrial pero reformade adicionads y derogada en algunos preceptos
referentes a la Propiedad Industrial ademds de que cambio de nombre,

‘El 2 de Agosto de 1994, el Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos reformd los siguientes articulos en materia de Marcas.

Titulo de laley.

Articulo 87 Gltimo pésrafo.

Articulo 89 fraccion IV,

Articulo 90 phemafo primero y fracciones IV, V, VII,
X, X1, XV, XVI, XVII.

Pbicads e o Diario Oficial de l Fodcraciém ¢l dio 27 de junio de 1991, Modificade por decrete
publicade ol 2 ds agaste de 1994,

w



Articulo 9).

Articulo 92 fracciones 1, Il, segundo pirrafo.
Articulo 93.

Articulo 96.

Articulo 97.

Articulo 113 piuvafo primero, y fracciones 11, 111,
Articulo 114.

Asticulo 115,

Articulo 116,

Articulo 121,

Articulo 122,

Articulo 122 bis. (adicién)
Articulo 123.

Articulo 128.

Articulo 126 peevafo primero y fraccion 1.
Articulo 128,

Articulo 130,

Articulo 134,

Anticulo 134,

Articulo 135.

Articulo 136,

Articulo 138,

Articulo 140,

Articulo 143,

Articulo 148,

Articulo 150,

Articulo 151.

Articulo 152 fraccion 11,
Articulo 179,

Articulo 180.

Articulo 181,

Articulo 184 pherafo primero.

Articulo 187,

Asticulo 188,

Articulo 192 bis. (edicidn)

Articulo 192 bis. 1. (adicion)

Articulo 193,

Articulo 194,

Articulo 196,

Articulo 197 plerafo primero y ls fraccion 1.
Articulo 196,

Articulo 199 bis  (sdicion).

ﬂ



Anticulo 199 bis | (adicion).
Articulo 199 bis 2 (adicion).
Anticulo 199 bis 3 (adicion).
Articulo 199 bis 4 (adicion).
Articulo 199 bis $ (adicion).
Articulo 199 bis 6 (adicion).
Anticulo 199 bis 7 (adicion).
Articulo 199 bis 8 (adicion).
Anticulo 206,

Articulo 209 fracciones IlI, IX, y X.
Articulo 211,

Anticulo 202 bis  (adicién).
Articulo 212 bis | (adicion).
Articulo 212 bis 2 (adicion).
Anticulo 213 fracciones V, VII, VIIL, X, y XI.
Articulo 214,

Articulo 218.

Articulo 216,

Articulo 219,

Articulo 221.

Anticulo 222,

Articulo 223,

Articulo 224.

Articulo 223,

Anticulo 226,

4 & & 3 5 3 8 & 8 & & 8 8 & A& & 2 3 a2 s A & & & a

y
Anticulo 227,

4 logislaciéa Consdiense vigents en lo actuslided en materia de
Mareas.

LEY DE MARCAS REGISTRADAS

Esta loy de Marces Registradas. RS.c-10, s | se encuentra vigente en
Canadh.

v ‘ . Entre los uﬂﬂu mds importantes se encuentran los siguientes;

v—




THE TRADEMARKS ACT. CHAPTER T-13 OF REVISED STATUTES OF
CANADA, 1988,

El capitulo 13 dice que esta ley es relativa a marcas de comercio y
competencia desleal,

‘,.
2'.

3.
4.
S.
6.
.
.'.
9.

10.-

Titulo corto, (Articulo 1); al

Interpretacion. (Articulo 2); al

(Definiciones)

Competencia desleal y Marcas plohlbldll (Articulo 7)
Marcas de comercio registrables. (Asticulo 12); al
Personas titulares del registro de marcas registradas. (Articulo 16); al
Validez y Efectos del registro. (Articulo 17); al
Registro de marcas de comercio. (Articulo 26); al
Reformas en ¢l registro. (Anticulo 41); al

Renovacion del registro. (Articulo 46); al

Extension de tiempo. (Articulo 47); al

11.- Disposiciones Gencrales. (Articulo 62 a 66).

Esta Ley establece en Canadd; lo referente a Marcas de Comercio desde
conceptos fundamentales hasts el registro Is forma de obtencidn y como se
mantiene ea Canad4 una marcs.







CAPITULO TERCERO

NACIMEENTO Y FUENTE AL DERECHO DE LA MARCA

1, Roglsire de¢ ls marca

Ea México, ¢! derecho de uso exclusivo de la marca, se otorgs & una
persona que quiers usarla pars distinguir los articulos que fabrique o que venda,
o bien pars poder distinguir los servicios que preste, pero dicho derecho
exchusivo 80 ¢s absoluto, sino que, esth condicionado o la inscripcion de la
marce, razda por la cual, ol industrial, el comerciante, o el prestador de
servicios que quiers gozar del derecho exclusivo del uso de su signo distintivo
deberd contar con ¢! correspondiente registro.

Ests derecho de exclusividad y proteccion se desprenden algunos
aspectos propios del ejercicio de ese derecho:

D)~ El derecho qus tiene ¢l propietario de usar dizectamente s
marca.

1N~ El derecho del propictario para determiaar quién o quienss
- pueden compastiz el derecho a ls marce, con ¢] medisate las
autosizaciones que ¢! mismo conceds. (licencias)

1lI). El derecho del propictario 8 perseguis en forma administrative
y judicialmente a ¢1 0 los terceros por ¢l wso no sutorizado de
0 MArce.

ﬁclMMmeMMhmnnhy
ndno.olcunlnm.nmbummwnnﬂuuhby
de 1a materia comespondiente.”

" NAVA NEGRETE, JUSTO. Obra Citada. pig. 414,

-



¢ El registro de la marca confiere los siguientes derechos.

'0
DERECHO DE EXCLUSIVIDAD
20
DERECHO DE USAR DIRECTAMENTE
LA MARCA
30
DERECHO DE OTORGAR LICENCIAS
40
DERECHODE PERSEGUIR A TERCEROS

REGISTRO

REGISTRO

Francleco Ferrara.
Indica los efectos que el registro ahade a la marca;
i)= Acredits que la marca ha sido adoptada y lo hace
publico en todo el termitorio nacional, estableciendo
para todos Is obligacion de respetasla.

i)« Establece la presuncion de que el signo puunece s
quién figura en el certificado.

tii).» Condiciona al registro ia proteccion pml.

iv). Hace posible, ademis, jumto com otras condiciones,
ln posibilided de convalidacion de la maics en e
evento de que lesione intereses de tercescs.”

E) registro de la masca seginm el sistems mexicano de la proteccion
marcaris, el derecho de uso exclusivo de Ia marca se obtiens mediante registre.

" NAVA NEGRETE. 1L.STO. Obta Cilada. pig. 414, 419,
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3. Funcldn del registro de la marcs

El registro o ¢} depdsito es la condicion que sc debs de cumplir para
poseer el derecho al uso exclusivo.

El de la mazca es una fusnie de derechos por lo que, cn el momento de
vegisirar una mazca nos confiere estos, ademis de que legalmente el registro nos
sirve pars profeger nuestro desecho fremte 8 cualquier violacion.

En Mixico se sigue ol sistema, llamado atributivo, por ¢l cual no existen
derechos de ningin tipo sobre una 5i no hay registro.

El registro sisve para que por medio de la Ley que rige legalmente & las
BaATCas 56 profejan ¢siad, Y8 que, se previenen en las legislaciones todos los
devechos y obligaciones que se originan desde su inscripcida.

-LEGITIMA LOS
DERECHOS DEL
DUENO DEUN
REGISTRO.

REGISTRO (INSCRIFCION) -FUENTEDE
DERECHOS

= ORIGINA
OBLIGACIONES

ESTA TESS ﬁ@ BEBE

SAUR OE LA BiaLIATECK



3. Utilided del rogisire de la marcs.

Fl registro tiene caricter atributivo del derecho a la marca, que no existia

anles:

El fenomeno queda expuesto en los siguientes términos legales.

i)e

Cuando ¢! signo posee los requisitos legalmente
exigidos y ol interesado manifiests con la solicitud,
la voluntad de wtilizmslo para  distinguir los

productos propios, surge 8 su favor el derecho a
obiener ol registro.

El regisro consuma este derecho y fundaments ol
derecho a la marca, el que por ello es creado a virmd
de la decision del organismo registral.

Antes de adquirir derechos definitivos sobre Is
marca, ¢l solo hecho de soliciter una marcs, ya
confiere un cierto derecho ¢l de prioridad.

- En igusl de condiciones, ¢s decir en estado de

simple solicitud, tiene mejor derecho a Ia concesion
de 1a marca ¢l que primero la solicita, porque se
presume que quién primero la solicita, primero es el
que la adopta.

El regisiro, por su parte, concede a su titular ¢! derecho de paternidad,
Que o8 de indole intelectual.

4. Porsenas que pucden seliciar ol regisire do la marcs.

Es ol acto por medio del cual cualquier pmonﬁnclo
Juridica solicits a la Administracion publica registrar
un signo o medio malerial com ef fia de que constituya
Nt mares.

Solicited de regiowro.-




({Quienes pueden solicitario?

a)- Toda persons, 0 ses que no existe restriccion alguna en ¢l

mexicano, y pos lo mismo cualquies persona flsics o

Juridica pueden solicitas el registro de una marca sin que

previamente se tenga que cunplis con determinadas
condiciones o requisitos.

Personalidad del solicliante,

i)« Pora soliciter el registro de ung masca podrd acudir ¢l
mismo interesado personalments (persona fisice) o
en o cas0 por medio de un mandatario, en tal
supuesto la personalidad podrd acreditarse con carta
poder suscrits por ¢} mandasie ante dos testigos.
(Arts. 181 fraccion | de 1 ley y 16 del reglamento).

ii)- Cuando ¢ solicilante sco una persoms juridics
mexicans, ¢| mandatario acreditark su j
pos los medios establecidos ¢n la legislacida. (Asts.
18] fraccida IV y 16 del reglamento)

jii).- Cuando ¢l solicitante ses una persona juridica
extranjers ('ém 18] fiacciom IV y 16 del
reglamento). _

[En la prictica casi en ou totalidad tanto las personss fisicas o juridicas
emplean o servicio de un mandstario, generalmente especialistas sobre 1a
malesia, ¢si0 ocusre con mayor frecuencis cuando se pretends efectuas ua
regisio om o0 Pald, o8 eole supucsio ya ses que s¢ solicite los servicios de ua
especialista de ¢l pais o del lugar en donde se va a efectuar ¢l depdeito o

" NAVA NEGRETR. JUSTO. Obve Clads. g 308,
1L




LEGISLACIONES VIGENTES.
En lo legislaclén de Ménico:
En ia Ley de la propiedad industrial, s establece cn el anticulo 87;

Los industrisles, comerciantes o prestadores de servicios podrin hacer
w0 de marcas en la industria, e ¢l comercio o en 1os servicios que presten.”

Articulo 96;

Las asocisciones o sociedades de productores, fabricantes, comercianies
o prestadores de servicios, legalmente comstituidas, podrén solicitar ¢l registro
de una marca colectiva pars distinguis, en ¢l mercado, los woduem 0 servicios
de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros.”

Articulo 116;

En caso de que la marca ses solicitada a nombre de dos o més personas
uMmmmluwlanluugluwbreelm.hmuy
transmision de derechos de la marca coavenidos por los solicitantes.™

(3¢ deberd schalar en Ia solicitud quién es ol representante comun, en caso de
80 hacerlo se tendré como tal & quién se encuentze anotado en primer término).

Articulo 38; (REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL).

Las reglas a que se reflere el asticulo 116 de la Ley deberdn pactarse por
los solicitantes ea convenio poe esctido.

" LEY DI LA PROMEDAD INDUSTRIAL. Asicule. 87.
" LY DE LA PROPEDAD INDUSTRIAL. Anticule 9.
™ LEY DB LA PROMEDAD INDUSTRIAL. Articele 116,

L i



Las reglas deberim incluis asimismo, estipulacioncs sobre la limitacion
de producios y servicios, régimen de licencias, la cancelacion, 8 que sc refiere
¢ articulo 154 de Ia ey y sobre la representacion comin.”

Articulo 1,

.Cusnde las solicitudes y promociones se prescnten por conducto de
mandetario, éste deberd acredilag su personalidad:

Modiants carta poder simple suscrits ante dos testigos, si ¢l
mandante, es persona flaica; '

En los casos no comprendidos ea la fraccion amterior,
mediants instrumento piblico o casta poder com ratificacion
de firmas ante notario o corvedor cuando sc trate de uma
persoma moral mexicans debiendo acrediterse la legal
existencia de ésta y las facultades def otorgants, y

En los casos no comprendidos em la fraccion Il, mediante
poder otorgado conforme 8 Is legislacion aplicable del lugar
donde se otorgus o de acuerdo 8 los tratados imternacionales,
ea ca30 de que ¢l mandante sea persona moral extyanjera.

Cuando en ¢l poder sc de fe de Is existencia legal de la
persona moral ea cuyo nombee se otorgue poder asi como del
derecho del otorgants para confierirlo, se presumiri la validez
del poder, salvo exista pruebe en contrario.

Cada expediente que se tramite deberd acreditarse la
personalided del solicitamte o promovents, sin embargo,
Sastard com una copia simpls de ls constancia de registro, si ¢l
poder se encuentra inscrito on ¢ registro general de poderes
establecido por ¢l Instituto.™

" REGLAMENTO DELA LBY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Anisule 99.
" LEY DE LA MROPIEDAD BDUSTRIAL. Anisvle 101.

L]



Articulo 16; (REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL).

El acreditamiento de la personalided de apoderados y representantes se
sujetars a lo siguiente:

I+ La carts poder a que s¢ reficre el aticulo 181, en las
fraccionss | y 1l de la key, deberd contencr el nombye, finms, y
domicilie de dos testigos.

Los otorgantes podrin ser nacionales o extranjeros.

I1.- Sereconocerin pare sctuat en procedimientos administrativos
los poderes gemerales otorgados pars actos de sdministracion
0 para pleitos y cobranzas.

IV.- En los casos previsios en los aticulos 187 y 200 de la ley, los
solicitantes o promoventes podrin acreditar su personalidsd
con copia de la constancia de inscripcion del poder de que se
wele en ¢l Registro General de Poderes del Instituto, siempre
y cuando en ¢l mismo s¢ contengan facultades pars pleitos y

V.= Los poderes especiales s¢ reconocerin para realizar los actos
pars los cuales se otorgaros, y

Vi- Los solicitantes que actien por s los apodersdos y
representantes Jegales, podrin autorizas en sus solicitudes y
pouociqwoouwwmﬂﬁcumutymiw

Aicwlo 17, (REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPEDAD
INDUSTRIAL).

EA Inotiouto tendrd & su carge ol Regisiro General se Poderes en ¢l que se
inscribiria los decumentos eriginales do poderes o copins certificades de los

» uammuuuvu'ummmwm. Aniculo 16, 4

L)



Mismos y on su caee, legalizades. La inscripcion en ¢l Registre General de
Podeves serh opcional.

En cada solicitud o promocion bastard scompafiar uns coplo simple de la
constancia de inscripcion en ¢l Regisiro General de Poderes.”

n lo loglolscidn do Conadi:
En ¢l anticulo 2 de la Loy de Marcas Registrades, s establece lo siguionss:

Persons Interesads significa- Iacluye cualquier peroma que es afeciads 0
pudiera ser afectads por cualquier estrada en ol
registro o por cualquier acto ¥ omisida contrario

mlwcinhibhsmmlndde
Conadi.

LA PERSONA QUE PUEDE
SOLICITAR EL REGISTRO %’:smu}“
EN CANADA. ONA.

5. Avtoridades sate quionss se solickta ol rogiotre de la mares.

MEXico { ILMPI.

CANADA { ANTE EL REGISTRADOR

» muumuumwu—w
* LEV DS MARCAS REGISTRADAS. Antisule

. _—lr



La autoridad ame quién sc solicita e} wimite de registro de la maica en
México es el Instituto de I Propiedad Industrial.

INSTITUTO

SOLICITUDES

DELEGACIONES DE LA
SECOFI.

En Canadd ¢l regisirador ¢s Lo porsons que osth designads por ¢l
Gobernador ¢n consejo pare registrer marces de comercio ademds de que
publica periddicaments informes sobre los regisiros hechos y ls extensioa de
tiompo que s¢ les concede.

LEGISLACIONES VIGENTES.

En la logislacién de Mézkco:
uuwuuwm«m.ummn

(Pierafo Segundo);

Sia cnhm. ol derecho 8 su uso exclusivo se obtiene mediante registro
o ¢} lnstinato ¥

Asticule 113 (Pierafo primero);

MMdnﬁmbumannﬂan
esorite anie o lnstiouso

- LAY DE LA MROPIDAD INDUSTRIAL. Asicule 8.

% LEY DR LA MOPEDAD INDUSTIVAL. Anisule 113,

LI



Articulo 126 (Pistafo primero);

EI Institito expedieh un titulo por marca, como constancia de s
registro.™

Articulo 3 (Pirrafo primero), (REGLAMENTO DE LA LEY DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL).

‘Las solicitudes o promociones debnh presentarse ante ¢l propio
Instituto © en las delegacionss de la Secretaria*

En Is loglolecién de Canadé:
En la ley de Marcas Regisiradas, se establece ea el articulo 2;

Registrador significa.- El lmm‘a de una masca de comercio seflalado bajo
1a seccida 63,

Articulo 63;

(1) A estard ¢l registrador de marcas de comercio, designado por
el Gobernador ea consejo, que tendrd su cargo duranie ¢ tiempo
que lo deses, ¢l que serd pagado com salario amual que ¢l

¢ consejo determinasé y serd responsable de la
km:aﬂmmﬁo&MmyCath
Negocios.

(2) ACCIONES DEL REGISTRADOR. -
Cuando ol registrador sca incapas, eeid susents o imposibilitado
pare actuir o cuando ¢l carge ds registrader oot vasants s
poder serd seomplasado y su dober y funciones se desempeliord o

" muumm Antioule 126,
® REGLAMENTODE LA LEY DE LA PROPEDAD INDUSTRIAL. Anticule $.

% LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Anicde 3.

v




(L)

@

otros fuacionarios que podran ser designados por cl Ministerio
de Consumidores y Corporaciones de Negocios.

ASISTENTES.

E! regiswador podrk después de consultas con el Ministro
delegar o cualquier persona que ¢l juzgue iddmea, cualquiera de
s Mm, deberes y funciones bajo esta ley, ﬂccpio el poder
pars comisionas o delegar bajo esta subseccion.”

APELACION.

. Cualquier decision bajo esta ley, de una persona autorizada pars

hacer, der o elaborar la decision conforme a la subseccion (3),
podré ser apelods en la misma mancrs y sujeta o lss mismas
condiciones como una decision del registrador bajo esta loy
R.S;c.T-10, $.63, 1984, C.40, $.70.

*Regisrador.

®Acciones del registrador.
*Asistentes.

*Apelacion.

6. Duracién dol Reglatre.

Mixico { 10 ANOS

CANADA { 15 ANOS

¥ LAY DE MARCAS REGISTRADAS. Anicele 61 seccida (1), (2). (3), y ().

w



LEGISLACIONES VIGENTES.
En la loglelacién do Minico:
En la ley de la Propiedad Industrial, se establece en el articulo 95;

El registro de marca tendrd wna vigencia de diez afos contados a pertir
dcl:fcehdcmdmhbhwlmm‘ynﬂmomwwbduhh
misms durscidn.*

En la leglolocidn de Conedé:

En la ley de Marcas Registradas, se establece en ¢l articulo 46;

(1) Elregistro de una marca de comercio por virtud de esta ley serd

Marmnh“ohuwﬂokhwmm
ol dia de ¢l regiswo o de la Gltima renovacidn.

Duracién do los derochos de una Marce Rogletrada.

Los derechos de un registro de marca de comercio bajo la ley de marcas
lcuﬁdunmaholsuossum.mihuhlsm
indefinidamente por ¢l pego de los dercchos de apropiacién.

7. Maress rogletrables.
Es Méxice se sefalan como mascas registrables las siguientes:

Articulo 89 Lay de la Propieded Industrial.
Pucden constituir una marcs los sigulentes signos:

 LEY DE LA PROPEDAD INDUSTRIAL. Asticule 93,
® LEY DE MARCAS REGISTRADAS. Anioule 46 ssasidn (1).
% STUART C. McCORMACK, MARTINE M.N. BAND. Obws Citade. pig. 1103 (1),

B
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Asticulo 12 MARCAS DE COMERCIO REGISTRABLES.

(1) Sujeta 8 la scccion 13, una marcs de comercio es registrable si

O ¢8.
.

(L)

®

)]
)

(2) IDEM

Es una palebra que lleve el nombre principal o
spellido de un individuo vivo 0 muerto en los
precedentes 30 aklos;

Y sea por escrito o sonido que describs claramente
0 ¢n forma confusa en ¢l idioma inglés o francés el
carbcter 0 la cualidad de las mercancias o servicios
n asociacion com fo cual es usado com ¢l propdeito
de ser usado o de las condiciones o del caricter

personal en su produccion o de su lugar de origen;
El nombre en cualquier idioma de cualquier
mercancis o servicio en conexién con lo cusl ¢s
usado o un proyecio para ser usado,

Conflusion con una marca de comercio registrada; 0

Una marca de la cual le adopcion esta prohibids por
la seccion 90 10,

Uumademquuloutmlmbhwnmde
Mo(l)(a)o@)nupmﬁhﬁhlmm«cm

solicitante 0 s predecesor en titulo com el que sord
m«hhhhnuwuhwlmnwmwwm
RS;¢. 710,512

Atculo 13 CUANDO UN SIGNO ES REGISTRABLE
(1) Unsigno distintivo es registrable s0lo si;

% LRV DR MARCAS REGISTRADAS. Aicule 1.
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() Ha sido usado en Canadd por ¢l solicitante o su
predecesor en titulo conto ha sido distintivo en la fecha
de registro de una solicitud;

™
(b) El uso exclusivo por el solicitante de ¢! signo distintivo
N asociacion con mercancias o servicios com los cuales
¢l ha sido usado wohblcm pana limitar ¢l desarvollo
de cualquicr ane, 0 industria. >
8. Marcas no rogletrables.
Lumumlhumiﬁdomhkyxmdem incidir en
ninguna de las prohibiciones que las hace no registrables.

En México se seflalan como marcas no registrables las siguientes:
Articulo 90 Ley de la Propiedsd Industrial.

No serdn registrables como marce:

l.-mmmmuommuu,

saimades 0 cambianies, que se expresan de maners dinimics,
mwubu-vidlln

. mmm«wmammo
servicios que pretenden amperarse con ls marce asl como
aquellas palabras que, en el lenguaje corrients 0 on las pelobras
comerciales, 8¢ hayan convertido en la designacién usual o
penérica de los mismo;

Ml Las formas Widimensionales que sean del dominie pdblico o
_ que 56 hayan hecho de uso comin y aquelias que coreacen de
originalided que les distings fhcilmente, asl comd la forme

* LEY D& MARCAS REGISTRADAS. Articule 13,
* SEPULVEDA. CESAR Obes Cttads. pig. 121,
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usual y cormriente de los productos o la impuesta por sy
aatwialeza o funcion industrial;

IV.- Las demominaciones, figwas o formas tridimensionales que,
considerando el comjumto de sus casacteristicas, sean
descriplivas de los productos o servicios que trsten de
Prolegesss como maice.

Quedan incluides en e supuesto amierios de las palabras
doscrigtivas o indicotivas que en ¢l comercio sitven pens
dosignws la especie, calided, cantidad, composicidm, destino,

valor, Iundtod.udclum&nmohd'oclbr
produce _

V. Las letras Jos digitos 0 los colores aislados, & menos que cstén
acompefiades de clemontos tales como signos, discos o
denominaciones, que les den cardcter distintivo;

Vi- La tsduccidn & owos idiomss, la variacion ortogrifica
coprichoss o la comsiruccién anificial de palabras mo
registrables

VIi- Las que reproduscan o imiten, sin sutorizacidn escudos,
banderss o emblemas de cualquicr pias, Estado, mumicipio o
divisiones  politices equivalentes, asi como  les
denominaciones, sigles, o simbolos o emblemas de
organizacionss internacionales, gubernamentales o de
cualquier ors organizacion reconocida oficialmente, asl como

la designacida verbal de los mismos;

Vill.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de
control y garantia adoptados por un estado, sin autorizacidn
de la sutorided competents, 0 monedas, billetes de benco,
monedss de commemoracidn o cualquier medio oficial de
page naciensl o exiranjere;

X Las demominacionss geogrifices, propiss o comunes y los
mages, 0ol como los gentilicios, nombres, y adjetivos, cuando
indiquen la precedencie de los producios e sesvicios y pueden
origings confusién o error ea cuanto 8 s procedencia;

-




XL- Las denominacioncs de poblaciones o lugares quc se
caractericen por la fabricacion de ciertos productos, pars
smparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad
particular, cuando sean especisles ¢ inconfundibles y se tenga
¢l consentimiento del propietario;

Xu-

Xi.-

XV.

Los nombres, seuddnimos, finnas y retratos de personss, sin
consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su

.orden, de conyuge , parientes consanguineos en lines directa

y por adopciéa, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado,

Los tiulos de obras intelectuales o astisticas asi como Jos
titnlos de publicacionss y difusiones periddices, los
personajes ficticios o simbdlicos, los personajes humangs de
caracierizacion, los nombres artisticos y les denominaciones
de grepos artisticos, 8 menos que el titular del derecho
correspondients lo sutorice expresamente;

» Las denominaciones, ﬂ.um o formas tridimensionates,

susceptibles de engallar o) piblico o inducir o mor.
entendiéndose por tales las que constituyem falsas

indicaciones sobre la naturaleza componentes o cualidedes de

los productos o servicios que pretends amperar;

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales,
iguales 0 semejantes & una maca que ¢l Instituto estime
notoriaments conocida en México pua ser splicades o
cualquier producto o servicio.

Se entendork que uns masce ¢1 notoriamente conocida en
México, cuando um sector determinado del piblico o de los
circulos comerciales del pals, comoce la marce como
consecuencia de las actividedes comerciales desarvolisdas en
Ménico 0 ea ¢l extranjero por uas persons que emples esa
marcs en relacidn con sus preducios o servicios, asi como ¢l
conocimionts que se tengs de la masca en ¢l terridorio, como
consecuencia de la promecida o publicided de la misma.

A ofecto ds demostrar la motoriedad de I mesce podrin
emplearse (0dos los medios probatorios permitidos por la ley.
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Xvi..

Xvil.-

Ea Cenadd

Este impedimento procedera en cualquier caso en que ¢l uso
de la marca por quién solicita su registro, pudiese crear
confusion o un riesgo de asociacion con el titular de la marca
notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que
cause ¢l desprestigio de 1a masca.

Dicho impedimento no serd aplicable cuando el solicitante del
registro sea titular de la marca notoriamente conocida;

Una maica que se idéntica o semejante en grado de
confusion a otre en trimite de registro presentads con
anteriorided & una vigente y registrada, aplicada o los
mismos similares productos o servicios. Sin embargo, si
podsé Tegistrarse una masce que ses idéntica a ows ya
‘regiotrads, 0i la solicited es planteads por ¢l mismo titular,
pora aplicarla a productos o servicios similases, y

Uns marca que ses idéntica o semejante en grado de
coafusién, & un nombre comercial aplicado a una empress o
8 un establecimiento industrial, comercial o de servicios,
cuyo giro preponderante ses la claboracion o vents de
productos o la presentacién de servicios que se pretendan
amparar con la marcs, y siempre que el nombre comercial
haya sido usado enterioridad a la fecha de la presentacion de
hﬂkiudongiumde Ia marca o ls de uso declarado de
la misms.

Lo anterior a0 serd aplicable, cuando ls soficitud de marca la

presents ¢l tituler ¢} nombre comercial, si no existe otro
nombre comercial idéntico que haya sido publicado.™

06 seflalan como marcas no registrables las siguientes:

* LAY DE LA PROMEDAD INDUSTRIAL. Anicule 0.
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Articulo 9 MARCAS PROHIBIDAS.

(1) Ninguna persona adoptard en conexion con un negocio como
una marca de comercio u otro signo, cuando tenga ¢ercano
parecido que pucda Regar a ser equivocado por:

(8).- Las ramas reales, coronas, o estandartes;
(b).- Las armas o coronas de algun miembio real;

(c).« El estandarte, armas o corona de su excelencia el

Gobemador General;

(d).- Cualquicr palabra o simbolo que conduzca a la

creencis de que los aiticulos (mercanciss) o
servicios asociados 8 estos ham recibido o som
producidos, vendidos o prestados bajo la sprobacion

o pitronazco de la aulorided real, vicereal o

gubemamental,

| ().~ Las armas, coronas o banderas adoptadas y usadas

algin tiempo por Canadh o por cualquier provincia u
organizacion municipsl ea Canadé com respecto de
i cual el registrador a peticion del gobiemo de
Canadk o de la provicia u organizaciones
municipales de noticia pablica de su adopcion y uso.

(D~ E) emblema herdldico de la Cruz Rojs sobre fondo

blanco, formado por, la iaversion de los colores
federales de Suiza y usado por la convencién de
Gincbra para la proteccion - de las victimas de la
guerrs de 1949 como ¢} emblems y signo distiativo
del servicio medico de las fuersas armadas y usade
por la Cruz Roja Canadiense, o la expresion “Crus -
Roja” 0 “Cruz de Ginebra”.

(g)+ El emblema herildico de la “Media Luna Roje”

sobee un fondo blanco adoptado pars ¢ mismo

propdsito, como se especifica en ol pirrafo (f) por
un nimero de paises musulmanes.

—R



(h).- El signo cquivalente al Leon Rojo y ¢l Sol usado por
Irdn para el como lo especifica el parrafo (f);

(i) Cualquicr bandcra, arma, corons, o nacional,

temitorial o civica o control oficial y signo de
gusntia dc las objeciones para usarlo como un
dispositivo comercial que han sido recibido segin lo
previsto en la Convencion y publicidad dada por el
registrador,

()« Cualquier palabra escandalosa, obscena e inmoral;

(k). Cualquier materia que pueda falsamente sugerir uas

conexiom con cualquier individuo vivo;

(1) El retrato o la firma de cualquier individuo vivo o

muerto en los 30 aflos precedentes;

(m).- Las palabras “Naciones Unidas” o scllos oficiales o

emblemas de, Iss Nacionea Unidas; .
(n).- Cualquier insignia, corona, emblema, 0 marca;
(i)« Adoptada o usada por cualquiera de las fuerzas
de su majestad como se defincn en la “Ley de
Ia Defensa Nacionsl”;
(ii).- De cualquier Universidad, 0
(iii)-Adoptads y usada por cualquier autoridad

publics, en Canadé como una maica oficial
- pars mercancias o servicios;

Con respecto de la cual ol registrador tiene, a peticion de su Majestad o
‘de la Universidad o de 1a awtoridad poblica como el caso sea dando la noticia
publica sobre su adopcidn y sobrs su uso; 0

(0)-- E) nombre “Real Policia Montads de Canadd”
0 “R.CM.P" o cusiquier olrs combinacion de
letvas relotivas & la “Real Policia Montada
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Canadd” o por cualquier representacion
pictérics, grifica o comica s un miembro
uniformado.”’

Desde mi particular punto de vista Mego o la conclusion de que la
legislacién mexicana se protegen todos lo intereses juridicos tamto péblicos
como privados conira posibles infracciones cometidas en su contra.

La ley mexicans no permite que se invadan derechos marcasios
adquiridos con amterioridad, impidiendo ¢l uso de marcas que comstituyan
competencis desleal paza las existentes en ¢l mercado. En general, los causas
que de terminan que uns marca no sea registzable es porque ¢l signo no e
descriptible, no es distintivo, cuando se trala de una marca que se encuentra
lig:da 8 una persons y cuando se pretenden utilizar simbolos o emblemas
oficiales.

En la ley canadiense solo se enfoca ls atencion en Jos simbolos reales,
dedido a su forma de gobiemo ellos guardan un gran respeto a sus monarcas ¢
instituciones gubernamentales.

Los incisos del asticulo 9 seferente o las marcas mo registrables ea
Canadé som repetitivos.

Q.Wnndh‘unhmnmmhnnhlqm

Para oblener ¢l regisiro de was marca deberd presentarse solicitud por

esctido ante ¢f 1 M.P.L con los siguiestes datos:
= Nombee, aacionalided, y domicilio del solcitante;

= El signo distintivo de la marca, (Nominative, Innominade,
 Tridimensionsl, o Mixte); '

™ LEVDS MARCAS MBOISTRADAS. Aniculs?.
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La fecha de primer uso de la marca, la que no podsa ser modificada
ulteriormente, o Ia mencion de que no s ha usado.

A falta de indicacion s¢ presumird que no se ha usado.

Los productos o servicios a los que se aplicaran las maicas, y,

Deben estar firmadas en todos sus ejemplares;

Se deben utilizes las formas oficisles impresas aprobadas por el
IM.PL y publicadas en el Diario Oficial de la Federacion y en la
Gaceta, en ¢l nimero de ejemplares y anexos que se establezcan en
Is wmisma forma, las que deberdn - entregurse debidaments
requisitades;

« Acompaliarse de los anexos, los que deberin ser legibles y estar
mecanografiados, impresos, 0 grabedos;

« Seflalarse un domicilio pars olr y para recibir motificaciones en el
tesvitorio nacional;

Ahodkiﬁdﬁud&ohrumhhnuum&:

« El comgrobants de pago de las tarifas correspondiente al estudio de
la soliciud;

« ol regiowe;
« 1a expodicidn del tinulo;

Asl come los ejemplares de la marce cusndo ses:
« Nominads;
« lanominade;
» Tridimensional;
« o Mixte.




La solicitud s¢ presentara en tres ejemplases.

La firme sutografa deberd aparecer en todos los ejemplares.

En los ejemplares de s Marca que se presenten, con la solicitud no
- deberén sparecer palabras o leyendss que puedan inducis a error al piblico.

Recibids la solicitud, se procederd a un examen de forma de ésta y de la
documentacién exhibide, pars comprobar si se cumplen los requisitos que
previens esia ley,

Si en ¢l momento de presemtasse la sokicitud satisface lo requerido, es8
307 su focha de presentacion de Jo contrario, se tendri como tal ¢l dia en que s¢
cumplan, dentro del plazo legal con dichos requisitos.

La fecha de presentacion determinasi Is prelacion entre las solicitudes.

Cm%clmhfuuupmcm.nduuumk
Foado, oﬂnhvmﬁw dhmommnbk

ﬂhﬂMothchMmhm
logales 0 reglamentarios; si existe algin impedimento pars ¢l regisiro de la
marca 0 i existen anterioridades, ¢l Jastituio lo comunicard por escrito o
solicitate otergindole plaso de dos meses para que subsane los errores
omisiones on los que hubiese incurido y menifieste lo que & sy derecho
convenga en relacion con los impedimentos y las anterioridades citadas.

$i of interesado no contests deairo del plazo concedido, se considerari
sbandonads s solicitud,

El interesado tendrd un plazo adicional de dos meses para cumplir los
requisitos, sin que mide selicid y comprobando ¢l pago de la tarifa que
corresponde al mes ¢n qus o¢ de cumplisndo.

L




El plazo adicional se comtara 8 partir del dia siguiente al vencimiento de
dos meses.

La solicitud se tendrd por abandonads, si ¢l solicitantc concedido, a
efecto de subsanar ¢l impedimento legal del registro, modifica, sustituye o
cambia la marca, ésta se sujetard 2 un nuevo trimite.

TITULO

Una vez concluido ¢l wimite de la solicitud y una vez satisfechos Jos
requisitos legales, se expedivh o titulo.

En caso de que ¢l lastitwto miegue ¢ registro, de uns marce lo
comunicasd por escrito al solicitante, expresando los motivos y los fundamentos
juridicos de su resolucion.

El Instituto expedish un titulo por cada marce, como constancia de s
registro. En ¢l regisiro se anotard lo siguients:

E| wiumero det registro de la marca;

El nombre de ls clasificacion que segim comesponda o la masce
registrada;

Los productos y servicios 8 los que se aplics;
El nombre del titules;

El domicilio;

La vigencia;

Y la feche de presentacion de la solicitud.

L.a marca, su registro, y su removacion deberd darse a conocer en la
gaceta que publica ¢l Instituto.

1]
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10. Procedimionte pars ol vogistre de wan marea conforme o la ley
canadionse,

Una vez que el registro de unas masca ha sido concedido el siguieate paso
pasa ser tomado en cuents como un registro valido en Canadé es tomar cn
cuenta la seccitn que comesponde a este tema.

Selickud.

La seccion 29 de 1a Ley de Marcas Regisiradas y las reglas de las marcas
registradas de la seccion 27 a la 34 nos describe 1a forma que debe tencr una
solicitud,

REQUISITOS.

- Declaracion del tipo de mercancia o servicio ea ¢l cual s¢ van a
registrar. La fecha de uso de la marca en ¢l caso de que se haya .
usado con anterioridad, especificando también el pais en el que se
usd primero. Cuando ¢s un proyecto de marca de comercio y 80
sc acompalls dc uaa soliciud que lo acredita como usuario
registrado, una sols declaracion de el solicitante doterminark s
uso. .

- Direccitn del solicitaste.
~ « La marca de cemificaciin deberd  expresar la forme de
manufactura, venie, arendamionto, o alquiler de mercancies y ol
funciomassiento de bos servicios.

= Una declaracin de que ¢l solicitants esth setisfocho de ser titular.

Dentro de ostos articules sc incluye la justa especificacién de las
mercancies o servicios en asociasién con lo cual uns marce oo weada, ls fache
de ¢l primer weo y 1a que corresponds al momento en que fus dada & conocer ca
Canadi, el nombre del ¢l pois que lo adoped, la declaracién ds que ol solicitants

" os ol duolio del regiowro.




El registrador cotejara de acuerdo con la solicitud, los requerimientos del
atticulos 29, '

Si 1a masca es registrable y si el solicitante es la persona con derecho al
registro ¢] también comparard a 1a masca con el registro y serd esta solicitud
serk comparada con 1a lista de registros y con solicitudes anteriores.

La seccién 6 de la ley, afirma que cuando una marca es confusa, no

puede pasar @ ser pane del informe es confusa, no puede pasar a ser parte del
informe del registrador, porque ¢l necesita pruebas para decidir si la marca ¢s

* confuss por razén de su uso. Después de la examinacion, en el caso de una

marce 8o registrable, ¢l registrador podri restringir el registro de las mercancias
0 servicios, y ¢l temitorio definido donde la marca es distintiva. El podré
requerir 1a solicitud desconociendo ¢l derecho de exclusividad de la marca.
Cuando el registrador desccha una solicitud, é1 deberd notificarlo al solicitante
especificando cade una de sus objeciones; y dar en su oportunided una
respussia,

Informe de oposicién. Si ls masca cs examinads, y ¢l registrador
considers que se deben formular objeciones se llevarin a cabo dentro de un mes
pars ¢l informe de uns solicimd. Cualquier persons podré solicitar copia de Ia
declaracida de oposicion.

Para este informe 2o @8 mecesario que ¢l oponente sea ls persona

interesada y 80 necesita prober que pueda ser afectado ea su negocio.

Bﬂnﬁmmmhmﬂm

. Cuando ls solicitud 20 esth de acuerdo com los requerimientos
formales de la seccida 29;

= Cuande la marca 50 o8 regiotrable;
« Cuande ol solicitante 80 08 la persons titular para registro;




« La marce 80 s distintive.

El regisrador rechazard une oposicion, cuando ¢l considers que la
oposicidn #0 s raz0n substancial pars ¢l resultado de 1a decisidn, ¢l solicitante
serh notificado y dari tiempo pars snotar una decision contrasie.

El solicitanie y ¢l opencate podria aportar prucbes apoyedss en sus
m" e

Une solicitud que 00 susponds por anoterse en ¢lls une decision contraria
90 Supons Que s¢ tions como sbandenads ls selicimd.

El reglowador decidird uns vez que b 0ido 8 las y he considerado les

Concnida dol reghire. Cusndo use solicitud 20 he sido desechada y ol
tiompe pars lo oposicida b expirade, ol ragionnder procederd 8 concedur ol
g .

Regletre y cxpediciéa del cortificade. Cusndo lo selicited pera regiowo
ds una marca ¢s concedida, ¢l reglotader, procederd ol registre ds lo masca, con
bﬂﬂl—m

Es ¢l case ds oturse ds ws proyecto de marce, ol registrador lo
wnnpdmuwpﬂ.nmmoum

mmomum

Términe h volides do uwae mercs o Camadd s0m
registrades por us periode de 13 aflos deeds b ds regionso, y renovable
nu&huﬁlsmudlm
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CAPITULO CUARTO

CONSERVACION DEL DERECHO

1o Dorochos dol tituler de o mares.
8)- Derocho do exclusivided.
En fa legislacidn Mexicans se sclala 1o siguients:
Articulo 87, de 1 Lay de la Propiedad Indusrial.
(I'PAIM!O) Les indusiriales, comerciantes o prostadores de servicics

podrin hacer wee ds marces on Is industria, on ¢} comercio
0 o los setvicios que presten.

(@ PARRAFO)  Sin emburgo, o dercho & w0 e eutiusive, 0 chions
‘ mcdiante 64 regietro en of Instituto*
Ea la logslacion de Conadd o0 sedela Lo siguient:

Ankdol’ hhlqdeMmumm
(DERECHOS CONFERIDOS POR EL REGISTRO).

Sdmahlmmnyn ¢l registro de una marca con respecto a

mercancia 0 servicio, & menos que demusstre ou invalidez, durh o

M&hm&mﬁodhwhmlﬂwmummqhbn
Cﬁho.hu’.uhmbmmhmm»nvkm
RS.¢. T-10, 8.1 ,

® ) BV DR LA FROPIEDAD INDUSTRIAL. Aniculo 87,
% LEY DR MARCAS REGISTRADAS. Asicule 19.

— T



b)- Derecho de perseguir a los que violen ese devecho,

En la actualidad, salvo contadas excepciones, la proteccion de una marca
mediante sy vegistro se hace pals por pais, para facilitar que la autoridad local
pueda cjcrcer sus facultades de inspecciom, vigilancis, y judiciales, etc. El
imponer sanciones contra los infractores o delincuentes en relacion a las marcas

regiswades.

Histiricaments, ¢l regiswo ds una marca en un pais ha venido dando & su
ttuler of doroche de ser ¢} inicoments quien pueds comerciar en ese mercado
con la marea ¢n cusstién, por 1o que of titular del registro marcasio e ol pais
tiens deroche o impedir o torceros ¢l uso de su marca regisirade.

Au, con ¢l paso del tiompo, s¢ ha observado que las empresms
“hdumuhmmuwunmomﬂmmm
ol Gouler do wne mascs regisrade on diferentes paises sucle ser uns misms
omgress. 4

hmmunﬂa“oblmm-whﬂdcmw

hm,ﬁhu.umoloomﬂmsm.umho
falsificacién es decis contre ls pirsteria.

En la loy de lo Propieded Industrial se establece que: esta ley tiens por
objete prevenir todos los actos que atenten contvs la propiedad industrial 0 que
m‘uw“whhmﬂynclhucmmmm:y
penas aplicables & ¢910s delitos

ﬂluumm&hhmﬂhdnmd ugmcluﬁculo6 [
propieded §




V.- Realizar  las  investigaciones de  presuntas
infracciones administrativas ordenar y practicar
visitas pars la inspeccion; requerir informacion y
datos; ordenar y ejecular las medidas provisionales
pus prevenir o bacer cesar lo violacion o los
derechos de propiedad induwinl; oir su defenss a
los presuntos infractores, ¢ imponer las sanciones
administrativas comlpwhem en maleria de
proieded industrial.'*

Anicule 203,

Para comprobes ol cumplimicnto de lo dispuesto en esta loy y demis
disposiciones derivades de ella, ol Institulo realizarh ls inspeccida y vigilancia,
conforme 8 S0s siguieates procedimientos:

1. Requerimiento de informes y detos, y
I Visites de inspeccitn.'®
Articulo 207,

h“m%hhnu&h'wnmuhm
Wansporion,

lucoatcmbmwibhloomiuyludocmnlumlu

mhﬂwawnm

k- Derocho o dirigirse a ls suterided sdminlotrativa pors que
.oplique le sancléa.

- En la Legislacidm Mexicans, se seflals on ¢l articulo 188; que ol duslio
de uma marce registrada tieme ¢l derecho o dinigise o ls Awtorided
Admisistrativa 0 300 ol Institato Mexicano de la Propieded Indusrial ea ¢l
momenio en que sientn afectados sus intereses.

190 4 BY D LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Asticule 6.
19 L RY DE LA PROMEDAD INDUSTRIAL. Asticule 203,
%2 | BY DB LA PROMEDAD INDUSTRIAL. Aniculo 297,

-



Articulo 188,

El Institwto podré iniciar el procedimiemto de declaracion administrativa
de oficio 0 & peticién de quién tenga, interés juridico y funde su pretension. 103

-~ {De qué forma s¢ emiers la sutorided de que hay una violacion en los
derechos marcarios?

INSPECCION
REQUERIMIENTO DE INFORME
Y DATOS

A PETICION DE QUIEN TENGA
INTERES JURIDICO Y FUNDE
SU PRETENSION

infraccidn adminletrative,
Cuando uns persons ve afectados sus intereses acude al IMM, pans
iniciar los tdmites del procedimiento de declaracidn adminiswativa de




R e SR R R S A NAREAR

fundamentos de derecho; ademis de originales o copias certificadas de los

documentos y constancias en que se funde la accion y ofrecer prucbas
correspondientes.

Cuando no se cumplen los requisitos de la solicitud el IMPI le requerira,
por una sola vez, subsane la omision ¢n que incurrié o haga las aclaraciones
que correspondan, en 8 dias, de lo contrario, se desechard la solicitud.

PRUEBAS

En los procedimientos de declaracidn sdministrativa se admitirin toda
clase de prusbas, (excepto testimonial y confesional; excepto que ¢l testimonio
o la confesién esin contenides en un documento, asi como les que sema
contwarias 8 ls moral y al derecho).

Se dard un valor probatorio a las rmuexpcdihyﬂooilmum
elaborados por el titular 0 su ticencistario.

Las pruebas presentades posterionmente nos eran admitidos salvo el caso
de ser supervenientes, Existen casos en que las prucbas s eacueniren en poder
del IMPI, por lo que, el solicitante precisard en que expe“ 8¢ encuentran
asi se expediria copias certificadas.

PRUEBAS DE TODO TIPO.

Cuando ¢} coatrario tiene en su poder las prucbas, ¢l Institeto podrd

' m.mhmmtandnthconmuumulu

condiciones que, paranticen Ia proteccion de informacion confidencial.

hdmhwd%ﬁmﬂooelmn“nﬁnmmmel :

acceso & prushas 0 80 proporcionen pracbas pertinentes bajo s control en un
plazo resomable, u obstaculicen de manera significativo ¢l procedimiento ¢l
Instituto podrd dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza

positiva 0 aegativa, con base en las prucbas presentadas.




En los procedimientos de declaracion adminisirativa; Ia notificacion se
hard en el domicilio seitalado por el solicitante,

Cuando no se haga posible la notificacion por cambio de domicilio
(Domicilio sehalado o domicilio que obre en el expediente). La notificacion se
hark & costa de quien intente Ia accion por medio de una publicacion en el
Diario Oficial y en un periddico de los de mayor circulacion de la Republica.
Ea lo publicacion; se dark 8 conocer un extracto de la solicitud de declaracion
nﬁ\wmuyuuhlnuplmdcuuumqudmlud«w
manifiests lo que 8 su derecho convengs.

INSPECCION,

Cuando ¢l Institeto, o} levar & cabo sus inspecciones, compruebe
fehacientemente s comisién de acios 0 hechos que constituyen infracciones
administrativas 0 delitos, ¢l inspecior ol darse cuenta de calo, asegward, en
forma cautelas, los productos con los cuales se cometan dichas infracciones o
delitos, Jo cual 30 hark constar en ¢l acta de¢ inspeccida.

Si se trata de hechos comstitutivos de d o | | ¢ @ 8, ¢l Instituto lo hard
constar en la resolucion que emita al efecto.

quezhv“dﬂndqﬂmuohmmqwnu
Mhﬂ@n&mnﬁouh&uuu‘ooﬂmﬁb
afectarh su validez.

lmdmklumcmdchnipotemmw
mbhhyyhcwﬂnem.m

;lemﬂudhmmmqmuumdcm
Mmﬁlm.tmodeublm?
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Se remite o la ley de la Propiedad Industrisl, en su articulo 213 y ol 223;

con lo que

l'.

.

les servird para determinar que tipo de sancion deberd aplicarse.
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

Realizar actos contrarios o los buenos usos y costumbres en la
industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y
que o6 relacionen con le materia que esta ley regul,

Poner ¢ la venis o en circulacida producios u ofrecer sesvicies,
indicando que esdn protegidos por une marca registrads sia que lo
eskén. i ¢l registre de marce ha caducado o ha sido declarado anlo ¢
cancelade, s incusrich en infraccién despuds de un allo de caducided
0 on 1 ¢8s0, de la fachs on que haya quedado firme ls declarssidn
comespondionts;

Usar una marca parecide on grade de confusion o otre registvada,
pare amparar los mismos 0 similares producios o servicios que los
protegidos por la regisirads;

Usy sia consentimionto ds su tinular, uns marce regisrads o
grado ds confusion como clemente de un nombre comercial o de
una denominacion o razda social, o viceversa, siemgre que dichos
nombres, denominacionss o razones socisles esdém relacionsdes
‘con establecimiontos que operen oea los productos o servicios qus -
estéa protegidos por ls marca;

Usr come marcas las desominaciones, signos, simbolos, sighas 0
emblemas & que ¢ refiere ¢l articulo 4° y les fracciones VII, VIII,
IX, VIL, XU, XIV, y XV del articulo 90 de ena loy;

VL. Usar wns marce previmeste regisiada o semejomte en grado de

coafusién como nombre comercial, desominacion o raade sociel 0

como partes de éstos, ds una persons flaica o moral cuya activided

see ls produccion, importacide o comercializaciém de bienes y

servicios iguales o similares 8 los qus se aplica ls marcs
~ regiseds, sin ¢l consentimicnto, manifestando por escrito, del
- titular ds marca o de lo porsons que tenga facultades pers ello;

T



Xxt.

Efmuﬁ, en ¢l ejercicio de actividades industriales o mercantiles,
actos que cousen o induzcan al publico a confusion, ermor o
engalo, por hacer creer o suponer infundsdamente:

(o) La oxistencia de une 'nluién 0 uoci‘ciéu enlre un
establecimionte y ¢ de un tercero,

(5) Que 3¢ fabriquen productos bajo especificaciones, o licencias
0 swtorizaciones de un terceso;

(c) Quo presten servicios 0 se venden los productos; bejo
outoriancida, licencia o espesificaciones de un tercero;

Intenter 8 logras ol propéeito de desprestigias o los productos, los
servicies, la activided industrial o comercial o ¢l establocimionto
de o0. No ostard,

dghlpohcmommqumh

nlouucmmuq&u;

Ofiecer ¢a vests 0 poner ¢n circulacidn producios iguales o
similares & los que e aplica uns marce regiotrads, o sabiendas de
quo wd ot on los mismos; sin consentimionte de su tituler;

Oftocer ea venls 0 poner en circulacida producios a los que s¢
aplics una marce registrada que hayes ido alterados;

Ofecer en venta 0 poner ea circulacion producios oluqu "
aplica una marca reglotrads, dospués de haber alerado, sustituido,
© suprisnide pareial o toialments dots;

—



XXHL- Las demas violaciones a las disposiciones de esta Ley que no
constituyan delitos.

Las investigaciones de las infracciones se realizaran por el Instituto de
Oficio o a Peticion de Parte Intcresads.
DE OFICIO

INVESTIGACION

A PETICION DE PARTE
INTERESADA

Cuando ¢l Instituto inicie de oficio el procedimiento de declaracion
admiaistrativa, [a notificacidn al tituler sfectado o ol presusto infractor se hasd
on ol domicilio sehalado en ol expediente.

Una vez notificado of timlar afectado y/o of presunto infracior debe
formular por escrito sus manifestaciones que deben contener lo siguionts:

1- Nombre del ﬁmﬁcwohlmmmy.-umh
W represeniame; _

I Domisilio pars oir y recibis notificacionss;

Ill- Excepciones y defencas;

V.« Las manifestaciones u objecionss 8 cada uno de los puntos de la
solicitud de declaracion adminisirativa, y

V.. Fundamentos de derecho.

Para Ia presentacion del escrito y ol ofrecimiento de prusbes serh
splicable lo dispuesto anteriormente con relsciin o pruches.




(Qué sucede cuando las prucbas se encuentran en el extranjero?

Cuando el titular afectado o el presunto infiactor, no pueden exhibir las
pruebas dentro del plazo concedido por encontrasse en ¢l extranjero, se le
otorgark una promoga o sea, un plazo adicional de |3 dias para su presentacion.

Transcuirido el plazo en que el titular afectado o el presunto infractor,
presenten sus manifestaciones, sus prucbas o en su caso la promogs, previo
estudio de los amtecedentes relativos y desshogadas las prucbas que lo
requieren se dictard la resolucion administrativa, la que se notificard a los
interesados en ¢l domicilio sefialado en ¢l expediente.

Resolucién sdminietrative,

« S¢ les notificari a los inderesados.
« S¢ impondré una sancién cuando sea procedente.
= El Instituto impondri medidas.

MEDIDAS

I &m.lmiodehcircﬂumowém.nmh
las mercancias que infrinjan alguno de los derechos de los
wtelados por esta ley;

11« Ovdenar e retiven de I circulacion:
(8) Los objetos fabricados 0 usados ilegalments;
() Los objeros, empaques, envases, embalajes,
papeleria, materiad publicitarios y similares que

:ﬁ»‘udﬂohmmm'ucm

‘ l‘



(c) Los anuncios, letreros, rotulos, papeleria y similares
que infrinjen alguno de los derechos tutelsdos por
estaley; y

(@) Los wiensilios o instrumemos, destinados o
wilizados en lo fabricacion, clobosacion, u
oblencion de cualquiers de los sedalados en los
incisos a, b, ¢.

M. Prohibic, de inmedisto, la comercializacida o usos de los
- productos con Jos que se viole un derecho de los prosegidos
por esia ley;

. mumam -imqunpmw
conforme 8 la key;

V.. Ovdenas al prosusto infractor @ & terceres la suspensiéa o ¢l
cese de los aclos que comstituyam e viclesién & ln
dlpuieiomdnmlty.

Vi- Mumhmmihhlmidoo. se clonsure
la violaciém a los derechos protegidos pos eeta ley.

ﬂdMoulnivicbnmu.nuolm.bomM

- 0 prestadores tendrin la obligacida, los comerciantes ¢ prestadores tendria la

obligasida do sbetenere do su enajenaciia o prestasiéa o, partis de la focha ea
qnnlnmmuolmh.

wmmmummmm
disribuidores, quicnes serin mpomblu do recuperar de m lu
Mpnnmm-n

EE———— . T




¢ Qué requerird el Instituto para practicas sus medidas?

Al SOLICITANTE AL INFRACTOR

- Acreditar la titularidad de! derecho. - Tendré un plazo de 10 dias para
presentar ante el Instituto las observa-
- La existencia de una violacién a su ciones que tuviere con respecto a di-
derecho. cha medida.

- La violacion 8 su derccho seainmi- - El Instituto podré modificar los térmi-
nente, nos dc !a medida.

- La existencia de sufiir un dafio irre- - Podrd exhibir una contrafianza para
parable. responder de los dados y perjuicios
que ¢ le causen al solicitante.
- Otorgue fianza suficiente para respon- '
der de los daltos y perjuicios que se
pudieran causar a la pessona en contra
de quien s haya solicitado la medida.

- Proporcionar informacion necesaria
para la identificacion de los bienes,
servicios, o establecimientos con los
cuales o en donde se comate la viols-
cion.

4Qué sucede si una vez efectuadas las medidas provisionales resulta que
¢l solicitante (El que comenzd la accion) es culpable?

Serk responsable del pago de daflos y perjuicios causados a Ia persona en
contra de quien se hubiesen ¢jecutado.

El Instituto pondré » disposicion del afectado la fianza o contrafisnza
que se hubiesen exhibido cuando, se resuelva el procedimiento de declaracion
administrativa de infraccion.




RESOLUCION.

El Instituto emitird una resolucion definitiva en la que decidira;

LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS

RESOLUCION
DEFINITIVA

DEFINITIVIDAD DE MEDIDAS

“hcwm'loﬁuudqnunﬁqu.mmhnqn
¢t 00 sisva como medio pars, violas secretes industsiales @ pars realizer aotes
Que constituyan competencis desleal”.

“El Institeto buscard en 10d0o momento concilias los intereses de los
involucredos”.

SANCIONES.

Lumﬁueiommmumwkhuﬂ
provisionales con:

e Mullohnndhunnbvchnﬂ‘ubm
~ minimo general vigmie ca el D.F.;

- Muks adicicasl hasta por ol importe de quiniontos dies de

- solatio minimo genersl vigeate en ol DF. pur cods que
persista la infraccide;

m. Chmmdlﬂn,mlu:

w-' mm"; )

' L




V.. Amresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

(Qué toma en cuemts ¢l Instituto pars 1a determinacion de las sanciones?

~ E) caricter mtemcuoml de la accion u omision constitutiva de
1n infracciom;

« Las condicionss econdmices del infractor;

« La gaveded que ls inflaccion implique en relacién com ¢
comercio de producios o la prestacion de servicios,

« Perjuicio ocasienade 8 los divectamonts sfectados.

;wmmolmmawhumu‘

medides provisionsles y les sancienss por ls infraccidn sdwministrative

cometide?
MEDIDAS SANCION POR - PAGO
PROVISIONALES +  INFRACCION + DE
ADMINISTRATIVA DAROS
Y
PERIVICIOS
hmﬂnﬂ&mﬂuu‘mbm&bmd
piblico de cade products o le prestacite del




Si del andlisis de) expcdiém formado con motivo de la investigacion por
infraccion administrativa; ¢l, Institwio advierte la realizacion de hechos que
pudieran constituir algin delito lo haré conster en la resolucion.

DELITOS

Son delitos:

o Reincidic on les conductss que se refioren 8 infracciones
adminisirativas, una vez que Is primera sancide adminietrativa
impussts por esta razin hays quedado firme;

Il Falsificas marcas on forma dolosa y & escala comercial;

Los delitos previstos se perseguirda por quereila de parts ofendids.

del ejercicio de la accién penal, ol perjudicado por

Indepondiontoments
-cMhhthupﬁMblohlumhMyd
mhﬂuymbm%mmwhmm

-Mwummmaummemuy.
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perjuicio de la facultad de los particulases de soncterse al: procedimiento de
abiwaje, .

En los procedimientos judiciales, la sutorided judicial podré adoptar las
modidas previstas en la ley y en los tratados indernacionales de los que México

. y®, 500 pare. .

Pars ¢l ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la
violacidn de un derecho de propiedad industrial y pars adopiar las medidas
provisionales serd mecesasio que ol tinulas de! derecho hays splicado s los

CANABA.

En la legislaciin do Canadd no se establece nade com respecto a este

)+ Derecho o donuncior hoches ol Minlsterio Piblico pore
que ejercite lo acelda ponsl.

'En lo Logislocién Mexicans se seflals lo siguiente:
Anticulo 229, de le Ley de la Propieded lndustrial.

Pars ol gjercicio de lo accidn penal, relativa o las. reincidencias en las
infraccionss Adminisirativas, una vez que Ia primers sancién adminiswetiva

ﬂ__ )



impuesta por ¢sta razom hays quedado firme; y en ¢l caso de falsificacion de
marcas en forma dolosa v o escala comercial; s requerird que el Instituto emits
w diclamen dcnico m ¢l que no se prejuzgard sobse las acciones civiles o
penales que procedan '

Anticulo 229,
Som competentes los Tribunales de ls Federacion pera conocer de los

delites, asl como de las comroversiss mercantiles y civiles y de los medides
preceutorias que 68 suscilen con motivo de le aplicacién de esta ley.

Cusndo dichas controversias afecten s0lo intereses particulares, podvin

comoces de ellas o eleccidn de ¢l acior, los ribunales dol orden comim, sin
pmkb&ln facultad de dos pasticulares de someterse ol procedimionto ds
abiye.'”
Aniculo 220,

Ea los iales & que 00 refiere ¢l asticule anterier, la

Mthhmmciﬂuvﬂyﬂuﬁnﬁh
la violaciéa de un devecho de propioded industrial asl come ls adopeida do las
modides provisionales ds esta loy, serd necesario que ¢l tinalar del doreche hoys
“aplicade & los productes, envases, o embalajes do produsios amperades per un

' LEY DE LA PROMEDAD INDUSTRIAL. Anieule 229.
'% L3Y DR LA PROPEDAD INDUSTRIAL. Anisule 23).
' LEY DE LA MROPIEDAD INDUSTRIAL. Anicule 239.
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Este requisito mo seré enigible em los casos de infracciones
administrativas que no impliquen una violacion a un derecho de propicdad
induswia).'”

En la Legislacion de Canadd no se establece nada refercmie ol ejercicio
de la accidm penal, ni al Ministerio Pblico.

e)= Derocho o solicitar dol Instituto Mexicane do lo Propiedad
Industrial y ol Minlsterie Péblice ol cateo, la confiscacién y
ol sseguramionte de s objetoas logalmente marcades.

En Ia legistacidn Mexicana se sehala o siguiente:

Asticulo 16, Constitucion Politica de les Estados Unidos Menicanos.

Nadie puede ser molesto en sy persona, familis, domicilio, papeles o

- posesiones, sino en virnud de mandamionto escrito de ls awtorided competents,

que funds y motive la couss legal del procedimionto.

Ea tods ovden de careo, que sdlo le sutorided judicial, podrb expedir

Articulo 203, Loy de le Propioded lndustrial.

mmnm*um..mbyym
hmduivuhhcltdmuﬁmhmuym
conforme o los siguiontes procedimientos:

197 LEY DB LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Asticels 229.
% CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Asticulo 16.

m



1 Requerimiento de informes y datos,

IL- Y porlas visitas de inspeccion.'™

Anticulo 208,

De toda vista de inspeccion se levantard acta circunstanciada en
presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se hubiese
entendido 1a diligencia o por el inspector que la practicd, si aquélla se hubiese
negado a proponerlos,"’

Articulo 212,
Del acts levantada se dejard copia a la persona con quién se entendié la
d\lngencu, ain cuando se hubiese negado a ﬁnmrla, lo que no afectaré su

validez.'"

CONFISCACION

Articulo 199 Bis,

" En los procedimientos de declaracion administrativa relativos a la
violacién de slguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podré
adoptar las siguientes medidas:

1. Ordenar ¢l retiro de la circulacion o impedir ésta, respecto de
las mercancias que infrinjan los derechoa tutelados por esta ley.

1L~ Ordenar ser retiren de la circulacion:
8)  los objetos fabricados o usados ilegalmente;
b) los objetos, empaques, envases, embalajes, papeleria,

malerial publicitario y similares que infrinjan alguno de
los derechos tuielados en esta ley;

% LEY DB LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Articule 203,
"0 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Anticule 208.
"' LEY DB LA PROPIIDAD INDUSTRIAL. Anicule 213.
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¢) los snuncios, letreros, rotulos, papeleria y similares que
infrinjan alguno de los derechos tutelados en csta ley; y

d) los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la
fabricacion elaboracion u obtemcion de cualquier objeto
seflalado en los incisos a), b) y <), anteriores;

Ul- Prokibis, de inmedisto, Ia comercializacion. o uso de los
productos con los que se viole un derecho de lou protegidos
mestaky;

V- Othudmgwakmdcbimu. -imquu'mﬁwl
conforme o lo dispuesto en los articulos 211 0212 Bis 2,

Ve Olmdpmmiltmuuummhmmocl
mbhmwmmyummlumoh

disposiciones de esta ley, y

V1= Ordenar se suspends ls prestacida del servicio o se clousure ¢l
MMGMMMwumvhnln
aaleriores fracciones, no sean suficientes, pars prevemis o
evitar la violacion 8 Jos derechos protegidos en eota loy.

SiclMomu.cMncImmoloudeu :

prestadores tendria la obligaciin de abstenerse de su emajenacion o prestacion &
pestir de la fecha en que sc les notifique la resolucion.

Igual obligaciém tendria los productores, fabricamtes, importadores y sus
dlotribuidores, quienes sordn responsables de recupcrar de inmedisto los
productos que ya se encucntran en ¢l comercio.''?

11 L3Y DE LA PROMEDAD INDUSTRIAL. Antisule 199 Bis.




ASEGURAMIENTO

Anticulo 21,

Si durante la diligencia se comprobari fehacieniemente, la comision de
infracciones adminisirativas 0 en su caso de delitos, ol inspector aseguiard, en
forma couteler, los producios com los cuales presumiblements son cometidas
diches infracciones o delites, levaniando wn iaventario de los biemes
ssegurados, lo cual s¢ hard coneter en ¢ acts de inspeccion y se designard como
wn dopositarie al encargade o propictario del establecimiento en qus se
encueniren, si dsie ¢s fijo; i, 80 lo fuere, ss concentrarim Jos producios en ¢l

Si 56 rate do hechos posiblements constinutivos de delitos, ol Instituie lo
Rasd coneter on ls resolucidn que omite of ofecto.'”

Anticalo 212, Bis. .
E1 asoguramiento & que 30 reflers of aicalo 211 do esta Ley podrd
rocen on; : R

1- Bquips, instrumentes, maquinaris, disgositives, diselios,
manuales, maldes, clisés, placas,
y & gonerel &0 oo medie smplesdo e ke
vealizacida de los actes © hechos comsiderados om eota

Lay como wna Infracciéa o wn delito;

" L5Y DE LA PROPEDAD INDUSTIIAL. Astisule 1)
" LEV DE LA FROFIRDAD INDUSTRIAL. Astioule 212 Bi6.




Articulo 212, Bis 1.

_ En ol ssegusamiento de bicnes @ que 3¢ refiere el articulo anterior, se
preferieh como depositario & la persons o a la Institucion que, bajo su
| responsabilided, designe el solicitante de I medida.'"*

Articulo 212, Bis 2.

En ol caso de que la rdsolucion definitiva sobre ¢l fondo de la
Controversia, declare que s¢ ha cometido ume infraccion adminisirative, ¢l
Institwto decidirs, con sudiencia de las partes, sobre el destino de los bienes
asegurados sujetindoss o les siguientes reglas:

" LEY DR LA PROPIEDAD INDUSTIUAL, Asicule 202 Bis |.
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VL« Si lss partes no manifiestan por escrito su acucrdo sobre
ol destino de los bienes en el plazo concedido, 0 80 s¢ he
presentado ninguno en los supuestos 8 que se refleren las
fracciones | o 111 anteriores, dentro de ua plazo de 90 dlas
de haberse dictado la resoluciin deflnitive.

La junts de Gobiemno de! Inatituto, podrd decidis:
o) La donacitn de los biemes o dependoncies y

ontidedos do lo Adminiowacién Piblica loltnl.
outidades Foderativas, municipies, y en instituciones

[ 4
b)  La desiruccion de los mismos.'"*

En la legislacion de Conadd 50 s¢ establoce nads referente al cateo, a lo
conflscacion y aseguramiento.

d)- Derecho o reclamer ol poge de dolles y porjuicies o)
Infracter. .

Enla legitlacidn Mexicans s sefal o iguieat:

Articulo 221,

Las sancionss eoteblecides en esta ley y domis disposicionss derivades
de olle, %0 impondria ademis de la indomaizacion que comreaponde por dallos y
mﬂum.uhhocbhmnﬂyﬁm
hhm-aumﬁ“

"1 LRY DE LA PROPIEDAD INDUSTIIAL. Anicale 212 Bis 2.
""" LEY DS LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Anicals 221.
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Articulo 221 Bis,

La reparacion del daito material o la indemnizacion de daftos y perjuicios
por la violacion de los derechos que confiere esis ley, en ningim caso serd
inferior & ¢! cuarenta por ciento del precio de venta al publico de cada producto
0 lo prestacion de servicios que impliquen una violacion de alguno o algunos
derechos de propiedad indusrial regulados por esta ley.'"*

En la legislacion de Canadd, no se catablece nada reforenie al pago de
dalos y pesjuicios pes paste del infractor de wns marce.

‘ o)- Derecho de coder totalmente o negoeciar ol Rogletre.

Ea la Legislacion Mexicana, s¢ sefala Jo siguionts:

CESION DE DERECHOS.-  Es un contrsto en virtud del cual ol

Aticulo 2029, Codigo Civil para ¢ Distrito Federal
Hobrd cosién do dorechos cuando ¢f acrecdor wameflere & owro los que
tongs conrs su deuder.'®
Articulo 2030,
Mﬂu‘nu“&hummdm

dol douder, & menos que la cosida esté prohibide per I ley, se haya convenido
-nwouhnﬂhmmuﬂm.

9 LEY DE LA PROPEEDAD INDUSTRIAL. Articule 221 Bis.
9 SESULVEDA, CESAR. Obos Citadn. pig 417.
2 0ODIOO CIVIL PARA UL D.7. Anicule 2029.




E) deudor no puede alegar contra ¢l tercero que ¢l derecho no podia
cederse porque asi s¢ habis convenido, cuando esc convenio no conste e cf
titwlo constitutivo del derecho.'!

CEDENTE
CESION DE DERECHOS
CESIONARIO

Articulo 143, Lay de la Progieded Industrial.

eotablocido en ol reglamento de esta Loy, pars que pusds produsir sfectes oo
povjuicio de tercores. .

Podrd solicitarse mediante ume sole ide lo incripsidn &
waneforencios de o titularided de dos © mie sobi avimit o dodos 0
mis marces regisirades, cusnde quion sdquiers sean las mismes porsonss en
todos eflos. El solicitamte deberd identificas code una do las soliciudes o
regiowos en los que oo hark ls imacripcidm. Las tarifas correspendiontes se
paguén en funcion del nimere de solicitudes, o registros involucrados.'

' 0ODIGD CIVIL PARA EL D.F. Aticulo 200
' | Y D§ LA PROPEDAD INDUSTRIAL. Artcule 143,
'> LEY DELA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Anissle 14,
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Articulo 148,

Para efectos de su Wansmisiom, se considerarén ligedos los regiswo de las
marcas de un mismo tituler, cuando dichas marcas sean idénticas y amparen
unhupo‘ucloumm.obmuumpmnqdodecmwny
se apliquen & los mismos o similases; productos @ servicios.'

Anticule 146,

Cuando ol titaler do regiotros ds dos @ mis marcas ligadas, considere que

20 oxioind confusidn on case de que alguna de ellas fuera wiilizads por otrs

pevions, para los productos o servicios & que se aplica diche marcs, podrk
soliciter que ses disushie la ligs impuesta.

El Instituto resolverd en defiaitive lo que proceds.'”
Artioule 147,

S4le 10 ogirarh 1a wanamiside do shguss dols marcas ligades, cusndo
nmhhulnuhd-lm

Articulo 148,

Asticulo 150,

Ellu“m.ﬂhmkmlmunomm&
m-—aawaumnumm

12 LAY DE LA FROMEDAD INDUSTRIAL. Astieule 149, -
'3 L3V D8 LA PROPEDAD INDUSTRIAL. Anieuls 146,
1 LY DELA MOPEDAD INDUSTRIAL. Aniouls 14).
! 1Y DR LA PROPEDAD INDUSTRIAL. Asicule 140,
'® LBY DELA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Anicule 1%,




En la legislacion de Canadd, se establece lo siguicnte: Articulo 49, Ley
de Mascas Registradas.

(1) TRANSFERENCIA

Una masce de mmo. Si es registrada 0 no ¢s registrada, e traneferible,
y 60 imputable de ser siempre ransfesible, on conexitn o separadaments

mamm&woummouum
todas ¢ algunss mercancios 0 servicio en ssociacién com cualquiera de las
© los que han sido usades.

(3) CUANDO EXISTEN DOS O MAS PERSONAS INTERESADAS

Nods on lo subseccion (1) previens que una marca de comercio por exietis
#0 tendrd que ser distintiva. $i es resubtado do une (ransforencie,
subsistirdn los derechos en dos 0 més personas para ¢ w0 de la marca do
comercio que cres confusida y los dereshes ejescitados per esas persomes.

(3) REGISTRO DE TRANSFERENCIA

El registrador regloward lo wansforencia ds cualquier marce ds comercio
rogioirada sobre la existencis de evidoncies satisfoctorias pera ¢ de lo
wransforencia y lo informacion que serd roquerida, por ¢l pierako 30 (g) e
u;n:_icims ,lguaninumhm
RS.:c.T-10, 8.4

) Dereche o olorgar losnclas o torcores pars ol use do o
meres. '

LICENCIAS.- hdm.omdm&mm

'3 LV DE MARCAS NBOISTRADAS. Anicule 4.
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En la legislacion Mexicana se establece lo siguiente:

Articulo 136, Ley de ls propiedad Industrial.

- EN titular de uma marce regisirada o en trimite podré conceder, mediante
convenio, licencia de uso, & una 0 més personas, con relacion 8 todos o algunos
de Jos productos o servicios 8 los que se aplique diche marca.

La licencia deberd ser mm ¢ ¢l Instituto para que pueds producis
ofoctes on perjuicie de tercercs.'™

Asticulo 13,

Pars inacribis ung licencia o ol lastinnto bastaré formular la solicitud
comespondients ¢n los dérminos que fljs ¢l reglamento de esta ley. :

Podrd solicitarse mediante una sols promocion la inscripciém de licenciss
de derechos reletivos & dos 0 & més solicitudes on Wwimite 0 8 dos 0 mis marcys
rogistrades cusade ¢l liconciants y ¢f liconcisterio sess los mismos ¢n todos
olios. El solicitants doberd identificar cads uns de las solicitedes, 0 registros &
los ques oo hark ls inecrigcide. Las terifas comespondientes s¢ pegaria
funcién del ndmero de solisitudes o regisiros involucrados.””!

O hCGONDE & | M1

Aniculo 139,

Los productos que se vendan o los servicios que se presten pot ¢ usuario
deborda sev do la miomes colidad o Jos fabricados o prestados por el titular de ls
marcs. Ademds, 0308 preductos ¢ ¢l establecimiento en donds s¢ presten o
mh%“h&uduﬂnhlmyuuu
nmdnd-bhmhv
1% L2Y DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Anticuls 1%4.

" LBY DB LA PROPIRDAD INDUSTRIAL. Anicule. 137,
' ABOLAMENTO D8 LA LEY DE LA PROPEDAD INDUSTRIAL. Articulo 64,

N
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Articulo 64. Reglamento de la ley de la propiedad Induswial.

Los productos que se vendan o0 ¢l establecimionto en donde se prosien
servicios o los que 50 aplique una marca registrade, bajo licencia o franquicia,
deberin indicas ademds de los sefalado en ¢l articulo 139 de la ley, bos
siguientes datos:

1= Nombre y domicilio de! titular de ls marca regisirads;

M- Nowbrs y domicilio del licencistario de la marca o del
franquiciatario, y 1Y

- Eluso bajo licencia de la marca registrade.

Articulo 140, Ley de la Progiedsd Industri.

hmummﬂnm- inascrite em ol
salvo estipulacida en contrasio, tendrd Lo bcuhldujamhlu
hw&pmwammmmummum
titulas,

i%f

Aniicule 14),

El uso de la masca por ¢l usuario que tenga concedida, le
M&n'”nollum“mﬂuﬂmm'uclﬂuh
masca. '

|

l)- Derecho do storgar frangquicios.

“umumunmmmomna

licencia do weo de marcas, 1o que la hace diferir de onta ultimns 00 que adembe de

pormitir ol wse de la masce, ol franquiciante olorgs al licencistario la asistencia
Mwnnﬂnmhcﬁtﬂm-u&hhhnu

om muumuummm M“

'™ L2V DE LA PROPEDAD INDUSTRIAL. Asicule 140,
"% L2Y DR LA PROFERDAD INDUSTRIAL. Arcule MI.




La Gnice reglamentacion especifica de este contrato de licencia es la que
apasece cn el articulo 142 de la ley.

LICENCIA = FRANQUICIA

En la Lagislacion Mexicans se establece lo siguienie:
Articulo 142, Ley de la Progiedad Indusirial.

Exiotird franquicia, cuando en ls licencia de uso de uns marce s
renemiten eonocimientos Wcaicos 0 88 proporcione asiskencia técnics, pars que
hmokwnhmm'ﬁnnomtnmomu
servicies 8 loe que éote distingue.

Quion concede ls franguicis deberd proporcionar a quien se la pretende
conceder, previamente & I celebracién del convenio respectivo, ls informacion
relative sobre ¢l estado que guards su empress, bajo los términos que establezcs
¢l reglamento ds esta ley.

Mllhmbcm‘elltmuuduplmﬂuludnmwm de
esie capinalo.'™ v

Puede docirse que hlhmmkmdcmcmuuyucl
mumaum

' LEV DS LA MOMEDAD INDUSTRIAL. Anicals 142.




PARTES DEL CONTRATO

FRANQUICIANTE

FRANQUICIA

FRANQUICIADO

mu.icmahwbuhmwm

Pars los efectos del anticulo 142 de ls fey, ol tinular do la franquicia
deboré proporcionsr s los interesados, previs celebracida dol convemio
umn.whmhwumm“d-ny

finsnciers;

.

van.

Nombre, dmmnhomhmnd.donniloy
nacionalidad del Franquiciants;

Whhluqicis'

Antigheded de I empress franquicianie ds crigm y, en
nmdpnt-wmmndm
objeto de s franquicia;
mammypum
con m proporcicass ol
fmqicm.

mm*hmmhmﬂ-hh
negociacion que explore la Sranquicia;

mummahm
Gaaquicisnte.

_confidencial que lo proporcions ¢l




N~ oum del franquicisario respecto de I
informacidn confidencisl qus le proporcions el

X- Ea general  las  obligaciones y derechos de
franquicisiario que deriven de la celebracion del
conrato.”!

!thihhMuMbW:

Anticulo 30, Ley de Marcas Registradas.
(1) USUARIOS REGISTRADOS ,
Una porsens diferents que ¢l dusiio de une marcs registrade

podrd oer inecrite eomo un wuario registrado ds enlo,

wdos o euslquior mercancia, 0 wrvicio para lo cual ¢s o
regiotre.

(3) DEFINICION DE LICENCIA.

111

El w0 de une marce ds comercio mgistrada por ua wsusrio
registrade do osis (marca) on confarmidad, con los trminos
ds s registre come-tal, ou asccisciin con: mercancies y
servisies, manuhsturados vendidos, arrendados o prestados
por &, o on ol we ds ua proyecto de marca como lo previsio
o8 lo subsoosida 40(2). por una persons aprobeds como
wsuario regiotnde ds data, 08 Por esia 300ciin que s¢ refiere ol
0 pormito do ls mares do comercio.

- (3) EFECTOS DEL USO DE LA LICENCIA

El weo pormitide ds wna marca de comercio tiene ¢} miomo
Mmmhh.hmkymoumhm

ncluoanno'

" ASOLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Astionlo 63.
"uvumwnmn




g)- Dereche a percibir boneficio econdmico por concepio de
licencias y por transmieién tetal.

En virtud de que 1g licencia, 1a explotacion o ¢l uso de marcas pueds sor
S/atuita u oncrosa, para este Ultimo supuesto debe decirse que le core al titular
de la masca un derecho mismo que consiste en la percepcion de las regalias que
se pacien enive las partes contralanies, regla que seré aplicable tambiéa en ol
<00 de Lo transmisidn total del regisro.

, GRATUITA
l‘lCthlAS

Uso
ONEROSA

Este derecho no esth consignado en Ia legislacion canadiense.

b)- Derecho o prorrogar ol plaze de dies alles de registre.
Ea la legislacidn Mexicana se establece lo siguientc:
Articulo 95, Ley de ls Propiedad Industrial.

El registro de marca tendrd vigencia de diez alios comtados 8 partic de Is

'techdomlmwnbllnlmmdypo&l(&mho)lmuwpedodol

do la mioma dwracide.”

auwm«cuumuw Asiculo 46, Ley
de Marces Ragioradas.

Y% LEY DE LA PROMEDAD INDUSTIIAL. Anicule 93,
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(1) PRORROGA DEL REGISTRO.
RENOVACION.

El registro de wite marce de comercio por virtud de ests ley
serd sujeta & removacion dentro de un periodo de quince aflos
desde ¢l dia del registro o la éltima renovacion.

(¢) FECHA REAL Y EFECTIVA DE RENOVACION

Cusindo ¢l derecho prescribe, en una renovacion de cualquier
marce do comercie regisads bajo ests seccion y se paga
denivo dol tiompo limite pars ¢l pago de ¢sto, la renovacion

o suntly los efectos desde el dia siguieate de
uﬂnﬂuhd’uhkmiﬁcwmdmm(l)
RS.:c.T-10,045.%

)= Dereche a promover la nulidad do otves registres
marcaries que o¢ hollan concedide (nfringionde su
doreche, : '

En la legislacién Mexicana se sstablecs lo siguiente:

Articulo 151, Ley ds la Propiedad lndustrial.
El regiotre do wne masca sord aulo cusndo:

'® LAY DB MARCAS MIGISTRADAS. Aniose 46,
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Las acciones de mulided que se deriven del presemte articulo podiin
ejercilarse demtro de un plazo de cinco aflos, mudo [] partir de la fecha en que
surta efectos ls publicacion del registro en 1a Giaceto.'*

En Ia legislacion de Canadd no se eatablece nada referente & esta nulided
de otros regisos mascarios,

3. Obligacionss dol Thular de lo mares.
o)~ Obligacién do uear la mares tal y comeo fus rogistrada,
En Lo legislaciin Mexicana se seflala lo siguicate:

Articule 120, Ley do la Propiedad Industrial.

La marca deberd usarse ¢a el temitorio ascional, ﬂeo-oﬁnmunda
ounmtﬁenwmquudbmumwn

.- TERRITORIO NACIONAL
‘{,’.‘:’ 2.- TAL COMO FUE REGISTRADA
LA

QUE NO ALTEREN SU
CARACTER DISTINTIVO

'% LEY DI LA PROMEDAD INDUSTRIAL. Articule 131 fraccidn IV.
' LEY DI LA PROPMEDAD INDUSTNIAL. Articwdo 128,

e



LICENCIA DE MARCA.

Articule 141,

[El uso de I marca por ¢l usuario que tenga concedida lncmu mscnu en
cl Institio, ¢ considerard como realizado por ol titular de la masca.

hhhﬁd&hkCMnncMuﬁ.

) Obligacién de user la mares precisamente como mares y
0 come nombre prople do un preducte.

En lo logielacién Menicans 00 estsblece Lo siguieate:

Asticulo 193, Lay de la Propiedad Industrial.

Mhmluﬁlklndmhwmu.uwnmh
provocado ¢ tolersdo que s¢ traneforme en una denominacidm genérica que
Mouumhhm.miumhcmu
regioird, de tal modo que, on los medies comerciales y en ol weo generalizado
nolﬂkqhuumlmuwwamw. como medio de
w.lm.uvkwqunqlqu

En I legiolacida de Canadé 00 3 establecs nade al respecio.

¢ Obligacién do lnseribir ol conirate do coslén de doroches.

Ea la Legislacion Mexicana se establece los siguiente:

'4 LEY DS LA PROPIIDAD INDUSTRIAL. Articule 14).
' LAY DE LA MROPIRDAD INDUSTRIAL. Asiculs 19).




Asticulo 143, Ley de la Propiedad Indusirial.
(Pimafo primero)

Los derechos que deriven de uas solicitud de registro de marca o los que
confiere una marce regisirads, podrin gravarse o transmitirse en los témminos y
con s formalided que establece L legislacidm comin. Dicho gravamea o
transmision de derechos deberd inscribires en ¢l Instituto, de acuerdo o bo
esiablecido en ol reglamente de oot ley, pass que pueds producis efecios en
petiuicios de tercere. '’

lﬁlcnrcm { ImMPI

En la legislacién de Conadd s¢ eotabloce lo siguiente Articulo 48, Ley de
Marcas Regiotrades.

(inciso 3)

(3) REGISTRO DE TRANSFERENCIAS

E! registrador rogistrard lo wamaferencia de cualquier
merca de comercio registrada sobre la existencis de
evidencias setisfacteries pars  de la transferencia y ls
informacion que serd roqueride, por ¢l pierafo 30 (5) e
unﬁciuweludﬂior‘mim“cm
do comrcie. R §.;c.T-10,5.47.'%

@)~ Obligacie de lnscribir o contrate do Liconcla do o

uummnmum:

' LY D& LA PROMEDAD INDUSTRIAL. Aniculo 103,
' LEY DB MARCAS REGISTRADAS. Arcslo 48 (3)




Asticulo 136, Lay de la Propicded lndustrial.

El titular de una marce regisirade o en tramite podré conceder, mediante
convenio, licencia de uso 8 una 0 més personas, con relacion a todos o algunos
de los productos o servicios a los que s¢ aplica dicha masca.

La liconcia deberd ser inscrita en ¢l Institute para que pueda producis
efectos ea perjuicios de tercerce,'”!

INSCRIPCION { IMPI

En lo legislacitn de Canadd 09 establecs lo siguiente:
Asticulo 50, Ley de Marcas Regisirades.

(1) REGISTRO COMO USUARIO.
Uns porsons diferenie que ¢l duello de uas marca de
comercio regiotrads podrd ser imacrita como un weario
registndo de oot pora todes 0 cusiquiers de las
mercancles 0 servicios pars bo cual es el regisro. '

o) Obligacida y dereche.
i)  Derecho de Removar,

Enls Legislacidn Mniclnl 0 establece lo siguiente:

" LEY DE LA PROPEEDAD INDUSTRIAL. Arnticulo (36.
'S L2V DE MARCAS REGISTRADAS. Anticulo 30 (1).




Articulo 95, Ley de ta Propicdad Industrial,

El registro de marca tended una vigencia de dicz aos comtados a pastis

de la fecha de presentacion de la solicitud y podei remavarse por periodos de la
misma duracion.'?

H).- Obigaclén de remevar of vegistre de bo

conirarie coducard.
Articulo 192,
El regiotro caducard e los siguientes casos:
’ " (Fraccidn Primens)

Lo Cusndo 8o s¢ resueve on los iérminos de ests ley,'™
En la legislacion de Canadd 3¢ esiablece lo signients:

Articulo 46, Ley de Marcas Regisirada.
(1) RENOVACION.
El registro de uas marce de comercio pos viewd de esta ley y

serd sujetn @ renovacida deatro de un periodo de quince allos
desde el dia del regisnro 0 Ja bltisma renovacita.'*! ’

'S 13V DE LA PROPEDAD INDUSTRIAL. Anicule 9.
'™ LBV DE LA PROPEDAD INDUSTRIAL. Anicwlo 192,
" LEY DB MARCAS REGISTRADAS. Asticule 6.

Ly
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N.-  Obligacién de usar leyondas obligatoriss,

En la Legistacion Menicana se establece lo siauicm:'

Anticulo 131, Ley de la Propieded Industrial.

La ostentacion de la leyonde “MARCA REGISTRADA™, las sigles
“M.R", 0 ¢l simbolo ®, séle podrd realizare ea ¢l caso de los producios o
servicies par los cusles diche marca s¢ encuenirs registrade '

LEVENDAS yortas ff "MARCA REGISTRADA
USADASEN M -
o

En la legislacion de Canadd 20 06 establece nade al respecto.
g} Obligaciéa do No wser leyondas ongaliesss.
En la begislacion mexicans oo establece Lo siguiente:

Articulo 113, Ley de ls Propieded Industrial.

Ea fos cjemplares do lo marca que s¢ prosenton com Lo solicited ne
deberia aparecer palabras @ leyendas que pucden engallar ¢ indusis ol erver o
piblice. Cuande Is solicited e presents pars proteger une marce inmonineds 0
widimensional, los cjemplares do lo mioma 0o doberin contener palabras que
constituyan 0 que puedan constituls una marce, & menos de que ¢ incluya
oxprossments reserva sobee lo misms. '

Es la legislacion de Canadd se evabloce lo siguiends.

1% {2V DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Asticule 131
' LEY DE LA PROMEDAD INDUSTIIAL. Astisule 119

ﬂ



Anticulo 7, Ley de Marcas Regivradas.

Niaguna persona deberd:

(d)- Hocor uso, en asociscion com mercancias o
mm.hculquu descripcidén qus sea false
m:dmadmnﬂudpﬂlow
como

i)« Elcarboter, calided, cantided 0
composicion,
i)« Elerigm geogrifice, o

fid).. El.do‘nhm:‘ produccion de
las mercancies o sevvicics.'

1 | 5Y DB MARCAS REGISTRADAS. Aiode 1, ()

'ﬁ






CAPITULO QUINTO

PERDIDA DEL DERECHO

1. Coducided.
Es do extincidn de un dorecho, flaculled, instancis o wn recurso.'”’

Accida y ofoste ds caducer, perder fuerza uns ley 0 un derecho.™

umuuhmammmmmnh
mmulummwwym uns VezZ Que tramscusre
determinado plaze que la ley seala.'”’

Por caducided dobs entondorse la pirdide o la extincidn de un derecho;
le coducided dol dereche conduce naturalmente, 8 la coducided del tinlo que lo
uy'gnm-umammhmuuumma

La caducided o0 1o plrdida de w dorecho nacido o gesisdo, porgue of
Sl dol miame ha dejado ds observs, deniio de deierminado tiompo, le

’ conducts que ls norms juridics imponie como Recesario pars conserverio.

1% DB PIIA, RAPARL, %lﬂ-ﬂmu Miéniss, 1973 nn

Temo L Madbid 19, pig. 223,
" GOMRE LARA, m"nwmuuu“m

"MWMWMMC
Minisn, §.A. Minisn, 1904, pig. 20.




o) Coducidad por vencimionts dol plase do 10 alles sn
renevacida,

(MUERTE NATURAL)
[En la logislasida Menicana 00 establess lo siguients:

mm.:duunquu.
(Fraceida I).

) egiokro coducard om los sguicades cason;
1.- Cusnde 0 8¢ renveve en los tirminos de esta loy,'”
Anticule 99,

) rogiowo tendrl uaa vigrasia de dies lles contades & partis de la focks

ﬁmﬁn&eﬂahhnﬁoﬂynﬂwn“hbdﬂ

Ea 1a logislacida & Canadl 20 50 estsbiece nads al respects.
b)- Eatiaciia por fota do wee.
Exiasiia.

Dosaparicién do los efocios do uns rolasida juridica o do un doveshe. ¢

'S LY D8 LA MROPIIDAD INDUSTRIAL. Anieule 152,
'® | BY DB LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Astisule 99.
' DB A, RATABL. Cins sitads. plg, I77.

ﬂ




Accidn y efecte de extinguir 0 extinguisse.'*

En Is legislacién Maxicans 16 estoblece bo siguiente: Anticulo 130, ley
@0 ls Propieded Induswrial. '

@ sorvicios pars los cuales fus rogiotrade, prosederd caducided de 0w regionre,

salve que ou tinuler @ ol usuario que temge concoedide liconcia inserite lo hubisse
wsade durante tres alles consocutives inmediatos anterieres o lo presentasidn do
Is ocolicited do declaracidn odminiotrstive do coducided, o

cirounstencies surgides independicntoments do Lo voluntnd del tindles do o
Mmares que conttituysn un sbeticule pars ¢l weo do lo misma, tales come

sosiriosionss o la importansia y roquicites gubsrnamontales aplicables o loe
Diense @ torvicion 8 los que 0 apligee lamaraa '’

Articule 192,
El rogiotro caducard en los signientes cases:

1. Cuande s mares hays dejado do wearse durante lee iree
aflos consecvtives inmediatos anterieres 8 la solisitd de
doclrscida adminiowoive de codusidd salve qus cuiow
conss justficada o juicio dol Insioute. '

MbxICO $1LA MARCA NO 18 USADA
(CABUCIDAB) £ B T L8 PRODUCTOS
SEGONLALEY 4231108 REQISTRADOS
(ccAMM) {Noummmmm

S8GON LA LEY ,

' REAL ACADEMEA LIPAAROLA. Obe Cin. pig. 9%
LIV DR LA PROPIEDAD BOUSTRIAL. Astinle 10
' LSV 08 LA PROMEDAD INDUSTIIAL. Astinle 150.




En 1a legislacion de Canadé no se establece nada ol respecto.

¢ Extincién por o) wso do la morca on forma distinia ol
vegletre,

En la legislacion Manicana se sehals lo siguiente: Articulo 130, Ley de
la Propieded Industrial.

(Primeyas lineas)

Si une marce 80 o8 weade durame tres alos comsecutivos en los

' Momkbmhemmmlmmahthcmndh
Antkdo 1 12,

umandwmwmmd.ulmhm
0 con modificacionss que 50 alioren su carécier distiativo, '

Ea la legislacidn de Canadd 50 se estoblece nada reforents 8 ¢sts tome.

'S LY DB LA MOPEDAD INDUSTIIAL. Anicele 130,
'S LEY DS LA MOMEDAD INDUSTRIAL. Anicele 128.

m—



3. Cancelaciéa.

Concelocion Anular, dejor sin efecto un instrumento piblico, une
inecripeion en un registro, una nola o une obligacion.'"’

Amular, borves, muqumlamonddulgun instrumento péblico,
1o que hace cortindole ¢ inutilizando el signo.'**

7. Asciba de canceles.
Foro. Asiento que s¢ hace ea los libros del registro de la propiedad, por

bw“thothcmmhmmmo
mmw

Asslacide, comy, liguider'™

M haces ineficaz un instrumento piblico, wna inacripcion en el
ndm.u*u-puhmom Bonas de ls memoria,
abelis ¢ doregas.

a)» Concelacida Voluniaria per renvacie del dushe.

Ea o logislacide Mexicans 5 estsbloos lo siguisnss: Asticulo 14, Loy

. dols Propleded lnduarial

roApragey Rdisgsia) Romée Sepons §.A. Dareslens,
- -mwmwuum




El titular de une masce regisirada podré solicitar por escrido, en cualquier
tiempo, ls cancelacion de s regisire. El lnstituto podri requeriv la ratificacion
{.ylpl,l'imdchwlkhnd.mIoscmquumblcmclnglumntodum

Articulo 63, Reglamento de la Lay de la Propieded Industrial.
El Institeto podrd requeris ls ratificacion de la soliciud de cancelacion
do un registro ds marca cuando:
1~ Exists cotitularided de la marca registrade de que s
.*.y
M- Sewate de marcas colestivas.'”

Ea la logislacion de Conadd se entablece lo siguiente: Arsiculo 41, Ley
de Marces Regiowradas.

(1) REFORMAS ENMIENDAS O CORRECCIONES EN EL
REGISTRO. -

El registrador podrd & peticiéa de o] duefio dol regiotro do una marce
de comercio hacer on lo mamers prescrita, cusiquiors de las
siguiontes, smmisndas 0 correcciones & ol regiowo:

8).- Canceler ol regionro do Ja marce de comercie.'™

CANCELACION.
(Art. 193, 154, 195 de la Lay de la Materia)

' 15V DE LA PROMEDAD INDUSTRIAL. Astiswle 154,
V) ASGLAMENTO DE LA LEY DS LA FROPMEDAD DIDUSTRIAL. Anticele 6.
19 LEY DE MARCAS SSOISTRADAS. Anlesle 41.

.




VOLUNTARIA

(EL TITULAR BUSCA QUE SU REGISTRO
PIERDA VIGENCIA).

(CONVIENE A LOS INTERESES DE

EL TITULAR).

LEGAL

TIPOS DE (LA AUTORIDAD CONSIDERA PUEDE
CANCELACION INDUCIR A ERROR O A UNA CONFUSION
EN EL PUBLICO QUE ES CONSUMIDOR
Y ADEMAS QUE ES UN OBSTACULO PARA
UN REGISTRO NUEVO).

POR SANCION

(COMO RESULTADO DE LA TRANSFORMACION
EN DENOMINACION GENERICA).

b))+ Concelaciia Obligateria per ol wo do ls mares como
sembre do ls mercancle quo distingue.

En la Legislacion Mexicans ¢ establece lo siguients: Articulo 153, Ley
de la Propisded induetrial.

" LRY DB LA MAOMEDAD INDUSTIIAL. Anisule 19).

e



transformacion em genéricas, si al ulilizarse tales mascas notoriss se toms la
precaucion de indicar invarisblementc que se encueniran registradas utilizando
pra tal efecto ya sea la expresion “Marca Registrada”, la abreviatura “M.R" 0

simplemente ®:

En la legislacion de Canadé no se establece nada al respecto.
3. Nulided.

Nulidad esta voz designa & un mismo tiempo el estado de un acto que se
considera como mo sucedido, y ¢l vicio que impide a éste acto ¢l producir su
efecto.

Nulidad “La ineficiencia de um acto juridico como consecuencia de la ilicind
de 1u objeto 0 de su fia, de la carencis de los requisitos esencisles
oxigidos para sy realizacion o de la concurrencis de algin vicio de la
voluntad en ¢l momento de su celebracion”.'™

“B1 acto juridico serd nulo absoluto cuando vaya en conira de mormeas de '
orden piblico™. '

“El acto juridico serd aulo relativo cuando o reins los elomentos de o
sulidad abeoluts™. V

'™ DB PINA, RAPARL. Obra Citad pig. 244,

™



(CUANDO SE CELEBRA UN ACTO
ABSOLUTA{ JURIDICO EN CONTRA DE NORMAS
DE ORDEN PUBLICO)

NULIDAD

(CUANDO FALTA UN ELEMENTO
RELATIVA ) ' DE VALIDEZ)

En Is Legislacion Mexicans se establece o siguients: Asticulo 2229,
Codigo Civil para ¢l Distrito Federal. '

: unluludcnclobph.ndﬁnocnhwmm&lwwwm"
“yum;ﬂnﬂumbmuw

ous efectos, los cuales serda destruidos

N“Am Per regle pomeral mo impide que ol acto produzca
provisienalments
retrosctivamente cuando ¢ pronuncie por ol jues ls

e MMDMI:.M.MM.
' T




SIRVE PARA REMEDIAR
NULIDAD §  SITUACIONES ANOMALAS

CARACTERISTICAS.

mzongscumm.

INCONFIRMABLE.

NULIDAD § |NCONVALIDABLE
RETROACTIVA.

e
CONFIRMABLE.
NULIDAD RELATIVA CONVALIDABLE

RETROACTIVA.

umltdnddelumludnhma pol
una vez firme la resolucion de asulacion, uoexialdwh pare usarls,
y s empleo resulta hasta delictuoso en algunos casos.

~<

a)> Por regleire anterier.

En la Legnlacion Mexicana se establecs lo sigeiente: Allalo 151, Loy

 dala Proieded Induswial

El registro de una marce serd aulo cusnde:

'™ SEPULVEDA, CESAR. Obee Citade. pig. 216.

~ 1%



.- La marca sea idéntica o semejante en grado de
confusion, a otra que, haya sido usada en el pais o
en ¢l extranjero con anterioridad a la fecha de
presentacion de la solicitud de la marca registrada y
s¢ aplique & los mismos o similares productos o
servicios, siempre que, quien haga valer o] mcjor
derecho por uso anterior, compruebe haber usado
uns marca ininterrumpidamente en ¢l pais o ¢l
extranjero, antes de la fecha de presentacion o, en su
caso, de ln t‘eclu de primer uso declarado por ¢l que
lo regisird;' ™

En la legisiacion de Canadi no se sstablece nade al respecto.
b Por informe falso on lo solickud.

En 1o legislicion Mexicana se establece lo siguiente: Articulo 151, Ley
és le Propieded Industrial.

m.- umummmmum
falsos comtenidos en la solicitud;'®

hhhﬁdﬂthﬂnucmbuuhduwb.
o)~ Por Erver,

En I logielacida Mexicans se establece 1o siguioats: Articulo 131, Ley
¢ la Progioded Indurria).

'™ LAY DE LA PROPRDAD INDUSTIIAL. Astieule 19).
¥ LEY DE LA PROPRDAD INDUSTIIAL. Anicvle 19).

mL2




El registro de una marca serd mulo cuando:

IV.- Se hays otorgado por emor, inadvertencia, o
diferencia de apreciacion, existiendo en vigor otro
que ¢ considere invadido, por tratarse de una masca
que ses igual 0 semejante en grado de confusion y
que s lplii‘uc a servicios o productos iguales o
similases; y'

En la legislacion de Canadé se establece lo siguiente: Articulo I8. Ley
de Marcas Registradss.
(1) El registro de una marca de comercio es nulo si,

() La marca de comercio no era registrable en la
fecha del regisiro,

(®) hmcadecomnionocludiuﬁvoncl
tiempo de accionas ¢l procedimiento d¢ validez de
¢l registro;

(c) Lamarca de comercio que ha sido abandonads.

Y sujeta o la secciom 17, ella es invilide si ¢l solicitante pars ¢l registro
20 es la persons titular pars conseguir ¢l regiowo.'®

'™ L 2Y DE LA PROPEDAD INDUSTRIAL. Aniculs 151,
'8 {3V DB MARCAS REGISTRADAS. Anticule 18,

~10



+ CUANDO SE HAYA OTORGADO POR ERROR.
mixico € ° POR INADVERTENCIA.

- POR DIFERENCIA DE APRECIACION EXISTIENDO

EN VIGOR OTRO REGISTRO.

- CUANDO LA MARCA NO ERA REGISTRABLE.
-NO ERA DISTINTIVA.
CANADA ¢ -LA MARCA HA SIDO ABANDONADA.
- SIEL SOLICITANTE NO ES TITULAR PARA
OBTENER EL REGISTRO.

d)- Por adelante on ¢l rogisire de la marcs.
En la legislacion mexicans se establece lo siguiente:
Atticulo 131, ley de la gropieded induatial,
El rogistro de una marce seré nulo cusndo:

V- E! agente, d_m..ol M o

En ls legislacitn ds Canadi no ¢ establece nads al respects.




4.- Renovacion del reglotre.

Renovacion .- v.1. Hacer una cosa de nuevo, o submtuulo Son otra coss igual.
/sindm v Rehacer. reiterar, repartir, mejorar,'™

En la legisiacion Mexicana se establece lo siguiente:

Asticulo 133, Ley de la Propieded Industrial.

La renovacion del registro de una marca deberd solicitarse por ¢l titular
dentro de 1os seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embasgo
el Instituto daré trimite o aquellas solicitudes que se prcsenten deatro del plazo
de seis meses posteriores 8 la terminacion de la vigencis del vegistro. Vcncldo
este plazo sin que s6 presente la solicisud de renovacion ¢l registro caducard.'™

Articulo 134,

La renovaciés del regiotro de uns marce sblo procederd si el interesado
presenta ¢l comprobants de pago la twifs coespondiente y manifiests, por
excrito, y bajo protests de decis verdad, wser la marca o8 por 1o menos uno de
los productos o servicios 8 los que nﬂuymmmm
usopuuplazoi‘ulouyoumm sia causa justificads.'®

Asticulo 138,

Si una misms marce 96 encusntrs registrads pars proteger determinados
 productos o servicios, Sasiarh que proceds 1s renovacida ea alguno de dichos
udmumqunumckchymnwbmm previa

presentacion del comprobante de pago de les tarifas coespondiontes.'"

Ea ls logislecion de Canadd ¢ establece Lo siguients:
Articulo 46, Ley de Marcas Regiswndes.

4 SOPINA, MANUAL. b Cinds. g, 1000,

1% L2V DB LA FROPEVAD INDUSTIIAL. Articule 1),
'% L BY DE LA PROPMEDAD INDUSTIIAL, Asticulo 134,
" LBY DB LA PROPEDAD INDUSTRIAL. Asicule 133,

T




(1) Elregisiro de una marca de comercio por virtud de, esta
ley serd sujeta 8 renovacion dentro de un periodo de
quince ahos desde el dia del registro o la Gltima
fenovacion,

FECHA REAL EFECTIVA DE RENOVACION.

(4) Cuando ¢l derecho prescribe, en uma renovacion de
cuslquier marca de comercio registrada bajo esta seccion
y 3¢ paga deatro del tiempo limite para el pago de esto,
1a renovacion empezard a surtir, los efectos desde el dis
siguiente de Ia expiracion de el periodo especificado en
la subseccion (1).R.S.c.T-10, 5.45.'*

'™ LEY DE MARCAS MEGISTRADAS. Artkwle 46 (3) (4).

15 e



PRIMERA,

SEGUNDA,

TERCERA,

CUARTA,

QUINTA.

. SEXTA,

SEPTIMA.

 OCTAVA.

CONCLUSIONES

La tesis que sustento ds & conocer la trascendencia de la
propiedad industrial destscando los principios juridicos que la
rigen en materia de marcas en México y en Canadd.

El estudio de la figura juridica de !a marca desde mi personal
punto de vists tiene gran importancia para la vida econdmics de
un pals.

En México y en Canadé no existe ninguna empresa en la que gran
parte de su prestigio no se deba a la proteccion de sus derechos
maycarios frente a sus competidores.

La marca ¢s ¢l signo que sirve para comercializar cualquicr tipe
de producto o servicio ea nuestro territorio nacional. La marce es
¢l signo distintivo de 1a persona que fabrica una mercancia.

En ambos marcos juridicos, los articulos referentes 8 1a definicion
de marca se complementan entre o, de tal manera qus en cllos
existen dos aspectos sumamente importantes: 1) La maice ¢s un
ﬁm‘vi:ible y, 3) permite al péblico que distinga productos y
servicios,

La clasificacion de las marcas no se estsblece de manera clara ni
en ia ley mexicana, ni en Ia canadiense, pero s sobressticnde que
existe. Mi opiaida ¢s que B0 ¢s necesario que Ia ley la contenga
y8 que solements con que 8¢ mencionen las mominadas y les
inmominadas se pueden incluir las otras dentro de estas.

Ea Ménico y en Canadh existe un sistema mixto referents & las
fusaies de derecho por lo que se le reconoce valor jusidico a: 1)
Eluso y; 3) Al registro.

um'ahmmemmmaum
uno ds los efectos principales es ol Mamado devecho de
preferencia. El derecho a este signo distintivo se origina por ¢l
m' .




NOVENA,

DECIMA.,

DECIMA
PRIMERA.,

DECIMA

SEGUNDA.

DECIMA
TERCERA

DECIMA
CUARTA

DECIMA
QUINTA

DECIMA
SEXTA

El signo distintivo cuando es usado pero no registrado se
considera como una marca, independientemente de que éste se
registre.

E1 registro es un sistema proteccionistas de los signos distintivos.
El registro ¢s el elemento constitutivo de la marca. En México y
en Canadi se le reconoce valor al registro de una marca, por
medio de! registro, las autoridades supervisan, protegen, y
controlan su uso evitando que se produzcan en su contra actos de
pirateria.

Los mercados industriales ofrecen sus mercancias y sus servicios,
con el propdsito primordial de obtener una utilidad; mientras que
¢l mercado del consumidor adquicre productos y servicios para
lograr una diversidad de satisfacciones de necesidades.

El Convenio de Parfs para la Proteccion de 1a Propiedad Industrial
Fue ¢l primer Convenio Intemacional en materia de Propiedad
Industrial, y en ¢l que México y Canada fornaron parte.

El Ameglo de Madrid sembrd las bases para el registro
internacional de marcas. México formd parte deeste aregloy
Canadd no se anexé.

El Arreglo de Niza establecio ¢l principio de especialidad de las
marcas. México no es miembro de este aneglo de Niza
establecida en ¢l Reglamento de la Ley de la hopmhd Industrial
y Canadé si forma parts de este arreglo.

El TLC o5 un Tratado Internacional cuys funcién primordial en
maleria de marcas ¢s eliminar barreras, promover la competencia,
incrementar la inversiom,

Es ¢l medio que tiende & combinar la participacion de tres paises
para elevar la produccion, consumo y desarrollo.

El registwo de la masca tiene una ventaja fundamental que es
que ¢l titular obliene por ese hecho la exclusivided de la misma
para; _

Bloquear o cusiquier solicitud presentada posteriormente;
Recibie ¢l recomocimiento oficial; permitir o su tituler el
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otorgamiento de licencias; Emplear la leyenda MARCA
REGISTRADA, El simbolo ® y las siglas M.R.

El registro en México de marcas exwanjeras se desiva det
hecho de que México como pais firmante y paste obligada del
Convenio de Paris otorga el derecho de prioridad en favor de
titulares exwanjeros, por Jo que en todos nuesiros regisiros
tendrén reconocimiento en otros paises.

Cualquier persona puede solicitar el registzo de una marca,
aunque la calidad de industrial, comerciante o prestador de
servicios va intrinseca. La legislacion de Canadé nos dice que
puede ser cuatquier persona con interés,

En México Ia Gnica autoridad que se encuentra autorizada para
realizar el registro es ¢l: LM.P.I. En cambio en Canadé csta
facultad recae en ¢l REGISTRADOR que se designara por el
Gobernador en Consejo.

En México la proteccion del registro dura 10 aflos y en Canadi
es de 19 shos.

" Mi opinién es que mos convienen mas periodos de proteccion

VIGESIMA -

largos, ys que, cuando som muy cortos, sucede que ante la
imposibilidad pars comgrobar el uso de las marcas, sus
titulases se ven obligados a esiar realizando nuevos registros y
810 o8 traduce en gastos excesivos.

Cualquier tipo de palsbra puede registrarse y ser empleads
como une marcs en México y en Canadd, siempre y cuando no

~ seincuman en las prohibiciones de ambas legislaciones.

VIGESIMA
PRIMERA

En Canadi se establece algo importante que se poded registrar
como masce cualquier signo que ha sido usado por el
solicitante 0 su predecesor.

Las causas que determinan que Un signo no sea registrable son:
Porque ¢ 5igno 80 ses distintivo; porque no ses descriptible;
por twetarse de simbolos oficisles; por inducir & emor; &
confuside; por estas vinculado 8 una persons » una empress; y
por violar una marcs ye registrads. En Canadé debido » &
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régimen dc gobiemno emcontramos quc se guarda un gran
respeto @ los simbolos reales, por lo que no pueden ser
utilizados como marcas, ademds de palabras escandalosas, pero
no se protegen o prohiben ¢l registro de marcas y a registradas.

La ley confiere ciertos derechos a las personas que obtienen un
registro marcario,

El derecho de uso exclusivo lo protegen las autoridades
mediante el registro que se le confiere al comerciante,
industrial o prestador de servicios.

La veniaja bisica derivada de) hecho de registrar una marca, ¢s
que se obtiene un derecho exclusivo para usarla licitamente en
nuestro teritorio nacional. La ley de Canada reconoce también
1s exclusividad que otorga ¢l registro.

ELLM.P.L lievari a cabo inspecciones con el fin de prevenir la
posible violacion de los derechos obtenidos del registro
marcario.

En Camad no existe autoridad que proteja a los registros
macanios,

E! ejercicio de la accién penal opera en ¢l caso de que se
leven & cabo reincidencias en las conductas tipificadas como
infracciones sdministrativas. En l ley de mascas registradas no
consigne nada referente o infracciones o delitos porque existe

“usa legislacion especial denominada Codigo Criminal.

La cesion de derechos es un contrato que cumple los requisitos
de validez y de existencia, ya que opera bajo los términos del
derecho comun,

La cesidn de derechos marcerios pars que pueda surtir sus
efectos contra terceros deberd constar por escrito, bajo custodia
&l IMPL

Bncwhmumhnmobjetodémumfeﬁm
esim 0 00 registrades pero ol igual que en Mixico ests cesion
deberd aparecer en ¢l regiswo de transferencias.

Y
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Este tipo de contrato ¢s muy usual en todo ¢l mundo. Las
licenciss represcaian un medio muy simple pars que todas las
empresss se incorporen 8 la competencia.

La fama de las emprcsas es lo que se toma en cucnta pars
extender a una marca hacia varios sectorcs. Con esto se pagan
sltas regalias por ¢l empleo con mayor captacion de clientels.

La licencia es un amtecedente de las franquicias. Por medio de
la franquicia se tranamiten conocimicntos técnicos, se
proporcions asistencis para que se produzcan o vendan bienes
y/o servicios con los mismos métodos det titular de la marca,

La licencia establece ciertas condiciones como: territorio
exclusivo, ventas, vigencia con lo que el licenciatario aplicark
Ia marca @ ciertos productos o servicios de calidsd que se
deben de brindar de la misma forma que los fabricados por ¢l
dueho de la marca. La licencia deberd ser inscrita en ol
Instituto,

En Canadi se establece lo mismo que 1a ley mexicana, por lo
que, el uso permitido de una masca por parte de una persona
diferente al duello necesitard de que sc inscriba a esta persons
como usuario registrado y s¢ considerard que las mercancias o
los servicios se prestan por ¢l ducdo de 1a marca.

E| principio gencral es que se mulifica ¢l registro marcario
cuando se trate de marcas iguales o similares que puedan creas
confusion y e spliquen a los mismos o similares productos y
servicios.

En el momento en que un signo distintivo es registrado deberd
usarse de 1a forma que apasece en ¢l registro. Por lo que
siempre que se lleve 8 cabo una modificaciém en el disefio se
deberd hacer un nuevo registro al amparo del registro existente
y con esto no se ponga en riesgo al duefio de 1a masca.

E) hecho de que ls masca s¢ transforme en un producto o
stvicio gendrico no es 1o que causa en sf la caducidad sino que
enta la provoque ¢l duclio de la marca y que ses conocids en ¢l
mercado. :

o8
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En Canada la legislacion no lo contempla.

El registro marcasio deberd ser renovado con el objeto de que
se sigan protegiendo las mercancias o servicios.

La marca al salir al mercado una vez segistrada necesitaré que
se usen y se incorporen ¢n clla leyendas obligatorias con lo que
¢l publico consumidor tendra la certeza de que se trata de una
marca legalmente constituida y que goza de s proteccién por
parte de las autoridades.

El signo que se pretenda registras no deberd tener palabras o
leyendas que puedan confundir al piblico.

En Canadé las personas que registren y/o usen una marca no
deberin incluir en eils descripciones falsas respecto al caricter,
calidad, cantided, composicion, modo de manufactwsa y origen
geogréfico de sus mercancias o servicios,

En materia de propiedad industrial la caducidad es la forma de
extincion de un registro marcario por la inactivided o
incumplimiento por parte del titular del registro de todas las
disposiciones tendientes a mastenes vigente el registro.

En I legislacion de Canadi no se protege al registro marcario
en cao de que, 3 titulas mo cumph con las obligaciones que
derivan de! registro.

Las cansales que pueden dar origen a la cancelacion en nuestrs
ky son: por megligencia del duefio para cumplir los
ordenamientos y Jos requisitos de ley o por la omision de actos
mmtohmcmaludnwlmawm
indus

La cancelacion ¢s (s terminacion de Ia vigencie de marca por
csusa de la voluntad del tituler o por interds pablico.

La voluntad del propio tiselar ¢s la que ocasiona la serminacion
de la vida de un registro marcario.

La cancelecidn obligatoria ocurre cuando la marca se utilize

B
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como nombhre de una mercancia y esta viene siendo le
cancelacion por sancion. E} titular es el que permite esta
transformacion y la ley lo sanciona por sy pasividad. La
institucion de la cancelacion protege los intereses juridicos
publicos asi como los particulares, En Canadd no sc aborda el
tema,

La marca forma parte del patrimonio de su titulas, La vida de

una marca puede dectarasse nula en el momento en que se vean

afectados intereses tanto particulares como piblicos. La
aulidad del registro dari como resultado la cesacion de los
derechos originados por el registro, en caso de seguir usando la
marca se cjercitard accion penal contra el ex-titular de Ja marca
o de quién ls use. La nulidad de ¢l registvo marcario puede ser
relstiva encuanto a el tiempo que se le otosgs hasta en tanto no
s¢ decrete la nulidad y serd absoluta cuando legalmente quede
firme la resolucidn,

La renovacion de un registro marcario debera ser solicitada por
el tifular, seis meses antes del vencimicnto del registro vigente,
8i no se presenta en este tiempo caducard.

En eneral 1a ley de Canadi por ser una ley de 1a década de los
80's conticne carencias enormes respecto a instituciones que
desde mi punto de vista deberian ser incluidas dentro del
cuerpo de este ordenamiento ys que pone en desventajs a las
marcas registradas actualmente con esta ley tan antigua.

La ley Canadiense debe modemizarse para offecer seguridad o
1as marcas tanto nacionales como extranjeras.

En estos éltimoy afios hemos sido testigos de 1a incursidn de
marces extranjerss en nuestro territorio. Algumos palses que
hasts hace poco tiempo tenlan politicas comerciales muy
proteccionistas se estin abriendo, por lo cual las innovaciones
tecnoldgicas y comerciales.

El TLC ha sido un ¢jemplo de las politicas que tienden a lo
globalizacidn, .
u'kymxicmdmmtinmavi.?mhybl
legisladores tratarom de adecuar ests ley & la par del TLC.

m .



BREUER MORENO, PEDRO C. Trpado de Marcas de Fibricas y de
Comergio. Editorial Robis, 2* Edicion, Buenos Aires, 1946,

CLARK, JOE. Canadj up Descubrimicnto. Editorial Departament of External

Affairs. 1° edicion Ottawa-Canadé, 1985,

CUAUTLI CAMPILLO, HECTOR. Diccionario lustrado de g lengua
Cagtellang, Editorial Femindez Editores S.A., 108* Edicidn, México, 1984,

DE PINA, RAFAEL. Dicciongrio d¢ Derecho. Editorial Porria S.A,, 3°
Edicion, México, 1973

FERRARA, FRANCISCO. Teorig jyridi | icnda M il. Editorial
revista de Derecho Privado, 1* Edicién, Madrid, 1950.

GOMEZ LARA, CIPRIANO. _Teoria General del g;o_eﬂg Editorial

UN.AM,, 7 Edicion, México, 1987.

GUZMAN FERRER, MARTIN LUIS, El_Canadé Politica y Economia.

Editorial Fondo de Cultura Econdmica, 1° Edicion, México, 1973.

MASCARENAS, CARLOS EDUARDO. Las Marcas ¢p..¢l derecho
V Editorial Universidad de los Andes.

3* Edicion, Mérida-Venezuela, 1970.

McCORMACK C, STUART. AND GAND M.N. MARTINE. Doing Business
ia.Coanadé. “Intellectual Property” Editorial *Matthew Bender 7 Co. Inc. 1*
Edicida, Ontario, 1994,

NAVA NEGRETE, JUSTO. Derecho de las Marcas. Editorial Porris S.A,, 1*
Edicion, México, 1985,

OTAMEND), JORGE. Derecho de Maxcas. Editorial Abele-Perrot, Buenos
Aires, Argenting, 1989,

PELAYO GARCIA, RAMON. Diccioaario Bisico cxcolas.  Editorial
E‘ICIOMOLUO\MIC 14 Ediciom, México, 1987.

™



RANGEL MEDINA, DAVID. Tratado de Derecho Mercario. Editorial Libros
de México S.A.; 1" Edicion, Méxicc, 1960,

RANGEL MEDINA, DAVID. Deyecho de la Propiedad Industrial ¢ Jptelectugl.
Editorial U.N.AM. Instituto de Investigaciones Juridicas, 1* Edicion, México,
1991,

RANGEL MEDINA, DAVID. Nommatividad d¢ la propiedsd intelcctual.

Panogagna Juridico del TLC I, Universidad Iberoamericana. México, 1993,
Pig. 84-86.

RANGEL ORTIZ, ALFREDO, _Modos de concluir e} derecho g lg Marca
Editorial Libros de México, S.A. 1* Edicion, México, 1984,

RANGEL ORTIZ, HORACIO. El Uso de la Marca y sus efectog Juridicos.
Editorial Libros de México, S.A. 1* Edicion, México, 1980.

RAMELIA, AGUSTIN. Tratado de Ia Propiedad Industrigl. 1l Tomo traduccién
de la Revista General e legislacion y jurisprudencia; Editorial Hijos de Reus,
Madrid, 1913,

R.G. LLOYD MA. Lgw of Marks and Trade Ngmes, Editorial Sweet and
Maxwell Limited. 7* Edition, London, 1951.

REAL ACADEMIA ESPANOLA. Q!.Qﬂ.ﬂ!ﬂLdLJ_L_m_EM&lL
Editorial Espasa-Calpe 19* Edicion, Madrid, 1970.

SEPULVEDA, CESAR. E} Sistems Mexicano de la Propiedad Industrial.
Editorial Pornia S.A.; 2* Edicidn, México, 1981,

SIQUEIROS, JOSE LUIS. “Disposiciones Institucionales y Prwedmucnm
pana 1a solucion de comroversias en ¢l TLC”,
Memoriss. Editorial Universidad Iberoamericans, 1* Edicion, México, 1993.

SOPENA MANUAL, Digciopario Manual Sopena. Editorial Ramn Sopena
S.A; |* Edicidn, Barcelons, 1996,

TORO MIGUEL. Peguefio Larousse lustrado, Editorisl Larousse, ™ Edicion,
Mixico, 1970.




UZCATEGUE URDANETA, MARIANO. “Propiedad Industrial y Desarrollo”.
vists Mexic i ndystrial isticg. Julio-Dicieinbre 1968,
Ado 11, México, 1968,

VEGA, FERNANDO. Proyecto de la Ley de Marcas de Fibrica y de
Comercio. Editorisl Revista le legislacion y jurisprudencia. 1* Edicion,
México, 1901,

LEGISLACION,

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Editorial Porvia S.A. 18* Edicion,
México, 1994,

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Editorial Porriis S.A. 90* Edicion, México, 1990.

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Diario
Oficial de la Federacion de! dia 23 de Noviembre de 1994.

CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. Editorial Porria S.A. 56°
Edicion, México, 1988,

TRADE-MARKS ACT. CHAPTER T-13 OF REVISED STATUTES OF
CANADA, 1983. Prepared under the autority of the Statutes Revision Act.
Queen’s printer for Canadi, Ottawa, 1985,




	Portada 
	Índice 
	Prólogo
	Introducción 
	Capítulo Primero. Conceptos Fundamentales de las Marcas 
	Capítulo Segundo. Antecedentes Legislativos en México y en Canadá sobre la Protección Marcaria
	Capítulo Tercero. Nacimiento y Fuente al Derecho de la Marca 
	Capítulo Cuarto. Conservación del Derecho
	Capítulo Quinto. Pérdida del Derecho 
	Conclusiones 
	Bibliografía 



