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INTRODUCCION

Fue para mi de gran importancia tomar la decisién de escoger el temna de “Las
Marcas en el Derecho Mexicano y en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte”
para la realizacion de mi tesis profesional, tomando en consideracion, que nos ha tocado

vivir en una época de profundas transformaciones,

Una época de derrumbe de muros y cortinas; de cambios radicales en diferentes

sistemas politicos, Estamos viviendo una revolucion cientifica y tecnolégica, que ha

provocado una competencia vertiginosa en la produccion de bienes. Lo cual ha traido como

consecuencia, que para incursionar en el mercado mundial, es requisito indispensable, que ...

todo producto tenga el estdndar de calidad que exige el mercado internacional,

Es entonces, de gran trascendencia, el que México ingresara con base en la
globalizacion economica, a competir en un plano de igualdad en el dmbito internacional
con paises de una consolidada situacion econdmica y comercial, como son los Estados
Unidos de América y Canada, amen de abrirssu abanico de relaciones comerciales con
pafses de la Unidn Europea, de la Cuenca del Pacifico y paises latinoamericanos entre otros,
eliminando de esta manera barreras comerciales y fomentando en la industria y en el
comercio nacional la modemizacién, el animo competitivo y de participacion en las
transacciones intemacionales, Es asf, como México tiene acceso a los grandes mercados
mundiales, con lo cual se beneficia al aumentér sus exportaciones e inversiones.

México, es una nacion distinguida en materia comercial, como esta demostrado a
través de sus etapas historicas, es ademds, un pais con excepcional ubicacion geografica --

( traspatio de los Estados Unidos de América ), que lo convierte en un vinculo natural entre

América del Norte, Centro y Sudamérica, Forma parte como hemos dicho de una de las

mayores y mas dindmicas zonas comerciales del mundo, habiendo alcanzado la categoria de
hermano mayor de muchos pueblos latinoamericanos en materia de politica, economia,

sociedad y cultura,



Nuestro pafs, respetuoso de los principios de no intervencién y autodeterminacion
de los pueblos, asi como de los derechos y deberes econdmicos de los Estados, ha celebrado
multiples tratados internacionales con diversas naciones. Uno de esos acuerdos
intemacionales es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrado entre
Estados Unidos, México y Canadd que contiene la normatividad relativa a intercambios de
capital, mercancias y servicios; dando con ello seguridad y confianza a inversionistas y
éxponadores en sus transacciones comerciales. Tratado que sin duda nos permitird exportar
mas, aumentar nuestra competitividad, atraer mayores inversiones y crear mas emﬁleos, por

supuesto mejor remunerados.

Es pertinente aseverar, que dentro del contexto del Tratado se incluye el tema de
Propiedad Intelectual y por consiguiente uno de los aspectos mas relevantes que es el
relativo a ¢l Derecho de las Marcas, que constituyen signos mediante los cuales un
industrial, un comerciante o un prestador de servicios distingue sus productos o servicios
de otros similares. Es igualmente, un cédigo de identidad instantdneo que concentra la
informacion relativa al producto o servicio, mediante 1a cual el consumidor elige de entre
todas la marcas concurrentes aquella que por sus atributos responde mejor a sus
expectativas, '

En este orden de ideas, las marcas desempefan una funcion distintiva, cuya
creatividad se garantiza y protege en el Tratado de Libre Comercio,

Cabe destacar que la importancia de comparar las legislaciones de Estados Unidos,
Canadd y México, materia de este trabajo, consiste en conocer mediante ¢l estudio,
interpretacion y andlisis comparativo las instituciones que rigen la marcas en cada pais y su
adecuacion a la época de modemidad en que vivimos y que de esas instituciones se
consagran en el Tratado, asi como que aspectos se incorporaron por acucrdo de los
signatarios como novedad,



En consecuencia, algunos de los objetivos que me propongo obtener con el presente
estudio lo son: el conocer el contenido de las legislaciones en materia de marcas de Estados
Unidos, Canadd y México y, valorar comparativamente su adelanto en la materia. Tener un
conocimiento mediante el estudio de las marcas del desarrollo del comercio en México,
tanto desde el punto de vista nacional, cdmo internacional. Por supuesto, obtener una clara
concepeion de todas y cada una de las instituciones legales relativas a las marcas, a través
del estudio de sus legislaciones y, de esta manera, conocer ¢l procedimicnto y uso del
sistema de registro marcario, sus organismos y autoridades que intervienen, su proteccion,
tanto nacional, como internacional; asi como la soldé_ién de controversias entre otros
aspectos. Y comprender con sentido critico la importancia y trascendencia del Tratado de
Libre Comergio de América del Norte. Por ultimo, en un afdn de coronar mi trabajo me
propongo obtener conclusiones que sean resultado del estudio y anilisis de las leyes
marcarias de Estados Unidos, Canadd y México y, en lo particular la aplicacion del Tratado
de Libre Comercio. . T




CAPITULO PRIMERO
GENERALIDADES S S

1.- Concepto.

_ Historicamente las marcas han sido un factor importante en las transacciones
comerciales que realizan los diversos paises del mundo, de tal manera que la connotacion
marca ha sido ampliamente comprendida por la doctrina ; misma que ha elaborado un

sinnimero de conceptos.

Si acudimos al diccionario veremos que la palabra marca proviene del alemdn mark y
debe entenderse por ella: " A aquellos signos utilizados por los industriales, fabricantes o
prestadores de servicios en las mercancias o en aquellos medios capaces de presentarlos
graficamente para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos ; denotar su procedencia y

] » [ . + l
calidad en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie.” .

La marca, afirma el autor espafiol Joaquin Escriche en su Diccionario Razonado de
Legislacion y Jurisprudencia; es 1a seflal que se pone en algunas cosas, ya para que se conozca
el duefio a quien pertenecen, ya para probar que se han pagado los derechos impuestos sobre
ellas, ya para que conste que han sido vistas o visitadas por las personas que tienen autoridad
publica al efecto. La marca induce presuncién de que las cosas en que s¢ halla pucsta
pertenecen al ducfio de la misma ; pero no puede reputarse por sf sola como prueba completa
del dominio, siendo tan facil cometer el fraude de usar de marca o sefial ajena. Sin embargo,
cuando algunas personas disputan sobre pertenencias de cosas perdidas en naufragio o robadas
por piratas, debe declararse que corresponden al duefio de la marca, puesto que este tiene a su
favor una conjetura de que carecen los demés.z

! Digciongyio Juridico Mexicgno; Instituto de Investigaciones Juridicas. §-0, Ed. Porria S:A. 1988, pag 2079.
2 Escriche Joaquin. Diggionario Razongdo de Legislacion v Jurisprudencip. 3a. Ed; Madrid, Edicioncs Rosa y Bouret. 1854. 1543 pp.
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Nuestra Ley de 1a Propiedad Industrial, en su articulo 88; define a 1a marca de la
siguiente manera: " Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o

servicios de otros de su misma especie o clase en ¢l mercado.”

Por otra parte el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en su capitulo XV11
de la Propiedad Intelectual; dispone en su articulo 1708 que la marca es cualquier signo o
cualquier combinacion de signos que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona
de los de otra, inclusive nombres de personas, disefios, letras, nimeros, colores, elementos
figurativos o 1a forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluiran las de servicios y
las colectivas y podrin incluir las marcas de certificacion. Cada una de las partes podra

establecer como condicion para el registro de las marcas que los signos sean visibles.

Para ¢! brasilefio Da Gamma Cerquerira, la marca " es todo signo distintivo colocado
facultativamente en los productos y articulos de las industrias en general, para identificarlos y

» . 3 » 3 03 . J
diferenciarlos de otros idénticos o semejantes de origen diverso."
p ]

Para Laborde la marca emblematica "es todo signo particular y distintivo con la ayuda
del cual un fabricante, un agricultor o un comerciante imprime ¢! cardcter de su personalidad

4
sobre sus productos para distinguirlos de los de sus competidores."

A criterio de Breuer Moreno la marca " es el signo caracteristico con que el industrial,
comerciante o agricultor, distingue los productos de su industria, comercio o explotacion

agricola." !

3 Citado por Rangel Meding, David. Tratado de Perecho Marcprio, Editorial Libros de México, $:A; México, 1960, phgs 153 a 169,
4 Citado por Rangel Medina, David. Op. cil; pig 155.
§ Citado por Rangel Medina, David. Op. cit; pig 155.
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Otros autores como Armengaud Ainé, Eugene Poulliet, Roubier y Rosello y Gomez,
citados por Rangel Medina; afirman que la marca debe comprenderse como " aquel signo
distintivo colocado sobre los productos con el proposito de distinguir la individualidad de una
mercancia, asf como para garantizar al publico 1a procedencia de los productos, estableciendo

0 . . . 6
que fabricante los manufacturo o simplemente que comerciante los vendié."

En este orden de ideas, el maestro Nava Negrete expresa en su obra " Derecho de las
marcas ", que la marca " es todo signo o medio material que permite a cualquier persona fisica
o juridica distinguir los productos que clabora o expende, asi como aquellas actividades
consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es 1a de atraer la

. 1
clientela y después conservarla y aumentarla.”

A juicio del tratadista francés Yves Saint-Gal, el concepto marca contiene una
duplicidad porque toca por una parte el aspecto juridico y por otra ¢l aspecto econémico, de tal
modo expresa que la marca " es un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o
comerciante) distinguir sus productos o servicios de los de su competencia.” Mientras que en
¢l plano econdmico la marca tiende a proporcionar a la clientela una mercancia o un servicio

1] » . .
cubierto piblicamente con su garantia.

En Latinoamérica, autores como Jesiis M. Carrillo, Francisco Casas, Boris Kozolchyk
y Octavio Torrealba, coinciden en que la marca es un signo distintivo que sirve para

diferenciar las mercancias, productos o servicios.

6 Loc. cit.
7 Derecho de las Marcas . Editorial Porria S:A: México, 1985. pigs 146y 147,
8 Citado por Nava Negrete, Justo. Op. cil. pig 143.




" Sepulveda, opina algo similar cuando expresa que la marca es un signo para
distinguir. Se emplea para sefalar y caracterizar mercancias o productos de la industria, o bien
servicios, diferenciandolos de los otros. Tiene por objeto proteger las mercaderias y los
servicios poniéndolos al abrigo de la competencia desleal mediante la identificacién, para

v e R R 9
indicar y garantizar su procedencia."

Al respecto, indica Otamendi que " la marca es el signo que distingue un producto vdc

. 10
otro o un servicio de otro."

" En este contexto autores como Albert Chavanne, Jan Jaques Burs, M.Z, Weinstein,
Giambrocono y C:E: Mascareflas; definen a la marca como un signo distintivo de las
mercancias, productos y servicios que se ofrecen en el mercado para distinguirlos de los de sus

competidores."

Salazar, por su parte seflala que la marca es el signo con que un comerciante o
industrial, individualiza sus productos o servicios para distinguirlos de otros semejantes o

similares.

Y agrega ¢l autor que la marca es una contrasefia o signo prafico, que el comerciante
pone en sus mercancias para indicar su procedencia, evitando asi 1a falsificacién del producto
y la confusién que ésta pueda producir en el publico. Es una proteccién que el comerciante da

. R 1]
asu cliente y a sf mismo,

9 Scpilveda César. El sistema mexicano de propiedsd industrial. 2a Ed. Editorial Pornia $.A. México, 1981 pag 113.

10 Otamendi, Jorge. Derecho de las marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1989. pig 7.
11 Moto Salazw, Efrain. Elementos de Derecho. 35a Ed. Porniia S A. México, 1989, pag 426.

4



Desde el punto de vista de Rodriguez y Rodriguez la marca es " la seiial externa que es
usada por un comerciante para distinguir los productos elaborados por él, vendidos o
hisuibuidos, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su brocedencia y el comerciante
quede a salvo de los efectos de la competencia desleal que le hicieren los que pretendiesen
utilizar el prestigio y la solvencia de ziquel, para colocar productos inferiores o no acreditados,
por lo que se utiliza un comerciante para indicar el origen de las mercancias que en su empresa

se preducen o venden, en este sentido puede decirse que la marca es un signo de origen.” .

" La marca nos dice ¢l doctor David Rangel Medina es ¢l signo de que se valen los
industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancias o

servicios de los de sus competidores." »

Finalmente diremos que existe una gran uniformidad en la doctrina al conceptuar la

marca como un signo distintivo de un producto o un servicio.
2.- Naturaleza Juridica.

En el estudio que nos ocupa, es importante determinar la naturaleza juridica de las
marcas; para tener la fundamentacion constitucional de esta institucion juridica en nuesiro
sistema de derecho, y saber de esta manera en caso de conflicto cuales serdn los tribunales
competentes para conocer cada caso y tener los elementos indispensables para resolver las

controversias que se susciten en la interpretacion y aplicacion de la ley.

12 Rodriguez y Rodriguez, Joaquin, Cyrso d¢ derecho mercaplll. Editorial Porrua, S.A; 2a Ed, Tomo I, México, 1972, pig 425.
13 Op. cit; pig 153.169.
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)En el Derecho Publi

Existe una gran diversidad de teorfas y criterios que pretenden explicar la naturaleza
juridica de las marcas, asi tenemos que la primera y més antigua clasificacién es la del
Derecho Publico y la del Privado, cuyo origen emana del Derecho Romano, con la doctrina de
Ulpiano; quien determina: Derecho Publico es aquel que se ocupa de las cosas que interesan al

Estado, y Derecho Privado el que atafie exclusivamente al interés de los particulares,

Para Ferrara, citado por Nava Negrete; " el derecho a la marca es de orden privado,
pero hace notar que también se manifiesta el interés piblico, por las disposiciones
universaimente adoptadas sobre su publicidad, sobre su inscripcion en los registros, la
represion penal de su imitacion y usurpacion.”

Para el extinto maestro Rojina Villegas, " el derecho de las marcas debe enmarcasse
dentro del contexto del derecho piblico, ya que tanto la propiedad intelectual como la
propiedad industrial (inventos, marcas y :;ombres comerciales)ﬁ se refieren a bienes
incorporales, que no son susceptibles de posesién material; ya que no tienen un cuerpo, ni
tampoco de posesion individual ni exclusiva, y en consecuencia de no ser corporales, en rigor

no constituyen formas de propiedad, sino derechos de naturaleza distinta." ’

Y agrega ¢l autor que estas disciplinas se regulan por una ley especial. De tal forma
que al catalogar las marcas dentro de la propiedad industrial, le estd dando una naturaleza

eminentemente administrativa,

14 Op. cit; pig 12.
18 Compendio de Derecho Clvii. Editorial libros de Méxlco. Tomo 11, México, 1963, pig 171,

6
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En el mismo sentido De Pina Vara, afirma que las marcas corresponden al derecho

administrativo y no al derecho civil o privado, en atencion a su calidad de propiedad espec.iul.l6

Consideramos que nuestra Ley de la Propiedad Industxial reformada el 29 de julio de
1994, y publicada en el Diario Oficial de 1a Federacion de fecha 2 de agosto de 1994, también
se adhiere al criterio de Derecho Publico, toda vez que en su-articulo | expresa: " Las
disposiciones de esta ley son de orden publico y de observancia general en toda la Repiiblica
sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Intemacionales de los que México sea parte. Su
aplicacion administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial.”

b) Las Marcas como Derecho de La Propiedad.

Durante un largo periodo histdrico, s¢ admitié que el derecho de las marcas era un
derecho de la propiedad; de ahi que la propiedad de las marcas de fibrica o de comercio sea un
derecho sobre los objetos que se fabrican o se venden, sin embargo es de observarse que con la
enajenacion, el titular conserva fntegros sus derechos sobre la marca, esto en razén de que los
derechos de las marcas son independientes de la propiedad de los productos o mercancias, Lo
que nos indica que sc trata de un derecho p.atrimonial de naturaleza real, en virtud de que se
trata de bienes incorporales susceptibles de explotacién comercial y en donde se da un
principio erga omnes, que consiste al registrarse dicho derecho de oponerse juridicamente a
todo el mundo,

16 Citado por Rangel Medina, David. Op. cit; pig 115.



La diferenciacion entre la naturaleza del producto y la marca de fibrica o de comercio
se afirma en ¢l Convenio de Paris de 1967, el cual en su anticulo 7, seiala que dicho producto
no debe ser obstdculo para el registro de la marca, lo que quiere decir que ambos bienes tienen

una normatividad propia, de tal manera que si en un momento dado se careciera de los

productos o servicios que son distinguidos con la marca, no afectaria el derecho de propiedad. -

de la misma.

Autores como Ferrara y César Vivante, al referirse al derecho de las marcas; declaran

que " se esta en presencia de un suténtico derecho de propiedad absoluta.” !

Cabe en este sentido mmtusc al Cédigo Civil vigente en el D.F; que en su articulo 830
dispone: " El propictario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y
modalidades que fijen las leyes." De donde se desprende que el propietario de un derecho de
marcs, puede usaz, disfrutar y diipom de la propiedad no en términos absolutos, sino con las

limitaciones que imponen las leyes.

En relacion a este concepto, la panamefia Sonia Mendieta R, sefala que el derecho de
las marcas a diferencia del derecho de propiedad comun, no es exclusivo ni excluyente; ni

. ]
permanente nj irrevocable.

17 Citados por Nava Negrete, Justo. Op. cit; pig 124.
18 Naturaleza Juridica de) Derecho dg Marcag. “Revista Mexicana de 1a Propicdad Industrial y Antistica.” Nim 7, a0 1V, 1966, pig 139.



Consideramos que el derecho de la marca es un derecho de propiedad en su funcién
social, sobre bienes inmateriales; toda vez que el iitulu de una marca tiene ¢l derecho de usar,
gozar y disponer de la misma, sélo en la medida en cuanto a la proteccion concedida por el
Estado, es decir con las modalidades que la ley le impone a ese derecho, ya que por medio de

ellas; en cada caso y por exclusion se podra determinar el alcance del derecho del titular de la
marca. '

€)Teoria de la Propicdad Intelcctual.

La teoria de los derechos intelectuales, se dio a conocer por vez primera el 7 de enero
de 1874, poreljurishEdmundo Picard; quien a su vez es el autor de la ley Belga de Derechos

" de Autor.

Picard, mencions que la definicién de todo derecho aislado se forma de cuatro
clementos fundamentales: a) Un titular, b) el objeto; c) la relacion entre el sujeto y el objeto, y
d) la proteccion juridica.

El titular es el sujeto al cual ¢l derecho le pertenece y la beneficia,
El objeto es la cosa 0 cosas en relacién con las cuales el titular o sujeto de derecho
ejerce su prerrogativa juridica o sea que se refiere a aquellas cosas que son susceptibles de ser

aprovechadas y adquiridas por el hombre conforme a derecho.

La relacién juridica es aquella relacién que se da entre el sujeto y el objeto y que

establece la forma en que el sujeto se beneficia con el objeto.




La proteccion juridica que se refiere a la coercién o presién gubernamental para
proteger cualquier derecho; hacerlo respetar o restablecerlo, ya sea por via de accién o de

excepcion.

Asimismo Picard, indica que hasta tiempos remotos solo habia tres categorias de
derechos:

1.- Los Derechos Personales, los cuales comprenden la patria potestad, la mayoria de
edad, el estado de interdiccion, el matrimonio, etc.

2 Los Derechos obligacionales, como la compraventa o ¢l arendamiento, el
préstamo, ¢l mutuo, etc.

3.- Los Derechos reales como son la propiedad, la posesion, el usufructo, etc.

A ‘estas categorias, agrega una cuarta que son los Derechos Intelectuales y es aqui

donde se comprenden los derechos de autor, las patentes, las marcas, etc. Y al respecto

sostiene que los derechos intelectuales deben ser regidos por un régimen difercite ol de los
derechos reales. 19

Mis tarde este jurisconsulto, agrega una nueva categoria referente: a los Derechos

Universales ; como las sucesiones, la quicbea, etc.

Sin embargo existen autores como George de Ro, Moisse Amar y Nava Negrete,
quienes consideran que la teoria de Picard es em’)n‘ea al tratar de enmarcar a las marcas dentro
de la.categoria o division de los Derechos Intelectuales, en virtud de que las marcas no son
.verdaderas y propias creaciones intelectuales, es decir no constituyen el fruto o resultado de un
esfuerzo intelectual

19 Citado por Nava Negrete, Justo. Op. cit; phg 126.
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En este contexto Mendieta, hace una critica severa en contra de la teoria del derecho
intelectual al afirmar: " Es erréneo incluir entre los derechos intelectuales, derechos tan
disimiles como el derecho de autor y ¢l derecho de marca. El derecho de autor y el derecho de

marca se refieren a bienes inmateriales y no a bienes intelectuales.” »

Y agrega que el valor de la marca reside en la importancia que tiene en la vida del
hombre como parte de un ambiente social y econémico (orientar al consumidor hacia los

productos y obtener mis ganancias).
d) Teoria de la Personalidad.

La naturaleza juridica de las marcas considerada como derecho de la personalidad, es
sustentada por ¢l alemin Joseph Kohler; en el afio de 1875 en sus obras "la idea de la
propiedad intelectual y derechos de autor."

Menciona Kohler, que " ¢l derecho a la marca es un derecho de la personalidad, como
¢clderechoala inuéridad corporal, a la libertad, a la defensa del nombre, etc. Y agrega que la
marca es un signo distintivo de la persona que fabricé la mercancia, es decir que la marca es el
medio de manifestacion del creador, ella ¢s la expresion de la actividad productora del
productor. Asimismo es més que un medio que permite fijar la procedencia de una mercancia,
de una cierta persona o empresa y por ende el derecho a la marca no es disociable de la

persons.” 2

200p.cit; pig 14).
21 Citado por Nava Negrete, fusto. Op. cit; pig 129.




Al respecto el autor italiano Agustin Ramella, citado por Nava Negrete; sostiene que la
marca no es sino un signo distintivo que carece de valor, cuando se abstiene del sujeto a que
pertenece, es pues un atributo personal, es decir que las marcas ain cuando se vinculen a un
establecimiento o acompaiien a un producto, no quedan sino como exponentes de la actividad
individual de un individuo.

Sin embargo Raymundo Salvat critica severamente dicha teoria sefalando que " los
derechos de la personalidad son aquéllos destinados a proteger el reconocimiento, la integridad
y el libre desenvolvimiento de la personalidad humana, tanto en su aspecto fisico, moral e
intelectual,

Evidentemente estos derechos no tienen un carcter patrimonial, en cambio, el derecho
de las marcas si participa de ese cardcter, pues las marcas estdn en el comercio humano en

cambio los derechos de la personalidad son imenunciables.”
£ Teoria de In Propiedad inmaterial.

La teorfa de la propiedad inmaterial es representada por el jurista italiano Francesco
Camelutti, quien compara el contenido de la propiedad inmaterial, con el derecho de la

personalidad como derecho absoluto, colocando a este Gltimo frente al derecho de propiedad.
Maniffesta el autor, que para él los derechos absolutos o primarios se dividen en:

i) El derecho de la personalidad, que es aquel que sc ejerce sobre la propia persona, y

it) El derecho de propiedad; que es el que se ejerce sobre Jas cosas del mundo exterior,
22 Ibidem
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Este derecho tiene a su vez dos manifestaciones: E| derecho de propiedad material, que
se ejerce sobre las porciones de la naturaleza en cuanto sirven a las necesidades del hombre, y
el derecho de la propiedad inmaterial, que se reficre a las ideas entendidas como porciones del
pensamiento desprendidas de su fuente, incluyéndose dentro.de ésta tanto los derechos de

23
autor como los derechos de marca.

Sin embargo, Camelutti hace incapié en que entre estos derechos tan poco semejantes
surge una confusion entre ¢l bien y el interés; entendiendo por el primero aquella porcion
individual del mundo exterior sobre la que puede ejercitarse el goce del hombre para satisfacer
una necesidad. Y el segundo aquella posicion favorable que permite un mejor disfrute de un
bien. De tal manera, la marca no es un bien, sino un interés, Y agrega que dicho signo
distintivo no tiene una tutela legal independiente de la tutela de la hacienda.

Al respecto Ferrara y Nava Negrete, censuran la concepcidn de que ¢l derecho a Is
marca no es otra cosa, que un aspecto del derecho sobre la hacienda o empresa, pues
consideran que en principio el aviamiento es una cualidad y no un elemento de la empresa y es
cuestionable su proteccion juridica propia e independiente de la empresa. Ademis, abunda; la
marca no estd en funcion de la empresa, sino en funcion de los productos o servicios que
distingue, toda vez que el titular de una marca, puede transmitir dicho derecho, sin neéesidnd

de transmitir In empresa. g

23 Ibidem.
24 Cilado por Mendicta R, Sonia. Op. cil; pig 144,
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1) Teoria de loa Dercchos Inmaterigles,

" Es Joseph Kolher, uno de los protagonistas de la teoria de os derechos inmateriales;
y respecto de los cuales manifiesta que los dmchps inmateriales no se reconocen por el
respeto que sc debe a la personalidad del titulﬁ», si@ més bien .por'"conveniemia social.
Conviene a la sociedad reconocer y proteger los derechos inmateriales, csg estodo.”

En el caso especifico de I marca, Kohler cree que " la marca es un bien mmitenal,

producto del trabajo de! hombre, que se protege porque el momento cultural dado exige que se. )

ampare por ¢l valor econdmico que representa.” #

Al respecto Enneccercus, dice que " los productos del espiritu humano tiene en nuéstm
vida econdmica, um significacion autdnoma, independiente de las cosas, en las cuales cobran
su manifestacion sensible, Una obra literaria 0 musical, un invento, una marca o un modelo, en
virtud de las ideas o sentimientos a ella incosporados, se nos presentan como algo
independiente que encierra un valor en si mi'smo, dicho con otras palabras: es un "bien"
adecuado pan servir 8 los intereses humanos, A" estos bienes los llamamos "Bienes
Inmateriales”. El derecho ha reconocido derechos a la exclusiva disposicion sobre las obras del
espiritu, principalmente a su aprovechamiento econdmico mediante su multiplicacion,
reproduccion, ejecucion, etc. Estos derechos se denominan derechos sobre bienes inmateriales,
o bien, toda vez que pertenecen por de pronto al autor, derechos de autor. No cabe duda de su
naturaleza de derechos subjetivos privados dentro del margen de las disposiciones de las Ie.ycs

especiales como lo demuestran entre otros atributos de su transmisibilidad inter vivos y mortis

causa y su proteccion por accién privada. Ademds son derechos patrimoniales. Pero tienen en

comun con otros derechos patrimoniales !a circunstancia de no poder ser reducidos en todos

28 Ibidem.
14

\' ¥



los casos a un valor pecuniario. Mis no son derechos reales, pues el producto del espiritu, por
ejemplo la poesia, el invento, la sinfonia no es una cosa. Constituyen mds bien una clase
independiente dentro de los derechos patrimoniales.” *

. En este orden de ideas autores como Hensheimer y Achard, opinan que " el derecho a
1a marca, no recae sobre una cosa sino sobre un bien de naturaleza inmaterial, constituyendo
por ende un derecho absoluto sobre dichos bienes."

Finaimente el italiano Franceschelli, establece un juicio desfavorable a dicha teoria,
afirmando que " 1a teoria de los derechos inmateriales no tiene valor alguno, ya que si bien es
cierto, Ia expresion derechos inmateriales explica la naturaleza del bien, también lo es que
cuando s quiere explicar la naturaleza del derecho, se completa la formuls diciendo que se
trata de derechos de propiedad sobre cosas inmateriales, considerando dicho autor tal
expresion como dominical.” 7

) Teotia dé los Mongpalios de Derecho Privad

Emesto Roguin establece a partir del afio 1889, una categoria especial de derechos,
comprendiendo tanto a los. derechos intelectuales como a los industriales, y a la cual
denominé : " Los Monopolios de Derecho Privado.”

26 Citado pot Nava Negrete, Justo. Op. cit; pig 134.
27 Citado por Nava Negrete, Justo. Op. cit; pig 136.
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" Los monopolios -nos dice Roguin- no son derechos absolutos sino simples
compuestos de obligaciones ordinarias de no hacer. Esos derechos comprenden del lado
pasivo, una obligacion de no imitacion, y del lado activo la facultad de impedir esa imitacion.
Asimismo dichos derechos tampoco son derechos relativos, porque no existen contra una o

varias personas, sino contra todos. Por lo que en los derechos intelectuales ¢ industriales, no

hay una propiedad en el sentido usual de la palabra, lo que hay es un Monopolio de Derecho

Privado." "

El referido autor, seflala que ‘el derecho sobre la marca constituye un derecho
peirimonial, pero estima que ¢l patrimonio no es mds que una expresion colectiva, que sirve
para designar un grupo de cosas individuales.

Es insostenible esta teoria, en virtud de que ¢l titular de una marca no tiene un
monopolio de derecho privado sobre la misms, ya que el signo 0 medio material utilizado
COmO Marca para dimnsmr un producto o servicio, puede ser empleado por otra persona
diferente, lo que hace incompatible el empleo de 1a palabra monopolio en su acepcion juridica
para establecer la naturaleza juridica del derecho de marca, y se sigue insistiendo que el titular

- de una marca, tiene la propiedad de este, pero con ciertas modalidades y caracteristicas del
bien inmaterial que se trata de protcger y regular por el derecho.

h) Teorfs de los Derechos d¢ Monopolios.

Este criterio ha sido expuesto por el tratadista italiano Franceschelli, quien sostiene que .

los derechos de Propiedad industrial e intelectual "son Derechos de Monopolio®,

20 lhidem.
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A juicio de este autor, ¢l contenido de losﬁmchos de monopolio se componen de dos

elementos esenciales:

. ) El derecho de exclusividad del uso de Ia marca pars distinguir determinados
productos (funcion distintiva); y en consecuencia el titular del derecho tiene.
b) El derecho de impedir que los terceros puedan utilizar dicha marca (o una marca
similar o confundible), para distinguir productos del mismo género o afines (especialidad) en
el dmbito del temitorio del Estado (territorialidad) en donde tiene cficacia ¢l registro de esa

Este dltimo punto constituye el derecho de exigir que nadie pueda impedir, obstaculizar
o molestar al titular en el disfrute del bicn objeto de su derecho, asi también el derecho de
impedir que otros empleen su marca en relacion a determinado producto, es decir son derechos
absolutos, sin embargo ¢! autor italisno selala que los derechos obligacionales carecen del
cardcter absoluto antes referido, los derechos de personalidad por su parte, adolecen del
aspecto patrimonial y en los derechos reales es necesario Ia existencia de responsabilidad sobre
la cual el derecho se apoye, lo que no ocurre en los derechos de propiedad industrial e
intelectual, Por lo que bropone que dichos derechos se comprendan en otra categoria, »

Esta teoria la podemos considerar no idonea, en virtud de que nuestra carta magna en
su articulo 28, pdrrafo primero dispone: " En los Estados Unidos Mexicanos quedan
prohibidos los monopolios, las pricticas monopolicas, los estancos y las exenciones de
impuestos en los términos y condiciones que fijen las leyes. El mismo tratamiento se dard a las
prohibiciones a titulo de proteccion a la industria."

29 Franceschelli, Remo. citado por Nava Negrete, Justo. Op cit; pig 138.
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Y miés aun cuando el mismo precepto, pero en su parrafo noveno se conceden
privilegios a los autores y artistas para la produccion de sus obras y los que para el uso

exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.
Sin embargo dicho precepto no se refiere a las marcas en particular.

3.- Funciones.

Historicamente Ia funcién de la marca se constrefifa a identificar a |a persona, el
productor o el artista, mas que al producto.

En la Edad Media, las marcas se utilizaron para designar la procedencia u origen de las

mercancias.

Sin embargo, en la actualidad las funciones que se atribuyen a las marcas son muy
variadas, de acuerdo con la doctrina son: a) Fu;scién de Distincion; b) Funcion de Proteccion,
¢) Funcion de indicacion de Procedencia; d) Funcion social o de Garantia de calidnj. ye)
Funcién de Propagands.

) Fugsin de Distinei

Esta funcion, resulta de Ia naturaleza misma de la marca, sirve ante todo -dice Martin
Achard-, para distinguir un producto de otro producto de! mismo_ género, ya sea que este

. . L
ltimo lleve otra marca o que no lleve ninguna.

30Citado pot Rasige! Medina, David. Op. cit; pig 172.
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La Ley de la Propiedad Industrial, menciona el cardcter diferenciador de las marcas en
el anticulo 88 que prescribe: "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga
productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado."

. Al respecto el argentino Otamendi, sefiala que "la verdaders y tnica funcion esencial
de la marca es distinguir un producto o un servicio, de otros; lo.que implica que la marca

permita la distincion entre productos o servicios de uns misma especie.” !

Conociendo las marcas el plblico consumidor, sabré que producto escoger, sabiendo a
su vez donde encontrard la marca que distingue al producto, misma que aparece en la etiqueta
o rétulo que lleve el producto, sunque muchas veces la marca s¢ forma con ¢l nombre del
comerciante. En consecuencia la marca tendré una funcién de distincion de un producto o un

servicio de otro, lo que permite su emlmiviﬁ ¢ identificacion con el cliente.

Abundando sobre Ia funcién de distincion de las marcas aludimos el concepto que
sobre ¢l particular enuncia el maestro César Sepulveda: "la marca permite distinguir los

" productos o los servicios de los de un competidor, y por lo tanto posibilita al industrial 0 al

comerciante pars conservar su crédito y orientar {a eleccion del piblico hacia los articulos que
elabora o expende.” .

31 Op.it; pg 9.
320y.cit; pig 113.
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b\ Funcién de Protessid

Es funcion de la marca afinma Nava Negrete proteger al titular contra sus competidores
y posibles usurpadores y permite tanto al'fabricame como al comerciante lograr 1a confianza
del consumidor, la confianza del publico destinatario, en la proteccion del producto o servicio.
En esta virtud la proteccion del consumidor constituye un interés social, ya que si se afccta su
economia, repercute en ls ecoromis del pais. ‘

Este interés social se encuentra protegido en el anticulo 25 de la Constitucién Federal,
que se refiere a Ia rectoria econdmica del Estado. Por lo tanto es pertinente que el legislador en
materia marcaria debe tomar en consideracion el cardcter socisl de las marcas, cuyo fin ultimo
debe ser beneficiar a s clase consumidors.

Range! Medina al analizar s funcion de proteccion, acertadamente afirma que "desde
el punto de vista del titular de fa marcs, ésta tiene por objeto. protegerlo contra sus
competidores. Ello permite al productor que s;ss productos sigan en ¢l mercado y que pueda
controlar su difusion.” |

) Funcidn de Indicacidn de Procedenci

En ¢f concepto clésico legal de las marcas afirma el Doctor Rangel Medina, que la
funcién de indicacion de procedencia es esencial para dar al probable comprador una
indicacion sobre la procedencia de los productos. g

33 0p. cit; pig 172,
Mibidem.
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La funcién de procedencia es una especie de certificado de origen, que indica
precisamente el origen de la mercancia fabricada o del servicio prestado por determinada
persona. Esta funcidn es de gran interés para el consumidor, pues con ella obtiene el beneficio
de los cuidados de la fabricacion de la mercancia y le permite.comprar con toda seguridad el
producto o servicio.

Poulliet citado por Otamendi en su obra "El derecho de las marcas®, se refier a la
funcion de procedencia; al indicar que la marca es un medio material de garantizar el origen o
simplemente 1a proveniencia de la mercaderia a los terceros que la compran, en cualquier lugar

y en cualquier mano en que se encucntren.”

Sin embargo, la macroeconomia y la comercializacion nacional e intemacional, han
contribuido a minimizar la importancia de la funcion de origen o de procedencia de las marcas,
lo que da lugar a que en muchos casos el consumidor ignore la procedencia del producto.

~ En la actualidad, la mayoria de los autores admiten la funcién garantizadora de la
marca, en virtud de que al piblico le importa menos conocer el nombre y origen del

comerciante que volver a encontrar la mercancia que le conviene.

Segin el suizo Martin Achard, quien denomina a esta funcién como "garantia de
Ealidad"; nos dice que "el publico estd habituado a comprar ciertos productos, a recibir
mercancias de una naturaleza especial, de un valor especial. La marca entonces, no sirve para
garantizar el origen mismo del producto, sino su calidad.” "

35 Citado por Rangel Medina, David. Op. cit; pig 177,
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En este contexto Otamendi, seflala que esta funcion es secundaria y que por medio de
1s cual un consumidor que vuelve a adquirir un producto; o solicita la presiacién de un servicio
lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad que los productos o servicios que
habia adquirido con anterioridad,

Por su parte ¢l macstro Nava Negrete afirma que, “gracias a la garantia de calidad, ¢l
. consumidor tiene los medios para reconocer una marca particular como representacion de una
calided constante de productos determinados.”

" Owos autores como Ferrara, Ramella y Ladas, establecen que esta funcion de garantia
de calidad sc toma en una verdaders institucion de orden publico, en virtud de que el
consumidor se ve beneficiado de poder escoger entre mercancias semejantes la que mds le
agrade y asimismo en provecho del piblico en general, en relacion con la higiene publics, la
que explica las sanciones penales por violaciones de marcas.”

* La marca cumple con una funcidn de indicacién de calidad porque el interés de!

consumidor y de quien la explota se unen paza mantener una calidad constante, si no es que

pars mejorar los productos mascados.” 38

Es oportuno hacer notar que la funcién social o de garantia de calidad, se debe a un
cierto nivel de valia o calidad qde el consumidor le atribuye al producto, ddndole a la marca un
prestigio en el mercado. |

36 0p. cit; pig 10.
370p. cit; phg 195,
38 Rangse! Ortiz, Horacio. ELugp ds 1e marca ¥ sus cftsios {uridiens. México, 1980, pdg 49.

2



¢) Funcion de Propaganda,
Debemos entender por propaganda: "toda aquella publicidad que se da a un producto

comercial para fomentar su venta." 39

Esta funcion en la marca ha sido reconocida en forma directa por el conocimiento que
¢l consumidor y el publico en general tiene de los articulos, por medio de la marca que los
identifica.

"A juicio de Isay, ¢l poder de reclame o fuerza de atraccion deé Ia marca se debe o’

primordialmente a su originalidad; a sus cualidades propias, a las ideas que evoca, etc. Y
también al reclame hecho en su favor.”

Al respecto Rangel Medina, afima que Ia propaganda no se refiere al industrial o
comerciante, 3ino al producto mismo, que si es de buena calidad y merece la acepiacion de los
consumidores, seré nuevamente solicitado por su marca, la cual, de este modo y por este

concepto se transforma en un valioso factor de difusion del articulo; y consecuentemente de - . -

atraccion y conservacion de la clientels. ®

Finalmente la doctrina francesa e italiana, consideran que la marca tienc una gran
influencia en ¢l mercado, graciss a la publicidad que ejerce una gran atraccion sobre los

consumidores y constituye a menudo un elemento primordial de una empresa.

39 Larousse, Dicgionatio bigico de 4 iengus cipaicls. Ed. Larousse S.A; 1990, pig 462.
40 0p.cit; pig 179
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En nuestros dfas la clientela sobre las marcas se extiende, es mayor la inclinacion de
piblico por ellas, debido a el roll manipulador que juega la propaganda. Roll que conficre a la
marca un valor especial en la sociedad en que vivimos, siendo el principal promotor del

consumismo.
4.« Roquisites de Validez.

En las diversas épocas de Ia historia, Is marca ha tenido que reunir una serie de
cualidades, mismas que se traducen en ciertos principios rectores que han de observarse para
proteger o reprobar el uso de los signos distintivos de la empresa.

El tema en cuestién ha sido abordado por distintos doctrinarios, asi tenemos que en
Francia el autor Saint-Gal, considers que los requisitos de validez de la marca son los
siguientes: a) ¢] caricter de novedad relativa, b) Ia arbitrariedad y distintividad, ¢) No debe ser
contraria al orden publico o a las buenas costumbres, ni formar parte de un signo prohibido por
la ley, y d) no debe ser deceptiva. “

Otros autores como Chavanne, Boutet, Lodo Lodi y C.E. Mascarefias, manificstan que
las condiciones de validez que debe de reunir una marca son: 1. Ser licita, 2. ser distintiva, y 3.
ser novedosa, es decir diferente de los otros signos usados como marca.

Siguiendo ¢l orden de las ideas, ¢l maestro Nava Negrete, manifiesta que para que
cualquier signo o medio material pueda constituir vélidamente una marca es suficiente que

reiina los siguientes requisitos de validez: A) Capacidad o eficacia distintiva; y B) Licitud. "

41 Citado por Nava Negrete, Justo. Op. cit; phg 164,
42 tbidem.
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En este contexto el tratadista mexicano Rangel Medina, afirma que hay dos grupos de
requisitos de la marca: Caracteres y condiciones esenciales o de validez y Caracteres
accidentales o secundarios. A la primera categoria de condiciones, pertenecen:

. 1) El caricter distintivo,
2) La especialidad,
3) Lanovedad;
4) Lalicitud, y
$) La veracidad.

Y a la segunda categoria de condiciones corresponden:

8) El caricter facultativo,

b) Lo innecesario de la adherencis,

¢) La apariencia, y

d) E1 cankcter individual del signo. *

A continuacion nos ocuparemos de los caracteres esenciales o de validez de ls marca.

I]nuylw I- .I Il I

El término distinguir consiste en manifestar la diferencia que hay entre una cosa y otra
con lacual se puedc confundir.

43 Op. cit; pbg 184 y sigs.
28




"La esencia de la marca, dice Rangel Medina; estriba en su naturaleza distintiva, lo que
significa que la marca debe especializar, individualizar y singularizar los productos o servicios,
indicando el origen o procedencia de los mismos, evitando toda confusion con otros productos
0 servicios similares.” *

Este factor -dice- s determinante en ¢l plantcamiento y solwién de multitud de
variados problemas que surgen a diario en las relaciones industriales y mercantiles, con motivo
de la interpretacion y aplicacion de la ley que regula tales derechos.

Ademds, manifiesta que existen ciertas reglas o principios que rigen Ia condicion
distintiva de la marca, y que a saber son:

1*. Una marca debe diferir suficientemente de otra, es decir debe ser original, de forma
tal que | marca no sea susceptible de una simplicidad o de una trivialidad tal, que excluyan
precisamente ese canbcter distintivo, pudiendo haber en consecuencia confusion en aquellos
compradores qummmnludosmmunm‘m ojos, y A '

2%, Para apreciar con precision este cardcter distintivo, es menester tener en cuenta la

" naturaleza del producto y las costumbres seguidas en cada comercio o industria, as{ como la

categorfa econdmica y cultural de los compradores y el lugar de venta de la mercancis.

* Si hacemos aqui una reflexion acerca del carkcter distintivo de la marca, podemos

afirmar que la marca, tiene por objeto identificar un producto o un servicio de la misma

especie o clase ofrecidos por los competidores. Por lo tanto, si la marca no tiene este poder

identificatorio no habrd marca.

44 1bidem.




QA Especialidad de la marca,

Junto con el cardcter distintivo, la novedad, la licitud y la veracidad del signo, se
requicre el de la especialidad de la marca como una de las condiciones esenciales o de validez

de 1a misma.

Rangel Medina, seflala que el requisito de especialidsd de la masca es de tal
importancis, que sélo cuando s marca es cspecial cumple su mision de determinar productos
mercancias (lo mismo que servicios), para que no se confundan, individualizindolos, ----
particularizindolos y atestiguando su origen y procedencia. Asf pues, ser especial la marca,
denota fundamentalmente que |s misma sea identificable.

Y agrega dicho autor, que la marca cumpliré su funcién distintiva o diferenciadora,
o si la mazca es lo suficientemente original para hacer llamar la atencién del comprador.

Por su parte el autor francés Poulliet, afirma que la marca es especial en ¢l sentido de
que solo se splica @ la categoria de productos para los que ha sido creads.  De esta
aseveracion surge una regla general, segun Is cual la marca no puede registrarse para proteger,
indeterminadamente, cualquier mercancia, ys que el alcance de la propiedad de una marca se
- limita a la proteccion de los productos pars los que fue registrada.

© 48 lbidem.
46 Citsdo por Rangel Medina, David. Op. it; pig 191.
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Sin embargo, la excepcion a el principio de especialidad es el caso de las marcas
notoriamente conocidas quienes rompen con la rigidez establecida por la clasificacion de
mercancias, de tal manera que aun cuando se trate de articulos agrupados en categorfas
distintas a Is que originalmente comprende los productos amparados expresamente por la
marca registrada, Ia proteccion de ls marca notoria se extenderd a aquellos articulos.

En este orden de ideas, el sutor italiano Agustin Ramella opina que "la marca ha de ser
especial, cs decir, debe individualizar los productos de un establecimiento, de una industria o
comercio, no puede cubrir uniformemente los productos de diversos fabricantes sin faltar a su
finalidsd, que es la de determinar la procedencia de lss mercancias o productos de un
establecimiento detenmnldo Por lo mismo que un signo se considera especiul. puede decirse
que ¢l mismo tiene la capacidad necesaria distintiva del producto, y vale, por lo tanto como

¥

A dicha regla, nuestra Ley de la Propiedad Industrial se refiere expresamente en su

articulo 89; cuando establece: Pueden constituir una marca los siguientes signos:

*l. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de
identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su

misma especie o clase.”

47 Citado por Nava Negrete, Justo. Op. cit; pig §82.
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Al efecto, nuestros Tribunales Colegiados emitieron 1a siguiente tesis jurisprudencial:

"La marca ha de ser el signo individualizador de las mercancias; es menester que sea
distintiva de toda otra marca; que sea especial, lo que significa que su naturaleza debe ser tal,
que no se¢ confunda con otra registrada con anterioridad, denominada antecedente y pueda ser
reconocida filcilmente.”

Amparo en revision 2733/1971.- LaNueva Medalla, S.A. Unanimidad de votos.-

Séptima épocs, Volumen 48, sexta parte, pég 41.
Amparo en revision 2986/1971.- Alcoholes, Vinos y Licores. Planta Elaboradora,
$.A.- Unanimidad de votos.- Séptima época, Volumen 48, sexta parte. pig 41,

Sin embargo, este principio de especialidad de la marca tiene una excepcion
consistente en que uns misma marca puede ser empleada por varias personas, siempre y
cuando distinga productos o servicios o de otra clase, con excepcién de las marcas de alto
renombre o notoriamente conocidas, las cuales tienen un tratamiento privilegisdo que les
permite romper Ia-rigidez establecida por la clasificacién de mercancias, extendiéndose a la
mayoria de los articulos.

3) Novedad de |a marcs.

"El tratadista mexicano Range! Medina, en su obra Tratado de Derecho Marcario;
establece que Ia novedad, como la especialidad, es un atributo sin el cual no hay marca,
Entonces indica que el concepto de novedad en materia de marcas, asume una particular
caracteristica que lo distingue del adoptado en otras materias de propiedad, como por ¢jemplo
¢l que impera en las patentes de invencion, ya que el caricter novedoso que del signo se exige

se refiere fundamentalmente a las demés marcas, pero no a cualquiera de las existentes en el

. R R 48
mercado, sino respecto a aquellas destinadas a diferenciar la misma clase de productos.”

43 Pig 191.
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Y reitera el autor que la novedad asi considerada, no es absoluta sino relativa, puesto

qQue para ser nueva, ¢s bastante con que la marca difiera de las de sus competidores.

A propésito de estas lﬁmiom ¢l maestro Nava Negrete afirma; "La novedad en
materia de marcas es de APLICACION (relatividad) y no de creacion (absoluta) como ocurre
con las pateates, modelos y dibujos industriales.”

Por su parte Ghiron, citado por Nava Negrete; dice que 1a novedad significa que el
signo escogido, para ser iddneo, no debe ser ya cominmente conocido como signo distintivo

de empresa competidora. Si en la conciencia del publico el signo indica las mercancias del

comerciante A, no ¢s ya posible que €30 denote as mercancias del comerciante B." *

"Por otro lado la doctrina italiana critica este requisito de validez, en virtud de que la
especialidad equivale a la novedad en ¢l caso concreto, y hasta llegan a considerar una
redundancia exigir que la marca sea nueva y especial, ya que la especialidad del uso,
impidiendo la confusion, hace que Ia marca se r‘epute nueva," '

La doctrina italiana sostiene que la especialidad equivale a la novedad de donde se

deduce que toda marca que por su uso se aplique @ productos o mercancias diversas se
', considera como una marca nueva, lo que quiere decir que la novedad tiene que ver con el
aspecto distintivo de la marca. Estq daria margen a pensar que ¢l signo que constituya la marca

deba ser una creacion nueva o bien sea una marca ya establecida y se aplique a otros productos

distintos; situacion esta ultima que no compartimos en virtud de que una marca ya utilizada y .

.que se aplica a otros productos no constituye una creatividad de! signo y por lo tanto en este no
se apreciaria la novedad.

49 Ibidem.
$0 Ibidem.




De todo lo anterior podemos deducir que Ia marca debe ser nueva Gnicamente en
relacion con las demas mascas usadas o ugistfldu._ asi como también de aquellos signos
distintivos usados ya en ¢l comercio, es decir que la marca no haya sido empleada para
caracterizas productos o servicios de otra industria, empresa o establecimiento.

) Licitud de .

Este concepto atalie 8 una infinidad de instituciones juridicas, incluydndose a la marca,
objeto de nuestro estudio, de tal maners debemos entender por Meite: "Lo que no esta
prohibido por las leyes.”

"La licitud de la marca, nos dice ¢l autor Rangel Medina; se refleja al impedirse el
_ registro como marcas de lo que sea contrasio a Ia moral, a las buenas costumbres, al orden
p\iblieoyloquem.ridiculiwiduopemm.""

Nava Negrete, también comparte este criterio; seflalando que el signo sdlo serd
" juridicamente tutelable como marcs, cuando éste no sea contrario & la ley, 8 1a moral, & las
buenas costumbres y al orden publico.

El requisito de Ia licitud de la marca esté consignado expresamente en el anticulo 4 de
- Ia Ley de la Pmpledad Industrial vigente, cuando prescribe que "no se otorgard patente,
registro 0 autorizacion, ni s¢ dusé publicidad en Ia gaceta, a ninguna de las figunss o
instituciones juridicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma scan contrarios al
orden publico, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposicitn
legal.

$1 Citado por Range) Ovtz, Horaco, Op,cit;plg 54
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En ¢l mismo sentido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte negara el
registro a las marcas que contengan o consistan en elementos inmorales, ¢scandalosos o que
induzcan a error, o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relacion con
personas vivas o muertas, instituciones, creencias, simbolos nacionales de cualquiera de las
partes, 0 que los menosprecicn o afecten en su reputacion. Asimismo impedird la explotacion
comercial de las invenciones pars proteger el orden publico o la moral, inclusive para proteger
Ia vida o la salud humans, animal o vegetal, o para evitar daflo grave a la natursleza o al
ambiente. ( Ast. 1708-14 y 1709-2 del T.L.C.)

De lo anterior podemos deducir que la licitud de Ia marca se refleja al impedirse el

registro de marcas cuyo contenido o forma sea contrario al orden publico, a Ia moral, a las -

buenas costumbres o cuando contravengan cualquier disposicion legal.

Esta caracteristica esencial de Ia marca se debe, dice Rangel Medina “a la tutela de un
interés del Estado mexicano o de otros Estados, y al respeto de los principios morales
difundidos en la conciencia comin del pucblo,”

35) Veracidad de |a marca.

En el sentido més amplio, el vocablo veraz, significa lo verdadero, es decir que s usa
siempre la verdad. -

"En este sentido el tratadista mexicano Rangel Medina, opina que cualquiera que sea el
signo elegido, serk marca si no contiene indicaciones contrarias a la verdad, que puedan
inducir al publico en error sobre el origen y calidad de las mercancias o que de cualquier «-----

$20p. cit; pig 197.
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modo constituyen actos que hagan incurrir en engafio en la seleccion de los productos o

L. 9
servicios.”

"Por su parte Ramella, citado por Rangel Medina, seflala que cuando las marcas se
apartan del principio de verdad exigida por los intereses del comerciante honrado, las marcas
son fraudulentas porque no estin conformes con la realidad de las cosas y representan & un
tiempo un engafio &) piiblico y una competencia desleal respecto a los industrisles y
comerciantes del mismo ramo.”

En este contexto, la Ley de la Propiedad Industrial consagra el principio de veracidad
de la marcs, cuando establece:

An.90.- No serin registrables como marca:

"X. Las denominaciones geogrificas, propiss o comunes, y los mapas, ssi como los
gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen Ia procedencia de los productos o servicios y
puedan originar confusion o error en cuanto a su procedencia,” y

"XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de cngaiar
al piblico o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones
sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda

Consideramos por tanto que la validez de la marca, csta sujeta a las verdaderas
indicaciones que haga de ls misma, respecto al orden, calidad o naturaleza de las mercancias o
servicios, evitando por tanto que el pl’lblicd consumidor sea engafiado y se fomente la

competencia desleal.

$3 Loc. ok,
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En cuanto a los canacteres accidentales o secundarios, hacemos las siguientes

consideraciones:
ALEl caricter facultativo,

El caricter facultativo o potestativo se refiere a que el usuario de una marca puede
adquirir el derecho exclusivo de uso efectuando su registro, incluso indicar su procedencia. -

En este sentido es optativo pars el ususrio usar o no usar el principio anteriormente
seflalado,

El caricter facultativo, se da en virtud de que sc trata de un derecho y no de una
obligacion o de un deber de parte del productor o comerciante para identificar sus productos y
distiguirios, los que son de buena reputacion de los que son de mala calidad. Este principio se
sigue conservando en el articulo 87 de Ia Ley de Ia Propiedad Industrial que al efecto dispone:
V"lol industriales, comerciantes o prestadores ae servicios podrdn hacer uso de marcas en la

industria, en el comercio o en los servicios que presta. Sin embargo, el derecho a su uso

exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto."
BLo io de [a adi i

El criterioc de que la marcs debe estar adherida materialmente al producto que
distingue, no significa que la misma no pueda separarse del producto que ampara, en realidad
lo que la ley ha querido ¢stablecer es una relacion de identificacion entre los productos y las
marcas . Este criterio de identificacion entre los productos y las marcas se da como
consecuencia de la industria y el comercio, el progreso de los sistemas de venta y el desarrollo
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de los medios de publicidad, de ahi lo innecesario de la adherencia de la marca en el producto.
Y I

. La apariencia del signo de la marca es una cualidad de la funcion de ésta, en virtud de
que Ia misma va fijado al exterior del objeto o producto y esto le sirve a la marca como un
clemento de identificacion, esto no significa que no existan marcas ocultas.

La ley contiens disposiciones concemientes al uso de leyendas obligatorias en las
marcas lo que implica consideras que dichos signos deben ser ostensibles en los productos que
amparen; asi por ejemplo todos los productos nacionales deben de lievar la leyenda " HECHO
EN MEXICO, MARCA REGISTRADA, las siglas MR o el simbolo ® * . Exe aspecto
ostensible es la base pars que la marca tenga un caricter aparente.

~ . Una condicién mds dc la marca €3 su cardcter individual porque la misma estd
destinada a cubrir los productos de un cstablecimiento determinado y porque pyede ser
utilizado por el sujeto a quien corresponda. Es ademds individual tods vez que s trata de un
signo distintivo para defender a un solo productor o comerciante respecto de sus competidores.

En México, s regla general que la marca sea individual, sin embargo existen contadas

excepciones como en los casos de marcas colectivas y de los licenciatarios o usuarios
sutorizados,
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§.- Signes que pueden constituir uas mares.

De acuerdo con las disposiciones legales existentes en el mundo entero, no siendo
México la excepcion, se pueden advertir dos sistemas que permiten clasificar los signos o
medios materiales que pueden constituir una marca. El primer sistema denominado "de a libre
eleccidn o adopcidn®, considera que todo signo distintivo puede usarse como marca, sin hacer
mencion de los signos que son permitidos o prohibidos. El segundo sistema es "alternativo",
pues la ley puede enumerar los signos que pueden ser usados como marca,
eqieciﬁw cuales no pueden usarse como marca y cuy6 registro esta prohibido o bien seflalar
simulténcamente cuales signos pueden constituir una marca y cuales no.

-Nuestra Ley de la Propiedad Industrial, se adecua a un sistema mixto, pues sefiala; por
una parte los signos distintivos susceptibles de constituir una marca registrable. Y por otra, a
" aquellas denominaciones, emblemas o figuras cuya registrabilidad como marca estd
legalmente vedada, |

Segiin ¢l articulo 89 del ordenamiento mencionado con anterioridad, son susceptibles

de constituir una marca los siguientes signos:
"]. Las denominaciones y figusas visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de
identificar los productos o setvicios 8 que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su

misma especie o clase.”

'El vocablo denominacién alude a ¢l nombre, titulo o renombre con que se distinguen

persanas o cosas,
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"Al respecto el autor César Sepulveda, opina que por denominacion se deben entender
todos aquellos nombres de cosas reales, imaginarias, mitoldgicas, de astros, de animales, de
vegetales, de la naturaleza, etc. Como por ejemplo ¢l venado, pegaso, Jipiter, indio, la rosa,
Popocatépetl.” *

"Las denominaciones -dice Saint Gal-, son palabras inventadas o tomadas del lenguaje
corriente. Ellas deben ser arbitrarias o de fantasia. Ellas no pueden ser genéricas, ni necesarias
o exclusivamente descriptivas para designar los productos que cllas estdn destinadas a
distinguir.”

En este orden de ideas, el doctor Rangel Medina sefials que por denominacion debe
entenderse la designacion del anmdmimoypudeﬁunmcouinﬁrmm
con tal de ser nueva y quc ademis no sea necesaris, es decir; indispensable del producto al que
lclplicl.”

Las denominaciones, se constituyen generalmente por un vocablo, una palabr o una
frase; mismas que son reconocidas con facilidad por el piblico, quien sc ha acostumbrado a
servirse de cllas para identificar ¢l producto o servicio. Dichas denominaciones tienen dos
varianies a saber:

1) Denominaciones de fantasis, arbitrariedsd o caprichosas; que se forman
ingeniosamente de letras, de palabras o de sonidos, adquiriendo un carécter peculiar y propio,
sin tomar en cuenta la composicion, la calidad o la utitidad del producto, es decir, nacen de la
imaginacién de su autor y no guardan relacion con la mercancia a que se aplican, por ejemplo:

1.2.3, para aceite comestible; PETALO, para papel higiénico; KODAK, para articulos -seseee---
$4Op.cit,pig 117,
55 Op. ci; pig 269.
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fotogrificos, etc.

Otras denominaciones de fantasia se componen por el nombre de la persona; agregado

al nombre descriptivo del producto, por ejemplo: EMULSION DE SCOTT, SAL DE UVAS
PICOT, etc.

Estas marcas de fantasia, por lo general gozan de un mayor poder distintivo, sin
embaigo a veces dan tan buen resultado que pasan a formar parte del lenguaje comun y por
ende caen en el dominio publico si no se tiene cuidado de continuar protegiéndolas. Ejemplo;
KLEENEX, MAIZENA, etc.

2) Denominaciones evocativas: Son aquellas que se relacionan de modo remoto o
indirecto con el producto, sin confundirse con las denominaciones necesasias o vulgares ni con
las puramente descriptivas.

En otras palebras, dicha denominacion le da al consumidor una idea clara de alguna
caracteristica del peoducto o servicio que va a distinguir. Vgr, NESCAFE, para café, CHOCO
MILK, para una bebids con sabor a chocolate; CELOFAN, para productos de celulosa, etc.

Por otro lado en la composicion de las marcas de este género, es comun ¢l empleo de
radicales sacados de palabras de uso comin, de prefijos y sufijos, para formar con ellos
nombres originales. Vgr, Calcigenol, Sulfatiazol, Neopulmonier, Hidrogas, etc.

En cuanto a las figuras visibles, es necesario que estas scan representaciones graficas,

es decir que estén por escritas y que no admitan sonidos o grabaciones fonéticas.
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"1. Las formas tridimensionales.”

Estc es uno de los aspectos novedosos de la ley de Ia Propiedad Industrial, ya que la
antigua Ley de Invenciones y Marcas no contenia disposicién alguna al respecto,

Las formas tridimensionales, se constituyeron en un inicio por los envases de los
productos, que van desde las simples envolturas de papel, hasts los frascos de cristal, sin
embargo en la actualidad y en virtud de los avances en la industria y en la tecnolog(s, existen
productos dentro del comercio que han sdquirido la denominacidn de formas tridimensionales,
como es el caso de algunos juguetes y que son susceptibles de constituir uns marcs.

Estas formas tridimensionales también son un medio de distincién del producto, asi

como de la denominacion que lievan. Desde luego que dichos envases y productos deberin
tener algo caracteristico, salirse de lo comiin y habitual para ser registrables, es decir deben de
presentar caracteristicas de originalidad para llamar Ia atencidn del publico.

Asimismo para que estas formas puedsn ser registrables, es menester que sean
estiticas, es decir no animadas, ni cambiantes,
También es necesario que el envase o producto escogido como signo no sea de uso corriente y

general para cierto género de productos, o sea que haya caldo en el dominio piblico.

En este contexto, la fraccion 111, del articulo 90 de nuestra Ley de la Propiedad
Industrial dispone qué no serén reéistnble como marca; "Las formas tridimensionales que
sean del dominio publico o que se hayan hecho de uso comin y aquellas que carezcan de
originalidad que las distinga ficilmente, asi como la forma usual y corriente de los productos o
la impuesta por su naturaleza o funcién industrial,"
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"l11. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales..."

El nombre comercial es aquel signo distintivo del ‘que se valen industriales,
comerciantes o prestadores de servicios para diferenciar su establecimiento de otros que se

dedican al mismo giro comercial deniro de un dmbito de clientela efectiva. *

El nombre comercial distingue no sélo al establecimiento, sino a los articulos que se
expenden en él y que pueden ser de las mds variadas procedencias, también denominado
llOlJSi MARK pueden integrar una marca, siempre y cuando dichos nombres comerciales
no sean descriptivos de los productos o servicios a los que se apliquen, o al de los giros que sc
exploten. Vgr, El Palacio de Hicrro, El Puerto de Liverpool, etc.

De tal manera ¢l nombre comercial se protege como marca cuando el signo que lo

representa satisface las exigencias que pars las marcas en general sefiala la léy.

Lo anterior lo establece en similares términos el articulo 112 de la Ley de la Propiedad
Industrial: "E] nombre comercial se regiré en lo que ses aplicable y no hays disposicién

especial, por lo establecido en esta ley para las marcss.”

Por otro Iado las razones sociales se constituyen generalmente por el nombre de uno o
varios socios. Estas denominaciones sociales pueden constituir validamente signos marcarios,

siempre y cuando no sean descriptivos de los productos o servicios a los que se apliquen.

“IV. El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una
marca registrada o un nombre comercial publicado.”

56 Rangel Ontiz, Horaclo. Op. ck; pég 13.
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El nombre nos dice De Pina, “es ¢l signo que distingue a una persona de las demds en

sus relaciones juridicas y sociales.” g

El nombre para que valga como marca es necesario que sea suficientemente distintivo,

evitando semejanzas con otros nombres y por ende confusién con ¢l consumidor.

Finalmente podemos sefialar que ademds de estas cuatro hipdtesis, existen diecisiete
mds, contempladas en el articulo 90 de !a Ley de Ia Propiedad Industrial, que interpretadas a

contrario sensu constituyen marcas.

6.- Signes que no constituyen una mares,

En segundo lugar, nuestra Ley de la Propiedad Industrial, en su asiculo 90, nos
proporciona un amplio cathlogo formado por diecisicte causas que se consideran como no
registrables como marca.

Los signos que a juicio de legislador no rednen los requisitos para constituir una marca

- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que
se expresan de manera dinimica, ain cuando sean visibles. (fraccion I)

- Los nombres propios, técnicos o de uso comin de los objetos que pretendan
ampararse, lo mismo que las palabras que se hayan convertido en la designacion genérica de
los productos o servicios (fraccion 11)

- Las formas tridimensionales que sean del dominio piblico o que se hayan hecho de
uso comun, aquellas que carezcan de originalidad, asi como la forma usual y corriente de los
productos o de los servicios. (fraccion II)

$7De Pina Vara, Rafael. Derscho Civil Mexicano, Ed. Porria, |58, EQ. México, 1986, pig 210.
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- Las denominacioncs, figuras o formas tridimensionales que sean descriptivas de los
productos o servicios que traten de protegerse. Lo mismo las palabras descriptivas o
indicativas de Ia especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos o la
época de produccion ( fraccion IV),

- Las letras, los digitos o los colores aislados (fraccién V);

- La traduccion » otros idiomas, Ia variacidn ortogrifica caprichoss o la congtruccion
atificial e palabras no registrables (fraccion VI),

- Las marcas innominada que sean reproduccion o imitacidn de escudos, banderas y
emblemas de palses, Estados y municipios.

De igual manera los nombres y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales,
intergubernamentales o no gubemamentales (fraccién ViI);

-La imitacion de signos o sellos oficiales de control y garantia adoptados por un
Estado. Igualmente la imitacion de monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o
cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero (fraccion VIIl), »
~ -La imitxion de nombres, condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en
exposiciones, ferias, etc. (fraccion IX)

.« Las denominaciones geograficas, mapas, gentilicios, nombres y adjetivos que
indiquen la procedencia de los productos y servicios y originen confusion en cuanto a su
procedencia (fraccion X),

-Las denominaciones de poblaciones que fabriquen productos (fraccion XI);

-Los nombres, uMMMs, firmas y retratos de personas, sin el consentimiento de las
mismas o de sus parientes proximos (fraccion XII),

-Los titulos de obras literarias, antisticas o cientificas, publicaciones periddicas y los
personajes humanos de caracterizacion, nombres antisticos y denominaciones de grupos
artisticos, protegidos por la legislacion autoral. (fraccion XII1),

-Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales engailosas acerca de la

42



naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios (fraccion XIV);

-Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes a una
marca que se estime notoriamente conocida (fraccion XV);

-La marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion a otra ya registrada y
vigente para distinguir iguales o similares productos o servicios (fraccion XVI),

-La marcs idéntica o semejante en grado de confusion a un nombre comercial usado
con anterioridad para distinguir un establecimiento cuyos servicios sean iguales o similares 8
los de la masca (fraccion XV1I),

De la serie de hipdtesis antes aludidas, podemos observar que fundamentalmente, las
causas que determinan que un signo no sea susceptible de ser registrado como marca, se
pueden englobar conforme a los criterios siguientes:

8) Por no ser distintivas;
b) Por ser descriptivas;
¢) Por tratarse de simbolos oficiales;
d) Por inducir a error o confusion;
- ¢) Por estar intimamente vinculadas a una persona o empresa, y

f) Por afectarse derechos sobre marcas, previamente reconocidos.
7.- Adquisicién y Transmision de Derechos sobre ls Mares.

Los principios o fundamentos que van a dar origen o vida al derecho a la marca, son
muy diversos; de acuerdo a ¢l pais y a la época que se estudie. La doctrina establece tres
clasificaciones de las fuentes del derecho marcario: La creacion del signo y su primer uso,
conocido como "Sistema Declarativo”; el registro de la marca, llamado "Sistema Atributivo”,
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y un tercero denominado "Sistema Mixto", en donde el registro y el uso de la marca s¢

relacionan estrechamente.

s- I!I i.-iln I' I IE- -III!!

El sistema basado en el uso de 1a marca, tiene que ver con la propiedad de Ia marca,
porque al usarse la misma se origina ¢! derecho al signo distintivo; es emon'ces cuando se
adquieren derechos exclusivos sobre ls marca. Uso que debe tener como caracteristicas el de
ser publico y de prictica reiterada. De donde se deriva el principio de que ¢! primero en tiempo
¢s primero en derecho respecto del uso de la marca.

Efectivamentc Nava Negrete scala, la propiedad de la marca se adquiere por quien
primero la usa y no por quien la deposits o registrs. "

Ahora bicn, el uso de la marca gencra algunos derechos para los industriales,
comerciantes y prestadores de mv.icios que han cmpleado la marca de buena fe y en forma
ininterrumpida, entre otros: El derecho de nulificar el registro ubtenido por un tercero,
ulteriormente que exploten la misma marca u otra semejante en grado de confusion, solicitar el
registro de su marca, manifestando la fecha de primer uso y que ésta no sea modificada
ulteriormente.

Lo anterior se apoya en la disposicion legal que determina que el derecho al uso de la
marca, obtenido mediante su registro, no produce efecto contra tercero que, de buena fe,
explotaba en el territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusion,
para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere

empezado a usar la marca con anterioridad a la fecha en que fue solicitado el registro o de!

 primer uso declarado en esa solicitud.

58 0p. cit; phg 411.
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No obstante, lo aseverado cabe aclarar que el uso no ¢s la fuente primordial, ni éeneral
del derecho exclusivo a la marca.

Este sistema también denominado atributivo, establece que no existen derechos de
ninguna especic sobre la marca si no hay registro,

En otros témminos cuando el signo posee los requisitos legalmente exigidos y el
interesado manifiesta con la solicitud su voluntad de utilizarlo para distinguir fos productos
propios; surge a su favor el derecho a obtener el registro, ¢l ujium consuma esie derecho y
fundamenta e} derecho a la marca que, por ello, es creado s virtud de Is decision del organismo

]

registral,

Ferrars cn similares témminos expresa. "El registro es efectivamente el clemento
constitutivo de la marca, pero ello no quiere decir que la marca no registrada carezca de
proteccion, ya que.porel contrario, estd protegida; pero Unicamente dentro de los I(muesde la
competencia desleal. "t

Nuestra legislacion marcaria ha sdoptado ¢l registro de ls marca como ¢l instrumento
basico para su proteccion, de tal manera el articulo 87 dispone: "Los industriales, comerciantes
o prestadores de servicios podrin hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los
servicios que prestan, Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su

registro en ¢l instituto."

59 Range) Ortiz, Horagio. Op. cit; pig 60.
60 Citado por Range! Ortiz, Alfvedo. Modos de concluie ¢l derecho & 18 muarcs Ed. Libros de Méxlm, México, 1984, pag 15.
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De lo acentado, podemos establecer que el registro de la marca constituye un
reconocimiento oficial de que ese signo redne los elementos necesarios para ser considerados
legalmente como marcs, exclusividad que consiste en que el titular es 'u tnica persona que
puede emplear licitamente esa marca en nuestro pais, pudiendo ademds, oponerse & cualquier
uitizacion no sulorizada que realice un tercero.

Por otro lado, es importante establecer algunas ventajas que.genera el registro de una

marca: 8) Desde el momento en que [a solicitud de registro sc presents, se origina el bloqueo

de solicitudes que terceros presenten posteriormente, b) Al obtenerse el registro, quien emplea
la marca recibe ¢l reconocimiento oficial de que la marca no invade derechos previamente
adquiridos por tercers, c) Le permite al titular olorgar licencias o franquicias a terceros, de
maners gratuits o & travis ds la percepcién de regalias, y d) La obtencidn del respeto del

mmuwahm.mmalmammumunmnm

circulo, o bien Ia leyenda Marca Registzada en fos productos o servicios que explote.

Sin embargo, Wnbiénuinnlimitniomahexclusividd que otorga el registro de
una marcs, entre ellas: Que la marca slo podré usarse en el territorio del pais en que s

: obtuvo.elugisﬁodemhmtimmviwwhmmquulconcluirprovoum

caducidad si éste no es renovado, y el registro de una marca se limita 8 los productos o
servicios pasa los que se obtiene.

" En conclusion podemos sefalar que ¢s precisamente el registro del signo marcario, lo

que bisicamente determina las prerrogativas que la ley confiere al duefio de la marca.



Madios de Tranamisid

La humanidad vive inmersa inevitablemente en la técnica; la rops que vestimos,
los alimentos que ingerimos, los medio de transporte que utilizamos y ain las modemas
diversiones son, ¢l resultado de procedimientos técnicos. Pero ademis, ese mundo técnico
debe sjustarse 8 nomas legales pars oblener ls necesaria proteccion frente o 1 posible
mmamsmvm.mmugﬂulnfmymmmqmpmm
o simplemente licenciarse los derechos, en 10do o en parte, de explotacidn de los signos
distintivos de fos productos o servicios que los involucran.

Asl tenemos que los medios de transmisidn de la marca son: 1) La licencia, 2) La
Cesion de Derechos, y 3) La Franquicia.

1) La Licsncla

Ha quedado asentado que el derecho exclusivo de uso de una marca se adquiere
mediante su registro en el Instituto Mexicano de 1a Propiedad Industrial, Sin embargo, seguin el
articulo 136 de la Ley de Ia Propiedad Industrial, personas distintas det titular del registro
también pueden usar la marca, siempre y cuando dichas personas hayan sido autorizadas por ¢l
titular. Esta sutorizacion deriva de un convenio o contrato que celebran ambas partes. A este
acto se le denomina "Licencis de explotacion de marca.”

Podemos definir & Ia Licencia como "aque! contrato de tracto sucesivo, por virtud del
cual una persona denominada licenciante (propietario de la marca) concede a otra denominada
licenciatario (el que recibe la licencis), el uso exclusivo de uns marca,

Para Hildegard Rondin de Sansé, ta licencia “es ¢l acto en virtud del cual el propietario
de la marca concede ¢l derecho de goce sobre la misma a un beneficiario por un tiempo o para
un lugar determinado, & cambio de una indemnizacion." "

61 {a.Cesidn de 1a Marca. “Revisis Mexicans de Is Propiedad industrial y Artistica,” Nuim $, o 11, ene-Jun, 1985, pdg 103,
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Los elementos que se pueden desprender de la definicion son los siguientes:

8) Un licenciante que es aquella persona titular de una marca.
b) Un licenciatario qus es aquells persona que adquiere mediante la licencia la
sutorizacion pars ia wtilizacion de una marca.

¢) El registro de una marca, bajo Is cual ¢l licenciante comercializa productos o presta
s servicios. .

d) El acuerdo de voluntades entre liconciame y licenciatario,

¢) El derecho del licenciatario para poder disponer de un teritorio, sobre el que operard
on forma exclusive. .

1) El licenciatario tended la facultad de ejercitar acciones legales tendientes s impedir la
falsificacion, imitacion o uso ilegal de la marca, como si fuera su propio titular.

Por su paste ¢l objeto de este contrato se refiere a todos los productos o servicios s los
que se aplique dicha marca, o bien a s6lo una parte de ellos.
En cusnto al sujeto, puede pactarse que ¢l usuario sutorizado o licenciatario, sea el Unico
inscrito como tal, pero también se puede convenir que el propietario de la marca o licenciante
wlkiuqummmmmnmbiénmmmmﬁudellmm.(m. 136y 143
L.P.1). Pars Ronddn de Sansé la primers se denomina licencia con exclusiva ¥ a Ia segunda

licencia sin exclusiva.

Ahora bien, para 1a duracion de Ia vigencia, las partes tienen absoluta libertad de fijar
¢l tiempo durante el cual el licenciatario o usuario autorizado podrd usar la marca. Sin
embargo, en vista de que el plazo legal del registro de la marca es de diez afos (art95 L.P.),
es de concluirse que la duracion de la licencia no podré ser estipulads para un periodo mayor
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del de la Vigencia legal del registro, es decir diez aftos, Sin embargo esta vigencia puede
prorrogasse por un periodo semejante pudiendo en consecuencia darse el caso de prorrogas ----

indefinidas.

~ Lainscripcidn de una licencia debe de realizarse en el registro mismo de a marca y
ante e! Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, formulando la comrespondiente solicitud
s nombre tanto del usuario como del propietario de la marca.

La solicitud debe contener los datos, convenios, condiciones, informes técnicos,
medios de vigilancia, caracteristicas de los productos, duracion del contrato y en general la
informacion iddnes que garantice los inereses de los contratantes, Acto seguido el Instituto
examinard s solicitud y si redne los requisitos mencionados, se olorgard Ia licencla, previo
pego de derechos correspondientes.

La inscripcion de dicha licencia en el registro de Is marca surte efectos en contra de
terceros, impidiendo I falsificacidn, imitacidn o uso ilegal de la marca,

Es importante también sefalar los deberes del propietario de la marca en relacion al
licenciatario, de tal manera que debe garantizarie ¢l uso de (a marca, uso que deberd ser
pacifico; ya que en caso contrario responderd por vicios de eviccion, en virtud de dafios y
perjuicios ocasionados.

Por su parte el licenciatario esth obligado a usar la marca eficazmente, empleando los

mismos procedimientos de fabricacion de las mercancias, y cumpliendo con las exigencias que

cn materia de leyendas establece la ley.
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Finalmente la inscripcion de una licencia se cancelard: cuando lo soliciten
conjuntamente el titulsr de la marca y el usuario autprizado, por nulidad, caducidad o
cancelacion del registro de marcs, o cuando se trate de marcas en trimite y no se obtenga el
registro de las mismas, y por Gltimo por orden judicial.

2).Casida de Dacachos,

Etimolégicamente, la palabra CESION viene del latin “cessio”, que significa la
mhquwluudedgmmuftmdcmm""‘ _

Ronddn de Sansd al analizar dichs figurs juridica, afirma que "La cesién de Is marca es
mhuhrmdennmiﬁn&hwhqummelﬁmdimuvoﬁ“

Debemos sefialar que existen distintas formas de cesion:

- &, De acuerdo con Ia voluntasiedad del acto de cesidn, |a misma puede ser voluntaris o

- forzoso. La primera es aquella en fa que el titular ha querido y en consecuencia se perfecciona

en ¢l momento mismo en que ha sido expresada su voluntad. La segunda es aquella ajena a la
voluntad del titular de la marca, es decir porque existen razones de utilidad publica.

b. En relacién a la extensién de los derechos cedidos, se hace necesario distinguir entre
cesion del derecho de propiedad y Ia cesion del uso del signo distintivo,

La cesion del derecho de propiedad sobre la marca puede constituir una cesién total;
esto es aquella que se produce al despojarse el propietario de todos sus derechos sobre la
marca, '

62 Escriche, Josquin. Op. cit; pig 435,
63 0p. cit; pig 107,




La cesién parcial, es ls que transmite la propicdad de la marca al cesionario en forma
limitada. Tal limitacidn es espacial, esto es, para un territorio determinado, o puede referirse
dicho limite a! uso de la marca para ciertos objetos y para dcterminado tiempo.

Ls cesion de uso es denominada comunmente en Ia doctrina como licencis de uso,
figurs que ya fue estudiada.

¢. En relacién al momento en que se produzcan los efectos del acto, la cesion puede
distinguiree en cesion inter vivos y mortis causas.

La cesién de derechos de un registro de marca como hemos observado, s un contrato
consensual; en virtud del cual, una persona denominada cedente olorga a otra llamada
cesionario todos los derechos que le pertenecian sobre la marca, o bien solo una parte de ellos.
(usar y gozar de lamarca y perseguir Ia usurpacion de terceros). En virtud de dicho contrato, el
cesionario se subroga en todos los derechos del cedente, teniendo libertad de disponer de las

marcas.
El cedente por su parte, se transforma en un tercero, no pudiendo utilizar la marca,
incurriendo si lo hiciese en un delito de usurpacién de marca y asimismo deberd de abstenerse

de realizar cualquier acto personal que pueda disminuir el valor de la marca que él ha cedido.

Por otro lado y para realizar la cesion de derechos de un registro de marca, deben

observarse las formalidades y los medios que establece la legislacion civil, pues nuestra ley de -

la Propiedad Industrial no establece requisito alguno para que la transmision de derechos
’respeclo de un registro de marca sea vélido,
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Consecuentemente un contralo por escrito, fimado por las partes; que reuna los
< pequisitos de validez y clementos de existencia, comunes a todo contrato, operard validamente
en materia dc marcas. Sin embargo para el efecto de que un acuerdo en que conste la
transmision de derechos de un registro de marca surta efectos en contra de terceros, es
necesario que éste se encuentre inscrito precisamente en ¢l registro de la marca; para ello es
necesario presentar una solicitud por duplicado, en la que sc expresard ¢l nimero de registro de
que s¢ trate , nombre del titular anterior, nombre, nacionalidad y domicilio del apoderado si lo
" requiere. A esta peticién debe acompefiarse ¢l documento del cual consie la cesion de la marca

y la constancia de inscripcion en el Instituwio Mexicano de Ia Propiedad Industrial, para .

anexarse al expediente relativo. Acto seguido si la solicitud sc encuentrs apegada a derecho, se
citard a pago de derechos; posteriormenie se girank oficio al interesado pasticipdndole que se
ha registrado la transmisitn, haciendo la anotacidn en la copia del titulo que obra en el
expediente, asi como en ¢l tiwlo original, si es presentado éste. Finalmente se le dard
publicidad a la transmision cn la Gaceta, editada por dicho Instituto,

i .

La palabra franquicia proviene del vocablo inglés FRANCHISING, y significa:
"Libertad y excencién que se concede a una persona pars no pagar derechos por las
mercaderias que introduce o extrae 0 por el aprovechamiento de algun servicio publico." ® .

Sin embargo éste ultimo concepto de poco sirve para ilustrar sobre ¢l contenido del

contrato a que nos referimos en las siguicntes ideas.

64 Sepilveda, César. Op. cit; pig 183 y sigs.
65 Diaz Bravo, Artwro. Contagos Mercaptiles. Ed. Hasla, 3a ed. México, 1989, pig 247.
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En términos generales, "La franquicia es aquel contrato oneroso, por virtud del cual
una persona franquiciante transmite a otra denominada franquiciatario la licencia de uso de
marca, asi como conocimientos técnicos y asistencia técnica para que ¢l franquiciatario pucda
a su vez producir, vender o presiar los mismos productos o servicios con los métodos
operalivos comerciales y administrativos de) franquiciante.” La franquicia es entonces una
* figurs juridics equivalente & una licencis de uso de marca, con la diferencia que en la
franquicia se transmiten conocimienios tenicos y asistencia espccinﬁndn.

Los elementos que podemos desprender de este concepto son:

8) Un franquiciante que es aquella persona titular de una marca o de un Bombre
comercial, que ha desarrollado diversas Wcnicas operativas para la produccién, distribucion
" ylo venta de productos o prestacion de servicios.

b) Un franquiciatario que es aquella persona que adquiere mediante la franquicis, la
sutorizacidn para la iniliucidn de una marca o nombre comercial, asi como la autorizacion o
el derecho de operar un negocio bajo las técnicas operativas del franquiciante.

¢) El registro de una marca o de un nombre comercial bajo los cuales el franquiciante
. Momwmmmom»mkhs. '
d) El acuerdo de voluntades entre franquiciante y franquiciastario.
| ¢) La autorizacion de! franquiciante pera que el franquiciatario pueda utilizar la marca
y/o ¢ nombre comercial, con adicion de los sistemas de trabajo adoptado por ¢l franquiciante.

f) E derecho del franquiciatario para poder disponer de un territorio o drea sobre ¢l que
opere en forma exclusiva.

) La realizacion de pagos hechos por el uso de la marca y/o nombre comercial, asi
como las prestaciones, conocimientos y asistencia técnica recibida, denominadas regalias.

| h) El hecho de que ¢l franquiciante en todo tiempo preserva el nombre de la marca y/o
$3
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nombre comercial.

i) La obligacion por parte del franquiciante de transmitir al franquiciatario las técnicas
y métodos experimentados y probados por él.

j) Control y asistencia permanente por parte del franquiciante en beneficio de ambos, y

k) La existencia de un control nominado en 1a que se detalla o se planeen todos los
términos del acuerdo.

Por otra parte ¢l argentino Garrones, en su Diccionario Juridico, afirma que el contrato

de franquicia tiene un significativo acercamiento con ¢l contrato de concesion (Distribucion).

Seflala que en esencia, ¢l contrato de franquicia, estriba en que Ia parte concedente o
franquiciante, persigue la buisqueda de nucvas relaciones comerciales que hagan posible la
utilizacion maxima de su potencial empresario. *

Asimismo -dice- sus cliusulas son muy especiales, pero hay un conjunto de cliusulas
comunes. Ls primera y mds general se refiere a la utilizacion de la marca det franquiciante;
¢éste Gltimo debe difundir el conocimiento y reputacién de la marca, en ¢l plano nacional,
mientras que el franquiciatario debe hacerlo en el plano local. Otra cléusula comun se refiere al
régimen de aprovisionamiento de mercaderias, del franquiciante al franquiciatario. Por ultimo,
opera un conjunto de cliusulas de mazketing o de promocion de ventas: publicidad, catdlogos
de generales, etc.

Por ser de capital importancia el tema de la Adquisicion, conservacion, respeto y
conclusion del derecho de las marcas en México, nos permitimos tratarlo en el capitulo
siguiente en los cuales se abordan los temas primordiales contenidos en la Ley de la Propiedad
Industrial,

66 Gamones, José Albenno. Dissionasio Jusidico. Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1986, pig 171,
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CAPITULO SEGUNDO
ADQUISICION, CONSERVACION, RESPETO Y CONCLUSION DEL
DERECHO DE MARCAS EN MEXICQ
1.~ Rogistre come fuente.

Ha quedado claro que la forma como se manifiesta y se adquiere ¢l derecho mascario,
¢s mediante ¢l registro de la marca, que le otorga al titular o solicitante ¢l uso exclusivo de la
misma,

" El trdmite de registro de una marca nos dice Corrado, se configurs como un acto
indicativo ( de publicidad ) y agrega, que el registro de [a marca constituye ¢l acto terminal de
una sucesion de comportamientos vinculados entre i, de un nexo que impone ¢l paso del uno
al otro; finalmente , considera.que, e procedimiento consta de cuatro fases: la comprobacion
de los productos del registro, la decisidn sobre los resultados de la indagacion; el registro y el
instrumento de testificacién libre."

Para el autor argentino Radl Anibal Etcheverry, el trimite comespondiente al registro
de una marca es de cardcter piblico y esté establecido por el derecho intemo de cads pais.

En este contexto el maestro Nava Negrete afirma scertadamente que ¢l registro de una
marca "es el acto por medio del cual cualquier persona fisica o juridica solicita a la
Administracién Publica registrar un signo o medio material con el fin de que constituya una
marca”’ ‘

:Cildo'olevu Negrete, Justo. Op. cit; pg 0.

. EdHorial Astres, Argentina, 1999, phg $52.
Oy, cit; pig 805,
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Al respecto las disposiciones legales y reglamentarias sefalan el procedimiento que

debe seguirse para obtener el registro de una marca, que en esencia comprende:

a. Datos de la solicitud;

b. Anexos de la solicitud;

¢. Trimite de ta solicitud:
1) Examen Administrativo;
2) Examen de Novedad, y
3) Expedicion del titulo.

Datos de la solicitud

Para hacer la gestion del trdmite de registro de una marca, deberd acudir el mismo
interesado personalmente o en su caso por medio de un mandatario ante el Instituto Mexicano
de 1a Propicdad Industrial o bien, en las delegaciones de 1a secretaria de Comercio y Fomento
Industrial; mediante Ia presentacion de un formato de solicitud que al cfecto otorga en forma
gratuita el propio Instituto a los interesados, Ia cua! deberd presentarse en original y tres
copias, redactadas en idioma espafiol y puciundd el tipo de trdmite que solicita (Articulos
113 de taL.P.I.y 5 del Reglamento dela L.P.1).

Dicha solicitud debera de contener entre otros datos, los siguientes:
1. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado,
tridimensional 0 mixto; ‘
Iil. La fecha de primer uso de |a marca, la que no podrd ser modificada ulteriormente, o
la mencion de que no se ha usado.
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A falta de indicacion se presumird que no se ha usado la marca;

1V. Los productos o servicios a los que se aplicard 1a marca, y

V. Los demds que prevenga ¢l Reglamento de esta ley, como son: el nimero de la clase
& que cormrespondan los productos o servicios para los que se solicita el registro, de
conformidad con 1a clasificacion establecida en el anticulo 59 del Reglamento, fas levendas y
figurss que aparezcan en el cjemplar de la marca y cuyo uso no se reserva,

Ademis deberin de firmarse cada uno de los tantos de I solicitud, debiendo agregarse
igualmente un ejemplar de la marca en cada uno de los tantos de la solicitud; y 1s ubicacion del
0 de los establecimientos o negociaciones relacionadas con la marcs. -

Es de observarse que en cuanto al domicilio del solicitante debe de precisarse a calle,
¢l nimero oficial, colonia, delegacion politica, codigo postal, entidad federativa y pafs.

Respecto al tipo de marca, si es nominativa deberd de especificarse en que consiste
dicha denominacion.

Por lo que se refiere a la mencion de la fecha de primer uso de la marca, ésta debera
asentarse con toda claridad, es decir; especificar dia, mes y aflo, para evitar incurrir ¢n la
causal de nulidad consistente en “obtener el registro con base en datos falsos”, lo que
posteriormente pucde repercutir en la pérdida del registro.

Sepiilveda, al analizar acertadamente este requisito, sefiala que es aconsejable hacer
anuncio de la marca en un medio publicitario en el que se mencione su fechs, precisamente e

dia en que se presente a registro, para preconstituir la prueba de uso.
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Sobre el particular y en relacion a la afirmacion que hace Jalife, en el sentido que una
vez hecha la manifestacion de la fecha de primer uso de la marca y que ésta es fundamental,
porque posteriormente no se podra hacer cambio alguno, me parece exagerada esta idea porque
de acuerdo al articulo S, parafo tercero del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial si
hay manera de subsanar el etror por parte del solicitante en un plazo de dos meses; de ahi que
sca falso que hecha una manifestacion no pueda corregirse.

_Es pertinente hacer mencion que el solicitante del registro deberd mencionar los
productos o servicios que sc pretenden amparar con la marca, pues este hecho garantiza el
dmbito juridico protector de 1a marca. De ahi que no es permisible que una solicitud abarque la
proteccion de distintas clases de productos o servicios.

Por otro lado, es importante sefialar cn la solicitud, la ubicacion del establecimiento
industrial o comercial o de servicios, proporcionando para ello ¢l domicilio completo del
establecimiento, con calle, nimero, colonia, cédigo postal, municipio, entidad federativa 'y

pais.

Finalmente en aquellos casos en que se solicite prioridad de una marca extranjera en
nuestro pais, dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto
dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros paises podra reconocerse como
fecha de prioridad la de presentacion de la solicitud en que lo fue primero, siempre y cuando se
mencione el pais de la solicitud original; la fecha de presentacion de la solicitud en ese pafs, el
namero de serie de la solicitud extranjera, que la solicitud no pretenda aplicarse a productos o
servicios adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero y que dentro de los
tres meses siguientes a la presentacion de la solicitud se exhiba una copia certificada de la
solicitud de registro de marca presentada en el pais de origen y, en su caso, la traduccion
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correspondiente (Articulos 117y 118de laL.PL y 60 del Reglamentode laL.P.1).

Es de observarse en este contexto que quien esté interesado en proteger una marca a

nivel internacional, debe de realizar su registro en cada pais que le represente algan interés.

" Al respecto el Convenio de Paris, en su articulo 4 establece; que quien solicita una
marca en un pais miembeo goza de una prioridad para hacerlo en otro pais miembro, si lo hace
dentro de los seis meses posteriores s ese depdsito.” ¢

bA e I solicitud

En cuanto a los documentos que deben acompafiarse a la solicitud, nos sehala ¢l
asticulo 114, asi comoel 115 de la Ley y anticulos 5 y 56 del Reglamento, son los siguientes:

1) La descripcion de ls marca y un resumen de dicha descripcion, que se canoce como
"capitulo de reservas";

2) Siete ejemplares de 1a etiqueta en blanco y negro que reproduce la marca tal y como
se describe y cuyas medidas reglamentarias serin no mayores de 10 X |0 cms; ni menores de
4X4 cms, dcbiéndoéc exhibir ademds siete etiquetas a colores con las medidas reglamentarias,
cuando la combinacion de los mismos se desee proteger. También deberdn de exhibirse en su
caso siete impresiones fotograficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de la marca

tridimensional en los tres planos.

3) Copia simple de la constancia de inscripcion en ef Registro General de Poderes del
IM. P.L y una copia simple del documento que acredite dicho poder ( Articulo | y 17 del
Reglamentode laL.P.L).,y

4 Chr. Desreto por el que se promulga et Convenio de Paris para i proteceion de {a propiedad industriad, sdoptado ¢n E:(ocolmo ol {4de
Julio de 1967, publicado cnt¢i D.OF. de 27 dc julio de 1967; arts. 4A.1 y 4C.1.
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4) Comprobante de haberse pagado los derechos por concepto de estudio de la

solicitud.

La solicitud terminard con el seflalamiento del lugar, fecha, nombre y firma del
solicitante o bien de su apoderado en todos y cada uno de sus ejemplares.

En referencia a la descripcién y reservas de la marca, podemos sefialar que es la
manifestacion o descripcion de la marca, especificando el tipo y tamafio de letra, sus elementos
grificos, la combinacion de colores y finalmente la manera en que se va a usar la marca en los

articulos, envases, anuncios escritos o por los medios de comunicacion (radio, televisidn, etc).

"En este contexto ¢l autor César Sepulveda, expresa que ¢l denominado capitulo de
reservas viene a constituir la declaracin formal del solicitante de que-la descripcion y las
etiquetas representan verdaderamente a fa marca que se quicre registrar y asimismo fija los
auténticos Hmites del derecho del peticionario el cual no podni después ir mas lejos de tales

limites."*
En los casos de trAmite de registro de una marca por conducto de mandatario, éste
deberd acreditar su personalidad ante el Registro General de Poderes del Instituto, mediante los

siguientes documentos:

1. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona

fisica,

$ Op. ci; g 137.
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I1. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de
personas morales, se trate de solicitudes de patentes, registros, o la inscripcion de licencias o
sus transmisiones.

En este caso, en la carta poder deberd maniféstarse que quien la otorga cuenta con

facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades;

I11. En los casos no comprendidos en la fraccion anterior, mediante instrumento
publico o carta poder con ratificacion de firmas ante notario o corredor cuando se trate de
persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del
otorgante, y

1V. En los casos no comprendidos ¢n la fraccion 11, mediante poder otorgado conforme
a la legislacion aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados
internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder
se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, asi
como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumird la validez del poder, salvo prueba

en contrario.

En cada expediente que se tramite debera acreditarse la personalidad del solicitante o
promovente; sin embargo, bastard con una copia simple de la constancia de registro, si el poder
se encuentra inscrito en el registro gencral de poderes establecida por el instituto (Articulo 181
LPL).

Para los casos de solicitudes de declaracion administrativa de nulidad, caducidad,
cancelacion e infraccion administrativa, es de aplicarse lo dispuesto en la fraccion Il, del
articulo 16 del Reglamento de la L.P.I; en donde se dispone que los solicitantes o promoventes
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podran acreditar su personalidad con copia de la constancia de inscripcion del poder que se
trate en el Registro General de Poderes del Instituto, siempre y cuando en el mismo se

contengan facultades para pleitos y cobranzas,

Asimismo los solicitantes que actiien por si, los apoderados y representantes legales,
podran autorizar en sus solicitudes y promociones a otras personas fisicas para oir y recibir

notificaciones y documentos.

Por ultimo debemos sefialar que los derechos establecidos por la Tarifa para el registro
de una marca deben de cubrirse en efectivo en la Caja de la Institucién Bancaria

correspondiente.

Si estos derechos no se cubren se tiene por desechada la gestion y el interesado debera
presentar ¢n consecuencia una nueva solicitud y nuevos anexos, en expediente diverso, si es
que persiste en su intencion original de obtener el registro, asi lo dispone el articulo 180 de la
Ley de la Propiedad Industrial en el sentido que: "Las solicitudes y promociones deberdn ser
firmadas por el interesado o su representante y estar acompaiiadas del comprobante de pago de
la tarifa correspondiente, en su caso. Si falta cualquiera de estos élcmemos el Instituto

desechara de plano la solicitud o promocién.”
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Tekmite de Ia solicitud

La solicitud de registro de la marca s¢ presentard ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, con la informacion y anexos reglamentarios que se han sefialado
anteriormente (Articulo 113 L.P.1).

El expediente que se forme con tales documentos, quedard sujeto a un tramite que se
divide en tres etapas:

1) El Examen Administrativo,

El examen administrativo, tiene por objeto comprobar si la solicitud y sus anexos estan

completos y si satisfacen los requisitos legales y reglamentarios.

"Para el tratadista mexicano Rangel Medina, el examen administrativo consiste en

verificar si los requisitos formales que ya se han descrito quedaron satisfechos." >

Efectivamente, el examen administrativo es el estudio 'de la solicitud y de la
documentacion exhibida, asi se desprende de lo dispuesto en el articulo 119 de la Ley de la
Propiedad Industrial que a la letra dice: "Recibida la solicitud, se procederd a efectuar un

" examen de forma de ésta y de la documentacion exhibida, para comprobar si se cumplen los

requisitos que previenen esta Ley y su reglamento."

Ahora bien, el Instituto al recibir las solicitudes; verificard que s¢ acompafien: los
documentos y objctos exigidos, a esto se le denomina examen administrativo, y en él pueden
presentarse dos hipdtesis: que se considere que la documentacion e informacion requerida es
deficiente o que se estime que todo estd en regla.

6 Deresho do 14 Propicdad Indugtral ¢ Ineleciya. Ed. UNAM. 20 d. México, 1992; pg 54.
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En ¢l primer caso, si el Instituto al recibir la solicitud y documentos anexos, verifica
que estos no cumplen con los requisitos legales o reglamentarios, requerird a los solicitantes o
promoventes para que en un plazo de dos meses subsanen el error u omisién. Si transcurrido
dicho plazo no se han satisfecho los requisitos correspondientes, las solicitudes o promociones
serdn desechadas de plano (Ant. 5, pfo tercero del Reglamento de la Ley de la Propiedad
Industrial) . ' |

En el segundo caso, o sea cuando el Instituto tiene por satisfechos los requisitos legales
y reglamentarios, le recibird al solicitante toda la informacion y anotard en cada uno de los
cjemplares los siguientes datos:

- Lafecha y hora de recepcion;

- El niimero progresivo de recepcién que les corresponda;

- El nimero de expediente en trdmite que les asigne, y

- La fecha y hora de presentacion. '

Posteriormente el Instituto procedera a devolver a los solicitantes un ejemplar sellado
de las mismas con los anexos que sean susceptibles de devolucién y finalmente turnara el
expediente a un segundo examen denominado ¢xamen de novedad. Lo mismo ocurre cuando
en el caso antes mencionado y dentro del plazo concedido, las exigencias legales y

reglamentarias han sido satisfechas.

2) El Examen de Novedad.
" El examen de novedad consiste en comparar el signo que se presenta a registro con
las marcas ya registradas o en trimite de registro, a efecto de determinar si tiene o no novedad

{a marca elegida." ’

7Loc. ci.



|
|
?
1

Para el maestro César Sepilveda, el examen de novedad es una comparacion entre la

marca solicitada y todas las marcas de esa misma clase que estén vigentes o en trimite. '

Por nuestra parte, consideramos que ¢l examen de novedad es la revision y bisqueda
de marcas precedentes y confundibles, respecto de la solicitada, es decir que dicha busqueda se
concreta a establecer si existe otra marca igual o semejante ya registrada o en trimite y
aplicada a los mismos productos o servicios, de tal manera que si 1a marca solicitada es

confundible con una anterior, no s¢ conceders el registro de aquella marca.

Por su parte el articulo 122 de nuestra Ley de 1a Propiedad Industrial, hace alusion al

examen de novedad al disponer que "concluido e examen de forma, se procederd a realizar el »

examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta ley."

El examen de novedad, comprende una revision fonética realizada por los '

examinadores del Instituto, quienes con base en una lista de las marcas registradas 'y
solicitudes en trimite, determinardn si existe algin impedimento para el registro de la
solicitud, '

En caso de que la solicitud contenga un dibujo o figura, se haré una revision de las

figuras y dibujos que puedan constituir algin impedimento para el registro de la solicitud, a

efecto de evitar duplicidad y pucda en consecuencia darse conflicto de intereses.

$Op.cit. plg 140,
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Si de dicho examen se encontrase otra marca igual o semejante ya registrada o en
trdmite y aplicada a los mismos productos o servicios similares, en grado tal que pudieran
confundirse, se suspenderd el trdmite y el Instituto le comunicard por escrito al promovente,
indicandole los impedimentos existentes, otorgandole al efecto un plazo de dos meses para que
subsane los errores u omisiones en los que hubiere incusrido y manifieste lo que a su derecho

convenga en relacion con los impedimentos y las anterioridades citadas (Art. 122 L.P.L). -

En respuesta, afirma el jurista César Sepilveda; "el solicitante puede alegar que la
anterioridad encontrada s de su misma propiedad y que en dichas marcas pueden apreciarse
diferencias. También puede argumentar que el Instituto ha hecho una apreciacion estricta, y

que, en realidad, no existe auténtica semejanza entre ambas marcas,

Otra variante estd constituida por la circunstancia de que ¢l peticionario puede obtener
que el duefio de la marca mﬂejmte anterior la limite a ciertos articulos, permitiendo a la vez
que se conceda ¢l nuevo registro para amparar mercancias que, aunque del mismb grupo, sean
diversas. Finalmente, el interesado puede aducir que la marca precedente estd tachada de
nulidad o que debe aclararse su extincién porque no ha sido usada en México." ’

Por otro lado, la Ley en el articulo 122 Bis; concede al solicitante un plazo adicional de

dos meses para que cumpla con los requisitos a que se refiere el articulo 122, comprobando el

" pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento. Dicho plazo adicional se

contard a partir del dfa siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el
articulo 122 ya citado.

9 Loc. it
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Es necesario enfatizar que si el promovente no cumpliere con los requerimientos

legales en los plazos anteriormente aludidos, la solicitud se tendré por abandonada.

Si el solicitante, después de que sc le ha requerido para subsanar los errores u
omisiones, accede & modificar, comegir o sustituir la marca y ess modificacion se acepta por el
Instituto por no parecerse ya & la anterior, la marca se sujetaré & un nuevo trimite, debiendo el
promovente efectuar el pago de la tarifa comespondiente a una aueva solicitud y remitiendo
nueva solicitud y nuevos anexos. Con los documentoi presentados se practicard huevo examen
administrativo y examen de novedad. Si results favorable el examen de nbve&d, se citard @
pago de derechos de expedicion de s marca. (Asts. 123 L.P.I; y 61 del Reglamento de la
LPL).

Por oftro fado si del examen no se encontrd marca anterior, o que hay otra igual o
semejante, o que Ia que pide tienc semejanza dudosa oh indeterminada con una de las ya
registrades o en trimite, se proseguird la tramitacién hasta concederse el titulo
correspondiente.

3) Expedicion del Titulo.

Una vez que se ha efectuado con éxito ¢! examen de novedad, el solicitante seré citado
a pagar los derechos de expedicion de la marca, mediante el aviso que la Direccién de Marcas
le envié, manifestdndole que se ha aceptado a registro {a marca propuesta y que debe pasar a
cubrir los derechos respectivos para que pueda serle expedido el titulo (Articulo 125 de la
LelL).
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Cubiertos éstos derechos, el Instituto le proporciona un nimero de registro y procede a
expedir el titulo correspondiente.

"A juicio del autor Rangel Ortiz, el titulo del registro de la marca, es el documento que
sirve para acrediiar la existencia del derecho al uso exclusivo y se expide por el Instituto
Mexicano de Ia Propiedad Industrial o por el funcionario en quien éste delegue dicha facultad
(Director de Marcas)."

Es pertinente seflalar que el titulo del registro de la marca, comprendera un ejemplar de
la misma y en el mismo se hard constar: el numero de registro de la marca, el signo distintivo
de ls marca; mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta, asimismo se
indicard a que productos o servicios se aplicark y también se hard mencién del nombre y
domicilio del titular, de la ubicacién del establecimiento, en su caso; las fechas de presentacién
de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso en su caso, y de expedicién, y por
ultimo su vigencia. Ademds, el registro concedido se dard a conocer mediante su publicacion

en laGaceta que edita mensualmente el propio Instituto (Ast. 126 dela L.P.1).

En el caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicard por escrito
al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolucion (Aniculo 125,
pfo segundo de laL.P1).

" Finalmente cabe sefialar que para |a negativa del registro de una marca no esta previsto
ningin recurso administrativo ante la propia autoridad; sin embargo el medio para impugnar el
acuerdo denegatorio de registro, sera el amparo indirecto, que se substanciard ante un Juez de
- Distrito en materia administrativa,
100p. cit; pig 25.
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2. Conservacién del registro.
s Duncidn,
El periodo de vigencia de un registro de marca ha variado en ¢l transcurso de los aftos,

conforme a las distintas leyes en materia de marcas que han estado vigentes en México,

Asi tenemos que en el articulo 132 de I Ley de Is Propiedsd Industrial de 1942, los
efectos del registro de una marca dursban 10 afios, contados a partir de la fecha y hora de
presentacion de la solicitud,

Y este plazo era renovable indefinidamente por periodos de diez aftos.

Posteriormente en el aflo de 1976, la Ley de Invenciones y Marcas disponia en su
articulo 112 que "los efectos del registro de una marca tendrén una vigencis de cinco afios a

partir de Ia fecha legal.

Este plazo seria renovable indefinidamente por periodos de cinco aftos, de reunirse los
requisitos establecidos en 1a presente ley, su reglamento y demds disposiciones aplicables.”

Al respecto el maestro Nava Negrete en su obra Derecho de las Marcas, indica que "la
reduccion de esta durscion results wisftctodi como una medida que tiende eficazmente a
disminuir considerablemente el encubrimiento de registros de marcas, que impedian Ia libre

eleccion y por otra la efectiva explotacién de dichas marcas." "

1 Op. cit; phg $16.
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Por su parte la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial; publicada en el
Diasio Oficial de la Federacidn de 27 de junio de 1991, modificé considerablemente el periodo
de vigencia relativo a los registros de marca, estableciendo en su articulo 95, un nuevo periodo
de diez aflos, regresando con ello al sistema de la amigua ley de propiedad industrial de 1942.

Finalmente, la Ley de la Propiedpd lndus}rial vigente en su articulo 95 prescribe que el
. registro de una marca tiene una vigencia de diez aflos, contados a partir de !4 fecha de
presentacion de la solicitud, y que dicho plazo podré renovase por periodo de la misma
duracién. ’

Consideramos que nuestra ley al contemplar periocdos largos en la vigencia de los
registros de marca, gencra para los titulares de dichas marcas una gran seguridad juridica,
permitiéndoles mantener la cobertura de sus marcas y en consecuencia el aumento de ingresos,

desde él punto de vista econdmico.

b Repovacin,

En nuestro gisteml de derecho como se dijo anteriormente, las marcas ti'enen una
vigencia de diez aflos contados & partir de Ia fecha de presentacion de la solicitud, pero pueden

renovarse por periodos de la misma duracion (Articulo 95 de la L.P.L).

"El propésito de senovar el registro de una marca por periodos de diez afios no es el

renacimiento del derecho de propiedad de la marca, sino tan sélo su conservacion.” #

12 Otamendi, Jorge. Op. cit; pig 212.
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De esta maners, si se desean conservar todos los derechos que conficre el registro de
marca, el titular debera solicitar la renovacion de dicho registro, presentando una solicitud en
¢l ultimo gemestre del periodo de vigencia de! mismo, esto es, dentro de los seis meses
anteriores sl vencimiento de la vigencia, Sin embargo, como un periodo de gracia, la Ley de la
Propiedad Indusirial establece en su articulo 133, un lapso de seis meses posteriores al
vencimiento del registro, en los cuales ¢s posible tramitar la renovacién. Transcurrido este
plazo sin que s¢ haya presentado solicitud de renovacion alguna, el registro de la marca caduca
en forma definitiva, pudiendo dicha marca ser registrada por cuaiquier persona.

Ahora bien, de acuerdo a el anticulo 134 de laLeydela Pﬁpiedad Industrial; para que
proceda la renovacion del registro de una masca, deberin de cubrirse los siguientes requisitos:
Presentar la solicitud correspondiente dentro de los plazos legales; cubrir los derechos
correspondientes; que el interesado manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad, usar
la marca en por lo menos en uno de los productos o servicios a los que se aplique, y no haber

interrumpido dicho uso por un plazo mayor a tres aflos.

Adicionalmente 1a ley en el articulo 128, determina que la marca deberd usarse en el
territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteten su caricter
distintivo, es decir, que las modificaciones o variaciones que sc le hagan a la marca a efecto de

modernizarlas no sean tales que alteren la identidad de dichos signos distintivos,

¢. Uso Obligatorio de la Marca,

Ademis del requisito de la renovacion que debe hacerse cada diez aflos para conservar
el registro de una marca, 1a ley exige el uso efectivo de la misma para la conservacion de los
derechos derivados de su registro, y se establece que dicho uso no debe interrumpirse por un
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marcs, y

plazo mayor a tres aflos, porque de lo contrario procedera la caducidad del registro, asi lo
dispone ¢! articulo 130 de la Ley en estos érminos:

"Si una mazca no es usada durante tres aflos consecutivos en los productos o servicios

para los que fue registrada, procederd la caducidad de su registro..."

Asimismo la ley establece las excepciones al principio de demostrar el uso de la marca:

1) Cuando el titular o ¢l usuario awtorizado tenga concedida licencia inscrita y 1a haya
usado durante los tres aflos consecutivos inmediatos anteriores a la presentacion de la solicitud
de declaracion administrativa de caducidad,

2) Cuando existan circunstancias ajenas a la voluntad del titular de la marca que
constituyan un obsticulo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importacion u

otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la
3) Cuando se encuentre la marca registrada en varias clases, solo serd necesario
demostrar el uso en una de ellas para que proceda la renovacion de todos (Articulos 130 y 13§

delaL.Pl)

Ahora bien, este uso debe ser efectivo en grado tal que la vida del registro no se

2 interrunipa por dicho motivo, sin embargo este aspecto s particularmente controvertido, por

las diversas opiniones que se sustentan, en relacion a lo que debe entenderse por "uso efectivo

de la marca.”

Por una parte, hay quienés sostienen que existe "uso de marca”, a la condicién
elemental de que la marca se utilice para distinguir un producto o un servicio con el que se estd
comerciando. Es decir, que haya una manifestacion directa dentro del contexto comercial.
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Existen otros autores, quienes sosticnen que existe "uso de marca" desde ¢l momento
mismo en que ¢l bien o servicio de que se trate se pone a disposicion del piblico consumidor,

independientemente de que haya transaccién comercial,

Ouro criterio, es ¢! fijado por la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, que en su
articulo 118 disponia que es procedente considerar como "uso de marca”: La comercializacion
del producto o servicio que proteja, en volimenes y condiciones que correspondan a una rea!
explotacion comercial. ‘

"En cuanto al término comercializacion, el autor argentino Otamendi, sefiala que debe
entenderse por tal no solo los actos de intercambio, sino cualquier otra forma posible de
disposicion del producto. Y que aqui quedan comprendidos los casos de venta, alquiler y los
de donacion gntum consistentes en |a entrega de muestras gratis, la publicidad previa al
lanzamiento, las degustaciones, las entregas en préstamo pars prucbas, las demostraciones y
otras formas en que una marca puede aparecer en ¢l mercado.” ?

Sin embargo, el criterio sostenido por la Ley de Invenciones y Marcas es censurado por

¢l espafiol Fernndez - Novoa, quien al respecto seflala: "La definicion del articulo 118 de la

LIM es censurable porque la delimitacion del uso obligatorio de la marca debe ser hecha por la
jurisprudencia y la doctrina, pero en ningin caso por la ley. Ademds, dicha definicion es

‘demasiado simplista porque a pesar de serel mis importante acto de uso de la marca, la

comercializacion o venta de! articulo de marca no es el unico acto con el que puede cumplirse

Ia carga del uso obligatorio."

13 0p. cit; pig 197,
14 Cluado por Nava Negrese, Justo. Op. cit; pig 541,
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Por nuestrs parte consideramos quecel legistador no fué muy claro, porque no sefiald en
que casos comesponde a una efecﬁvn explotacion comcrcia!. {a comercializacion del producto
o servicio y tampoce indicod cuando los volimenes y condiciones en que se usa una marca
comespondan a dicha efectiva explotacion comercial, pues en la prictica las condiciones de
comercializacion de un producto & otro difieren notablemente.

Por su parte, {a doctrina italiana considera que ¢l s6lo hecho de que exista publicidad
de un producto en un pals; implica "utilizacion de la marca.”

Este Gltimo criterio es duramente criticado por el espafiol Femdndez Novoa, quien
considera que "l uso de Ia marca en las campaflas publicitarias sélo se considers relevante
cuando ¢se uso esté acompaliado por una efectiva comercializacion de los articulos de -

marca." *

De lo precedente se deduce que si bien es cierto la publicidad es un medio eficaz de
comprobar el uso de la marca, no es suficiente, ya que se requiere la comercializacion objetiva
de los articulos a los que se aplica la marca, constituyendo por ende las campafas publicitarias

un acto complementario.

A mayor abundamiento, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Indusirial vigente;

hace alusion a lo que se debe entender por uso en su articulo 62, en fos siguientes 1érminos:

“Para los efectos del anticulo 130 de Ia ley, entre otros casos, s¢ entenderé que una
marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido
puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el pafs bajo esa marca en
ia cantidad y del modo que corresponde a los uso y c;)s(umbns en ¢l comercio, También se ---
15 Ihidem.
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entenderd que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a a
exbomcibn."

Por ltimo ¢s necesario establecer cual es el modo iddneo para comprobar el uso de la

marca. A propdsito 1a mayoria de los autores coinciden en el sentido de que el uso de la marca
se acredita exhibiendo al efecto; las etiquetas o los empaques de los productos, fotografias,
facturas, testimonios, ccniﬁmidms notariales, folletos, periddicos, casteles e inclusive
anuncios grabados para television o radio. Sin embargo en la prictica no se ha acudido @ esos
instrumentos de comprobacion de uso, pues resultan caros, tediosos y molestos.

"De tal maners, el uso de la marca ha venido comprobéndose a través de una
declaracion que contiene una informacion general, como niimero del registro, titular, clase de
articulos, usuarios autorizados, etc; asi como una seccidn destinada a proporcionar datos
econdmicos sobre la marca, como son: canales de comercializacion, es decir la forma en que se
comercializa 1s marca, ya sea de modo directo, por distribuidor, en tiendas de gobiermno, de
* autoservicio, etc. También ventas en la Repiblica Mexicana y en el exterior. Se anexan
igualmente & la declaracion ejemplares de la marca tal y como se usa. Toda‘.esta informacion

se suministra bajo protesta de decir verdad."

dl ias Obligatori
Otra de las condiciones indispensables para que la marca produzca plenos efectos, es el

referente a las menciones o leyendas obligatorias que deben acompafiar a dicho signo

distintivo,

5



La razdn de ser de este requisito, seflala el tratadista méxicano Rangel Medina, se
puede encontrar en ¢l propdsito de que los terceros tomen conocimiento de que determinada
marca por el hecho de encontrarse registrada, no estd en el dominio piblico, sino que exige su
respeto por todo el mundo ¢ incurre en usurpacion quien la imite o reproduzca sin permiso de
su dueio. De parte del propietario de la marca se explica a su vez la exigencia, porque debe
darse publicidad al hecho de que se ha reservado el derecho al uso exclusivo de la marca.

Dichas indicaciones o leyendas obligatorias a las que dichos signos marcarios deben
someterse, estin contemplados por el articulo 131 de la Ley de la Propiedad Industrial que a la
letra dice: "La ostentacion de Ia leyenda marca registrada, las siglas M.R. o el simbolo R, sélo
podré realizarse en el caso de los productos o servicios pars los cuales dicha marca se
encuentra registrada.” '

Segun el texto del expresado articulo 131, Ia leyenda "MARCA REGISTRADA" es
obligatorié inicamente para los articulos que ostenten marcas realmente registradas, quedando
exentas por tanto aquéllas marcas que carezcan de registro, en virtud de que ¢l hecho de usar

- una marca con la indicacién de hallarse registrada sin estarlo realmente, configuraria una
infraccién administrativa y cuya sancion seria la aplicacion de una multa hasta por el importe
de veinte mil dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal ( Anticulo 214,
‘fracc. IdelaL.PL).

Sobre el particular, el articulo 213, fraccion 111 establece que "se incurre en-una
infraccion administrativa cuando se pongan a la venta o en circulacion productos o se ofrezcan
servicios, indicando que estén protegidos por una marca registrada sin estarlo."

16 Las marcas v sip eyend g obligatoriag, México, DF. 1956, plgs 16y 17.
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La relacion que guardan estos articulos, bdsicamente es en el sentido de que el titular
de la marca debe dar cumplimicnto a aquellos requisitos necesarios para el registro del signo -

distintivo como lo son las leyendas obligatorias.

Ademis de la leyends "MARCA REGISTRADA", las marcas registradas en México
deberin expresar, al aplicarse a los productos que amparen o distingan, la ubicacién de la
fibrica cuando se trate de una marca industrial, o del establecimiento cuando sca una marca
comercial; a efecto de no inducir a ervor sobre la procedencia de los objetos a que se aplica la

_marca.

Al respecto es preciso aclarar que la leyenda acerca de la ubicacidn industrial o
comercial de Is empresa, estaba fundamentada en ¢! articulo 141 de ia Ley de la Propiedad
Industrial de 1942; sin enbargo, en a sctualidad nuestra legialacitn marcaria no tipifica dicha
regla, lo que consideramos una laguna de la ley que debe ser lenads para evitar que el piblico
consumidor sea engafiado respecto a la procedencia de los objetos o mercancias a que se aplica

Otra leyenda exigible es: "HECHO EN MEXICO", cuando se trate de productos
manufacturados en México en los que se utilizan marcas, ya sea que estén registradas o que no
lo estén, '

Al respcctd. el Dr. Rangel Medina indica que la obligacion del uso de la leyenda
"HECHO EN MEXICO" es una medida proteccionista para el piblico y para dar publicidad al
adelanto industrial que ha alcanzado nuestro pais. !

17 Ibidem.
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Por nuestra parte, consideramos que la leyenda "HECHO EN MEXICO", deberia
consignarse expresamente cn ¢l articulo 131 de nuestra Ley de la Propiedad Industrial, con el
objeto de evitar el engafio al publice consumidor.

Por otro lado es necesario hacer éafasis en que la leyenda relativa  la ubicacion del
establecimiento y la leyenda "HECHO EN MEXICO", son dos requisitos independientes uno
de! otro, pues el primero tiene como finalidad individualizar ¢ identificar particularmente el
origen del producto y ¢l segundo denotari el caricter nacional del producto que amparen las

Ahora bien, s importante sehalar que 1 omision de dichas leyendas obligatorias no
afectan la validez de ls marcs, la cual conserva su eficacia para invocar nulidades, oponerla a
nuevos registros, transmitirla, etc. Sin embargo, mientras la omision se conserve, el titular de
la marca no podri cjercer las acciones civiles y penales Que le asisten, como se desprende del
contenido del articulo 229 de la ley.

Cuando ¢! titular de la marca omite el uso de estas leyendas, puede subsanar tal
omision medianu: un aviso que se publicard en ¢l Diario Oficial de la Federacion, asi como en
la Gaceta de la Propiedad Industrial,

Aviso que debe contener: ¢l nombre y domicilio del prﬁplmrio de la marca registrada en
Meéxico, la fecha legal del registro; su denominacion o, si es innominads, seflalar en que
consiste la figura; anticulos que se distinguen con la marca y fecha desde la cual aparece la

leyenda "MARCA REGISTRADA" sobre los mismos,.en el mercado nacional; y terminard

con la fecha en que se entregue ¢l aviso para su publicacion.

A proposito, el tratadista mexicano Rangel Medina ha, elaborado, por juzgarlo de

- utilidad, un conjunto de reglas de aplicacion en materia de leyendas:

"




1*.» Tratdndose de mercancias manufacturadas en México que se distinguen con una
marca registrada en México, sus etiquetas llevarin las siguientes leyendas: "MARCA
REGISTRADA", o las siglas M.R; o bien el simbolo R, la leyenda "HECHO EN MEXICO "y
¢l nombre de la ciudad donde se fabrica la mercancia.

2.- Tratindose de mercancias manufacturadas en México que se distinguen con una
marca no registrada en México, sus etiquetas deberin de llevar la leyenda "HECHO EN
MEXICO";

3'.- Cuando sc trate de mercancias elaboradas en México en las que no se utilizan
marcas; no se exigirin leyendas;

4%.- Las mercancias fabricadas en México que se distingan con una marca registrada en
México, ain cuando ls misma mercancia también se fabrique cn ¢l extranjero sus etiquetas
llevarin las mismas leyendas a que se refiere laregla |;

$*.- Las mercancias manufacturadas en México al amparo de marcas extranjeras, sus
etiquetas llevardn las siguicntes leyendas: "HECHO EN MEXICO", ¢l nombre de la marca y ¢!

- nombre de la ciudad donde se fabrique la mercancia, _

6*.- Mercancias de origen extranjero amparadas por marcas registradas en México, sus
etiquetas llevardn las siguientes leyendas: "MARCA REGISTRADA" y el nombre del pais
donde se fabrique la mercancia;

T*.- Las mercancias de origen extranjero amparadas por marcas registradas en otro pafs,
sin estarlo en México, sus etiquetas llevardn la indicacion de que la marca estd registrada en tal
o cual pais.

8*.- Las leyendas de referencia deberin colocarse sobre los productos mismos, pero si
los objetos no se prestaren a ello, deberin aparecer en las cajas, empaques 0 envases en que
dicha mercancia se expenda al piiblico; :

9*.- Las citadas leyendas obligatorias deberdn ser claras y ostensibles, y

b
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10*.- Al que omita insertar en los productos nacionales las leyendas obligatorias; use
una marca con la indicacion de hallarse registrada sin estarlo realmente; y a quien dolosamente
vends, ponga en venta o circulacion mercancias que tengan alguno de los vicios sefialados, se

le impondrén las sanciones establecidas en la Ley de Ia Propiedad Industrial,
e.Derechos del ducfio de la marca.

El titular de una marca, tiene los derechos siguientes, conforme a la ley:

1) Derecho al uso exclusivo de la marca.

Esta exclusividad consiste en poder impedir cualquier uso de una marca idéntica o
similar que pueda causar confusion en el piblico consumidor, y en poder impedir usos de
marcas que de cusiquier manera puedan dafiar Ia marca registrada.

En nuestra ley la exclusividad-en el uso de la marca es un derecho indiscutido. El
articulo 87 establece con claridad que "los industriales, comerciantes o prestadoges de servicios
podrén hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin

embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto."

2) Derecho de persecucion a los infractores.
Al respecto la Ley de la Propiedad Industrial seflala que el titular de una marca tiene la
facultad de cjercitar las acciones legales de proteccion de los derechos sobre la marca cuando

oira persona use una marca registrada o semejante en grado de confusion, sin consentimiento

" del titular o de la persona que tenga facultades para ello (Ants. 213, frace XVIil y 214 de la

LP.L).



3) Derechos de exigir reparacion del dafio y pago de dafios y perjuicios.

Esta prerrogativa esta contemplada en el articulo 226 de nucstra ley, que a la letra dice:
“Independientemente del ejercicio de la accion penal, el perjudicido por cualquiera de los
delitos a que esta ley se reficre podré demandar del o de los autores de los mismos, la
reparacion y el pago de los Ms y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos y que en
ningun caso serin inferiores al 40% del precio de la venta al piblico de cada producto o la
prestacion de servicios que impliquen una violacién.” '

4) Derecho de obtener la expedicion del requisito previo pars I procedibilidad de las
acciones.

La ley en su articulo 225 dispone que "para el ejercicio de la accién penal, en los
supuestos de reincidencia de infracciones administrativas y de falsificacion de marcas, se
requerirk Quc el lﬁstitu!o emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgard sobre las
acciones civiles o penales que procedan.”

5) Derecho de solicitar la nulidad de registros marcarios.

Efectivamente, el propietario o titular de una marca puede solicitar la declaracién de
nulidad, caducidad o cancelacién del registro de uns masca; de acuerdo a el articulo 155 de Ia
ley; y siempre y cuando, el registro de la marca se haya otorgado ¢n contravencion de las
disposiciones de esta ley 0 la que hubiere estado vigente en la época de su registro (Articulo
IS1, fracc [ de la L.P.L),

6) Derecho de transmision total o cesion, asi como para otorgar licencias.

El titular de una marca registrada podré conceder mediante convenio, licencia de uso a
una o mas personas, con relacion a todos o algunos de los bmductos 0 servicios a los que se
aplique dicha marca (Articulo 136 L.P.L).
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7) Derecho de percibir regalias en caso de licencias obligatorias.

Cuando haya causas de utilidad publica, el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, declarard el registro y uso obligatorio de marcas registradas, y previa audiencia de
las partes, ¢l Instituto fijard las regalias que correspondan al titular de la marca (Articulo 129
LPL). ‘

8) Derecho de renovar ¢l registro,

Como se menciond anteriormente, pars que ¢l titular de una marca conserve los  °

derechos que confiere ¢l registro de una marca, es necesario que dicho titular proceda a
renovar ¢l registro de la marca.

El titular de Ia marcs, goza de esta prerrogativa de acuerdo a lo dispuesto en el articulo
133 de la ley, que a la letra dice: " La renovacion del registro de una marca debera solicitarse
por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de w vigencia..."

9) Derecho de renunciar al registro mediante su cancelacion. |
El titular de una marca esta facultado para solicitar por escrito y en cualquier tiempo, la
cancelacion de su registro, asimismo podrd solicitar dicha cancelacion en el caso de que la

marca haya perdido su caricter distintivo por haberse transformado en una denominacién

. genérica (Articulo 1S4 L.P.L).

10) Derecho. preferente para volver a registrar !a MA caducada por no haberse
renovado, o extinguido por falta de uso, o cancelada por renuncia.

Una de las. prerrogativas que gozaba el titular de una marca segin la Ley de
Invenciones y Marcas era el derecho de interponer el recurso de revision contra las sanciones
administrativas relacionadas con el uso de leyendas engafiosas y con la omision de leyendas

1]




obligatorias. Sin embargo, la ley vigente omite dicho recurso por lo que existe una laguna en ls
nueva ley, lo cual constituye una deﬁciencia y un descuido del legislador. Pero tomando en

cuenta esta deficiencia es de advertirse que sc puede aplicar supletoriamente, en caso

necesario; lo que al respecto dispone el Codigo Federal de Procedimientos Civiles.

Es de advertirse en cuanto a los derechos o prerogativas de que goza el titular de una
marca, especificamente el Dr. Rangel Medina trata este tema con exclusividad en ls segunda
parte de su obra "Derechos de Is Propiedad Industrial e Intelectual.”

£, Obligaciones del dueio de |

Tradicionalmente la esencia de 1a obligacion consiste en cdmpeler & olro pars damos,
hacemnos o prestamos algo.

De tal maners, los deberes que estin a cargo del duefio de Ia marca regisirada pueden
consistir en obligaciones de hacer y en obligaciones de no hacer. es decir que su contenido sea
 realizar un hecho o bien que impliquen una abstencion.

Las obligaciones de hacer, se subdividen en los siguientes grupos:
. Las que se refieren al uso de lamarca.
a) La marca debe usarse en temitorio nacional, tal como fue registrada o con

modificaciones que no alteren su cardcter distintivo, Su incumplimiento determina la extincién
del registro (Articulo 128 L.P.1.).
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b) Demostrar el uso de la marca dentro de los tres aflos de haberse expedido el registro,
trayendo como consecuencia ¢l incumplimiento de esta obligacion la caducidad del registro
(Anticulo 130 L.P.L).

¢) Usar la marca precisamente como marca y no provocar o tolerar que se transforme
en una denominacion genérica. El desacato a esta disposicion produce la cancelacion del
registro de marca (Articulo 153 L.P.1).

d) Comprobas e uso continuo de la marca para su renovacion.

Si el titular no cumple con esta obligacion el registro caducard de pleno derecho (Arts. 133 y
14 LPL);

2. Laque tiene relacion con la prorroga de la vigencia:

- Solicitar 1a renovacion del registro cada diez afios y dentro de los seis meses
anteriores al vencimiento de dicha vigencia, o bien dentro de un-plazo de seis meses
posteriores a la terminacion de la vigencia del registro. El incumplimiento de esta obligacion
producird la caducidad de pleno derecho (Arts. 95, 134 y 135 L.P.L).

3. Las que atafien al uso de leyendas obligatorias:

a) Los productos o servicios protegidos por marcas registradas en México, deberdn
ostentar la leyenda "MARCA REGISTRADA", su abreviatura MARC. REG; las siglas M.R. 0
la letra R dentro de un circulo, su omisidn provoca la pérdida de las acciones civiles o penales
(Ants, 131 y 229 L.P.L);

b) Aplicar a los productos de elaboracién nacional la indicacion del establecimiento o
ubicacion de la fébrica a efecu; de no inducir a error sabre la procedencia de los objetos a que
se aplica la marca;

¢) Las mercancias manufacturadas en México, en las que se utilicen marcas registradas,
deberdn ostentar la leyenda "HECHO EN MEXICO".

8
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Esta leyenda realmente no constituye una marca en s misma, sino méis bien es una indicacion
de procedencia que refiere de que lugar, region o pals provienen dichas mercancias, pars
mayor confianzs del publico consumidor.

4. Formalidades registrales:

8) Inscripcion de las licencias, cesiones y franquicias en el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial. Su incumplimiento determina que ¢l acto no produzca efectos contra
terceros (Articulo 136, L.P.1.);

b) Inscripcion del usuario autorizado o licencistario en la Direccién de marcas del
propio Instituto ( Asticulo 140 LP.1). '

En cuanto a las obligaciones de no hacer, nuestra ley vigente sefiala las siguientes:

i) No poner a la venta 0 en circulacién productos u ofrecer servicios, indicando que
estin protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Su incumplimiento da lugar a una
multa (Articulo 213, fracc 11, L.P.L);

ii) No usar uns marca parecida en grado de confusion s otra registrada, para amparar
los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por s registrada (Articulos
213, fracc IV, L.P.L);

iii) No usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o emblemas a
que se refiere el articulo 4 y las fracciones VII, VI, IX, XII, XIII, XIV y XV det articulo 90
- deesta Ley (Articulo 213, fracc VI, L.P.L);

iv) No usar una marca registrads, sin el consentimiento de su titular o sin 1a licencia
respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique (Articulo
213, feacc XVIIL L.PL), ‘

v) No falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial (Anlcuio 223, fracc 1,

L.P.L);

1]




vi) No proporcionar datos falsos en la solicitud para que se les otorgue el registro
correspondiente (Articulo 151, fracc i}, LP.L), y
vii) No usar la marca cuando por razones de interés publico, el Instituto prohiba su uso
(Articulo 129, L.P.L).
Dilugién de!
Si acudimos al diccionario, veremos que la palabra Dilucién proviene del latin dilutio-
onle y debe entenderse por ells, "squella accidn y efecto de diluir o diluirse."

Sin embargo, como podemos ver, la definicién de dicho vocablo difiere con el
significado que se le da en el derecho marcario. ‘

El término "Dilucion” dentro del derecho de marcas, se refiere simplemente a "Aquella
transformacion de la marca en el nombre o denominacién genérica de los productos que
ampars, cs decir; que al usar una marca para nombrar determinado producto, con ¢l paso del
tiempo dicha marca y el nombre del producto llegan a ser una misma cosa; en otras palabras, el
nombre del producto absorbe la marca, y pot lo tanto ésta pierde su funcién diferenciadora que

¢ csencial para su existencia.” g

“ Asi lo ha sostenido Rangel Medina, al establecer que "La esencia de la marca estriba en
su naturaleza distintiva, es decir que la marca debe especializar, individualizar y singularizar el

. 9
producto 0 servicio a manera de evitar toda confusién con los otros productos similares.”

18 Rangel Ontiz, Alfredo. Op. cit; pig 56.
19 Op. cit; phg 106.




" Pars determinar en que momento una marca se ha transformado en nombre o
denominacion genérica, debe tomarse en cuenta principalmente el concepto y significado que
tienc la "palabra” para el piblico en general, esto ?s, el sentido en que el piblico usa la
palabra.”

En relacion con lo anterior Ramella, schala que "la marca puede pasar & ser libre signo
de publico dominio cuando ha venido a ser de uso general, especialmente entre los comercian-
tes ¢ industrisles del mismo ramo de industris o comercio, de modo que, no obstante su
originaria novedad, se haya perdido ¢! conocimiento de su caricter individual.”

E! tratadista mexicano Rangel Medina, menciona cinco causas por las cuales las
marcas pueden ser parte del dominio publico; y a saber son las siguientes:

a) La negligencia o descuido del titular de 1a marca en defenderis contra las
uswrpaciones,

b) Cuando el titular crea en el piblico la conviccidn de que aprucbs el cambio de la
marca en signo libre debido a que no se opone a tiempo al uso de la misma;

<) La excesiva i&nﬁﬁcuién del nombre del género de las mercancias, en el opinidn

‘ publica, por medio de propaganda no controlada por los asesores juridicos de su propietario;

d) La tardanza en protege¥ la marca en un pais, mientras si se protege en otro, y

¢) £l uso inadecuado como indicacién del grado, clase o tipo de los productos, en
lugar del uso correcto de la misma, que debe limitarse Gnicamente para distinguir las
mercancias de las de otros productos € indicar su fuente. '

20 Chedo por Rangel Oniz, Alfredo. Op. ci; phg $9.
En el articulo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial, se encuentra contemplado el
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fundamento legal para que proceda la cancelacion del signo marcario por dilucion, ¢l cual

dispone:

"Procederd la cancelacion del registro de una marca, si su titular ha provocado o
tolerado que se transforme en una denominacién genérica que corresponda a uno o varios de
los productos o servicios para los cuales se registr, de tal modo que, en los medios
comerciales y en el uso generalizado por el piblico, la marca haya perdido su cardcter

distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.”

De la disposicion anterior se deduce que para que proceda la dilucion, es necesario que
el titular de dicho registro marcario, provoque o tolere su cambio en denominacion genérica
como consecuencia de la omision de los actos antes mencionados, de modo tal , que pierda su
cardcter distintivo como medio para identificar y singularizar el producto o servicio que

ampare.

Ademds, la declaracién de cancelacion del registro de una marca, se hard
administrativamente por ¢! Instituto de oficio, a peticion de parte o del Ministerio Pablico

Federal, cuando tenga algin interés la Federacién (Articulo 155, L.P.L).

Al efecto, el articulo 149, parrafo segundo de la Ley de Invenciones y Marcas,
prescribia que ta caida de la denominacion al dominio piblico seria a partir de la fecha en que

se publicara en el Diario Oficial de la Federacion la declaratoria correspondiente.

El efecto principal de la dilucién, se da en el momento encl que el extitular carece de
{a posibitidad de solicitar un nuevo registro de la misma marca, debido a que lamarca extinta
ha pasado al dominio pablico.

"Es importante sefialar que uno de los riesgos que corre una marca, es el consistente en
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fa accion del publico al usarla en sentido genérico sin mencionar su cardcter de marca, en
programas de radio y television, en libros de texto y publicaciones especiafizadas y también en
diccionarios técnicos o de otros donde una simple referencia de esa clase puede ser sumamente

nociva.”

Por lo tanto, es necesario evitar Ja degeneracién de una marca en término genérico; y
para ello es necesario que el duefio de la marca se obligue a no usarla de manera tal que pueda
producir ¢l efecto de acostumbrar al piblico a usar dicha marca como el nombre del producto
y asimismo se obligue a usar un término genérico apropiado junto con la marca y realizar
todos los esfuerzos pertinentes para evitar que el piblico en general use la marca como un

término genérico.

Finalmente podemos seftalar algunos ejemplos de marcas que han sido convertidos cn
términos genéricos, y que han sido analizados por el Dr. Stephen P. Ladas en su articulo

denominado Transformacion de una marca ¢n un término genérico, y que a saber son:
THERMOS, CELLOPHANE, ASPIRINA, SULFATHIAZOL, etc.

21 “Revistd Mexicana de 1a Propicdad tndustrial y Anfstica.”” Num 4, ato {1, fulio-Uic. 1964, México, pdgs 251-278
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3. Modos de concluir of registro.

Examinaremos a continuacion los diversos modos de concluir el registro marcario, los

cuales pueden ser: Cancelacion voluntaria; cancelacion obligatoria; caducidad y nulidad.

- aCancelacibn Voluniai

Iniciaremos exponiendo la acepeion que Escriche, de a la palabra cancelacion.
- Cancelar: Anular, borrar, truncar y quitar la sutoridad a algun instrumento publico, lo
que se hace cortandole o inutilizando el signo. 1

La cancelacion del registro de una marca se traduce en la terminacion de la
exclusividad otorgada al titular por el regisiro; y puede producirse por dos razones:
1) Por renuncia voluntaria del registro por parte de! titular; y

2) Cuando la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 1o considera necesario

(Cancelacion obligatoria).

Agust(n Ramella, nos dicg que la cancelacién voluntaria o renuncia, se verifica; "a
peticion del poseedor de la marca a cuyo nombre se hizo el registro o del causahabiente a cuyo
nombre se hizo el registro de la transferencia; esto es, el titular o sucesor de la empresa de la
cual |a marca esta destinada a hacer distinguir los productos.” »

220p. cit; plg 400
23 Cikado pot Range) Otiz, Alfredo. Op. cit; pig 68.




Por su parte ¢! Dr. Rangel Medina, define a dicha cancelacion como "el acto por medio
del cual el titular de la marca voluntariamente renuncia a los derechos sobre la misma." ™

En esta clase de cancelacion es el titular, y unicamente el mismo titular del registro
marcario el que puede solicitar que se cancele el registro marcario, debido a que es €l quien

tiene la facultad de renunciar a los derechos que derivan del registzo de su signo marcario.

La Ley de la Propiedad Industrial en el articulo 154, dispone que:

*E} titular de una marca regisirada podra solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la
cancelacion de su registro. El Instituto podré requerir la ratificacion de la firma de la solicitud,
et los casos que establezca ¢l Reglamento de esta Ley.”

Del andlisis de dicho precepto legal, se deduce que la peticion debe hacerse por esctito

ante | Direccion de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y puede hacerse
‘en cualquier tiempo de la vigencia del registro.

Segin ¢! maestro Range! Ontiz, el titular de una marca acude 8 Is cancelacion

- voluntaris en los siguientes casos:

a) Cuando ¢! titular realiza ciertas negociaciones con una tercera persona que desea
registrar una marca igual o parecida a la suya. Y aquella le es citada como anterioridad y por lo
tanto,.como impedimento del registro. Aqui surge una negociacién en la que, por medio de
una contraprestacion de caricter pecuniario ambas partes convienen en que la marca sea

cancelads;

24 Op. cit; pig 82.
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b) Cuando el titular de un registro marcario empicza a usar su marca en forma distinta a
como fue registrada y solicits el registro de la nueva modalidad de su marca, previa
cancelacion voluntaria del primer registro, y

¢) Cuando el titular de la marca advierte que .se ha otorgado en contraverkion a las
disposiciones legales, y a fin de evitar un juicio de nulidad del registro marcario, solicita la
cancelacion del mismo,

La figura de la cancelacién voluntaria no siempre ha existido en la legislacion de la
Propiedad Industrial en México, segin lo afimma Rangel Ortiz; asi tenemos que la Ley de
Marcas Industrisles y de Comercio de 1903 no hacis mencion expresa de la cancelacion
voluntaria del registro marcario, de lo cual podemos observar que el titular que queria cancelar
su registro lo inico que tenia que hacer era esperar el momento de la renovacién y no hacerlo.

Sin embargo, la figura juridica de la cancelacion voluntaria, se contempla en los
diferentes ordenamientos de la materia; asi podriamos ver, que la ley de 1928, asi como las
leyes de 1942, 1a ley de 1975, asi como lade 1991 y laJey vigente, se refieren a la cancelacion
voluntaria del titular de la marca, solicitando Ja misma a condicién de que sea por escrito y en
cualquier tiempo; como claramente lo prescribe e articulo’ 154 de la Ley de la Propiedad

Industrial en vigencia,

25 Op. cit; pig 69.
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b, Cancelacidn Oblisator

La cancelacion obligatoris o forzosa, se contemplaba en el articulo 150 de la Ley de
Invenciones y Marcas ya derogada, el cual disponia:

“El registro de una marca podré ser cancelado por la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial cuando su titular especule o haga uso indebido en el precio o calidad de un
producto o servicio amparsdo por ls marcs, en detrimento del piblico o de la economia del
pais.” | |

Hoy, Ia nueva Ley de |s Propiedad Industrial, en su articulo 155; se refiere a ls
declaracion de cancelacion de) registro de una marca por la vis administrativa, realizada por el
Instituto oficiosamente o bien & peticién de parte o del Ministerio Publico Federal, siempre
que haya interés juridico de la Federacion; iguaimente contempla este articulo Is declasacion
de nulided y caducidad del registro de la marca.

Comparativamente, es de observarse que la ley anterior hacis énfasis en la
especulacion, uso indebido en el precio o la calidad de un producto o servicio amparado por la
marca en detrimento del publico consumidor o de la economia del pais, en cuyo caso la

cancelacion se efectuaba por mandato de la ley.

La condicion en el sentido que se producira la declaracion de cancelacién de oficio del

registro marcario cuando se afecten los intereses de la Federacion, me parece plenamente

justificado porque esos casos se afecta los intereses del consumidor a nivel nacional, de ahi’

que sea necesario evitar dichas practicas deshonestas. Asimismo debe evitarse la publicidad de
la marca que no corresponda a las caracteristicas reales del producto o servicio, o bien el
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ofrecimiento de garantias o prestaciones que no sean cumplidas, en tales caso§ 1a tasea del

Instituto serd orientar al piblico consumidor, para que no se confunda en la adquisicion de

€303 productos y servicios.

También es necesario establecer la existencia de Instituciones como la Procuraduria
Federal del Consumidor, quien estd facultads para denunciar ante las autoridades competentes
fos casos de violacién de precics, de normas de calidad, peso, medida, etc; de los productos o
servicios debiendo en su caso, denunciar al Ministerio Piiblico los hechos que constituyen
delitos, con el propdsito de que en Gltima instancia no se perjudique la economia del pueblo.

c.Caducidad.

La palabra caducidad, es un término juridico que tiene varias acepciones, asi puede
considerarse como "la accion y efecto de caducar, perder su fuerza una ley, o un derecho,”
"perecedero, poco durable.” *

En sintesis la caducidad es la pérdida o la extincion de un derecho.
A decir de Cipriano Gomez Lara, "La caducidad es |a pérdida de todos los derechos, a

causa de la inactividad de las partes, inactividad total y bilateral, y opera una vez que
transcurre determinado plazo que la ley sefiala." g

IOWIWAMM Op. cit: pg 27
27 Teorlp General ded Proceso. Editorial thl‘cd México, 1990; 249 pp.
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Del andlisis del articulo 152 de la Ley de s Propie;hd Industrial vigente, se desprende
que la caducidad de un registro marcario opera en los siguientes casos:

"l Cuandono se renueve en los términos de esta ley, y

Il. Cuando la. marca haya dejado de usarse durante .los tres aflos consecutivos
inmediatos anteriores a la solicitud de declaracion administrativa de caducided, salvo que
exista causa justificada a Juicio del Instituto."

En efecto, en el primer caso y d¢ acuerdo a el articulo 133 de la Ley, el titular de la
marca; deberk de solicitar la renovacion del registro dentro del semestre anterior sl
vencimiento de su vigencia. Podrd, sin embargo ¢l Instituto dar trimite a aquellas solicitudes
que se presenten deatro de un plazo de gracia de seis meses posteriores & Ia teminacidn de la
vigencia del registro. Vencido dicho plazo de gracia sin que se presente la solicitud de
renovacitn, caducard de pleno derecho el registro de 1a marca,

En ¢l segundo caso, ¢l articulo 130 del ordenamiento en cuestion; establece que "si una
mazca no es usada durante tres aflos consecutivos en los productos o servicios para los que fue
registrada, procederd la caducidad, salvo que su titular o ¢l usuario tenga concedida licencia
inscrita y la hubiese usado durante los tres alios consecutivos qnmiom & la presentacion de la
solicitud de declaracion administrativa de caducidad, o bien que haya restricciones a la
importacién u otros requisitos gubemamentales aplicables a los bienes o servicios & los que se

aplique la marca."

En relacion con la caducidad de la instancia, el Reglamento de la Ley de la Propiedad

Industrial vigente, en su articulo 8; dispone que "en ninglin caso podré reanudarse el tramite o

 procedimiento terminado por abandono de la solicitud que la inicié”, disposicion que en un

sentido estricto puede interpretarse como una pérdida de derechos del titular, en virtud de la

inactividad procedimental del registro marcario, por faltar la voluntad o el interés legitimo. Tal
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~ ycomo lo prescribia el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 1981/ que sc referia

a [a pérdida de derechos de solicitudes en trémite porque se dejara de promoverse por un lapso

ma);or a un aifo.

Finalmente, podemos sefialar que ei principal efecto de la caducidad, es que la marca
declarada caduca, con retrosctividad a la fecha en que se inici6 la accion, desaparece como
derecho y en consecuencia cualquier interesado podré registrarla nuevamente o utilizala
libremente, salvo desde luego, que vulnere derechos de terceros.

d.Nulidad.

Dentro de la técnica juridica dice Escriche, "La nulidad constituye tanto el estado de un
acto que se considera no sucedido como el vicio que impide a ese acto la produccion de sus
” .
efectos.”

En otras palabras, la nulidad "es la ineficacia de un acto juridico, proveniente de la
ausencia de una de las condiciones de fondo o de forma requeridos para su validez."

Efectivamente, en la nulidad el acto juridico existe, por cuanto tiene todos sus
elementos esenciales, pero algunos de ellos padecen de un vicio que le resta validez, es decir;
si hay incapacidad, inobservancia de la forma o bien vicios de la voluntad, el acto existente
serd nulo.

200p. cit; pig 1265




En Ia teoria cldsica se establece la distincion entre dos clases de nulidades: la absoluta
y Ia reiativa, que han sido recogidas por el Cédigo Civil para el Distrito Federal, La nulidad
absoluta, es aquella que se produce ipso iure; ¢! acto afectado por ella no tiene ningtin efecto
juridico; puede ser demandada por cualquier intcusado. pot ser de orden publico o faltar un
elemento esencial del acto juridico y la accidn en que se haga valer no se extingue ni por
renuncis, confirmacion, ratificacion, prescripcion o caducidad. No puede ser convalidada. La
nulidad absoluta, es aquella que se¢ origina con el nacimiento de! acto juridico cuando va en
contra el tenor de las leyes de orden piiblico y contra las buenas costumbres. |

La nulidad relativa, en cambio, permite que el acto ufecudo produzca efectos juridicos
en tanto no ha sido decretada, pero los efectos pueden destruirse por I aplicacion retroactiva
de fa resolucién en que se decrete la nulidad; el acto puede convalidarse por confirmacion,
matificacion o renuncia y la accidn puede prescribir o caducar. |

Ef Cédigo Civil pars el Distrito Federal, recoge esta teoria en los articulos 2224, 2225,
2226, 2227, 2228 y\ 2229, estableciendo que son causas de nulidad relativa los vicios del
consentimiento (error, dolo, violencia y mala fe). Por su parte el articulo 8 del mismo
ordenamiento establece que los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de
interés publico serkn nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario. ‘

Es necesario establecer, que la nulidsd en materia de marcas; imponc algunas

modalidades como lo es el procedimiento de declaracion de nulidad, sin embargo, el fondo, el

espiritu es el mismo que en ¢l orden comiin,
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El articulo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, regula los diferentes casos

de nulidad del registro de una marca, los que pueden resumirse en las siguientes hipotesis:

1, Cuando se haya otorgado en contravencion de las disposiciones de esta ley o la que
hubiese estado vigente en la época de su registro;

Ii. Cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusion a otra que haya

sido usada en el pafs, o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentacion de la

 solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios,

siempre que, quien haga valer ¢l mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una

marca ininterrumpidamente en el pais o en el extranjero, antes de 1a fecha de presentacion o,
en su caso, de |a fecha de primer uso declarado por el que Is registrd;

1. Cuando el registro s¢ hubicre otorgado con base en datos falsos contenidos en su
solicitud.

IV. Cuando se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciacion,
existiendo en vigor otro que se considere invalido, por tratarse de una marca que sea igual o

semejante en grado de confusion y que s aplique a servicios o productos iguales o similares, y

V. El agente, ¢l representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca
registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en
grado de confusion, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este

caso el registro se reputaré como obtenido de mala fe.
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Para el ejercicio de la accion de nulidad la ley establece diferentes témminos, asi
tenemos que para los supuesto 1y V se ejercitard en cualquier tiempo, para el supuesto Il
dentro del plazo de tres aflos y los supuestos restantes en un plazo de cinco afios. Los plazos
mencionados se computan a partir de la publicacion del registro en la Gaceta que el Instituto

edita mensualmente.

Por otro lado, pars cjercitar Ia accion de nulidad, la Ley de Ia Propiedad Industrial
establece un procedimiento administrativo (de declaracion de nulidad) previo. Este
procedimiento se contiene en el titulo sexto, capitulo I1 de la ley, y son una serie de actos
preparaiorios, que guardan en cierta forma, alguna semejanza, con aquellos actos que son
presupuestos bisicos para decidir una accion declarativa o una condena en él dmbito judicial et
Instituto puede iniciar dicho procedimiento de oficio o a peticién de quien tenga interés
juridico y funde su pretension.

4. Respeto.

El distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva hace la
esencia del sistema marcario. Por lo tanto, fa ley debe defender en forma efectiva esta
exclusividad protegiéndola contra quienes pretendan violarla, esta defensa no debe caer
solamente sobre el texto legal, sino también sobre los jueces que lo interpretan y aplican, y
ms aiin en los criterios jurisprudenciales.

En efecto, la Ley de la Propiedad Industrial vigente reglamenta las infracciones y
delitos sobre esta materia, con el objeto de castigar tanto a los que afectan el patrimonio de los
titulares de derechos, como a los que violan normas preferentemente dictadas para proteger a
los consumidores o pars evitar actos de competencia desleal y situaciones engafiosas o
abusivas en perjuicio de la sociedad en general.
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Ahora las consecuencias de violar los preceptos legales que consignan los derechos de
exclusividad, estdn previstas en dos grandes grupos de sanciones: las de cardcter
administrativo qﬁe corresponden a las infracciones administrativas y las de indole penal
previstas para la comision de delitos.

s Infiacciones,

Entendemos por infraccion, la transgresion, violacion o quebrantamiento de alguna ley,
pacto o tratado.

Callman, opina que "¢l duefio & ls marca en cualquiera de sus oficios como un

clemento identificador, garantizador y de publicidad deberia ser suficicnte para constituis una
, . »
infraccion a la misma."

Segin el aticulo 213, fraccion I; de la Ley de la Propiedad Industrial, son infracciones
administeativas: "La realizacion de actos contrarios a los buenos uso; y costumbres en la
industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la
materia que esta ley regula.”

De manera enunciativa, se consideran infracciones administrativas !as siguientes:

1) Poner a la venta o en circulacion produbtos u ofrecer servicios, indicando que estdn
protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de una marca ha caducado o
ha sido declarado nulo o cancelado, s¢ incurrira en infraccion después de un afio de la fecha de
caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaracion comrespondiente
(Articulo 213, fracc. I L.P.L.).

29 Citado por Ouamendi, Sorge. Op. cit; pig 220.
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2) Usar una marca parecida en grado de confusion a otra registrada, pars amparar los
mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada (Articulo 213,
frace IV L.P.L).

3) Usas, sin consentimiento de su titular una marca registrada o semejante en grado de
confusién como elemento de un nombre comercial o de una denominacion o razén social, o
viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados
con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos ﬁor la marca
(Asticulo 213, fracc. VL.PL).

4) Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o emblemas a qué
se refiere el articulo 4° y las fracciones VII, VIIL, IX, XII, XIil, XIV, y XV del articulo 90 de
esta ley (Articulo 213, frace VIIL.P.L).

5) Usar una marca registrads, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia
" respectiva de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares
8 los que la marca se aplique (Ariculo 213, fracc VI, L.P.L).

6) Ofrecer en venta o poner en circulacién productos iguales o similares a los que se
aplique una marca registrads, a sabiendas que sc usé ésta en los mismos sin el consentimiento

de su titular jArticulo 213, fracc. XIX, L.P.L).

7) Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se aplica una marca
registrada que hayan sido alterados (Articulos 213, frace. XX, L.P.L). '
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8) Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se aplica una marca
registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta
(Articulo 213, fracc XXi, LPL), y

9) Las demds violaciones a las disposiciones de esta ley que no constituyen delibs
(Articulo 213, frace. XXINI, L.P.1).

b.Delites.

La palabra delito deriva del latin Delinquers , y debe entenderse por clla, "toda
infraccion libre, voluntaria y malicioss de una ley que prohibe u ordena alguna cosa bajo

") . )
peva.”

Los delitos en materia de marcas, obedecen a la lesién de un interés que, sin desatender
el cardcter general del publico consumidor, se concreta en un bien de cardcter individual: "El

derecho de exclusividad que el duefio de la marca tiene en relacion con ¢! uso de la misma.”

Del contenido de el articulo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial se despnndé qixe
los delitos; en materia de marcas, son los siguientes: _
‘ 1. La reincidencia en las con_ducni previstas en las fracciones I a XXII del aniculo 213
de csta ley, una vez que en la primera sancion sdministrativa impuesta por esta razon haya
quedado firme; y '

11. Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial.

30 Escriche, Joaquin. Op, cit; pig $34.
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En cuanto a este delito, la teoria tradicional establece que 1a falsificacion congiste en
una reproduccién mis o menos perfecta de la marca, de manera de producir una confusion
entre la marca verdadera y la contrahecha, En otras palabras, es la copia servil de la etiqueta
registrada.

Pero también puede hablarse de falsificacion de marcas cuando existan pequefias
diferencias entre 1a suténtica y la falsificads; y tales diferencias sean distinguibles sélo por
peritos, no cuando sean susceptibles por el comun de las gentes porque entonces se esth en
presencia de la imitacidn.

. En las marcas denominativas, Ia falsificacion se integra siempre que ¢! infractor use la
misma denominacion ain cuando emplee otra forma de letra o diferente color, u otro tamafo,
y auin cuando haga acompahar ¢sa denominacién de otros elementos.

" En aquellas marcas grificas o innominadas, bastaré pars que haya falsificacion con que
1s contrahecha sea una reproduccion servil de tales elementos, ain cuando no haya absoluta

Por ultimo, cuando se trate de una marca plistica, es decir en aquellas cuya
caracteristica esencial sea el ser envases o envolturas, debe considerarse que aparece la
falsificacion cuando exista una gran semejanza entre la marca original y la fraudulenta.

Ahora bien, los elementos materiales de dichos delitos son: la existencia de una marca
legalmente registrada; que la marca legalmente registrada tenga un titular o duefio leg(tirﬁo;
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que ¢l registro de la marca esté vigente; que la marca reproducida o imitadora pueda
confundirse con la original y se aplique a mercancias similares a las que ampara la marca
registrada, y que la marca idéntica o imitadora se aplique a dichos articulos, sin

consentimiento del duefio de la reproducida o imitada.

Del mismo modo, los tipos legales de estos delitos presuponen como elemento
subjetivo un dolo especifico, consistente en violar los derechos exclusivos del titular,

Es de advertirse que los delitos en materia de marcas se perseguirin por querella de
parte ofendida.

Finslmente, consideramos que ls tentativa en un delito marcario es posible,
cometiéndola quien encarga la impresion de etiquetas falsificadas o la fabricacion de envases,
protegidos ellos por marcas registradas, con ¢l fin de usarlos con sus productos, o quien fabrica
las matrices que le permitirin reproducir una marca registrada. En conclusion lo hace quien
realiza actos que constituyen el comienzo de ejecucion de un delito marcario con la finalidad

de lograr su consumacion, pero esta no llega por causas ajenas a su voluntad,
c.Sangiones.

La sancion puede ser definida como "La consecuencia juridica que el incumplimiento
de un deber produce en relacion con el obligado.” Y

31 Garcla Maynez, Eduardo. {ntrodycclon o) Estydio del Derecha. 20° ed. Editorial Porris, México, 1972, pég 205.
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A decir de Hans Kelsen, la sancion es "aquella reaccién o consecuencia de determinada
conducta ( deseable o indeseab!e). A cata sancion la denomind socialmente inmanente, que son
aquellas que se producen en la tierra, en e! seno de la sociedad, que son cjecuuidas por
hombres; por los miembros de la sociedad y cumplidas por ciertos individuos; determinados --

por ¢l sistema social, a través de una situacion regulada por ese orden.” .

Y agrega dicho autor que las sanciones pucden ser premiales o de castigo, siendo estas
ultimas las que desempefian en la realidad social un pape! mucho mayor que las primeras.

Lo tipos de combinaciones de sanciones juridicas son:
- Cumplimiento forzoso + indemnizacion;

- Cumplimiento forzoso + castigo;

- Indemnizacién + castigo, y

- Cumplimiento forzoso + indemnizacién + castigo,

En ¢! rubro de las infracciones cometidas en materia de marcas, consignadas en el
articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, son sancionadas con:

1) Multa hasta por el impéne de veinte mil dias de salario minimo gencral vigente en i
Distrito Federal;

2) Multa adicional hasta por ¢l importe de quinientos dias de salario minimo general
vigente en ¢l D.F; por cada dia que persista la infraccién;

3) Clausura temporal hasta por 90 dias;

32 Teoria pysa del Derecho. T ed. Editorial Pomia, México, 199, pig 43.
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4) Clausura definitiva, y ,
5) Arresto administrativo hasta por 36 horas (Articulo 214 de la L.P.1).

En caso de reincidencia se duplicarin [as multas impuestas anteriormente, sin que su
monto exceds el triple del miximo fijado en ¢l articulo 214 de esta ley.

Se entiende por reincidencia cads una de las subsecuentes infracciones a un mismo
precepto cometidas dentro de los dos aflos siguientes 8 la fecha en que se emitié Is resolucion
relstiva a la infraccion.

EncmmuluchumemMimwmmmha 1a multa o sin que ésta se
hays impuesto. Serd procedente la clausura definitiva cuando el establecimiento haya sido
clsusurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos afos, si se reincide en 1a
infraccion.

‘ Por lo que respecta a las penas por la comision de los delitos mascarios, el anticulo 224
de 1s Ley, establece que se impondrd de dos a seis aftos de prisién y multa por el importe de

cien a diez mil dias de salario minimo general diario vigente en el Distrito Federal.

Adicionalmente, la Ley de s Propiedad Industrial, establece que cuando en la visita de
inspeccién practicada por inspectores del Instituto, se compruebe fehacientemente la comision
- de cualquicra de las Infracciones o delitos ya analizados, el inspector asegurara, en forma
cautelar, los productos con los que presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos,

levantando un inventario de ios bienes asegurados (Articulo 21} L.P.L).




El ascguramiento a que nos hemos referido podrd recaer en muestras, etiquetas, cajas,

envases, folletos, papeleria, material publicitario, etc,

En el caso de que la resolucion definitiva sobre el fondo de la controversia declare que
se ha cometido una infraccion administrativa, el Instituto decidird con la audiencia de las
partes sobre ¢l destino de los bienes.

Por otro lado, en caso de que el afectado hubiese decidido ‘demandar en la via civil,
puede recurrir a las medidas de aseguramiento y precautorias previstas en ¢l Cédigo Federal de
Procedimientos Civiles.

d.Becurscs.

La palabra recurso viene del italiano ricorse, cuyo significado es; "Volver al camino
andado.”

"Los recursos son aquellos medios establecidos por la Ley para impugnar las
resoluciones judiciales que, por alguna causa fundada, se consideran injustas, garantizando, de
esa maners, en forma mis abundante, ¢l buen cjercicio de Ia funcién jurisdiccional.*

- Es importante aseverar que previamente a la interposicién de un recurso, se debe de

agotar el procedimiento en las acciones que la ley contempla en esta materia,

33 Loc.Cin.
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En el asticulo 227 de la Ley de Ila Propiedsd Industrial, se reconocen vias o acciones
legales que puede interponer el titular de la masca a su éleccién, cuando el Instituto haya
negado el registro, o bien; se haya cometido un delito o se susciten controversias con motivo
de la aplicacion de la ley; y que a saber son: la accién penal, 1a accion civil; la accion mercantil
y la accién administrativa, '

Este tipo de acciones s¢ ventilan ante los Tribunales de 1a Federacion, que son
competentes en esia materia,

Una v)ez agotado este paso procedimental, procede hechar mano de los recursos, a
efecto de impugnar 1a resolucion emitida.

Los recursos se clasifican en:
1) Apelacion;

2) Dencgada Apelacion, y

3) LaQueja.

Algunos autores, como el jurista Colin Sdnchez considera a los recurso enumersdos
como ordinarios y como un medio de impugnacion extraordinario al juicio de amparo.

De lo precedente se desprende que el juicio de amparo no es un recurso, sino mds bien
se trata de un juicio que les asiste al titular, una vez que ha agotado los recursos

correspondientes.
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En materia penal, civil, mercantil y administrativa; ia propia ley en cada caso seflala ¢l
momento p-rocesal oportuno para interponer los recursos pertinentes cuya finalidad es
confirmar, modificar o revocar la resolucion emitida bor el inferior jerdrquico; asi por ejemplo
el Codigo Federal de Procedimientos Penales establece en su aniculo 368 que la apelacion
podré interponerse en ¢l acto de la notificacion o por escrito o comparecencia dentro de los
cinco diss siguientes si sc trataré de sentencis, o de tres dias si se interpusiere contra un suto.

La terminacion normal del procedimiento de impugnacion es la sentencia: resolucion
judicial en donde se resueive ls situacion juridica planteads, ya sea confirmando, revocando o
modificando ls resolucion impugnada, y cuyi consecuencis, entre otras, es ls terminacién de ls
instancia.

Con {o anterior consideramos expumo lo referente a la "Adquisicién, conservacion,

respeto y conclusion del Derecho de Marcas en México”, pasando ahora & ¢f estudio y andlisis
de las marcas dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ( T.L.C.).
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CAPITULO TERCERO
“LASMARCAS DENTRO DEL TRATADOQ DE
LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE"

1.- Principales dispesiciones del Tratado de Libre Comercio.

Los Extados pars asegurar Ia continuidad de los proyectos econdmicos ha recurrido a la
suscripcion de tratados,

Un tratado puede definirse como * aquellos acuerdos quecnm,mdiﬁandextingun
obligaciones intemacionales. " |

Por su parte ia Convencitn de Viena en su articulo 2, pirafo 1* define al Tratado
como " un acuerdo intemacional celebrado por escrito entre Estados y regidos por el Derecho
Intemacional Pblico. 2

Para ¢l catedritico francés Jean Paulin Niboyet, un Tratado Diplomitico " es un
contrato concertado entre dos paises diferentes. " }

‘ En este orden de ideas, HefRler citado por Luis Sénchez Pontén, considera que debe
entenderse por Tratado: " El documento en que los Estados por medio de sus representantes, se
obligan reciprocamente ( o de un modo unilateral ) a restringir I libre disposicion de sus
derechos y posesiones soberanas. " 4 ‘

Efectivamente, el principio fundamental de los tratados, es el de que a la vez que
asumen la forma de contratos, suplen la ausencia de una ley comin en la que constarin las
obligaciones de los Estados.
| Garcia-Pelayo y Geoss, Ramon. Eaciclopedia mesddica Larousss ™ cd. Editorial Larousse, México, 1992, 6 ts. pig 321.

2 Ortlz AIf, Lorees. Daracho laternacional Publico- Editorial Haria, México, 1969, pdg 14.

3 Piacinios ¢ darecho isermacione eivago- Eéoial Nockonal, Miéxic; 1960, pg 43
4 Apuniamicoios & racho \feriacionsl o UNAM, Miésico; 1963; pg 39



A diferencia del individuo que soporta obligaciones no consentidas expresamente por
¢l, los Estados no conocen otras obligaciones que las que quieren contraer, siempre con la
contrapartida de algun provecho. Asimismo, un tratado es jnstrumento piblico en el cual,
siguiendo formalidades establecidas por la costumbre intemacional, se hacen constar las
obligaciones y derechos reciprocos, la duracion de las estipulaciones o las condiciones que
puedan rescindirlas, la interpretacion que deba darse a sus cliusulas o la forma en que deban
resolverse los conflictos sobre dicha interpretacion.

En México, el articulo 133 constitucional establece ¢l orden jerdrquico normativo del
derecho mexicano, al integrar como grados superiores; en primer lugar-a la Constitucidn
Federal y en segundo a las leyes federales y a los Tratados Intemacionales, de ahi la
importancia que revisten los tratados intenacionales en nuestro sistema juridico.

Respecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ( T.L.C. ), es pertinente
hacer referencia a las negociaciones que se efectuaron entre los representantes de los gobiemos
de los Estados Unidos, Canadé y México, las aspiraciones y los objetivos que conatituyen el
fundamento del Tratado de Libre Comercio,

Sin duda alguna fucron multiples Las reuniones celcbradas en México, Estados Unidos
y Canadd para concluir las negocisciones del T.L.C. de América del Norte; con fecha 12 de
agosto de 1992, entre el entonces Secretario de Comercio y Fomento Industrial de México
Jaime Setra Puche, el Ministro de Industria, Ciencia y Tecnologis y Comercio Internacional de
Canads; Michael Wilson y Carla Hills representante comercial de Estados Unidos.

Entre las aspiraciones que constituyen ¢l fundamento del Tratado estd el de promover
¢l empleo y el crecimiento econémico, mediante la expansion del comercio y oportunidades de
inversion, asi como incrementar la productividad internacional de las empresas de los tres
paises, asentuandose como principio esencial la proteccion del medio ambiente, promover el
desarrollo sustentable; hacer efectivos los derechos laborales y mejorar las condiciones de
trabsjo.
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“ Se establecen como objetivos eliminar las barreras al comercio, promover
condiciones para una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversién, [
proporcionar proteccion adecuada a los derechos de propiedad intelectual ), establecer
procedimientos efectivos para la aplicacion del Tratado y la solucién de controversias, asi
como fomentar Is cooperacion trilateral, regional y multilateral, Los paises miembros del
Tratado de Libre Comercio lograrin estos objetivos mediante ¢l cumplimiento de los
principios y reglas del Tratado, como los de trato nacional, trato de nacion mds favorecida y
transparencia en los procedimientos.” *

En materia de interpretacion para en caso de conflicto, se dispone que prevalecerdn las

disposiciones del tratado sobre cualquier otro convenio.

El trstado de libre comercio, establece obligaciones en relacion a In propiedad
inelectual, mismas que se fundamenian en e! trabajo realizado por ¢l GATT y los convenios
internacionales existentes en la materia. De tal manera que cada pais protegerd de ls manera
mds adecuads los derechos de la propiedad intelectual con base en ¢l peincipio del Trato
Nacional y asegurasd su cumplimiento tanto nacionalmente como en lo referente s las
fronteras.

En este sentido el T.L.C. define compromisos especificos sobre proteccion de derechos
de autor, patentes, marcas, etc.

El Dr. David Rangel Medina, menciona que el Tratado se divide en ocho partes
importantes; que la sexta parte se refiere a la Propiedad Intelectual y enfatiza que el capitulo
XVI comprende a las marcas, objeto de nuestro estudio. *

$ Tratado de Libre Comercio de Amdrica del Nome. Secretaris d Comercio y Fomesto industrial. Tallares Grificos de [a Nacida, México, 1993, pig 7.
6 Normplivided de opipdad fesiecty | p ibre Comercio mirica del Norte. Panorgmy iysidico del ratado de libeg comercio 1), De. Losel;
Midsico, 1993; pigs 03 y 84



En sintesis los asuntos que s¢ abordan con el T.L.C, en relacion con derechos
intelectuales son numerosos, importantes y muy complejos. Los textos legislativos tienen el
caricter de supranacionales pero siempre respetando en su aplicacion lo previsto en las
constituciones de cads uno de los paises firmantes,

a.Concepto de marca.

E! articulo 1708-1 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, define a la
masca como “ cualquier signo o cuslquier combinacion de signos que permitan distinguir los
bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, disefios,
letras, niimeros, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque.”

Por su parte, nuestrs Ley de Ia Propiedad Industrial vigente establece en su articulo 88
que “ una marca es todo 3igno visible que distinga productos o servicios de otros de su misma
especie o clase en ¢} mercado.”

Haciendo un andlisis comparativo de dichas definiciones, resulta que ambas coinciden
en que las marcas son signos que sirven para distinguir los productos o log servicios ( cuando

. se trata de una marca de servicio ), que proviencn de un fabricante o de un comerciante, de los

productos o de los servicios que son propuestos por sus competidores.

~ Sin embargo, es evidente que ¢! Tratado de Libre Comercio de América del Norte
( TL.C. ), considera la posibilidad de registrar como marca las letras, los nimeros y los
colores aislados. De donde se deduce que para que pueda haber armonia entre ambos
ordenamientos juridicos, el legislador debers avocarse a legislar; a efecto de poder considerar
la posibilidad de registrar como marcas las letras, los nimeros y los colores aislados.

De esta manera quedaria sin efecto lo que dispone el articulo 90, fraccion V; de 1a Ley
de la Propiedad Industrial en el sentido de que no serdn registrables como marca: -
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V. Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o
acompaflados de elementos tales como signos, diseflos o denominaciones, que les den un
canicter distintivo.”

Asimismo, el articulo en comento en el pirafo in fine, dispone que cada una de las
partes signatarias podrd establecer como condicién para ¢l registro de las marcas que los
signos sean visibles. Aseveracion que complementa el anticulo 89, fraccion I, de la Ley de la
Propiedad Industrial, al establecer que * puede constituir una marca las denominaciones y
figuras visibles suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o
servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente 8 los de su misma especie o clase.”

Por lo que ambas definiciones son complementarias en este aspecto, porque el requisito
esencial para constituir una marca es que los signos, figuras o denominaciones deben ser
visibles, para que el piblico consumidor pueda identificarlos con toda objetividad; sin
embargo consideramos que este conceplo es limitativo tods vez que los avances de la
civilizacion contemplan la posibilidad de mmm marcas sonoras, olfativas e inclusive
gustativas, situacion que implica un sentido juridico subjetivo.

b, Derechos del Gtular & atrad

En la actualidad, uno de los principales problemas que afectan a la industria, es la copia
de disefios o signos que constituyen una marca. Este grave problema crea un clima de
relaciones econdmico-comerciales fuera de la legalidad y de plena competencia desleal, en la
cual tanto personas flsicas como morales se aprovechan dec la fama.y esfuerzo de otros,
utilizando marcas registradas para obtener, por diversos medios ganancias ilicitas en
detrimento por un lado, del dueflo de la marca ya registrada quien, para darle prestigio, realiza
grandes inversiones: primero en el desarrollo y mantenimiento de la firma, pago de impuestos
y publicidad y tiempo, y por otro, al publico consumidor quien recibe una imitacién
fraudulenta en lugar de recibir un producto auténtico,
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Dentro de las violaciones a el uso exclusivo de una marca hay diversos niveles, desde
el que usa la marca idéntica o similar que pueda causar confusion en el piblico consumidor
( imitacion fraudulenta ), hasta el que reproduce de manera mas exacta el signo y lo estampa
en anticulos promocionales ( falsificacion ).

Tales actividades han crecido a tal grado en nuestro pais que, pars el aflo de 1993; el
ilicito representaba mds del cincuenta por ciento del mercado nacional, reflejindose
principalmente en productos de consumo tales como vestuario, calzado, lentes, perfumes,
relojes, plumas, bolsas, productos electrodomésticos y otros. '

Con el propdsito de evitar e} plagio o falsificacion de las marcas, asi como generar
mayor confianza y seguridad para los inversionistas de México, Estados Unidos y Canads, ¢l
Tratado de Libre Comercio a través de su articulo 1708-2, ordena que “ cada una de las partes
otorgara al titular de una marca registrada el derecho de impedir, a todas las personas que no
cuenten con el consentimiento del titulaz, usar en el comercio signos idénticos o similares a
aquélios pars los cuales se ha registrado 1 marca del titular, cuando dicho uso genere una
probabilidad de confusion.

“ Se presumiré la probebilidad de confusion cuando se use un signo idéntico para

bienes o servicios idénticos. Los derechos arriba mencionados se otorgarin sin perjuicio de
que cada una de las partes reconozca derechos sobre 1a base de uso.”

En esta materia, nuestrs Ley contempla el uso exclusivo de derecho de una marca en el
articulo 87 como ya se refiri6 en el capitulo anterior, de donde se deduce que el titular tiene el
derecho de impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusion
en el publico consumidor y por lo tanto perjuicio en sus derechos como titular.

7 Geona, Joss Luis y Héctor Geaatiez. Alpriagie Birsieria do rcas “F1 Financioro. México.” Talleres Financiero. 6 de octubee de 199). plg 1.
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Por lo que se refiere a. la falsnf'caclén, la Ley de la Propiedad Industrial,
especlf'cameme se refiere a este tema en el articulo 223, fraccion II; del capitulo relativo a los
delitos, al prescribir la falsificacion de marcas en forma dolosa y a escala comercial. Dicho
delito tendré como pena Ia aplicaclon de una sancion que va de dos a seis afos de prision y
multa por ¢l importe de cien a diez mil dias de salario minimo general diario vigente en el DF.

Comparativamente, podemos observar que ambos ordenamientos contemplan el tema
de uso exclusivo de la marca por pante del titular y la aplicacion de sanciones en caso de
fahificacion en téminos similares. Esto significa que s¢ vela por la seguridad legal , que
ganntiza el derecho al uso exclusivo de la marca, que es de suma importancia para el dueilo de
hmimwiﬁdoudemmanoenﬁm:u,aﬁncmdo entren & paises con
legislaciones, costumbres y politicas comerciales diferentes; a competencia desleal, pudiendo
asi desarrollarse ampliamente las marcas.

s.Usode lamarca.

Antes de hacer un examen del uso de la marca, consideramos que es conveniente '

definir lo que se entiende por ¢l término “ uso .” Desde este punto de vista, Joaquin Escriche
define al uso como * el estilo, prictica genml o modo de obrar que se ha introducido
imperceptiblemente y ha adquirido fuerza de ley.”

Por su parte Horacio Rangel Ortiz, en su obra " El uso de la marca y sus efectos
juridicos,” considera al uso como ¢l modo originario y propio de adquirir el derecho sobre el
signo, de tal modo que el registro del mismo no sea otra cosa que una formalidad, que
signifique solo una presuncién de derecho.” °

§ Dngcionano raconadio de lemalacion s juriggrudenciy. 3° de. Ediciones Rossy Bouret Madnd, 1830, pag 1420
90p.Cit.
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!

Tradicionalmente la legislacion en general considera al uso como un término juridico
cquivalente a la costumbre, asi por ejemplo Eduardo Garcia Maynez, define a la costumbre
como * un uso implantado en una colectividad y considerado por ésta como juridicamente
obligatorio, es el derecho nacido consuctudinariamente; e jus moribus constitutum.” '

Se deduce entonces, que el uso a semejanza de ls costumbre, es una prictica constante
y reiterads considerada como obligatoria desde el punto de vista juridico, toda vez que el
creador de una marca puede incluso usaria previamente al registro sin que el titular sufrs
menoscabo en su derecho; indiscutiblemente que en la actualided es requisito sine qua non se
registre la marca para que quede debidamente protegido este derecho respecto de tesceros.

En Argentina, es obligatorio el uso de la marca por ser un requisito esencial para la
conservacion del derecho. Segin Otamendi, el uso * debe efectuarse para evitar que la marca
caduque y pars permitir que esta pueda ser renovada al producirse su vencimiento. Jusga asi -
dice - ¢l uso un pape! esencial en la vida del registro, ya que sin él, ésta en algin momento se
interrumpird.” " Esto quiere decir que ls marca podia ser renovada en forma indefinida si la
misma ha sido utilizada dentro del periodo de § aftos previo a su vencimiento.

Nuestra legislacion se refiere al uso.de la marca como un derecho exclusivo en el
articulo 87; el cual a ls letra dice: ** Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios
podrin hacer uso de marcas en la industria, en ¢l comercio o en los servicios que presten. Sin
embargo, ¢! derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.”

10 Intzoduction o estudio del dareche, Op. Cit., pig 61.
11'0p. cit. plg 195,
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_ El derecho de usar la marca debe ser ininterrumpido como lo prescribe el articulo 92,
fraccion [, ya que si no es usada dentro del término de tres aftos en los productos o servicios
para los que se registrd; procedera la cancelacion de su registro o caducidad del mismo. Fl
interesado en registrar una marca, ademds de pagar los derechos tarifarios correspondientes,
deberd manifestar bajo protesta de decir verdad estar usando la marca en forma ininterrumpida
en el plazo a que se reficre ¢l articulo 130 del ordenamiento en comento.

Anteriormente a la legislacion vigente, era requisito indispensable que ¢l uso de la
marca fuera efectivo desde el puato de vista de explotacion comercial del producto o servicio
peotegido; sin embargo hoy ese requisito es intrascendente, toda vez que actualmente en un
sentido moderno basta con que el titular manifieste ante la autoridad dicho uso, para que tenga
plena validez. ‘

El TL.C. en su articulo 1708 apartado nimero 3 dispone que las partes podrin
supeditar Ia posibilidad de registro, se entiende de una marca al uso, y no sujeta el registro a la
condicion de uso efectivo de la marca. Ademis previene que ninguna de las Partes podrd
denegar una solicitud fundindose en que el uso no haya tenido lugar antes de fenecer el
periodo de tres afios, el cual se cuenta a partir de Ia solicitud de registro y en este sentido el
T.L.C. coincide plenamente con nuestrs legislacion.

4 Procedimiento .

Es indiscutible que el registro de una marca es un requisito indispensable que exige el
derecho marcario para que el titular de ls misma pueda tener el derecho exclusivo de ésta, lo

que implica un acto de publicidad. Dicho registro, considero que da derecho al titular para

oponerse a terceros ¢ incluso frente 8 todo ¢l mundo.




El acto de registro juridicamente podrd hacerse por una persona flsica o moral ante el
érgano instituido por la autoridad y deberd seguirse todo un procedimiento que como lo
dijimos en su oportunidad debe iniciarse con una solicitud, la cual contendrd los datos
generales del solicitante, el signo distintivo de la marca, la fecha del primer uso, los servicios o
productos que se protegerén con la misma, asi como la ubicacion de los establecimientos o
mocioavincuhdo:eonhmmiuﬂnellmdonduuyum.

Ademis deberd de cumplirse como ha quedado asentado con los anexos que deban
adjuntarse & Ia solicitud como son la descripcion de ls marca, los ejemplares de [a etiqueta que
reproduce la marca con las medidas reglamentarias; las impresiones fotograficas, dibujo en los
planos exigidos; copia de Ia constancia de inscripcion en el registro nacional de poderes asi
como el comprobante de pago de derechos, debiendo ir Ia solicitud fechada y finnada.

La marca puede registrarse a peticidn del duefio o titular o bien de su apoderado y en
este Ultimo caso, éste deberd acreditar su personalidad con carta poder simple firmada por

testigos y por supuesto por el otorgante o bien puede ser carta otorgada ante la fe de un notario

piblico.

En las solicitudes puede darse personalidad a terceras personas, de o cumplirse con
los requisitos enumerados ante el Instituto Mexicano de Is Propiedad Industrial ( IMPI ),
deberd desecharse de plano. Sin embargo, una vez que la solicitud ha quedado debidamente
integrada se deberd realizar el examen administrativo de la misma para comprobar si cumple
todos los requisitos y de ser asi se pasard a un segundo examen que se denomina de novedad
qucbmlnquedadommdoenclupﬂulomundo.nmdccompuuahmun
registro con otras registradas o en trémite de registro y de esa manera colegir la novedad de la
misma, esto constituye un examen de fondo y con é] se trata de evitar duplicidad de las marcas
y en cuyo caso, de producirse una similitud daria como consecuencia la suspension del trémite.
Esto se hace paza evitar conflicto de intereses entre los diversos propietarios,
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De darse 1a duplicidad de marcas el solicitante tendrd un impedimento para su registro,
en cuyo caso se le previene que subsane los errores u omisiones en que incurra y en este caso
deberd someterse a un nuevo trmite con nueva solicitud y nuevos anexos.

..

De no encontrarse conflicto o irregularidades con marcas anteriores, se deberd de
expedir el titulo comespondiente, esto en virtud de que su marca fue aceptada; concediendosele
un nimero de registro por ¢! Instituto, con lo cual se acreditard el derecho al uso exclusivo de
la marca.

Ahora bien, si ¢! Instituto nicga el registro le notificard por escrito al solicitante
fundando y motivando las razones legales que tuvo para tal medida.

Esto es en sintesis elkprocedimiemo que se sigue conforme a nuestra legislacion para
cobtener el registro de una marca.

El articulo 1708 del T.L.C. en ¢l phmrafo 4 de dicho numeral, dispone que ** cada una de
las Partes establecerd un sistema para el registro de marcas el cual incluird:

a) El examen de las solicitudes;

b) la notificacion que deberd hacerse al solicitante acerca de las razones que
fundamenten la negativa de registro de una marca;

¢) una oportunidad razonable para que ¢l solicitante pueda responder a la notificacion;

d) la publicacion de cada marca, ya sea antes o después de que haya sido registrada, y

¢) una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan solicitar la
cancelacion del registro de una marca. '

Del examen o interpretacion de cada uno de los puntos precedentes se deduce que en
general no hay mucha novedad respecto las normas marcarias nacionales, toda vez que en
general s¢ previene cada uno de los requerimientos a que ¢l Tratado se refiere, por lo que
sostengo que en este aspecto ¢l Tratado concuerda fielmente con nuestra legislacion.
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G ey e e et £ s e

En 1a parte fina) del apartado que se comenta se refiere a la oportunidad que las partes
concedan a las personas interesadas para oponerse al registro de una marca, cosa que también
previene nuestra ley.

‘m’ m‘ u. m‘ i n m‘ h m“'

En todas las épocas y lugares geogrificos de nuestro planeta y a medida que ha

. avanzado la civilizacion, el hombre ha logrado inventos, ha hecho creaciones y ha imaginado

diversas cosas, gracias 8 su inventiva o creatividad, esto con el propdsito de obtener beneficios
econémicos, de ahi la gran cantidad de productos nuevos o que elabors mediante la
fabricacion, imprimiendo a los objetos modelos distintivos o bien, crea imégenes y dibujos
dindole personalidad a los productos y en muchas ocasiones los distingue 8 través de las
marcas o una denominacion comercial, de esta mancra ha llegado & crear toda una institucion
juridica para proteger sus productos o servicios y asegurar sus derechos, a esto se le ha
denominado Propiedsd Industrial; de ests forma el titular logrs exclusividad y signos
distintivos frente a los demds competidores.

Se afirma que desde los tiempos antiguos sc utilizaban las marcas para identificar 8 los

‘fabricantes y que es precisamente en el siglo XIX cuando nace 1a marca de comercio. Que fué

en 1858 cuando Ia Ley Francesa protegia ya a las marcas.

El fabricante protegia las confecciones de sus productos con su marcs, que ¢s un medio
pan ganar 'y conservar la confianza del publico. Asi el agricultor usaba la marca para
identificar sus productos que cultivaba, ya fueran semillas, plantas, cereales, etc.

Las marcas tienen su razon de ser en tanto exista comercio, de tal forma que si no hay '

actividad mercantil o de intercambio de productos no habria necesidad de la utilizacion de
marcas. Puede aseverarse que las marcas son distintivas de productos y son signos
indispensables en el comercio,
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Las marcas hemos dicho son signos distintivos de los productos y servicios, son
derechos que los titulares tienen para conservar su clientela, son signos estrechamente
vinculados con las empresas.

El articulo 93 de la Ley de la Propiedad Industrial con toda claridad expresa que las
marcas se registrarin en relacion con productos o servicios determinados segun la clasificacion
que establezca esta ley.

El reglamento hace una enumeracién bastante prolija sobre el tipo de productos y -

serviclos que pueden ser amparados por una marca; asi por ejemplo menciona los productos
quimicos destinados a la industria, fotografia, homticultura, ciencia, silvicultura, resinas,
colores, bamices, lacas, jabones, perfumeria, cosméticos, aceites y grasas industriales,
lubricantes, productos farmacéuticos, metales comunes y sus aleaciones, miquinas y
herramientas, motores, cuchilleria, aparatos cientificos, nduticos, inédicos, dentales; vehiculos,
armas de fuego, metales preciosos, instrumentos de musica, caucho, muebles, marcos,
alfombras, aves, café, eic; etc.

Asimismo se establece en dicho reglamento la obligacion para el Instituto de publicar
en la gaceta oficial la lista de dichos productos y servicios; sin embargo se entiende que la lista
de productos y servicios no agota Ja misma, esto en virtud de que habra infinidad de productos
y servicios que puedan ser amparados por una marca y se deja en libertad al Instituto para
establecer criterios de interpretacion y aplicacion de la clasificacion de los mismos.

El articulo 1708 del T.L.C; que se refiere a las marcas; en el apartado nimero 5,

manifiesta que “ la naturaleza de los bienes o servicios a los cuales se aplicard una marca en
ningun caso contituird un obstaculo para el registro de la misma.”
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En tratdndose de bienes cuyo contenido o forma sean ilicitos, inmorales o contrarios al
orden pablico y a las buenas costumbres, tampoco constituiran un obstaculo para fa obtencion
del registro marcario, no obstante su limitacion dentro de la actividad comercial debido a la
critica moral social.

En un sentido lato, podemos interpretar que las partes suscriptoras del Tratado de
ninguna mancra establecen un obsticulo o un impedimento a los productos o servicios para su
registro, lo cual implica considerar que en este sentido el Tratado dejs el campo abierto para la
creatividad ¢ inventiva de) hombre como titular de derechos respectos de productos y servicios
y de los signos distintivos que se apliquen & aquellos.

{. Reglas sobre [a notoriedad de la marce,

El comercio en la época modema, trae aparcjada una amplia publicidad de los

productos y servicios que se oftecen al piblico consumidor, a través de los medio de
comunicacion masiva.
Publicidad que es el alma del comercio contemporineo; por lo que es muy usual que dicha
publicidad se haga a través de la television; en la radio o en los diarios de mayor circulacién,
usindose de los medio audiovisuales mds objetivos y sofisticados; utilizandose métodos y
técnicas que van a la par con el progreso cientifico y tecnologico,

La mencionada publicidad se fortalece segun el pensamiento de M. Chavanne cuando

se apoya ** en una marca que goza por si misma de un poder de atraccion, aunada a la calidad

del producto o servicio de que se trate.”

12 Marcas de [brica x mercado Samim. “Revisa Mexicans de 1a Propiedad Iadusrial y Anistica.” Nism 3, aho 11, enero-junio; 1964 pég 105.
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En este sentido se da una perfecta identificacion de la clientela con la marca, por la

conflanza que el uso del producto acarrea. A esto se agrega que, la impontancia de las marcas

ha aumentado progresivamente debido a los intercambios comerciales que se dan con las

importaciones y exportaciones.

Se debe subrayar, que Ia marca es un factor importante para atraer la clientela
extranjers, haciéndose cada dia més extenso su nimero y variedad.

Apegindonos al pensamiento de Jorge Otamendi, cuando se refiere a la marca notoria;
asienta * que la notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas, o bien; una

' aspiracion que los titulares marcarios siempre tienen,” "’ Llegar la marca a ese estado, significa

que ha logrado un grado de aceptacion por parte del publico consumidor; es un éxito

indiscutible del producto o servicio que distinguen las marscas. De donde resultan productos y
servicios de un gran contenido de calidad, que se convierten en excepcionales por el renombre
adquirido, gracias a la publicidad y a [a satisfaccién del uso y consumo del piblico.

Y agrega el autor que sin publicidad la marca no puede ser conocida.

Es importante hacer notar que la notoriedad de las marcas esta intimamente relacionada
con los precios, los cuales deben ser adecuados y accesibles.

Debemos afirmar que el consumo de los productos y prestacion de servicios con
marcas notorias regularmente son adquiridos por personas que forman parte de la elite social
como relojes, perfumes, ropa, autos, etc. No obstante algunos productos logran notoriedad en
los diversos sectores de la poblacién como es el caso de los detergentes, cigarros, refrescos o
bebidas alcoholicas. Esto quiere decir, que hay marcas de calidad media y bajo precio que
debido a Ia publicidad y al bajo precio referido, se hacen notorias.

" A30pcit. pig32?.
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A veces, la marca notoria coincide con ¢l nombre de ls empresa, ejemplo: Ford,
Volkswagen, Coca-Cola, etc. Sin embargo, no siempre el uso de la marca tiene que ver con la
notoriedad por ejemplo el adquirir un Rolls Royce, este consumo no constituye un uso intenso

de lamisma, y sin embargo la notoriedad es evidente.

A través de la historia, muchas marcas lograron notoriedad pero que hoy no se
€NCUEHtran en uso,

Para Mathely es requisito esencial que una marca sea conocida por una gran parte del
publico y considera que para que haya notoriedad se requiere la conjugacion de tres elementos:
1a antigiledad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante. Y se
asevera que “ cada vez que un pafs determinado y en una época dada, la casi totalidad de los
compradores potenciales a los que una marca esta destinada, conocen esta marca; se puede
hablar de marca notoria. Esto quiere decir que si los productos estdn destinados a una gran
cantidad de poblacidn, la notoriedad de la marca serd indiscutible. Este criterio de notoriedad
global 0 masiva de una marca se da en funcion de que ésta es conocida por un porcentaje de la
poblacién consumidora. Pero 1a notoriedad de la marca se da también entre el piblico que no
es consumidor.”

Es menester mencionar que la marca debe ser identificada con el producto o servicio

que distingue.

Segin Roubier, citado por Albert Chavanne “ la notoriedad es una prueba
resplandeciente de la utilidad econdmica de la marca porque significa que la marca ha tenido

un gran éxito y ha sido apreciada por la clientela.” *

1 itidem,
15 La3 mareas notorigments gonocides o de pito rmombeg. “Reviata Mexicana de la Propiedad Industrial y Anigtica.™ Nim 8, ato 1V, julio-Dic. 1966, pig 141,
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Como afirma Chavanne la notoricdad era el fruto de la antigiedad, sin embargo en la
vida comercial modema, la duracién ya no es una condicién sine qua non, porque un producto
con una intensa publicidad puede penetrar en el dnimo del pablico consumidor rapidamente y
lograr un alto grado de notoriedad, he aqui la aplicacién de exitosas técnicas de publicidad.

La notoriedad tendré que ver con la apreciacion o criterio subjetivo del individuo, pues
¢l criterio de notoriedad no puede escapar a un subjetivismo marcadamente amplio.

Es comiin que una marca notoria traspase las fronteras del pais donde ha sido registrada
y en este caso se extralimitard ¢l marco territorial, pero aqui se dard un problema de soberanias
en cuanto a la aplicacién de la ley porque segun el articulo 128 de la Ley de la Propiedad
Industrial, la marca deberd usarse en temitorio nacional, tal y como fue registrada con la
salvedad de lo que al respecto establezca el Tratado de Libre Comercio.

En 1924 la Sociedad de Naciones protege a la marca notoria respecto a la competencia
desleal porque se podia denegar o cancelar ¢l registro de una marca notoriamente conocida en
¢l comercio como perteneciente a un natural de otro pais.

En 1925 la Convencidn de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, agregé la
disposicién 6 Bis que disponia que “ los paises contratantes se comprometen a denegar o
invalidar sea de oficio, si la legislacién del pais lo pennite, sea pedido del interesado el
registro de una marca de fibrica o de comercio que sea la reproduccion o la imitacion
susceplible de crear confusion, de una manera que la autoridad competente de dicho pais del
registro estimare ser ahi notoriamente conocida como siendo ya la marca de un nacional de
otro pals contratante y utilizada para productos de un mismo género o de un género similar.”

Deberd conocerse un plazo minimo de tres aflos para reclamar la anulacion de estas
marcas. El plazo correrd desde 1a fecha de registro de la marca.
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No se fijaré plazo para reclamar la anulacién de marcas registradas de mala fe.

Mis tarde, se agregé al artfculo 6 Bis que “ ocurrir lo mismo cuando la parte esencial
de la marca constituya la reproduccion de tal marca notoriamente conocida o una imitacion
susceptible de crear confusion conesta.”

En 1958 en Lisboa, se reformé este articulo 6 Bis y se extendi6 a cinco afios ¢l plazo
pass solicitar la anulacién y se dejo librado a cada pais contratante ¢l fijar un plazo para
reclamar 1a cesacion del uso de la marca en infraccién. Agregindose que no era necesario que
1a marca notoria haya sido utilizada en el pais donde se reclama su proteccion quedando el
texto vigente de la siguiente manera;

1, Los paises de |a Unién se comprometen, sea de oficio si la legislacion del pais lo
permite, sea instancia del interesado a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una
marca de fibrica o de comercio que constituya la reproduccién, imitacion o traduccion,
susceptibles de crear confusién de una marca que la autoridad competente del pais del registro
0 del uso estimaré ser ahi notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que
pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares.
Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial de 1a marca constituya la reproduccién de tal
manera notoriamente conocida o una imitacion susceptible de crear confusion con ésta,”

En cuanto al plazo para reclamar la anulacién de |la marcs, se dispone:
* 2. Deberd concederse un plazo minimo de cinco afios a partir de la fecha del registro

pans recllm& 1a anulacién de dicha marca, Los paises de la Union tienen la facultad de prever
un plazo en ¢! cual deberd ser reclamada 1a prohibicion del uso.”
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En el punto 3 se especifica; que:

* 3. No se fijaré plazo para reclamar la anulacién o la prohibicion de uso de las marcas
registradas utilizadas de mala fe.”

El articulo 6 Bis objeto de estudio tiene fuerza de ley en nuestro pais en virtud de que
México suscribid este convenio,

Segin lo establecido en dicha convencion, el titular de una marca notoria puede
reclamar:

1. Que no se conceda el registro,
2. Que se declare 1a nulidad; y
3. Que se cese del uso de las marcas que constituyan:

a) La reproduccion;

b) la imitacion;

¢) la traduccién, y

d) La reproduccién o imitacién de una parte esencial de la marca, susceptible de
crear confusion, con la marca notoria en el pais en el que se reclame la proteccion.

Ahora bien, nuestra Ley de la Propiedad Industrial sefiala en su articulo 90 fraccidn
XV, pérrafo segundo que * una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector
determinado del publico o de los circulos comerciales del pafs, conoce la marca como
.consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por
una persona que emplea esa marca en relacién con sus productos o servicios, asi como el
conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promocion o
publicidad de la misma.”
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Y agrega dicho precepto que para demostrar la notoriedad de la marca, podrin
emplearse todos los medios probatorios permitidos.

EI T.L.C. se refier a las marcas notorias en el articulo 1708-6 que invoca al articulo 6
Bis del Convenio de Paris, el cual se aplicard con la modificaciones correspondientes en
materia de servicios y para determinar si una marca es notoriamente conocida se toma en
cuenta el conocimiento que de esta tenga el piblico en el territorio del pais de que se trata y
circunscribe |a importancia o reputacion de ls marca al sector del publico consumidor de los
bienes o servicios a los cuales la marca se aplica.

Consideramos que la proteccion que brinda el T.L.C. a |a mazca notoria s de suma -
importancia en los tres émbitos territoriales de los paises signantes, a efecto de brindar calidad
al pablico consumidor.

Duracién del rea

‘ La duracién o vigencia del registro de la marca, revisten una particular importancia no
- obstante las modificaciones que la ley ha sufrido en esta materia por ejemplo en 1942 tenfan
una duracion de diez afios. ‘

En 1976, la vigencia de una marca era de sélo cinco afios con periodos renavables del

mismo lapso,

La Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial, volvié a considerar como
en la ley de 1942 la vigencia de una marca por el periodo de diez afios.

El legislador en 1a Ley vigente de la Propiedad Industrial en su articulo 95 establece
~Que el registro de una marca tiene una vigencia de diez aflos, pudiéndose renovar dicho
periodo por el mismo tiempo, '
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Como se aprecio en el capitulo II, la duracién de diez alos de la vigencia de una marca
a partir del momento de su registro es apropiado por la seguridad juridica que otorga a sus
titulares para la explotacién comercial de las marcas como signos distintivos de los productos
y servicios de sus negociaciones.

Del estudio del Tratado de Libre Comercio, puede apreciarse en el articulo 1708
referido a las marcas, en su pamrafo nimero 7 que * el registro de una marca tenga una
duracion de diez afios y que ésta podra renovarse por plazos no inferiores al mismo periodo,
siempre y cuando se cumplan con las condiciones exigidas.”

Para lo cual el titular deberé presentar la solicitud de renovacion, cubrir los gastos,
demostrar ¢l uso de la marca en los productos o servicios a los que se aplique, no haber
interrumpido dicho uso por un periodo mayor de tres afios en el territorio nacional y que no
sean alterados los signos distintivos.

La renovacion tiene por objeto que el titular conserve todos los derechos que le
confiere el registro de la marca. k

En cuanto al perfodo o vigencia de la marca nucsira legislacion y el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte coinciden plenamente.

l QI I- £l & | I I I. I I ' X
El uso de la marca es el modo como se origina el derecho exclusivo sobre dicho signo
distintivo, el cual como hemos afirmado debe de ser eficaz y continuo, esto quiere decir, que

mediante el uso se adquiere el derecho de propiedad, sin olvidar que el registro constituye una
formalidad esencial para el referido derecho.
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Para Horacio Rangel Ontiz, el uso es " el modo originario y propio de adquirir el
derecho sobre el signo,” '

De acuerdo con esta definicion el registro no es mis que una formalidad y por tanto
una presuncion juris tantum, o ses; que admite prueba en contrario; sin embargo se afirma que
las diversas legislaciones actuales consideran que ¢l uso del signo es un modo de adquirir
derecho sobre la marca pero debe complementarse con el registro mismo, de tal maners que el
derecho del titulas originario, prevalecerd sobre cualquier otro solicitante de trémite de registro
posterior.

La conjuncion del uso de la marca y el registro, dan origen a un sistema mixto o
ecléctico consistente en que es obligatorio el uso de la marca pars que el registro conserve sus
efectos,

No obstante que el registro es lo que constituye la base fundamental del derecho de la
tnarcs, nO quiere esto decir que la marca no registrada carczca de proteccion, si la tiene pero
unicamente frente a la competencia desleal, tal situacion se observa en el caso de
reivindicacion de derechos de la marca cuando se demuestra que la marca se ha usado con

anterioridad al registro.

El T.L.C, en su articulo 1708 se refiere al uso de la marca en los apartados 8, 9, 10 y
12,

160y cit; phg £0.
3




En el apartado nimero 8, categdricamente establece que " cada una de las Partes
exigira ¢l uso de una marca para conservar el registro y que ¢! registro podré cancelarse por
falta de uso de Ja misma en por lo menos dos aflos consecutivos, con la salvedad de que se den
razones suficientes apoyadas en obstdculos para su uso legal y que en este caso serian
circunstancias ajenas a la voluntad del titular como las restricciones en materia de importacion
o algunos otros requisitos gubemamentales aplicables a los bienes o servicios protegidos con
lamarca.”

En el apartado 9, se prescribe que cada una de las Partes para conservar el registro
reconocerd ¢l uso de una marca por una persona distinta al titular y cuando tal uso esté sujeto
al control del titular,

El apartado 10 dispone que ninguna de las Partes podré dificultar el uso en el comercio
de una marca, mediante requisitos especiales y por Gltimo en el apartado niimero 12 se asienta
que cada una de las Partes podra establecer excepeiones limitadas a los derechos de una marca
por ejemplo el uso correcto de émminos dexcriptivos y siempre que las excepeiones tomen en
cuenta los intereses legltimos del titular,

Del apartado 8 se desprende la exigencia del uso de la marca para conservar su registro,
de tal manera due si no se usa por e} simple transcurso de un periodo de dos afes, se cancelard
dicho registro, esto dificre de nuestra ley que establece un término de tres aflos para la
cancelacion del registro, '

Agrega el Tratado lo relativo a problemas u obstéculos como razones vilidas para no
usar Ja marca,

En el apartado 9 se establece una condicidn sine qua non para que las partes
reconozcan el uso como lo es la voluntad de una tercera persona distinta al titular de una

marca.
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En el pirrafo 10 se previene que las partes no podran dificultar el uso de una marca en
¢l comercio fijando requisitos especiales, situacién que se da en funcién del principio de
equidad entre las partes y por lo tanto se hace a un lado el criterio de preponderancia donde
alguna de las naciones salga mis favorecida y en cambio se sostiene y se pone en vigencia el

principio de Trato Nacional.

Nuestra ley en cuanto al uso como generador de derechos se refiete, establece algunas
reglas de carécter normativo, De tal forma que en nuestro derecho mascario el uso de la marca
debe ser actual, efectivo ¢ ininterrumpido y aplicado a por lo menos uno de los‘productos 0
servicios protegidos por la misma,

En general, el Tratado de Libre Comercio considera al uso de ls marca como un
requisito indispensable para conservar el registro, aunque establece algunas modalidades.
Otros aspectos son verdaderas innovaciones que quedan a la potestad de las Partes como son
reconocer ¢l uso de una marca o establecer excepciones Iimitadis a los derechos de la misma.

i. Ligenci g |

EI'T.L.C. en el apartado 11 del articulo 1708, contempla lo relativo al licenciamiento y
la cesion de marcas, especificando que cada una de las partes podrd establecer condiciones
para el licenciamiento y la referida cesion de marcas y prohibe de pleno derecho las licencias

obligatorias.

Posibilita el derecho para que el titular de una marca tenga la facultad de cederla
conjuntamente con la empresa o sin ella.
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La licencia de marcas han cobrado verdadera importancia en los diferentes paises, asi
en el derecho mexicano persanas disliritas del propictario de una marca registrada pueden usar
¢sta, en cuyo caso se les denomina usuarios autorizados o licenciatarios, lo cual sc hace a
través de un convenio, y que técnicamente dicho documento se le denomina * licencia de
explotacion de marca, * lo cual permite que un tercero use la marca simultineamente. En este
acuerdo de voluntades puede' estipularse que el permiso de uso se refiera a todos o a parte de
los productos amparados con la marca y en cuanto al sujeto se reficre puede convenirse qﬁe
sea s6lo una persona el autorizado o bien el titular puede reservarse el derecho para solicitar
Que otras personas sean registradas como usuarias, fijindose el tiempo de autorizacion de uso,
sin que ¢! periodo acordado sea mayor de la vigencia del registro que son diez afios, las
regalias estipuladas y demds prohibiciones y limites que pacten las Partes ( articulo 10 del
Reglamento de Ja Ley de la Propiedad Industrial ).

Rondon de Sansd Hildegart, se refiere a la cesion de lamarca como * cualquier acto de
transmision de detrechos que recaiga sobre el signo distintivo,” ' sin embargo considera que e!
" término cesion es impropio porque podria equipararse a la cesion de los derechos de créditoy

se inclina porque deba tratarse este tema como de transmision de derechos sobre la marca por
ser mds apropiado.

El témmino cesién etimolégicamente significa accion o derecho que una persona hace a

. favor de otra, por lo que me parece que la transmision de derechos que haga el titular de una

mArca a un tercero es indistinto que $¢ maneje como cesion o transmisién de derechos; toda
vez que en ¢l fondo tienen Ja misma connotacion juridica.
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La Ley de la Propiedad Industrial aborda el tema particularmente en el articulo 136, el

cual dispone objetivamente “ que el titular de una marca registrada o en trdmite podrd

conceder mediante convenio, licencia de uso a una o méds personas con relacion a todos o a
uno de los productos o servicios a los que se apliquen dicha marca, la licencia deberd ser

inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.” Es de notarse

que en ¢l precepto de referencia no se usa el témino cesion pero si de la transmisidn de

derechos mediante un convenio,

Es importante mencionar que en nuestra ley, el Instituto tiene facultades de negar una
licencia o transmision de derechos cuando el registro de la marca no se encuentra vigente.

i Cauata d israbilidad

En todas las épocas, la doctrina en general se ha preocupado por establecer con tods
" objetividad las denominaciones o designaciones no registrables como marcas,

Tales prohibiciones - nos dice - César Sepulveda, estin constituidas unas veces por
razones de orden piblico, otra por razones de cortesia internacional, otras por razones técnicas

. intrinsecas a las mismas marcas; para prevenir la competencia desleal, y para proteger al
publico consumidor, evitando su indebida explotacion y también la confusién entre las marcas.

El T.L.C. alude a dos causas de no registrabilidad de las marcas en el articulo 1708;
apartados I3 y14 respectivamente.

‘lﬂb.u'c;ﬂ”.
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La primera de las prohibiciones se refiere a que * cada una de las Partes prohibird el
registro como marca de palabras ya sea en espaflol, francés o inglés que designen

genéricamente los bienes o servicios a los que la marca se aplique.” ( articulo 1708-13 T.L.C.).

 En relacién a ésta prohibicién nuestra legislacién marcaria vigente, de igual manera
ordena en el articulo 90 fraccion VI que: “ No serd registrable como marca la traduccion a
otros idiomas, la variacién ortogrdfica caprichosa o la construccion artificial de palabras no
registrables.”

Cabe en este aspecto, determinar que se entiende por designaclon genérica. E! criterio
que sostiene e! tratadista Rangel Medina es en el sentido de que * sc llaman genéricas a las
denominaciones que se aplican para un producto, de tal manera que, si pudieran ser
apropiadas como marcas por un industrial o comerciante, sus competidores no podrian servirse

mds del unico término conocido y empleado por el publico para designar las mercancias.” "
Y agrega que para reputarse genérica en la acepcion legal, la denominacién debe ser
empleada de un modo general por el piiblico, por el comercio o por ambos, pues precisamente

se considera que carece de cufio distintivo, y no puede ser adoptada para marca, en tanto que

es el nombre bajo el cual un género de mercancia es conocido en el mercado.

180y cit; pig 299 y sige.
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Para ¢l autor argentino Jorge Otamendi, las designaciones genéricas son * aquellas
designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categorfa, la especie o el
género a los que pertenece ese objeto.” '* Ejemplificando conto designaciones las palabras
* Automotor,” *“ Motor,” * Mdquina,” “ Mueble,” “ Asiento;" entre otras. Y aflade que el
hecho de que una palabra sea de un idioma extranjero no le da el cardcter de registrable e
ilustra tal aseveracion con la palabra * Carbureter” pasa carburadores, o “ Malted Milk” para
productos alimenticios, ademds seria imposible conocer todas las lenguas del mundo por lo
que resultan irregistrables como marcas por ser voces de uso comun.

La prohibicién de designaciones genéricas como marcas se fundamenta en que un
derecho privativo sobre tales signos equivaldria a constituir en favor de una persona un
monopolio sobre el lenguaje, que es de uso comiin, y cuyo objeto es no lesionar la libertad
industrial y comercial, en otras palabras no se puede permitir que un industrial o comerciante
se apropie de los nombres de los productos que fabrique o venda, impidiendo que sus
competidores ejerzan el derecho de servirse de ellos, pues ello ocasionaria confusiones o
veniajas y privilegios injustificados; por eso el Tratado de Libre Comercio en un sentido
l6gico, menciona la prohibicion de registrar como marca términos en idioma espafiol, inglés y
francés que designen genéricamente los bienes o servicios, quedando el derecho del piblico
para usar dichos términos en su significado gramatical.

Existen algunas excepciones a dicha prohibicion que pueden aceptarse como marca

-vélida, cuando se forma una palabra genérica conjuntamente con elementos que no lo son o

bien cuando hay elementos nominativos que son genéricos y por elementos figurativos que no
tienen tal cardcter o también cuando se combina el nombre genérico con otros elementos
distintivos.

19 Op. cit; pig 69.
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También cuando una marca se forma con una denominacién genérica modificada.
Igualmente cuando la combinacién presenta un cardcter de originalidad, Asi por ejemplo la
marca “* Escalator Otis” para escaleras movibles, o bien la marca * Jabon Zote”, que se forma

por la expresién ZOTE, que aparece agregada a la denominacién genérica JABON.

Sin embargo, es preciso aclarar que en dichas excepciones el registro valdrd sélo en
relacion a aque! elemento que presente un caricter distintivo y original y no en cuanto a la
palabra genérica.

La segunda prohibicién de registrabilidad del articulo 1708 del T.L.C. mencionada en
el apartado 14, se refiere a que * las Partes negaran el registro a las marcas que contengan o
consistan en elementos inmorales escandalosos o que induzcan a error o elementos que puedan
denigrar o sugerir falsamente una relacién con personas vivas o muertas, instituciones,
creencias, simbolos nacionales de cualquiera de las partes o que los menosprecien o afecten en
Su reputacion.”

Este impedimento registral, también es ordenado por nuestra Ley de la Propiedad
Industrial en diversas disposiciones, asi el articulo 4 dispone que * no se otorgard patente,
- registro o autorizacién, ni se dard publicidad en la Gaceta a ninguna de las figuras o
instituciones juridicas que regula esta ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al
orden publico, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposicion
legal” Asimismo el numeral 90 fracciones VII y XII de dicho ordenamicnto, mencionan
respectivamente: que no serd registrable como marca “ aquellas que reproduzcan o imiten, sin
autorizacion, escudos, banderas o emblemas de cualquier pals, Estado, municipio o divisiones
politicas equivalentes, asi como las denominaciones, siglas, simbolos o emblemas de
organizaciones intemacionales, gubernamentales, no gubemamentales o de cualquier otra
organizacién reconocida oficialmenté, asi-como la designacién verbal de los mismos;” y ** los
nombyres, seudénimos, firmas, y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o,
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si han fallecido, en su orden, del conyuge, parientes consanguineos en linea directa y por
adopcion y colaterales ambos hasta el cuarto grado.”

Esta limitacidn juridica se prevé de una u otra manera en todas las legislaciones
marcarias de] mundo, ain cuando los significados de moral, buenas costumbres y orden se
encuentren sujetos a la accién del tiempo y a 1a modalidades del espacio.

Al respecto algunos autores como Otamendi y Breuer Moreno, sefialan que hay
diversos criterios sobre lo que es inmoral o contrario a las buenas costumbres porque esto
varia segun las épocas, ya que lo intolerable ayer, puede resultar tolerable hoy y viceversa.

Sin embargo, es indudable que un signo o medio material marcario o contrario a la
moral 0 a las buenas costumbres, lo seria los que representan la apologia o alabanza de un
delito, los escandalosos, los que representen una ofensa de instituciones religiosas, los
obscenos, los contrarios a la moral sexual, entre otros. Vgr: La marca ** Borrachos” por ser un
vicio repudiado por la sociedad. '

" Esta prohibicion de registrabilidad de marcas mencionada la consideramos aceﬁada,

- pues con ella se respetan los valores y la identidad nacional de los pafses firmantes del

Tratado.

Finalmente, sefialaremos que nuestra Ley de la Propiedad Industrial contempla en su
articulo 90 los diversos signos que no pueden ser objeto de registro como marcas,‘ asi por
¢jemplo se menciona a los simbolos patrios, los nombres, firmas y retratos de personas sin
consentimiento de los interesados; etc, por lo que es de observarse que entre nuestra
legislacion interna y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte hay plena
homologacién en este aspecto.
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2. De las marcas en relacién a las indicaciones geogrificas.
B . I ) . I. . ! i ﬁ

En el dmbito de la teoria del Derecho de la Propiedad Industrial; nos dice Javier
Cristiani, existe una notable confusion entre lo que se debe entender como “ Indicaciones
geogrificas” y su relacién con los conceptos de “ denominacion de origen” y de © indicacion
de procedencia .”

Y aclara que cuando se alude # las * indicaciones geograficas” , se comprucbe tanto a
las denominaciones de origen, como a las indicaciones de procedencia, siendo la primera una
modalidad de la propiedad industrial y la Gltima no lo es, no obstante su impontancia
comercial.

Es conveniente precisar las definiciones de las indicaciones geogrficas, las
indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen, para poder diferenciar el
significado de una y de otra y en consecuencia determinar cual de estas figuras pueden ser
registrables como signos distintivos. '

Por indicacion geogréfica se entiende * cualquier indicacién que identifica un producto
como originario del territorio de una de las Partes o de una regién o localidad de ese teritorio,
©n casos en que determinada calidad, reputacion u otra caracteristica del producto se atribuya
esencialmente a su origen geogrifico.” u

Para ¢l autor mexicano Rangel Medina, la indicacion de procedencia es “ la
designacion o mencion de un lugar cualquiera, a titulo de lugar de elaboracion, recoleccion o
extraccion de un producto, Es, més exactamente, el sefialamiento de una designacion

geogrifica notoriamente conocida como el lugar de produccién de mercancias.” ™

21 Tepiado dp Libes Comarcio de América de) Nortg. Secretaria de Comertio y Fomento Industrial. Talleres Graficos de la Nacion. Méico, 1993; pig 313.
1 0p.cit: pig 417,
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Y el articulo 2 del Arreglo de Lisboa, define a la denominacion de origen como * el
nombre geogrifico de un pais, de una region o de una localidad que sirve para designar un
producto originario del mismo, cuya calidad o caracteristicas se deban exclusiva o
esencialmente al medio geogréfico, comprendidos los factores naturales y los factores
humanos.”

De los concepios aludidos, resultan las siguieates diferencias:

La indicacién geogrifica siempre indica solamente ¢l lugar de produccion, ya se trate
de manufactura o extraccién; es decir, identifica las mercancias por el lugar de produccién o
fabricacion; en tanto las indicaciones de procedencia llevan sparjado el riesgo de la falsedad,
simplemente son descriptivas y no son registrables como marcas, Pueden emplearse para
‘designu un pafs.

Por el contrario la denominacion de origen supone una exclusividad, una calidad
minima o especial, en cierta forma es un certificado especial, un titulo de calidad, una garantia.
Tiene esta figura un caricter territorial eminentemente y en donde el titular de la
denominacion es el Estado. Para protegerla internacionalmente se requiere celebrar convenios
internacionales.

El T.L.C; hace referencia a la indicacion geogrifica como un mecanismo de proteccion
a ciertos productos tipicos como es el caso del mezcal y ¢l tequils e nuestro pais, no asi a la
denominacion de origen, esto en virtud de que ni los Estados Unidos de Norteamérica, ni
Canadi forman parte del Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de Denominaciones de
Origen y su Registro Internacional del aflo de 1958, Y por la importancia que reviste para
nuestro pais ¢l reconocimiento y proteccion de nuestras denominaciones de origen fue que se
establecio esta figura juridica dentro del contenido del Tratado de Libre Comercio.

23 Sepiilveds, Cdsar.Op. cit; pig 163.
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Nuestra ley nacional Gnicamente menciona lo que es una denominacion de origen y al
respecto dispone: “ se entiende por denominacion de origen, ¢l nombre de una regidn
geogrifica del pais que sirva para designaz un producto originario de la misma, y cuya calidad
o caracteristicas se deben exclusivamente al medio geogrifica comprendiendo en éste los
factores naturales y humanos.”

EITL.C. enel asticulo 1712 sc reficre a las indicaciones geogrificas y en el apartado 2
dispone especificamente que las Partes, de oficio si su legislacion lo permite o a peticion de
una persona interesada, se negard a registrar o anulard el registro de una marca que contenga o
consista en una indicacion geografica respecto de productos que no se originen en el temitorio,
region o localidad indiuda,' si ¢l uso de tal indicacion en la marca para esos productos es de
naturaleza tal que induzca al piiblico a error en cuanto al origen geografico del producto.

Para los efectos de hacer incurrir en error al publico serian aplicables el contenido del
pirrafo 1, inciso a); asi como del pirrafo o apartado 3 que hablan de cuando una indicacion
geogrifica proporciona al piblico una idea falsa o distinta al verdadero lugar de origen o
territorio de los productos.

Las indicaciones geogréficas como signos distintivos deben apegarse al principio de
verdad y evitar que se convierta en un instrumento de fraude y engaflo para el publico. Epgano
que seria en relacion a la calidad, naturaleza u origen de la mercancia, de ahi la prohibicion

" legal para evitar competencia desleal entre los competidores y que en ultima instancia cuando

se acredita que el producto no es de la region geogrifica que ostente, debe la marca
considerarse nula de pleno derecho.
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Es incuestionable que una marca que ha sido registrada porque su titular ha cumplido
con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la ley, ésta deba ser protegida durante el
periodo de su vigencis, independientemente de cualquier situacion juridica: posterior, aqui
podria argumentarse que ¢l primero en tiempo es primero en derecho y que con el registro se
adquieren derechos frente a todo el mundo.

Esta es la razdn suficiente que el legistador contempla en el articulo 1712-5 del Tratado
de Libre Comercio, al disponer que cuando se haya solicitado o registrado una marca de buena
fe o cuando los derechos sobre una marca se hayan adquirido mediante su uso de buena fe, en
los casos & que se refiere en los incisos a) y b), en el primero cuando un registro ya se ha
efectuado antes de la fecha en que se apliquen estas disposiciones y en el segundo antes de que
1a indicacion geografica estuviera protegida en Ii parte de origen.

En el primer caso se hace referencis a una marca que ha sido registrada con
anterioridad a la aplicacion de las normas del Tratado y en el segundo cuando una marca de
indicacion geogrdfica ha sido registrada como denominacion de origen de productos o
mercancias de un termitorio, region o localidad determinada.

En ¢l pirrafo ultimo del apartado mencionado, se prohibe la aplicacion o invocacion
del articulo en comento en funcién de querer obtener el registro de una marca, su validez o del
derecho a su uso, alegando que dicha marca es idéntica o similar a una indicacién geogrifica;
en este caso no podria alegarse el principio de equidad o justicia, puesto que la marca
primeramente registrada como indicacion geografica serd la que tenga prioridad y la que deba
ser protegida por el derecho.
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A mayor abundamiento , el apartado 6 del mencionado anticulo dispone que ninguna de
las partes esta obligada a aplicar este articulo a una indicacién geogréfica si esta es idéntica al
nombre acostumbrado en el lenguaje comin del territorio de que se trate para los bienes o

servicios a que se aplica.

En cuanto al tiempo para registrar una marca, ésta deberd presentarse dentro de los
cinco aflos siguicntes al momento en que el uso contrario de la indicacion geogrifica protegida
8¢ conozca en forma general en esa parte y siempre que la marca haya sido publicada, si tal
fecha es anterior a aquella en que el uso contrario llego a ser conocido en forma general en esa
region y siempre que la indicacion g_eogriﬁca no se haya usado o registrado de mala fe.

Finulmeﬁte. es importante destacar la proteccion y reconocimiento de las diversas
denominaciones de origen vigentes intemacionalmente. Para ello, las partes firmantes del
Tratado, disefiaron un mecanismo consistente en el establecimiento de restricciones reciprocas
enel capitulo I1l, relativo a el comercio de bienes, trato nacional y acceso a mercados.

Al respecto el anexo 313 del T.L.C, cuyo titulo es el de * productos distintivos,”
establece lo siguiente:

1.- Canadi y México reconocerdn el whisky bourbon y el whisky Tennessee, que es un
whisky bourbon puro cuya pmduécién se autoriza s6lo en el estado de Tenessee, como
productos distintivos de Estados Unidos. En consecuencia, Canada y México no permilirih la
venta de producto alguno como whisky bourbon y whisky Tenessee, a menos que se hayan

elaborado en Estados Unidos de acuerdo a las leyes y reglamentaciones de Estados Unidos

relativas a la elaboracion de whisky bourbony whisky Tenessee.

2, Mékico y Estados Unidos reconocerdn el whisky canadiense como producto
distintivo de Canada. '
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En consecuencia, Estados Unidos y México no permitirén 1a venta de producto alguno
como whisky canadiense, a menos que se haya elaborado en Canadd de acuerdo a las leyes y
reglamentaciones de Canada relativas a la elaboracion de whisky canadiense para su consumo
en Canadi.

3. Canadd y Estados Unidos reconocerdn ¢l tequila y ¢! mezcal como productos
distintivos de México.
En consecuencis, Canadé y Estados Unidos no permitirdn la venta de producto alguno como
wquihomeml.nmmsquesehcymehbondocnmxicoducwdomlulemy
reglamentaciones de México relativas a la elaboracion de tequila y mezcal. Esta disposicion se
aplicaré al mezcal, ya sea a la fecha de entrada en vigor de este Tratado, 0 90 dias después de
1 fecha en que el gobiemo de México hags obligatoria Is norma oficial pars este producto, lo
que ocurrs mas tarde. ‘

* Este especilisimo sistema pams brindar proteccion a los - productos distintivos -,
propio del T.L.C. trae como consecuencia que la cobertura no requicra de que la denominacion
de origen del producto haya tenido que satisfacer todas las formalidades legales del

procedimiento del pafs respectivo, lo que suele traducirse en un proceso largo y desgastan ~

te 0

3. Problemas de aplicacion ¢ interpretacién del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte con las disposiciences de la ley mexicana.

Los problemas de aplicacion del T.L.C, se derivan de la propis vigencia y por lo tanto
desfos conflictos de leyes en el tiempo y en el espacio. Indiscutiblemente que en el Tratado de
Libre Comercio se trato de ajustar sus normas a las legislaciones nacionales de cada uno de los

24 Ialifs Daber, Mawricio. Ajpectos \egaias e s marcas g8 Mésico Ediorial Sista, 2 o Miaico, 1993, pig 142,
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paises signantes; sin embargo, dada la aptitud de aspectos que ¢l Tratado aborda, habra
algunas materias o casos especificos que no se prevean en las normas del Tratado, asf por
¢jemplo en materia laboral y en el orden del medio ambiente; aspectos que se dejaron al final y
que no se han abordado a plenitud.

El Tratado establece mecanismos amplios y expeditos para la solucién de controversias
que permitan soluciones justas s los litigios que surjan, de esta manera se apegan las Partes a

_ procedimientos de consults, conciliscion y arbitraje. Las instancias internacionales que en

general intervienen pars solucionar controversias del orden internacional son : La Corte
Intemacional de Justicia de la Hays, La Corte Intemacional de Arbitraje de Paris, asf como
varios mecanismos en el seno del GATT, ahora la OMC, estos mecanismos son largos y
€03t0308.

Asi por ejemplo, ¢l Acuerdo de Libre Comercio entre Canadé y Estados Unidos en
caso de comroymii se somete el asunto a un proceso de consulta entre los representantes de
los dos paises, y si el procedimiento de consulta fracasa las Partes solicitan la intervencion de
1a Comisién de Comercio Canadd-Estados Unidos, quien tiene facultad de nombrar asesores
técnicos y mediadores que deban ser aceptados por las Partes, si la gestion conciliadora no
prospera en el término de treinta dias a partir de la fecha de la solicitud, la Comision remite el
expediente a uno de los mecanismos de arbitraje mencionados.

* El Acuerdo de Libre Comercio establece un mecanismo altemo de arbitraje que se

“denomina “ Panel de Expertos” para atender asuntos que no han sido resueltos mediante la

consulta o conciliacion; este panel se forma por cinco drbitros quienes examinan el caso y
rinden un informe inicial que se somete a las partes para que formulen observaciones en un
plazo de catorce dias y posteriormente su decisién final dentro de los treinta dias siguientes a
su publicacion, de tal manera que con base en las recomendaciones del panel de expertos la
Comision debe buscar un acuerdo para solucionar el conflicto.




En algunos casos ¢l Acuerdo de Libre Comercio entre ambos paises establece que las
decisiones sobre antidumping e impuestos compensatorios son susceptibles de revisarse en

Paneles binacionales, asi como las decisiones de la Administracion de Comercio Internacional.

En ¢l Tratado de Libre Comercfo de América del Norte con el propésito de brindar
seguridad juridica, se tratan de establecer medio idéneos para garantizar que los tres paises
cumplan los laudos y decisiones emilidos a través de los mecanismos de solucién de
controversias, asimismo se¢ aseguwra la independencia ¢ imparcialidad de los drbitros o
panclistas.

En 1a solucién de conflictos segiin sean los casos que se pretenden resolver se deben de
tomar en cuenta el nimero de partes involucradas; la naturaleza de las partes en conflicto, es
decir si el asunto conciemne a los gobiernos o si se da entre un gobiemo y panticulares o bien si
el conflicto es entre par;icullm exclusivamente; asi como la materia de la disputa. Asimismo
deben tomarse en cuenta instancias a través de mecanismos conciliatorios o de consults ya sea
en forma directa entre las partes o bien con la intervencion de un tercero neutral,

Nuestro pais s¢ ha manifestado por dar importancia a los mecanismos de consulta -

gubemamentales que permiten dar soluciones justas y rdpidas; ademds de establecer
mecanismos de conciliacién y arbitraje.

Los tres paises se¢ han reunido para analizar los mecanismos de solucién de
controversias previstos en tratados bilaterales como multilaterales celebrados por los tres
estados y se ha recabado informacion en cuanto a procedimicntos intenos de cada uno de

ellos, en particular de cuestiones aduanales y compras gubernamentales.

El Tratado comprende también como ya se afirmé el método de consultas a través de
comités que se rednen a peticién de una de las partes contratantes o bicn que se reunen

periddicamente, o bien un método mixto, que resuelven controversias que se presenten en
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relacion a un producto o servicio determinado y que las Partes por medio de sus representantes
buscardn las soluciones mds adecuadas,

Especificamente para la solucién de conflictos que se susciten entre los paises se
establecen como mecanismos de solucion de controversias el previsto en el capitulo XI seccion
B, en materia de inversion, el establecido en el articulo 1415 para servicios financieros; en
materia de antidumping y cuotas compensatorias previstas en el capitulo XIX, y las
disposiciones previstas en ¢l capitulo XX.

El capitulo XX particulanmente se refiere a la prevencion o solucion de controversias

entre las partes relativas a Ia aplicacion o la interpretacion del Tratado. ( articulo 2004 ).

En el aspecto de prevencion se encuentran procedimicntos de buenos oficios,
conciliacion y mediacion a cargo de la Comision de Libre Comercio.

El procedimiento de solucion de controversias por via arbitral consiste en que las partes
designan por consenso una lista independiente de treinta drbitros por un periodo de tres aflos
con posibilidad de reeleccion, con esta lista se integrard un panel con cinco miembros dentro
de los quince dias a 1a solicitud, de los cuales dos panelistas serdn por cada parte contratante y
un quinto por acuerdo de ambas partes o por sorteo; esta seleccion se hace mediante un
sistema de seleccion cruzada y el presidente serd elegido por las partes o bien, por sorteo. El'
Panel se regird conforme al procedimiento que establezca la Comision y dentro de los noventa
dias presentard un informe preliminar fundado en los argumentos y comunicaciones de las
partes y en la informacion de los comités de revision cientifica o por los expertos que
considere consultar. En este informe el panel decidird si la medida es incompatible con la A
obligaciones del Tratado o e¢s causa de anulacion o de menoscabo en aplicacion e

interpretacion del Tratado, asi como las recomendaciones a que haya lugar.
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Por ultimo, las Pastes tienen un plazo de catorce dias para hacer observaciones al
informe y quince dias después el panel presentard su determinacion final ante la Comision,
misma que serd publicada quince dfa después. Las partes tienen treinta dias para llegar a un
acuerdo y ajustar las recomendaciones del panel, si no se llega a un acuerdo, la Parte
reclamante podrd suspender la aplicacion de beneficios de efecto equivalente a Ia otra parte,
hasta el momento en que se llegue a un acuerdo.

Consideramos que los mecanismos de solucién de controversias contenidas en el
T.L.C. sc ajustan a nuestro régimen juridico constitucional; sin embargo hay algunos aspectos
como ¢l relativo al establecimiento de paneles como procedimientos pars resolver
controversias que no se contienen en ¢l articulo 104 de la Constitucién y que por lo tanto
estaria en contra del articulo 131 de nuestra Ley Fundamental, pero debe considerarse que los

paneles no se estin aplicando en forma intema que pudieran afectar nuestra jusisdiccidn, sino

en un dmbito de aplicacion internacional, por lo tanto siempre y cuando se respeten los

- principios invarigbles de orden constitucional no se consideraria que se estén afectando

intereses nacionales o que se este violando el régimen constitucional.

En cuanto a la interpretacion del Tratado, considero pertinente hacer referencia a lo que
se entiende por interpretacion en general.

La interpretacion es desentrafiar ¢l sentido de la ley, es como afirma el maesiro

Celestino Porte Petit Candnudap; “ interpretar la ley es precisar su sentido, su voluntad, no la '

del legislador.”

Para Garcia Maynez, * interpretar es desentrafiar ¢l sentido de una expresién.” %

25 Pore Pl Camdamdap, Celewino. Agspipgnispiosdp 1 Py Gzl o Dorho bl 12" o ol Poria.Miknico, 199, g 113.
26 Gascia Maynez, Eduardo. Op. Cit, pig 323.
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Al respecto Escriche, afirma que la interpretacion “ es la aplicacion o declaracién del
sentido de alguna cosa que parece obscura 0 dudosa. Que puede haber duda u obscuridad en
las leyes, en las demandas y contestaciones, en las sentencias, en las convenciones o contratos,

en los testamentos y en los hechos y asi es que tenemos, que recurrir con mucha frecuenciaa la

interpretacion .”

Y se refierc a la interpretacion de leyes como “ la conveniente aclarscion del texto y espiritu
de la ley para conocer ¢l verdadero sentido que el legislador quiso darle; o sea, la verdadera,
recta y provechosa inteligencia de la ley segin la letra y 1a razon.” ¥’

Cabe entonces afirmar que la interpretacion se da como efecto de la evidente
imperfeccion de las leyes y del vicioso sistema casuistico bajo el cual han sido redactadas, ya
qQue generalmente hay falta de claridad y sencillez en algunos codigos y hay necesidad de
explicar sus disposiciones, llenar sus vacios, conciliar sus contradicciones, resolver las dudas
que surjan y aclarar la obscuridad de las mismas, a fin de evitar que su aplicacion traiga
aparcjada dificultades insuperables.

Ahora bien en cuanto a la interpretacion del Tratado, se puede afirmar; que los tratados
intemacionales sin perder su naturaleza de pactos internacionales, se asemejan a los contratos
y como lales, estin sujetos a reglas de interpretacion, sin embargo en materia de derecho
intemacional no existe una regla de interpretacion de los tratados, lo que si existe dice César
Sepilveda, es un conjunto de reglas derivadas de la prictica, de la analogia y del sentido
comun , s gufa en Oppenheim y enumera dichas reglas de la siguiente manera:

1. Todos los tratados deben ser interpretados de acuerdo con su sentido razonable, en
contradiccion a su sentido literal.

270y, cit; g 922.
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2. Los términos empleados en un tratado deben interpretarse de acuerdo con su sentido
usual, en ¢l leguaje ordinario, excepto cuando no estdn usados expresamente con cierto

significado técnico, o cuando no estd aparente otro significado en el contexto del tratado.

3, Se debe suponer que las partes contratantes se proponen algo razonable, algo
adecuado al propdsito del tratado y algo no inconsistente con los principios del derecho
intemacional generalmente reconocidos.

4. Todo el tratado debe ser tomado en consideracion, si ¢l significado de una de sus
estipulaciones es dudoso.

S. El principio in dubio mitius debe aplicarse en la interpretacion de los tratados. Si,
por consiguiente, una estipulacion es ambigua, ¢l significado que debe preferirse es el que es
menos oneroso pars la parte que asume una obligacion, o que interfiere menos con la
soberania de una parte, o que implica menos restricciones para las partes.

6. Puede hacerse fefmncia a tratados previos entre una de las partes y terceros para el
propésito de aclasar el significado de una estipulacion.

7. Si son admisibles dos significados de una estipulacion segun el texto del tratado,
debe prevalecer el significado que a parte que propuso esa estipulacion conocla en ese tiempo

como ser ¢l significado preferido por I parte que la acepta.

8. Si son admisibles dos significados, debe preferirse aquel que conceda menores
ventajas para la parte que se beneficia.

9. La maxima expressio unius est exclusio alferius ha sido observada en los tribunales
intemacionales en algunos casos planteados ante ellos,
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10. Es del conocimiento que si un Estado mantiene un significado de un término que es
diferente del que se acepta generalmente y si a pesar de ello otro Estado entre en pacto con él,
ese significado debera prevalecer.

11. Si el significado de una estipulacion es ambiguo y una de las partes contratantes,
antes de que surja la controversia, hace saber que significado le atribuye, la otra parte no puede
insistir en un significado diferente si no protestd oportunamente.

12, Debe concederse que las partes se propusieron que las estipulaciones del tratado
tuvieran ciertos efectos, y no que no tuvieran ninguno. Por consiguiente, no es admisible la
interpretacion que vuelva sin sentido o ineficaz a una estipulacién.

13, Todos los tratados deben interpretarse en el sentido de excluir fraude y de hacer su
operacién consistente con la buena fe.

14. Las normas aplicadas comtinmente por los tribunales en la interpretacion del
derecho intemo son sélo aplicables en tanto que reglas generales de jurisprudencia.

15. Si un tratado se concluye en dos idiomas diferentes y existe una discrepancia entre
los dos textos, cada parte estd obligada sélo por el texto de su propio idioma, 8 menos de que
se hubiese pactado de otro modo, y

16. Es una regla bien estabiecida en ls prictica de los tribunales internacionales que los
mbljos preparatorios ( notas, memoranda, actas, etc ), pueden auxiliar para el propésito de
interpretar cldusulas controvertidas de un tratado.

De la interpretacion del T.L.C, se deduce que se reafirman los lazos de amistad y
cooperacion entre las naciones firmantes: México, Canadd y Estados Unidos de América, se
contribuye a la expansion del comercio mundial y cooperacion intemacional; por lo tanto se
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crea un mercado més extenso y mds seguro pars los bienes y servicios que se producen en sus
territorios; se reducen las distorsiones en el comercio, se establecen reglas claras de beneficio
mutuo en el intercambio comercial; se asegura un marco comercial previsible respecto de las
actividades productivas y de inversién; se desarrollan derechos y obligaciones derivados del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio ( GATT ) ; se fortalece la
competitividad de sus empresas, se alienta la innovacion, creatividad y fomento de bienes
comerciales y de servicios que estin protegidos por el derecho intelectual y se crean nuevas
oportunidades de empleo pars sus conacionales, mejoria en las condiciones laborales y un
mejor nivel de vida en sus territorios, se promueve un desarrollo sustentable; y se prevé la
proteccion y conservacion del medio ambiente ademds de que ¢ fortalece los derechos de los
trabajadores en general,

Con ¢l Tratado Trilateral se establece una zona de libre comercio; se explican una serie
de términos lingQisticos que son parte importante en el contenido del Tratado,

En el articulo 102, phrrafo 2 del Tratado de Libre Commio de América del Norte, se
dispone que las partes interpretarén y aplicardn las disposiciones del Tratado a la luz de los
objetivos establecidos en el pérrafo | y de conformidad con las normas aplicables del derecho

intemacional.

Los objetivos a que se refiere el parrafo | desarrollados de manera especifica a través
de sus principios y reglas, incluidos los del Trato Nacional, Trato de Nacion més favorecida y

Transparencia son:

a) eliminar obstaculos al comercio y facilitar la circulacién transfronteriza de bienes y
servicios entre los territorios de las Partes;

b) promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio;

153



¢) aumentar substancialmente las oportunidades de inversion en los territorios de las
Partes;

d) proteger y hacer valer de mancra adecuada y. efectiva, los derechos de propledad
intelectual en territorio de cada una de las Partes; S

¢) crear procedimientos eficaces para Ia aplicacion y cumplimiento de este TM,
para su administracién conjunta y para la solucién de controversias; y

)] elublecer lineamientos para Ia ulterior cooperacion trilateral, regional y multilateral
encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado.

Luego entonces, ¢l contenido del Tratado de Libre Comercio, se inierpretard a la luz de
las normas aplicables del derecho intemacional y ésta se hard por los organismos
internacionales autorizados exprofeso y comités, comisiones y paneles creados pm tales
efectos por acuerdo expreso de los tres paises firmantes; toda vez que de la simple lectura de
~ algunos preceptos del Tratado, se descubre que son muy técnicos y dificiles de interpretar en
forma clara y milﬁ y con el propdsito de resolver las controversias que se susciten con
motivo de la aplicacion del mismo.

Habiendo tratado las principales disposiciones del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte en materia de marcas, considero pertinente mencionar en el siguiente
capitulo Ias instituciones bisicas del derecho marcario en los paises de los Estados Unidos de
América y en el Canadd.
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CAPITULO CUARTO
LEGISLACION MARCARIA EN ESTADOS UNIDOS, EN CANADA Y EN MEXICO

A. - Legislacion estadunidense..
(Instituciones basicas de dicha legislacion )

1.~ Registre come fuente.

El Acta de Marcas de comercio y marcas de servicio de los Estados Unidos de
América del § de julio de 1946, tiene por objetivo la promocion de los interesesdel
intercambio comercial de esc pais y la proteccion de marcas que son utilizadas legalmente o
que son propiedad de aquellas personas relacionadas con tal intercambio comercial, y no
obsiante que los asuntos relacionados con la competencia desleal como tal, no son
directamente pertinentes a la funcién esencial estatutaria de la Oficina de Patentes y
Marcas, en los casos de registro de marcas aquella oficina no tendria que estar obligada s
registrar una marca cuando s aparente que tal registro vnqpropomionirmuéubim
protectora bajo La cual 1os que se registran podrin proceder mejot para burlar la ley y
practicar el engafio sobre el publico, de abi la importancia que reviste la ley de marcas
estadunidense para proteger los intereses de los titulares de derechos marcarios.

En los Estados Unidos de América Is “marca” es aquel signo distintivo de
- sutenticidad, mediante el cual podrin distinguirse de otra, las mercancias de fabricantes o
de comerciantes que vendan o presten sus servicios y tal marca podrd consistir en cualquier
simbolo o forma de palabeas, pero una o més personas no podrin adoptar validamente como
- marca cualquier simbolo o forma de palabras que dada su naturaleza que les confiere su
significado primario intrinseco, otras penohu pudiénn emplear con la idéntica veracidad y
derecho con el mismo proposito. !

1 The wndumarks Act ( Lasham Act) ; July §, 1946. USCS. Title 15, C-22, Lawysrs Cooperative Publishing. 1996.



Ahora bien, los derechos de marca surgen bajo la ley comun y puede adquirirse de
dosformas:

1a.- Por el uso anterior en el comercio, o

2a.- Por apropiacion exclusiva ; es decir, al obtener la propiedad o titulo de los '
derechos de la marca. ‘
Blto'impliu que pars que haya propiedad de una marca es condicion que se tome en cuenta
como precedente 1a adopcion anterior y uso en el comercio, sin embargo es una formalidad
que el titular o duefio registre su marca en ¢l registro principal establecido, a fin de
enfrentar los retos sobre la validez de la misma.

Detos de la solicitud,

En Inseccién 1051, Ia Ley norteamericana de marcas menciona los datos que debe
contener Ia solicitud para el registro de una marca y que 8 saber son :

1) Debe presentarse por escrito en la Oficina de Patentes y Marcas.

2) Debe confirmarse por el solicitante o por un miembro de la firma o un
funcionario de la empresa, o asociacion.

3) Especificar nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante,

4) Mencionar la fechs en que uso la marca por primera vez en el comercio, y

$) Los productos y servicios con los que el uso de la marca esta relacionado, y el
modo en que Ja marca serd usada en relacién a esos productos.

oA 4o o golicitud

A la-solicitud debe de anexarse la siguiente documentacion :

a) Una prolcém o declaracion en la que conste que la persona que efectua la
confirmacion cree que ¢l o la firma , empresa y asociacion en nombre de quien él
efectia la confirmacion, considera que es el propietario de la misma.

b) Declarar conforme a su leal saber y entender que la marca esth en usoencel
comercio y que ninguna persona firma o empresa o asociacion tiene derecho a
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usar la mencionada marca en el comercio, ya se trate a una marca idéntica a la .
misma o con tal semejanza que resulte probable cuando se le use en conexién con
los productos de otra persona, que induzca a la confusion, error o engafio, a
menos que en la solicitud demande uso concurrente, en cuyo caso el solicitante
deberd establecer las excepciones a su favor en la demanda de uso exclusivo, en
donde deberd especificar cualquier uso concurrente por parte de otros y en
relacién a que productos estdn vinculados con la marcs, debiendo establecer las
dreas en que exista cads uso concurente y los periodos en que se han efectuado
dichos usos, asi como los productos y ¢l drea para los cuales el solicitante desea
¢l registro ; '

¢) Se presentara un dibujo de la marca,

d) Lacantidad de muestras o facsimiles de la marca, tal y como es usada,

¢) El pago de 1a cuota prescrita por la Oficina de patentes y marcas, y

f) Cumplir con las reglas o reglamentos que no sc opongan o contradigan la ley.

En tratindose de marcas destinadas a uso comercial se deberd cumplir con los
mismos requisitos mencionados con anterioridad.

Es de observarse que en ests ultima solicitud el solicitante debe declarar la intencién
de buena fe para usar la marca en ¢l comercio y la enmienda correspondiente bajo la
subseccidn (b) para dar conformidad a los requisitos de la subseccion (a) y que se refiere a
1a seccion 1051 ; debiendo solicitar particularmente los beneficios de la marca en el registro
suplementario o secundario.

Trkmite de la solicitud
Presentada la solicitud pata su registro y efectuado que sea el pago de la tarifa, el
Comisionado remitird la solicitud al examinador, quien ordenard se realice un exameny si

procediere el registro bajo la declaracién de uso exigida en la seccién 1051 (d), el ---
Comisionado ordenara la publicacion de la citada marca en la Gaceta Oficial de Patentes y
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Marcas, con la condicion de que si se presenta un reclamo del solicitante de la marca para
uso concurrente o de una solicitud de la seccion 1066 ; esta podria ser regiéuable, sujetaa
los derechos de las partes que intervienen en este procedimiento.

Si la determinacion es en el sentido de que no se tiene derecho al registro, ¢l
examinador har esta comunicacion al solicitante y las razones en que la misma se funda,
hecho lo cual el solicitante tendrd un plazo de seis meses para responder o enmendar su
solicitud, la que se examinazi de nueva cuenta, este procedimiento se repetird hasta que el
examinador rechace definitivamente la solicitud de registro, o bien que el solicitante no
responds, enmiende 0 apele durante el periodo de seis meses, situacion con la cual la
solicitud serd considerads en abandono, & menos que se demuestre que la demoraen la
respuesta fuc ingvitable.

Ahors bien, cualquier persona que crea que pueda ser perjudicada con el registro de

una marca, contrs el pago de s tarifa estipulada, puede presentar oposicion en la Oficina de .

Patentes y Marcas fundamentando la misma dentro de los treinta dfas posteriores 8 la
publicacion.

 Consumados los primeros treinta dias, ¢! Comisionado puede conceder otros treinta dias
mds, o bien extensiones adicionales para la presentacion de la oposicion siempre que exista
una causa vilida. Dicha extension seré notificads al solicitante, aclarando que Is oposicion
debe de ser enmendada. '

Si se determina el derecho a registrar una marca en el registro principal conforma 8
Ia seccién 1051 (a) o de acuerdo 8 Is seccién 1126 dicha marca serd registrada en la Oficina
de Patentes y Marcas y se entregard un centificado de registro al solicitante y un
comunicado del referido registro serd publicado en la Oficina de Patentes y Marcas,

En traténdose de la solicitud para marcas de uso comercial, prevista en el articulo
1051 (b) y de proceder la misma s entregard una notificacion de concesion al solicitante.
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Es conveniente mencionar que si dentro de los seis meses posteriores a 1a fecha de
otorgamiento de fa notificacion de concesidn, el solicitante presentara ante la Oficina de
Patentes y Marcas conjuntamente todos y cada uno de los requisitos para el registro y
hecho el examen de estos la marca se registrard en la Oficina de Patentes y Marcas y se
entregard un certificado de registro de tos productos y servicios expuestos en la declaracion
de uso y un comunicado de registros seré publicada en la Gaceta Oficial de la Oficina de
Patentes y Marcas especificando en dichs publicacion los productos y servicios por los .

~ cuales {amarca ha sido registrada.

Del andlisis, interpretacion y estudio de los requisitos y procedimientos pars

" registrar una marca en el comercio, consagrados en la ley norteamericana, se contempla que
dicho requisitos son equivalentes o semejantes, a los requisitos exigidos para regisirar una
masca en México y en el Canadé. Sin embargo si existe una diferencia notoria y muy
exclusiva en cuanto a ls figurs juridics que contiene ia Ley de los Estados Unidos y que se
refiere al intento de uso de una marca en el comercio , y en donde se exige entre otros
requisitos la intencion de buena fe para usar la marca en el comercio ; o bien, una
declaracion confirmada en donde se indique que la marca estd en uso en ¢l comercio por
parte del solicitante, Ia firma, is empresa o la negociacion correspondiente, durante los

" cinco aflos previos a la fecha de publicacion de concesion promovida ante el registro
secundario ( secondary register ).

En caso de no cumplir con estos requisitos, proceders la anulacion del registro,
3. Conservacién del registro.
a.Durcion,
LaLeyde Mnm de los Estados Uﬁidos de Norteamérica en la seccién 1059, inciso

a) sefiala que el periodo de vigencia de un registro marcario es de dicz aflos prorrogables.
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En este sentido Is vigencia de la ley mexicana coincide con la ley norteaméricana,

toda vez que el periodo de vigencia es el mismo, no asi la canadiense, que sefiala un periodo

de vigencia de quince afios, proporcionando un lapso de mayor seguridad y garantia de uso
al titular de una marca.

b Renovacién.

La renovacion del registro de una marca en la ley nortaméricana puede efectuarse
por periodos de diez aflos, una vez que expire la misma, mediante is presentacion de una
solicitud deberd contener la mencion de las mercancias o servicios en conexion con los
cuales se aplica la marca en ¢l comercio, el modo en que serd usada y una muestra 0
fm(mil de Ia misma, y la manifestacion de que no se tiene la intencion de sbandonar la
marca, exhibiendo el pago correspondiente por dicha renovacion. Esta solicitud deberd de
cfectuarse dentro de los seis meses anteriores a la expiracion del perfodo de vigencia, o
bien dentro de los tres meses posteriores a la expiracion, haciendo un pago adicional de
derechos, si dentro de estos perfodos no se cumple con ¢l pago de derechos requerido, el
registro caducaré. Si por alguna razon se rechaza Ia solicitud de renovacion del registro se
notificard a! solicitante del registro dicho rechazo y Ia razén en que se fundamente.

Por lo que respecta a los periodos en que se puede presentar una solicitud para
renovar un registro de un marca, !a Unica diferencia con la ley mexicana, es cuando la
solicitud s¢ presenta en un periodo posterior al vencimiento de vigencia de la misma, en
cuyo caso Ia ley nortaméricana habla de un término de tres meses adicionales y en cambio

* en nuestra Ley, concede un plazo de seis meses posteriores, periodo que en iguales

circunstancias contempla la ley del Canadi,



b, Uso Obligatorio de |

La figurs del uso en e} derecho marcario estadunidense reviste gran importancis, ya
que de ¢l depende el surgimiento de los derechos a la misma, asi como el apoyo a el
ejercicio de la autoridad congresional para el registro. De tal manera se puede aseverar que

qnmdequpwexisﬁrunmimodebeﬁdehhﬂunlmamymcxiniulélodondz
ha habido uso de Ia misma.

Este uso exclusivo tiene que ser deliberado y continuo, ai s que su duefio deses
disfrutar los beneficios de los derechos exclusivos ofrecidos por la ley y no solo eso, sino
que dicha marca debe de ser utilizada bona fide en el comercio interestatal,

Sin embargo, una vez que han transcurrido los seis primeros afios, después de la-
adopcion, primer uso y registro de una marcs, 1a ley marcasia norteamericana le exige al

~ titular del signo proporcione una declaracion en la que demuestre ¢l uso de |a mencionads

marca, y si se comprucba que habiendo transcurrido dicho periodo existe falta de uso
procederd la cadusidad.

Es conveniente diferenciar el término caducidad con el de prescripcion, toda vez que
In primera opera cuando se deja de actuar en un juicio, en cambio en la segunda se
adquieren o se pierden derechos por el solo transcurso del tiempo.

La anterior obligacion de usar la marca durante los seis primeros afios posteriores a
su adopcidn, primer uso y registro por parte del propietario de la marca es en razdn de que
se considers que ¢l periodo de tiempo concedido es suficiente para que una marcs salga al
comercio y sea reconocida como tal por el piblico consumidor.
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La figura del uso obligatorio de la marca contemplado en la seccién 1051, apartado
63 ; parrafo sexto, varia con lo estipulado por nuestra Ley de la Propiedad Industrial, asf

‘como por la Ley de Marcas y Competencia Desleal del Canads, ya que en éstas Gltimas, la

comprobacion del uso de la marca debe darse en los tres primeros afos.
. Levendas Obligatorias.

La ostentacion de leyendas obligatorias no esta previsia de forma expresa por ia Ley
de Mascas ds los Estados Unidos de América, omision que en ciests forma desprotege al
mmmuw.qummmmm de los productos o
servicios que consume y por otro al propietario del signo marcario que ve afectada la
reservacion de su derecho al uso exclusivo de la marca, permitiendo la usurpacion del signo
por tercervs.

Shembup.uwﬁouhmnhmmmmmﬁm que tanto los ]
fabricantes, como los comerciantes y loopnmdomdemiciu.Mymilinn&m
productos o servicios Ia. letrs R encerrada en un circulo, que de alguna maners se homologa
a lo dispuesto por el articulo 131 de Ley de la Propiedad Industrial cuyo contenido es
precisamente la obligacion de usar leyendas ea aquellos productos o servicios para los
cuales dicha marca se encuentra registrada. Tembién es prictica comin y reiterada el uso de
las siglas* T.M. *, en aquellas marcas descriptivas, evocativas, bisicas o simplemente un
apellidos ; y cuyo registro se‘en’cmnm en trémite en el registro secundario o bien, cuando
se obtuvo el derecho a usar la mascs en el comercio y se est en espera del término de cinco
80108 para obtener el registro principal.

La falta de uso de estas leyendas obligatorias tree como consecuencia la pérdida de
las acciones civiles o penales.
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Porsu parte la Ley Canadiense permite el uso de las leyendas obligatorias de una
masce sin que este prevista categoricamente en la ley y que pudiers garantizar con ello el
pleno derecho para su uso, de donde se desprende que esta ley como la norteamericana son
omisas o cometen el yerro de no prever ampliamente la figurs juridica de las leyendas

obligatorias de las marcs.

Los desachos o prerrogativas del dusfio de une marca en L loy nortcamericans 00

1) El daracho de exchuivided.
Este derecho consiste en que la marca penmita la exclusiva spropiacion por une
persooa y poe lo tanto qus 0o ses imitada por otros, situacion con [a cual se garantiza o s
asegurn al pidlico de ls calidad del producto que adquiers pars su consumo, asi como la

reputacitn dcl fabricants. De tal maners que La persons que primero eenples uns marcasn

. copexion con una clase de mercancias adquiere ¢l derecho de esa marca, hecho que se
* pusdls avalas por las pastes en proteccita ds! publico.

- - En México, el derecho de exclusividad para hacer uso de las marcas en la industria,
enelgomionlumic_ioc.nmpheneluﬁculo"dehlcydehhopw
Industrial, y se obtiene mediante ¢! registro correspondients ante ¢l Instituto,

* En ¢l Conadd, este derecho se obtiene con el registro.

2) El derecho de perseguir a los infractores y a¢ le impongan sanciones.

E! derecho de perseguir 8 los infractores se inicia con la notificacion del reclamo
©00 base ¢n ¢l registro de la marca que en realidad es un método de registras Ia proteccion
de comerciantes y distribuidores del publico, como consecuencia el usuario secundario no
puede alegar el uso de la marca de buena fe sin consentimiento de uso previo.
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Debe de quedar claramente entendido que el registro de una marca es evidencia
prima facie de la propiedad y en consecuencia el propietario de las marcas tienc derecho a
ellas en el comercio interestatal y extranjero. Puede también demostrarse por el denunciante
la propiedad ante terceros y en las Cortes con otras evidencias como por ejemplo la
extensiva promocion del producto cuando hay una accion por la violacion cometida.

Es de hacerss notar que ni e8 la Ley Norteamericans ni en la Ley del Canadé existe

. {

un catdlogo de delitos y sanciones por las infracciones cometidas por la violacion de uso de
s . L ‘

En México, la Ley de la Propiedad Industrial trata de prevenir los delitos que
puedan cometerse por violaciones a esta ley, estableciendo sanciones y penas aplicables a
los ilicitos que como consecuencis se configuren. Para las investigaciones de presuntas
infracciones administrativas, y de evitar cese la violacidn a los derechos de propiedad ¢
imponer las sanciones administrativas que resulten, se ha creado el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (1. M. P.1.),

3) Derecho a reparacion del dafio.

. [}
' La accion de reparacion del dafto no se establece claramente en la Ley de Marcas de

- los Estados Unidos de Norteamérica, sin embargo el mismo ordenamiento en la seccién
1071, inciso b) ; faculta & la persona autorizada que quede insatisfecha con la decision del
Comisionado a utilizar el recurso de una accidn civil dentro de un periodo posterior a la
fecha de la decision tomada por el comisionado y que no serd menor a sesenta dias pars
reclamar |a anulacién de un requisito y otros temas, como lo seria el reclamo de la
reparacion del dafo.
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En nuestro pais, esta prerrogativa esta prevista en ¢l articulo 122 de laLey dela
Propiedad Industrial, en donds se sefiala que ¢l perjudicado por Ia comision de un delito,
independientemente de la accion penal, pucde demandar la reparacion y pago de daflos y
perjuicios.

4) Derecho a solicitar 1a cancelacion de otros registros,

" Ectivaments, e Ley do los Estados Unidos dc Amrica on mateia de marcas en su
ascion 1064 contemmpla que cualquier persons que cres ser perjudicada por ¢l registro de

une marca, puede pedir la cancelacion de dicho registro estableciendo sus fundamentos y
contrs ol pago de La tarifa estipulads, ys ses que esta haya sido obtenids en forma
fraudulenta o bejo incumplimiento de las provisiones de 1a seccion 1054y 1052 de la ley,
e decir cuando ¢l signo consista o incluya un contenido inmoral, engafioso o escandaloso o
S¢ Use €N conexion con personas vivas o muertas, instituciones, creencias o simbolos
nacionales, banderas, escudos o insignias de los Estados Unidos o cualquier Estado,
nombres, retratos o firmas de un individuo vivo en particular, excepto por su
consentimiento ; una magca que s asemejc a una ya registrada o cuando ésta sea engafiosa
o descriptiva, asi como por otros casos que serin objeto de estudio en una tema posterior.

Homélogamente 1a Ley de la Propiedad Industrial prevé el derecho a solicitrar la
cancelacion de un registro marcario en su articulo 155, '

Y por lo que hace al contenido de la Ley de Marcas y Competencia Desleal del
Canadi, se alude o anticulo 41 (1) que contempla la cancelacion como ¢l momento en que
I Oficina del registro le solicita a el titular de una marca registrada cancele su signo
distintivo,
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5) Derecho a transmitir el uso de la marca mediante cesion, licencia v franquicia.

En los Estados Unidos de América, cualquier propictario de una marca podra
otorgar derechos de venta exclusivos dentro de América del Norte bajo un acuerdo entre las
pastes y cuya duracion varia en razon & la voluntad de las mismas, asi como por los
resultados de las ventas.

De igual forma en México v en el Canadi, puede transmitirse total o parcialmente
los derechos de marca con respecto a todos o algunas de las mercancias o servicios en
asociacion con los cuales se ha aplicado dicha marca ( Articulos 136 de laL.P.L y 48,
inciso 1) de 1saLM.CD.C).

6) Derecho a renovar el registro de la marca.

Como se.aseverd en ¢l tema de conservacion del registro marcario, el titular de una
masca en los Estados Unidos podrd mantener los derechos sobre su signo marcario, siempre
v cuando renueve el registro de la misma cada diez afios, mediante una solicitud que deberd
presentar dentro de los seis meses anteriores a la expiracion del periodo de vigencia, o
bien ; dentro de los tres meses posteriores a dicha expiracion, previo pago de derechos.

Premrogativa esta que se consagra casi de igual forma en nuestro pais y en el
Canada ; con la diferencia que en estos ultimos paises [a prérroga o periodo de gracia para

renovar ¢l registro es de seis meses.
7) Derecho a interponer el recurso de apelacion en contra de |a negativa de registro.
Este derecho lo consagra la seccion 1071 de la legislacion estadunidense de marcas
en ¢! sentido de que un solicitante del registro de una marcs, parte interveniente en un

procedimiento de oposicion, en uma solicitud de registro como legitimo usuario
concurrente, en un procedimiento de anulacién, titular de un registro que ha presentado una
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declaracion jurada ta! como lo provee la seccion 1058 o un solicitante de renovacion, que
esta insatisfecho con la decision del Comisionado o por e! Ministerio de Juicios y
Apelaciones de Marcas, esth facultado pars apelar ante la Corte de Apelaciones de los
Estados Unidos pars ¢l Circuito Federal.

De la misma forma Is Ley Cansdiense establece este derecho pars interponer uns
apelacién en un Wérmino de dos meses a partir de la notificacion de la decision que se
peetonde impugnes, 0o asi ca México, en donde s posible interponer un juicio de amparo
ante los Juzgados de Distrito y mis siin en recurso de revision ante el Tribunal Colegiado
de Circuito que corresponda.

Rojina Villegas, seliala que los tratadistas modemos definen la obligacién como
“una relacion juridica por virtud de la cual un sujeto llamado acreedor, esth facultado pars
exigir de otro sujeto denominado deudor, una prestacion o una abstencion.” *

De modo que los deberes que esta a cargo del duefio de una marca en los Estados
Unidos de América, son :

1a. Solicitar la reovacion del registro cada diez aftos y dentro de los seis meses
aptgriores al vencimiento de dicha vigencia, o bien dentro de un plazo de tres meses
postasiores a la terminacion de I vigencia del registro.

, 2a. Demostrar el uso exclusivo de la marca, de manera deliberads, continua, dentro
del comercio interestatal y dentro de los seis primeros afios después de la adopcion, primer
uso y registro de la misma. El incumplimiento de esta obligacion traerd como consecuencia
1a caducidad.

2 Rojaa Viliagan, Pafasl. Darpcho Cinil Mvicgmno Tomo quinso. Oblipaciomes : vol. 1, 2a. ¢gicion. Editorial Rableao. Méaico. 1960, pag 1)
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3a. El solicitante del registro de marcas no falseara o engaflard en las declaraciones
que deben ser verificadas y que forman parte de la solicitud para el registro, y

4a. No podrd registrar como marcas, aquellas que consistan en asuntos inmorales,
engafiosos o escandalosos, 0 que sugiera falsamente una conexion con personas vivas o
muertas, instituciones, creencias o simbolos nacionales que pudicran ser menospreciados o

~ que adquieran una mala reputacion debido a esta marca,

Témpoco aquellas que consistan o comprometan la bandera o emblema nacional o
cualquier otra insignia de los Estados Unidos, Estado o municipio o cualquier nacién
extranjera, o aquellas que comprendan nombres, retratos o firmas que identifiquen a un
individuo en particular vivo y sin su consentimiento, o bien un retrato de un Presidente de

los Estados Unidos ya fallecido y que viva su viuda,

Asimismo aquella o aquellas marcas que se asemejen a ofra ya registrada en la

oficina de Patentes y Marcas o que previamente haya sido utilizada en los Estados Unidos

por otros y que no se haya abandonado y que lo probable sca que cuando se aplique a las
mercancias cause confusion, error o engaflo ; y.finalmente aquellas que sean meramente

' decriptivas, geograficamente descriptivas o sea simplemente un apodo.

La Dilucién de la marca se da en virtud de la transformacion de la marca en el
nombre o denominacion genérica de los productos que ampara, esto es que con el uso de la
marca para denominar a determinado producto, con el transcurso del tiempo llegan a
confundirse ¢l nombre del producto y la marca misma, por ¢jemplo cuando se adquicren
paituelos KLEENEX 'y s¢ piden simplemente KLEENEX ; de tal forma que con esta
absorcion de la marca con ¢l nombre del producto, se pierde la funcion diferenciadora entre
uno y otro, pasando como consecuencia la marca al patrimonio del dominio publico y en
 ciertamanera sale de la exclusividad de su titular.
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Cabe mencionar que de acuerdo a la Ley Norteamericana, ia dilucion de la marca se
comprende como un hiptesis de la cancelacion det registro marcario, tal y como lo
prescribe 1a seccion 1064, pudiéndose demandar de acuerdo a las provisiones contenidas en
la mencionada seccién o con base en la Ley del 3 de marzo de 1881 o del 20 de febrero de
1905 en los siguientes términos :

| “(J)Bnndﬁlmwdhmnmeamm&m
productos o servicios que ampars o s6lo en una parte de ellos y pars los cuales esta

" En México, la Lay de la Propiedad Industrial prevé el aspecto de la dilucion de la
marca en el articulo 153, refiriéndoss 8 dicha dilucion tambidn como cancelacidn del signo
marcario, en razon de que el titular ha provocado o tolerado que la marca s transforme en
una denominacion genérica, dindose ot consecuencia la canoelacion referida,

* 3, Modes de contluir of registre.

A Cancelacido.

La cancelacion del registro de una marca es la manifestacion que hace el titular de la

" misma ante 1a Oficina de Patentes y Mims, en ¢l sentido de que es su voluntad quede sin

efecto el registro de la marca que venia usando en el comercio, por las razones y
fondementos legales que invoca,

A est0 se le conoce como cancelacion voluntaria.

La cancelacion obligatoria es cuando se presenta una demanda contra otra persona

- que ha venido usando 1a marca en el comercio indebidamente, solicitando el reclamante la

cancelacion de! registro de la marca y por lo tanto se le adjudique su certificado de registro,

* demostrando que es duefio exclusivo, o bien en igual forma seria obligatoria cuando asf lo
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determina oficiosamente la propia autoridad marcaris, en virtud de haberse incumplido con
alguno de los requisitos establecidos por las secciones 1052, 1062 y 1064 de la Ley de
Marcas, oporhabetsedejldodeuwhmy(rmuumdoeltémunodeuso, razdn por
la cual precluye su derecho.

En el rubro de la cancelacion la Ley marcaria estadunidense sefiala en la seccién
1064 que cualquicr persona que crea que serd perjudicada por el registro de una marca
puede invocar la anulacion o cancelacion del registro estableciendo sus fundamentos,
pagando la cuots estipulada y en los siguientes casos : '

i) Dentro de los cinco aflos a partir de Ia fecha de registro de |a marca.

if) Dentro de los cinco aos a pastis de I fecha de publicacion bajo I seccion 1062,
inciso c) ; o bien, bajo Ia ley del 20 de febrero de 1905 ;

iii) En cualquier momento, si la marca registrada se convierte en el nombre genérico
de los productus o servicios, o una parte de los mismos, para los cuales esta
registrada, también si 1a marca ba sido abandonada o su registro fue obtenido en
forma fraudulenta o bajo incumplimiento de las provisiones de ls seccidn 1054 o
de la seccion 1052, incisos a), b) o c). Asimismo si se inclm'ple con las
disposiciones prohibitorias similares de las leyes anteriores pars un requisito bajo

~ dichas leyes; o si dicha marca registrada estd siendo uuda por, o con ¢l

consentimiento de el titular del registro en forma tal que represente en forma
‘equivoca el origen de los productos o servicios en conexidn con los cuales la
marca es usada.  Si la marca registrada no se convierte en el nombre genérico
de la totalidad de los pmductos o servicios para los cuales esté registrada, puede
presentarse una peticién de cancelacion de registro solamente para los productos
0 servicios que estén afectados, '

iv) En cualquier momento, si la marca estd leglstndl bajo laley del 3 de marzo de
1881 o la ley del 20 de febrero de-1905 y no ha sldo _publicado bajo las
ptovislones dela subsecclén (c) de la seccidn 1062, y
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v) Encualquier momento, si el titular de una marca de centificacién no ticne control
o no puede legitimamente ejercitar control sobre el uso de dicha marca, o bien, si
el titular participa en Ja produccion o comercializacién de cualquiera de los
productos o servicios a los que la marca de certificacion se aplica, o si permite el
uso de la marca de certificacion para fines que no sean certificar y finalmente si
rechaza discriminatoriamente centificar o continuar cenificando los productos o
servicios que cualquier persona que mantiene y cumple con las normas y

condiciones que dicha marca certifica,

Respecto del tema de la cancelacion de las marcas, considero que la ley
norteamericana contempla y trata con claridad los motivos por los cuales se puede invocar
la cancelacion de una marca y que puede hacer valer ¢! solicitante o cualquier persona que
se sienta afectada por el registro de una marca ante la Oficina de Patentes y Marcas.

b.Caducidad.

Para Bafuelos Sinchez, 1a caducidad y la perencién, son términos qhe deben

_ considerarse juridicamente como sinénimos. Y agrega que etimoldgicamente el término

caducidad corresponde al vocablo cadusus s, um ( de cado - caer ), y cuyo significado

son :* decrépito, poco estable, perecedero, c‘ercano a caerse y acabarse, epiléptico, que

padece convulsiones arrebatadas; y como institucion juridica le es aplicable el sentido
perecedero.

Y manifiesta el autor que la caducidad al igual que la prescripcion se funda en una
presuncién legal absoluta que s basa del largo silencio y de la negligencia de las partes,
naciendo asi, naturalmente |a presuncion de la voluntad de las partes mismas de abandonar
la instancia y eta pmunci6n simple es utilitatis causa ( o sea para impedir que las litis se
prolonguen indefinidamente y, al mismo tiempo , para obligar a las partes a hacer cuanto es
preciso para que se empiece el juicio y se pueda pronunciar la sentencia ), convertida por el
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legislador en presunéién absoluta, juris de jure, por la cual el derecho de proseguir el juicio
abandonado queda extinguido. *

De tal forma la caducidad en materia de marcas, no es otra cosa que la pérdida de
los derechos exclusivos sobre la marca, en virtud de no renovarla en los términos de la ley,
o bien ; porque el titular de la misma dejo de usarla en un periodo de seis afios.

La Ley de Marcas de los Estados Unidos de América, consagra la figura de la
caducidad en la seccion 1051 ; y sefiala al respecto que una vez que han transcurrido los
seis primeros afios, después de la adopcién, primer uso y registro de una marca el titular de
la misma esta obligado a declarar y demostrar el uso de la mencionada marca y si se
comprucba que ha habido una falta de uso y falta de ventas por un periodo de dieciocho
meses procederd I8 clducidld. ‘

En este sentido podemos observar que la Ley Canadiense y nuestra Ley de la
Propicdad Industrial varian en relacion a Ia de lo§ Estados Unidos, ya que las dos primeras
exigen la comprobacion de uso una vez que han transcurrido los tres primeros afios, a
diferencia de la nortcamericana que exige seis afos. '

‘Por nuestra parte, consideramos que ¢l término de tres afios concedidos al titular de
una marca para que compruebe el uso de la misma es suficiente y con ello evita la

caducidad. Ademds dicho periodo de tiempo es prudente para que la marca saiga al

comercio y sea reconacida por ¢l publico consumidor.

3 Baduelos Sinchez, Froylan. Prigtics civil forgmae. Mévico, 969, pigs 81 y sigs.
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S DNulided.

Como se aseveré en el capitulo segundo, la nulidad es la ineficacia de un acto
juridico, proveniente de la ausencia de una de las condiciones de fondo o de forma
requerido para su validez,

De Ia interpretacién exhaustiva que se hace a la Ley de Marcas de los Estados
Unidos de América, se desprende de la seccitn 1064 que el término cancelacion absorbe
- por su propia naturaleza al vocablo anulacidn o nulidad, llegindose a la conclusion que en
cierta forma la nulidad de las marcas no es un tema que se trate por la ley marcaria
estadunidense y que en cambio como ya se aseveré en parrafos precedentes si contempla
con amplitud las causas y motivos de la cancelacion de una marca, '

4. Respeto.

En este tema que puede considerarse dentro del contencioso marcario, se puede
aseveras con toda certidumbre que la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América es
omisa en la mencion de un catdlogo de infracciones, delitos y sanciones ; situacion esta que
considero es sumamente grave por que deja en un estado de indefension a los dueftos o
 titulares de las marcas que pretendean hacer valer sus derechos o se aplique la justicia
contra terceros que han violado su derecho en cuanto al uso de la marca en el comercio, de
esta manefa se puede apreciar que se presenta un estado de inseguridad juridica al faltar
instituciones legales o figuras juridicas que protejan a los propietarios de las marcas en el
rubro de! respeto de las mismas. Esto se afirma, porque Unicamente s¢ considera el derecho

del titular par recurrir a una accién civil en caso de que pretenda la reparacion del daflo.
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aRecues.

La Ley de Marcas de los Estados Unidos de América, scflala en la seccién 1071 que
cualquier parte insatisfecha con ls decision del Ministerio de Juicios y Apelaciones de
Marcas, o con la resolucién del Comisionado en un pmeedimicnlo'de oposicion o nulidad
puede conseguir revision judicial haciendo uso de los recursos legales que concede la Iey =
| De esta forma el recurrente puede invocar : v

i) Bl Recurso de Apelacion.- Medio de impugnacion que se presentard ante la Corte
! de dpelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal por escrito,
, asimismo el apelante presentard por escrito a la Oﬁcipl de Patentes y Marcas una
notificacion de apelacién dirigida al Comisionado dentro de un plazo que correrd -
a partir de Ia fecha de la decision en apelacion y que serd estipulado por el
Comisionado, pero que en ningin casp serd menor de sesenta dias.
Posteriormente, ¢l Comisionado remitirk a la Corte de Apelacién una lista
i certificada del expediente del 'caso que se lleva en la Oficina de Patentes y
’ Marcas. Dindose ¢! caso que la Corte le solicite al Comisionado la remision del
original o la copia del expediente, mientras la apelacion estd pendiente, asf como

un informe en ¢l que conste la explicacién de los fundamentos de la decision de
esta oficina, enfocando todos Jos temas que tendrdn participacion en la apelacion.
Una vez hecho lo anterior, la Corte notificard a las partes y al Comisionado sobre
la fecha, hora y lugar de la Audiencia. En dicha audiencia la Corte de
Apelaciones de los Estados Unidos para ¢ Circuito Federal revisard la decision
en apelacion considerando el expediente, y finalmente establecerd su
determinacién y pronunciaré su mandato y juicio ante el Comisionado y del cual
* quedard constancia en el expediente de [a Oficina de Patentes y Marcas y regird
el resto de los procedimientos en ¢! caso, y
ii) Por medio de una accion civil en una Corte de Distrito en un periodo postenor a
1a fecha de decision que sea estipulado por el Comisionado, aunque no menor a
sesenta dfas y que se trate de una solicitud de anulacion del registro u otros temas
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que merezcan su atencidn cn el procedimiento de acuerdo a como se presenten
los hechos. Sin embargo, en este caso el Comisionado no serd considerado como
. parte en el juicio, pero serd notificado sobre la presentacion de la demanda por el

... escribano de la Corte en la cual sca presentada y tendrd derecho de intervenir en.

‘ h'.:d&l.lu caso de que 0o exista contraparte se entregard una copia de la
Mdey,lnmquhComdemmmqulosgastosson
%mmu«mmmmmmmumqu
haya presentado ¢l caso, ya ses que la decision definitiva le favorezca o no. Pero

" cuando existe una contraparte scri notificado y posterionmente el expediente ded. .

VIIOMnldel'mmmenrhdmmdomehmocibndecullqmerade la
partes, bajo los términos y las condiciones en cuanto a las costas judiciales,
@gastos ¢ interrogacion de testigos que la corte impongs. Hecho lo anterior se
realiza una eudiencia, se desshogan los testimonios y se dicta la resolucién
correspondiente.

En este aspecto, se puede apreciar que la Ley Norteamericana se queds corta en el
renglén de recursos, en comparacion a la Ley Mexicana que ademds de contemplar el
recurso de apelacion y la accion civil, consagra ademds el recurso de revision y el juicio de
amparo que no se trata de un simple recurso, sino de un juicio autdnomo, autéctono ¢
independiente por el cual se protege a los titulares de las marcas en las violaciones de las
garantias individuales consagradas dentro de los veintinueve articulos constitucionales y
como un medio de control contra el abuso y extralimitacion de la autoridad responsable.
Juicio suténticamente mexicano que debemos a sus creadores Don Manue! Cresencio Rejon
y Don Mariano Qtero.
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B. Legislacion Canadiense.
( Instituciones bdsicas de dicha legislacién ),

1. Registro como fuente.

En el Canads, la marca “es el signo usado por una persona con el propdsito de
distinguir mercancfas o servicios, manufacturados, vendidos, alquilados o ejecutados por

dicha persona, de las mercancias o servicios manufacturados, vendidos, alquilados o

ejecutados por otros.” * Dicha marca puede ser usada desde el momento en que es creada.
El solo uso proporciona el derecho a una proteccion legal, sin embargo para que el duefo o
titular de la marca asegure el derecho exclusivo de su uso en todo Canadd, es necesario

registre dicho marca en la Oficina correspondiente.

El trdmite o procedimiento que debe scguirse en Canadé para obtener el registro de
una marca es el siguiente :

El registro de una marca se efectia mediante la presentacién de la solicitud
respectiva en la Oficina de Registro del Canadd. Esta presentacion lo realiza el titular o
duefio ;iel signo directamente o bien, a través del representante legal que haya designado
para tal efecto.

En la mencionada solicitud deben consignarse los datos que marca la ley, a saber. Ei
nombre, domicilio real, domicilio especial, la descripcién de la marca y la indicacién de

los productos o servicios que va a distinguir ( Articulo 26 de la Ley de marcas y

competencia desleat ).

4 The Trademarks Act. R.S.C. 1985, Vol V111, C-T-13. Queens printer for Canadd. Ottawa, 983 o
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bA 4 La solcitud

A la solicitud de registro de marca deberd acompaiiarse una declaracion en términos
comerciales ordinarios de las mercancias o servicios especificos que se asocien con la
marca que pretende ser registrada, asi como la fecha a partir de ta cual el solicitante o sus
predecesores nombrados por él han usado la marca en el Canada.

Si la marca no ha sido usado en Canadi pero si es conocido en el pais, se requiere el
nombre del pais en el cual fue usada por el solicitante o sus predecesores si existieran, asi
como la fecha y la manera en la cual el solicitante o sus predecesores la hayan hecho
conocido en Canadd. .

Ahora bien, si la marca se encuentra en otro pafs y nunca ha sido usada en Canadi o
dada a conocer en éste pais, se requieren los nombres de los propietarios, asi como las bases
en que fue hecha la solicitud,

- Encel caso de una marca propuesta en donde la solicitud no fuere acompafiada por
otra especial para el registro de una persona como el usuario, se iequiere una declaracion de

que el solicitante tiene la intencién de utilizar la marca dentro de Canada.

Cuando se trate de una marca de certificacién, se requieren las particularidades del
estdndar definido sobre el uso intencionado de la marca y una declaracién de que el
solicitante no se encuentra comprometido en la manufactura, venta, consignacién o

¢jecucion de las mercancias o servicios asociados con la marca de certificacion en uso.

También es necesario que el solicitante sefale el domicilio de la oficina o del lugar
principal de sus negocios en Canada, si lo hubiere, y en caso contrario el promovente
deberd de indicar el domicilio de la oficina o del lugar principal de sus negocios en otro

pais mis el nombie y domicilio dentro de Canada de una persona o empresa a la cual se le
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pueda notificar respecto a la solicitud, en el mismo efecto como si se tratara del propio
solicitante,

Adicionalmente se anexard un dibujo de la marca y la cantidad de representaciones
precisas que se requieran de la misma, asi como una declaracion del solicitante en donde
manifieste que estd satisfecho y de que tiene derecho de utilizar la marca en Canadé en
asociacion con las mercancias o servicios descritos en la solicitud.

Asi lo disponen los articulos 30 en sus diversos incisos y el articulo 31 (1), de la Ley
de Marcas y Competencia Desleal de Canada. .

Presentada la solicitud y habiéndose cumplido con las formalidades legales, las
Oficinas del Registro de Canads, tendrd un plazo razonable para comprobar si la solicitud
ha sido correctamente presentada. Si las oficinas del registro tiene alguna objecion u
observacion al réspecto deberd hacérselo saber al solicitante a través de una notificacion,
en la cual fundard y razonard esas objeciones. Asimismo le -dard al solicitante la
oportunidad adecuada para contestar a ¢llas dentro del lapso especificado en la notificacion
y a pantir de ella la Oficina de! Registro deberd publicar la marca, o bien dictar resolucion
denegatoria. Una solicitud podrd ser rechazada si se encuentra que ésta no estd conforme a
) Ylos requerimientos del articulo 30 anteriormente mencionado, o bien ; que la marca no sea
registrable o que el solicitante no sea la persona que tiene derecho al registro de la marca
porque ¢ésta tiene el derecho al registro de la marca, porque ésta se confunde con otra marca
de un solicitante anterior ; en cuyo caso, se negara de pleno derecho la solicitud del registro
( Anticulo 37dela Ley de Marcas y Competencia Desleal del Canadé ).

Subsecuentemente a cl anuncio de una solicitud para el registro de una marca nace
fun plazo de sesenta dias, dentro del cual cualquier persona previo pago de una cuota

178



prescrita podrd someter una declaracion en la Oficina del Registro. Esta declaracién a
oposicion consiste en la presentacidn de un escrito en el que se sedala a al Oficina del

Registro la existencia de otra marca confundible con esta otra marca.

Las diversas causas que impedirn el registro de la marca son : el no cumplir con los
requerimientos legales, que la marca no sea registrable por ser un signo prohibido de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 9 del ordenamiento marcario canadiense en comenio, 0
cuando la marca picrda su cardcter distintivo y cuando el solicitante no sea la persona con
derecho a registrarla,

La oposicién debera interponerse por escrito como ya quedo asentado, indicando las
bases o fundamentos suficientemente detallados de la oposicién, También debe
especificarse el nombre y domicilio del opanente, asi como el domicilio del lﬁgar principal
de sus negocios ep Canada si lo tuviere y en caso contrario el domicilio de su negocio en el
extranjero mds el de una persona o empresa en Canadd, en donde se le pueda notificar
cualquier anuncio acerca de la oposicién ; con el mismo efecto como lo hubiera hecho el

mismo oponente.

Una vez presentada la declaracion de oposicion, la Oficina del Registro examinard
dicha declaracion, a fin de saber si la misma ha reunido las razones substanciales para
tomar una decisién, acto seguido la Oficina del Registro notificard al solicitante las
observaciones que hubiera efectuado a la solicitud junto con una copia de la declaracién de
oposicion. Posteriormente de l1a notificacién, el solicitante tiene un plazo prescrito para
someter una contradeclaracion en las mismas Oficinas del Registro y mandarle una copia al
oponente, pro si no somete esta contradeclaracién dentro del tiempo prescrito, la solicitud
se tendrd por abandonada.

Transcurrido lo anterior, la Oficina del registro sefalard de inmediato fecha y hora
para la celebracién de una audiencia previa en donde tanto el oponente como el solicitante

tendran oportunidad de ser escuchados, asimismo podrdn exhibir las evidencias o pruebas
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sobre la cual ellos se basan. Concluido la audiencia en donde fueron escuchadas ambas
partes y después de recibir las evidencias y considerar las mismas, la Oficina del Registro
procedera a rechazar la solicitud o la oposicién segun sea la decision y notificar a ambas

partes su resolucion, misma que deberd ir bien fundada y motivada.

Agotado ¢l procedimiento precedente, si la resolucion favorece al solicitante de la
marca, la Oficina de Registro de Canada registrard la marca y entregard al solicitante un
certificado de ese registro, el nimero de registro de la marca, un resumen de la solicitud y
de todos los documentos depositados, particularidades de cada renovacion, su vigencia y ¢l

nombre y domicilio del titular,

Finalmente cabe sefialar que el registro de una marca toma efecto el mismo dia en

que fue otorgado el certificado.

Podemos advertir que ¢l procedimiento para obtener ¢l registro‘marcario en Canadd
es similar al trdmite seguido en nuestro pais, mismo que esta regulado por la Ley de la
Propiedad Industrial, aplicable en toda la Repiblica en materia del fuero Federal.

2. Conservacion del registro.

El registro de marca en el Canada tendrd una vigencia de quince aflos contados a
partir de la fecha de presentacion de la solicitud,

Consideramos que la amplitud de esta duracion resulta una medida legislativa
benéfica para el titular del registro marcario, en virtud de que le permite una efectiva
explotacion de su marca, es decir ; una mayor cobertura sobre el signo y en consecuencia el

aumento de sus ingresos econdmicamente hablando, lo que se traduce indudablemente en

una gran seguridad juridica para los duefios de estos derechos.
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A este respecto  la ley mexicana establece una duracién o vigencia para disfrutar
de! uso de la marca de dicz afos, deduciéndose que es mayor el lapso de vigencia del
derecho de uso en el Canadd, por lo que el legislador en nuestro pais debe aumentar el

numero de aflos de vigencia para mayor beneficio de los propiclarios de marcas.

Es pertinente recalcar que el propdsito de renovar el registro de una marca no es
otro, sino el de conservar ¢! derecho de propiedad de !a marca, de tal manera que la
renovacion de el registro de una marca conforme a la Ley de Marcas y Competencia desleal
del Canada se concede por periodos de quince afios, con lo cual se consolida el derecho del

titular.

Asimismo la ley marcaria canadiense, establece que sélo es posible solicitar la
renovacion de un registro de marca en el ltimo semestre del perfodo de vigencia del
mismo, esto cs, durante los Ultimos scis meses anteriores al vencimiento. Durante este
semestre, las Oficinas del registro le notificarin al propietario de la marca y a su
represemanle' en servicio el aviso que ordena la renovacion previo pago de una cuota
prescrita. Si dentro del periodo especificado en la notificacion, que no tendrd extension, no
se paga la cuota de renovacion prescrita, las Oficinas del Registro declararin la caducidad

en forma definitiva,

Por Gltimo el ordenamicnto en comento ordena que cuando s¢ paga la cuota
prescrita para la renovacion de cualquier marca registrada y dentro del tiempo indicado para
ello, 1a renovacion tomara efecto a partir del dia siguiente que siga de la expiracion del

periodo de vigencia del registro,
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En cuanto a este rubro referente a la renovacion, notamos una diferencia con la ley

mexicana porque ésta establece un periodo de diez aos para renovar el derecho de uso de’

una marca, en tanto que en el Canadd como ha quedado aseverado la renovacion se efectia

durante el periodo de quince aios, lo cual constituye un mayor beneficio para el titular.
Uso obligatorio de |

La ley marcaria canadiense establece la obligacion de uso, dando pautas que
permiten definir con exactitud en que supuesto o supuestos se cumple con dicho requisito,
asi ¢l articulo 4 de dicha legislacion sefiala que * una marca se considera ser usada en
asociacion con las mercancias, si en el momento de la transferencia de la propiedad o
estando en posesién de las mercancias en el curso nommal del intercambio, la marca se
encuentra marcada ( plasmada ) en las mercancias mismas o en los paquetes en los que son
distribuidos, o de cualquier otra mancra en que sea notoria la.asociacién de las mercancias y
la persona a quien se esta transfiriendo la propiedad o posesién de esa mercancia.”

En lo referente a los servicios, la marca se considerard ser utilizada si la prestacion
de un detenminado servicio estd en funcionamiento.

Asimismo el uso de una marca serd reconocido en Canads, si la marca es utilizada

por una persona en el extranjero, en asociacién con mercancias o servicios que se

‘distribuyen en Canadd, o bien; cuando los productos o servicios sean anunciados en

cualquier publicacién impresa circulando en Canads, asi como en los anuncios de radio
transmitidos dentro del rea de comercio entre los comerciantes potenciales o usuarios de
las mercancias o servicios.

En similares términos nuestro Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en su

~ articulo 62, contempla los casos en Que Una MAICA se encuentra en uso,
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Ahora bien, la Ley de Marcas y Competencia Desleal de Canadd exige que las
marcas sean usadas durante tres afos a partir de la fecha del registro de la misma, ya que de

lo contrario ta marca caducard.

En relacion a csta exigencia legal, sucede también que las Oficinas del Registro de
Canadé podrdn en cualquier momento y bajo la peticion hecha por escrito por cualquier
persona que pague la cuota prescrita y una vez transcurridos los tres primeros aflos de
haberse registrado la marca, requerirle a el titular de la marca , proporcione dentro de los
siguientes tres meses una declaracion que demuestre la fecha Gltima en que se ha usado la
marca, o bien ; 1a razon por la ausencia de tal uso desde esa fecha.

Cuando dicha declaracion o ausencia de la misma la Oficina del Registro considere
que la marca no esta en uso en Canada y que la ausencia de su uso se debe a circunstancias
especificas, podra excusar la ausencia de! uso del registro de esa marca o podra decretar la
caducidad de su decision con sus razones al propictario de la marca registrada y a la persona

“a cuya peticion se llevo a cabo la notificacion referida.

Como podemos observar, el requisito legal de uso obligatorio de la marca, también
estd contemplado en el contenido de el articulo 130 de nuestra Ley de la Propiedad
Industrial, sin embargo la ley canadiense, hace alusion a que la Oficina del Registro de
Marcas de- Canada puede en cualquier momento y en base a la solicitud por escritoy a la .

cuota prescrita, requerirle a el titular de la marca demuestre el uso de dicho signo distintivo.

}_Levendas Obligatori

Es necesario enfatizar que el uso de las leyendas obligatorias es una medida
proteccionista tanto para el publico consumidor como para el propietario de la marca, ya
que para e publico consumidor le reporta calidad de los productos o servicios que consume
0 usa segun el caso, y para el propietario del signo marcario implican la reservacion del -
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derecho al uso exclusivo de la marca, de tal manera que su signo distintivo no sea usurpado
por terceros.

Dichas indicaciones o leyendas obligatorias no estin contempladas expresamente
por la Ley de Marcas y Competencia desleal del Canada, sin embargo dicho ordenamiento
contempla una figura juridica que asemeja & dichas indicaciones. Figura denominada
“marca de centificacién” y que es definida en el articulo lo, como * aquella marca que se

" utilizard con el propdsito de distinguir las mercancias o servicios que tienen un estindar -

definido con respectoa : e
A

(d) E! drea donde las mercancias o los productos han sido producidos o realizados.”

A diferencia de la Ley mexicans que pars distinguir determinados productos que
salen a la vents s nivel nacional ¢ intemnacional en donde se usa como leyenda obligatoria

“marcs registrada”, las siglas “ M.R.” 0 el simbolo R encerrado en un circulo, con lo cual se

gmmiun los productos o servicios a los que se les destina dicha marca registrada.

En el Canads es préctica comercial usar la leyenda “TRADEMARK?, las siglas
“T.M.” que significa marca registrada y cjue distingue a los productos o servicios que
ampars dicha marca, lo cual es un aspecto anslogo a el contenido del articulo 131 de la Ley
de Ia Propiedad Industrial en nuestro pafs,

¢. Derechos del duefio de Ia marca.

- Las premogativas que goza el titular de una marca en Canada de acuerdoa la Ley de
Marcas y Competencia Desleal son las siguientes :

1) Derecho de aseéum ¢l registro de la marca con respecto a las mercancias o
servicios a los que se va a asociar ( subseccion 16, inciso 1) LM.C.D.C, ). Este
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aseguramicnto del registro de la marca esta sujeto a que el contenido de la
solicitud sobre el registro de la marca sea correcta y a la declaracion de oposicion
de la cual pueda ser objeto.

2) Derecho al uso exclusivo de lamarca. Exclusividad de uso que como se
comentd en el capitulo segundo, consiste en poder impedir que cualquier otra
persona puede adoptar y usar una marca propia que se asemeja a la ya reconocida
en Canadd, de tal manera que no exista posibilidad de confusion entre los
consumidores ( subseccion 19 LM.CD.C)

3) Derecho de exigir reparacion del daflo y pago de daflos y perjuicios. E!
contenido del articulo 53 de la Ley de Marcas y Competencia Desleal contempla
dicha premrogativa al seflalar que : “ En los casos en los que el duefio de la marca
le haga ver a una Corte en jurisdiccion competente que se ha realizado una accién
contraria a esta Ley, la Corte podra dictar la orden que le parezca mds adecuada
segun las circunstancias, lo cual incluye tomar provisiones para obtener los
beneficios mediante embargos y la reparacion por dafios o de utilidades y podré .
dar instruccioneé con respecto al ameglo de algunas mercancias, envolturas,
etiquetas y material de publicidad ofensivos y de los troqueles y moldes
utilizados para ellos.”

Esta prescripcion es una garantia para e} dueflo de la marca de que se les respeten
sus derechos de exclusividad y pertenencia,

4) Derecho de registrar marcas de certificacién.  El titular de una marca puede
adoptar y registrar una marca de certificacion, siempre que éste no esté
involucrado en la fabricacién, venta, consignacién o alquiler de las mercancias o
ejecucion de los servicios en las que s vaya a utilizar la marca de certificacion.
Dicha prerrogativa se desprende de lo dispuesto por el articulo 23, inciso 1) de la
ley marcaria canadiense.

5) Derecho de renovar e} registro. El titular de un signo distintivo goza de esta

prervogativa ; contenida en el precepto 46, inciso I) que ordena que * el registro
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de una marca estard sujeto a la renovacion dentro de un periodo de quince afios, a
partir del dia del regisro o de su ultima renovacion, teniendo el titular seis meses.
pars solicitarle.”

6) Derecho de renunciar al registro mediante su cancelacion, siempre qu:ié" iu?za_ -
et

por escrito ante las oficinas del registro, de acuerdo a el articulo 41 (1), inciso b).

7) Derecho de transmitir la marca. El titular podra transferir su signo y se considera
que siempre ha sido transferible, ya sea en conexion con o separadamente de la
buena voluntad del negocio y con respecto a todas o ll;unu de las mercancias o
servicios en asociacion con los cuales ha sido utilizada.

8) Derecho de solicitar la nulidad del registro marcario. Es menester aclarar que la
Ley de Marcas y Competencia Desleal del Canadi, no contempla expresamente
la figura de la nulidad, sin embargo, del andlisis e interpretacién del articulo 52,
incisos 1) y §) desprendemos qué si es procedente solicitar la declaracion de
nulidad, en virtud de que el titular de una marca puede pedir la prohibicion de la
distribucion de las mercancias a las que se les haya aplicado una marca de
manera contrasia  la Ley de Marcas y Competencia Desleal del Canads, o bien
que cualquier indicacion del lugar de origen haya sido aplicado ilegalmente.
Dicha nulidad se fundamenta en la contravencion de las disposiciones de la ley
canadiense. '

9) Derecho de cjercitar acciones en contra de probables infractores. Facultad que se
genera propiamente en la necesidad de proteger los derechos sobre la marca
cuando un tercero pretenda o adople, reproduzca o imite una marca que se
asemeje a la ya reconocida en Canadé, causando un grado de confusion en el
publico consumidor y principalmente violando los derechos exclusivos dél
titular, Como se indica, éste es un derecho que protege los intereses del titular de
la marca, y

10) Derecho a interponer el recurso de apelacién, prerrogativa contemplada en el
articulo 56, inciso 1) del ordenamiento marcario en cuestion, que a la letra dice :
“ Una apelacién a una sentencia de una Corte Federal o a cualquier decision de
las oficinas del registro, deberd hacerse dentro de los dos meses ‘a pantir de la
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fecha en la que se despacha la notificacion de Ia decisién por parte de las Oficinas
de! Registro o dentro de otro lapso que la corte permita, ya se antes o después de
la expiracion de los dos meses.”

Es ds observarse que en la legislacion canadiense se establece el derecho para
interponsr apelacin, sin embargo debo hacer notar que en este pais no existe el juicio de
amparo o de garamtins ; coss que nuestra legislacion si es posible interponer c\nndo se
violen garantias constitucionales en particular las consagradas en los articulos 14 y 16 de la
ley fundamental.

(_ Oblianciones del ducho dc | .

Como se ha mencionado, ¢l ducfio de una marca también estd sujeto 8 hacer o
abstenerse de hacer ciertos actos de tal manera los deberes que estin a cargo del duefio de la
marca registrado en Canada son los siguientes :

" a) Demostrar ¢l uso de |a marca dentro de los tres afios, a partir de la fecha del
registro de |a marca, a través de una declaracion en 1a que se especifique la Gltima
fecha de su uso o bien, la razon por la ausencia de tal uso, de tal forma que el
efec;o del no uso de la marca producird su caducidad ( Asticulo 45, incisos 1) y
3) delaLM.C.D.C),

b) Solicitar la renovacion del registro cada quince aflos y dentro de los seis meses
posteriores a la fecha de 1a notificacion hecha por las oficinas del registro. El
incumplimiento de esta obligacion trae como consecuencia la cancelacién del
registro.

¢) No hard declaraciones falsas o contrarias tendientes a desacreditar los negocios,
mercancias o servicios del competidor.

d). No debera dirigir la atencion piblica a sus mercancias, servicios o negocios, de
tal manera que cause confusion en Canada en relacion a los servicios, mercancias

o negocios de otros ;
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¢) No hard uso, en asociacion con mercancfas o servicios de ninguna descripcion
que sea falsa con respecto a su material o que engafic respecto a la publicidad
hecha ahi,

Tampoco dird mentiras o hard dafios respecto al cardcter, cualidad, camidad o
confusion de las mercancias o servicios, ni engaflard respecto al origen geogrifico,
Tampoco hard falsa declaracién en cuanto a la manufacturs, produccion o
funcionamiento de las mercancias o servicios, ni hara ninguna otra accion o adoptara
ninguna otra prictica empresarial contraria a la prictica industrial honesta o
comercial usada en Canadd.

f) No podra adoptar como marca aquellos signos, siglas o emblemas que consistan,

se asemcjen o se confundan con la Real Armada, el titulo nobiliario de cualquier

miembro de la familis real, asi como del Gobemnador General, de aquellas
mercancias o servicios patrocinados por la sutoridsd gubernamental, los
emblemas de la Cruz Roja, el escudo de armas y bandera de Canadé, asi también
palabras o aparatos escandalosos, obscenos o inmorales, ¢l retrato o firma de
cualquier persona viva o que haya muerto dentro de los treinta aflos anteriores, el
emblema, escudo, sello o denominacién de Naciones Unidas, etc.

8) No podra utilizar o adoptar marcas contrasia a la seccion 90 10 de este decreto
0 seccién 13 o 14 de la Ley de Marcas y Competencia Desleal, capitulo 274 de
los Estatutos Revisados en Canadd de 1952;

h) Debers proporcionar informacién que evidencie el uso de la marca, el desacato a
esta obligacion trae como consecuencia la cancelacion de marca, y

i) Realizar inscripciones de las licencias, cesiones y franquicias, asi como a los
usuarios autorizados en las Oficinas de Registro de Canadd.

Estas obligaciories del titular del derecho marcario, se equiparan a las contempladas
por la ley de la Propiedad Industrial en nuestro pais, con la tnica diferencia que en la
legislacion canadiense no se establece la obligacién de no falsificar marcas, lo cual en

Meéxico constituye un delito que trae aparejada la aplicacion de una sancion,
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Dilucid

La figura de la dilucién dentro del derecho marcario como se establecio en el
capitulo segundo del presente trabajo, consiste en la tolerancia por parte del titular del signo
marcario de que su marca se transforme en una denominacion genérica que corresponda a
uns o varios de los productos o servicios para los cuales se registro, de tal modo que, en los
madios comerciales y en el uso generalizado por ¢l péblico, hmmahlyapcrdido su
m distintivo como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

En ¢l Canadé Ia figurs de la dilucidn estd contemplada en la Ley de Marcas y

Competencia Desleal en su articulo 18, inciso b), en el que s¢ ordena que un registro’

“mascario serd invalidado en el caso de que la marca no sea distintiva en la fecha de los
procedimientos, haciendo que la validez del registro sea cuestionable,

De igual manera, el articulo 14, inciso 2) del mismo ordenamiento, interpretado &

contrario sensu manda que no seré registrable una marca en la que se altere su cardcter

distintivo 0 se afecte su identidad en la forma bajo la cual fue registrada.
Esia alteracion del cardcter distintivo de la marca trae como consecuencia que la
misma pase llydéminio publico, por cllo es menester que ¢l propictario de la marca no

acostumbre al piblico consumidor a usar la marca como ¢l nombre del producto, evitando
as! la dilucidn de la misma.

En este aspecto nuestra lcy marcaria y la canadiense, coinciden plenamente.
3. Modos de conclulr el registro.

Dentro de los modos de concluir el registro marcario en la ley canadiense de la

materia, se prevén: la cancelacion voluntaria, la cancelacion obligatoria, la caducidad y la
nulidad, ‘
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Cancelacion volutari

Se aseverd en el capitulo segundo que la cancelacion voluntaria se verifica cuando el
titular de la marca en base a su libre determinacion dimite a la exclusividad que le fue
otorgada por el registro marcario. '

Al
B

Al respecto, la Ley de Marcas y Competencia Desleal del Canadi en el articulo 41
(1), inciso b ; dispone que :

“ Lag oficinas del registro podrin bqo solicitud del propietario de uns marca
registrada, sometida de Ia manera descrita a hacer cmlqmeu de los siguientes upectou
b) Cancelar e} registro de una marca ."

De lo anterior, se deduce que es el propietario de la marca, quien solicita la
cancelacion del registro marcario, y 1a Oficina del Registro de Canads quien la decreta.

La figura juridica de la cancelacién voluntaria es prevista tanto por nuestrs Ley de Is
Propiedad Industrial como por la Ley de Marcas y Competencia Desleal del Canadd, lo
cual indica que ambas legislaciones son coincidentes en este rubro. '

b, Cancelacién obligatoria,

La cancelacion obligatoria o forzosa en el Canadi se produce cuando la Oficina del
- Registro requiere al titular de una marca que renuncie a su derecho de uso exclusivo de la
porcion de la marca que no sea registrable. Dicha renuncia de ninguna manera afecta los
derechos del propietario de la marca para formular una nueva sohcnud de registro.(Anticulo
35 de la Ley de Marcas y Competencia Desleal de] Canadé ).
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En México, la Ley de la Propiedad Industrial contempla la figura juridica de la
cancelacion obligaton’n del registro marcario cuando esta se hace en forma oficiosa por el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o también peticion de parte o a través del
Mininterio Publico Federal. Contempla asimismo las figuras de la declaracion de nulidad y
caducidad del registro de la marcs.

& Caducidad,

La caducidad como anteriormente se aludi es la muerte o extincién de un derecho
por el transcurso initil de un cierto tiempo, durante el cual no surge actividad alguna de las
© partes y que opers una vez que transcurre determinado plazo que la ley sefiala.

Del estudio de los articulos 45 y 46 de la Ley de Marcas y Competencia Desleal del
Canadd, se desprenden dos hipdtesis en las que opera la caducidad de un registro marcario.
El primero cuando la marca ha dejado de usarse en Canada durante los tres afios a partir de
~ Infocha dela solicitud de declaracion que demuestre respecto de las mercancias o servicios

" quela mlm s¢ usa o no, salvo que la Oficina de Registro de Canads excuse la ausencia del
uso del registto de esa marca; y en segundo lugar cuando el propietario de la marca no
renueva su registro a partir de la fecha de la notificacion para pagar la cuota de renovacidn
prescrita. |

Efectivamente, podemos observar que los casos en que procede la caducidad en

Canadi coincide con las hipdtesis contenidas por la Ley de la Propiedad Industrial de
nuestro pafs.

d. Nulidad,
Enla igy MIﬁl canadiense no se contempla la nulidad de una marca en forma
clara y objetiva, sin embargo puede deducirse de la interpretacion de la misma ley, que hay

~ nulidad cuando expresa que " ninguna persona podra utilizar en conexién con un negocio
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una marca que scé adoptada de manera contraria a la seccién nueve o diez de esta ley o
seccion trece o catorce del Decreto de Competencia Desleal, capitulo 274 de los Estatutos
Revisados en Canadé de 1952.

AT

esto explica que nuestrs ley es mds explicita en este sentido, ya que incluso conforme a la
doctrina mexicana pucde aplicarse los conceptos de nulidad absoluta y nulidad relativa,
siendo entonces posible convalidar el registro en ¢l caso de la nulidad relativa cuando se
cumple con Ia formalidades exigidas por s ley.

4. Respeto.

En este rubro, sobre los temas de infracciones, delitos y sanciones; la ley
canadiense en materia de marcas no contempla el desamrollo de los mismos, no obstante la

buisqueda que al respecto se realizo, y mis bien se refiere a conductas que estin prohibiduk

¥ que pueden originar presumiblemente infracciones y delitos ; asi por ejemplo se dispone
que ninguna persona podrd hacer lo siguiente :

a) Declarsciones falsas o contrarias tendientes a desacreditas los negocios,
mercancias o servicios del competidor.

b) Dirigir la atencion piblica a sus mercancias, servicios o negociog, de tal manera

‘ que cause confusion en Canadi en relacion a los servicios, mercancias o negocios

"~ deotros,

¢) Entregar otros mercancias o prestar otro servicio, sino los ordenados o pedidos.

d) Hacer uso en asociacion con mercancias o servicios de ninguna descripcion que
sea falsa con respecto a su material o que engalie respecto a la publicidad hecha
ahf. Tampoco diré mentiras o haré daflos respecto al cardcter, cualidad, cantidad o
confusién de las mercancias © servicios, ni engafiard respecto al origen
geogréfico. Tampoco hard falsa declaracion en cuanto a la manufactura,
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produccion o funcionamiento de las mercancias o servicios, ni haré otra accién o
adoptard ninguna otra prictica empresarial contraria a la prictica industrial o
comercial honesta usada en Canada.

Asimismo, ninguna persona podrd adoptar una marca que consista o se asemeje o
que pueda confundirse con la Real Armada, el rango o titulo nobiliario de cualquier
"miembro de la familia real, el titulo o rango de su excelencia de Gobernador gencrai.
tampoco podré adoptar palabras o signos usados por la autoridad gubemamental o real.

Tmpodﬂmummdmﬁodemohﬁdmdc’cwiu
menos que hays dado aviso oficial de su adopcion y uso.

No podri parecerse su marca al emblema herdldico de la Cruz Roja, ni tampoco al
simbolo del ledn rojo y el sol usados por Irén.

Por otro lado esta prohibido usar como marca cualquier bandera nacional, territorial
o clvica o emblema de armas o bando oficial o estampilla, salvo las excepciones de la
Convencién y publicados por el registro.

Se restringe asimismo ¢l uso de palabras o signos obscenos, escandalosos o
inmorales, ni aquellos que sugestione a una conexién en forma falsa con otro individuo
vivo, tampoco seré registrable como marca el retrato o firma de cualquier persona viva o
que haya muerto dentro de los treinta afios anteriores.

No podra incluirse en ninguna marca las palabras Naciones Unidas ; el sello oficial
o emblema de las Naciones Unidas, tampoco alguna placa, escudo o marca utilizado por las

fuerzas armadas, tal como se define en el Decreto de Defensa Nacional.

Tampoco podrd utilizarse como marca, placa, escudo, emblema adoptados por
alguna Universidad o por alguna autoridad piblica dentro de Canadé para marca oficial de
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mercancias o servicios, ni podrd usarse el nombre de la Real Policia Montads Canadiense,
sus siglas RCM.P. o cualquier otra combinacion de letras que se relacionen con la misma
autoridad.

El aspecto omiso de la ley marcaris canadicnse en el rubro de infracciones, delitos y

sanciones, tal vez se deba a que Ia Corte de ese pais s apegue a lo establecido en un codigo” '

criminal que puede aplicarse supletoriaments a esta ley.

En este sentido la Ley de la Propiedad Industrial en México es més explicita porque
se refiere en forma detallada a cada una de las infracciones, delitos y sanciones que se
producen con la violacién de las normas marcarias, asi por ejemplo tipifica la falsificacion
de una marca de mancra dolosa y a escala comercial, y en cuanto a sanciones, se castiga a
los infractores son penas pecuniarias y corporales. - ‘

. aRecursos,

En cuanto a recursos se refiere la Ley de Marcas y Competencia Desleal de! Canada,
se refiere unicamente al recurso de apelacion, entendido este como la institucion juridica
por 1a cual el titular de una marca puede impugnar una sentencia de una Corte Federal 0 a
cualquier decisién de las Oficinas del Registro de Marcas.

Esta apelacion deberd interponerse dentro de los dos meses a partir de la fechaen la
que se despacho la notificacion de !a decision por parte de las oficinas del registro, 0 bien

dentro de otro lapso que 1a Corte permita, ya sea antes o después de la expiracién de los dos

meses.
Una vez intcrpueﬁto el recurso, se notificard a las partes la admision del mismo, asi

también la Corte Federal dark aviso publico de lh apelacion conteniendo todas las
panticularidades de las bases sobre las cuales se busca la compensacién.
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Posteriormente y dentro del tiempo prescrito o dentro del lapso que fija la Corte,
aquella persona que recibié copia de la notificacion y tiene intencién de contestar la
apelacion podra hacerlo exponiendo en dicha contestacion las bases en las que la sostiene,

Ahora bien, los trimites de la agelacion tendréa sudiencia y se le determinard
Wﬁlhmduowmm&m&nmsqm la Corte
dictamine diferente, en cuyo caso podrd ordenar que en cualquier procedimiento pumiﬁdo

~mruﬂymmummmslhmwmmh

introduccion de evidencia oral con respecto a uno o més asuntos especificados en la orden
de 1a Corte.

Finalmente la Oficina de! Registro, o bien la Corte Federal; en base a las
evidencias aducidas tomari la decision que considere pertinents y dicha resolucién servird
como precedente pars la determinacidn de cuestiones similares que se susciten
posteriormente.

Comparativamente observamos que la Ley de 1a Propiedad Industrial de nuestro pais
se auxilia de diversos recursos contenidos en ¢l Cédigo Federal de Procedimientos Civiles

de aplicacion supletoria & la materia, como son : la apelacion, la denegada apelacion y la

revision forzosa, y que incluso puede el propietario de una marca hacer valer el juicio de
amparo por violacion s garantias individuales, en particular las contempladas en los
articulos 14 y 16 constitucionles.
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- Las marcas son un factor determinante en las transacciones comerciales en
cuslquier pais del mundo, son los signos visibles de que se valen los industriales,

comerciantes y prestadores de servicios para diferencias sus m’ér'cmcia' o servicios de los de: e

sus competidores.

SEGUNDA.- Conforme a la Ley de la Propiedad Industrial del 27 de junio de 1991,
reformada el 29 de julio de 1994, la naturaleza juridica de las marcas tiene una connotacion
s generis, en virtud de que encuadra un criterio de orden pliblico y de propiedad en su
funcién social. ’

TERCERA.- Entre las funciones sobresalientes de las marcas, se Mm enumerar las
siguientes : a) la de distincion, b) la de proteccion, c) la de indicacion de procedencia ; d) la
de funcion social o de garantia de calidad, y ¢) Ia funcion de propaganda. 4

CUARTA.- Las cualidades de las marcas las podemos dividir en dos grupos que son :1) lss
que constituyen los caracteres y condiciones esenciales de validez, y 2) las que integran los
éuicteres accidentales o secundarios. En el primer caso tenemos el cardcter distintivo, la
especialidad, la novedad, la licitud y la veracidad. Y en el segundo caso corresponden el
cardcter facultativo, lo innecesario de la adherencia, la apariencia, y el cardcter individual

~ - del signo, ambas cualidades se traducen en principios rectores que deben oblgwuse para

proteger o reprobar el uso de las marcas.
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QUINTA.- Existe un criterio generalizado y uniforme en los diverso; paises del mundo en
sus legislaciones, en relacion a los signos que pueden o no constituir una marca
sobresaliendo dos sistemas al respecto : 1) El de la libre eleccion o adopcion que considera
que todo signo distintivo puede usarse como marca, y 2) El alternativo en el cual es la ley
quien enumers los signos que puedcn ser usados como marcas Y cuales no , porque su
registro esté probibido.Sobre el particulas, nuestra ley adopta un sistema mixto,

SEXTA.- Es de aseverarse que las fuentes del derecho marcario se clasifican en tres tipos :
1) Sistema declarativo que se basa en la creacion del signo y su primer uso; 2) sistema
atributivo cuya base es el registro de la marca, y 3) el sistems mixto en el cual el registro y
¢! uso de la marca se vinculan intimamente . México adopta este tltimo sistema.

SEPTIMA.- La interdspendencia humana en el orden comercial, social y cultural y los
adelantos de Ia técnica, son el resultado de que ¢l individuo se ajuste a normas legales, a fin
de proteger la explotacion de los productos o servicios a los cuales se aplica un signo
distintivo, de tal forma que para garantizar sus derechos de transmision sobre la marca se
apoya en las instituciones juridicas como son: la licencia, 18 cesion de derechos y la

franquicis.

OCTAVA.- En cuanto al procedimiento para el registro de una marca, coinciden los
Estados Unidos de América, Canada y México, ¢l cual comprende los datos de la solicitud,
anexos de la misma y el tramite, en este Gltimo caso sé engloba al examen administrativo,
examen de novedad y la expedicion del titulo,

NOVENA.- La prioridad de uso de una marca extranjera debe de registrarse en los plazos
que determinen los tratados internacionales en el pais que represente algun interés para el
titular de la misma y siempre que lo haga dentro de los seis meses posteriores de haberlo
hecho en otros paises.
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DECIMA.- La renovacion del registro de una marca es una forma de conservar los
derechos de uso del signo distintivo, cumpliendo con los requisitos que la ley exige.

DECIMA PRIMERA.- El uso efectivo de una marca es un requisito lmprescmdlble paa la

conservacion de los derechos que otorga el registro. Uso que no debe ser mterrump:dwen .

perfodos de tres aflos en México y Canadé y de seis aflos en los Estados Unidos de
América, 8 efecto de evitar la caducidad de dicho registro. Esto ultimo con base en lo
dispuesto en la Ley de marcas de comercio y marcas de servicio de los Estados Unidos de
América del S de julio de 1946 ( Lanham Act)

Considero que el sistema que sostiene un periodo de tres aflos es
el més adecuado porque es un témmino suficiente para que el uso de la’'marca conserve su

vigencia.

DECIMA SEGUNDA.- Una de las condiciones basicas para el uso exclusivo de una marca
son las menciones o leyendas obligatorias que deben acompadar al signo distintivo como
son las siglas “M.R.”, la leyenda MARCA REGISTRADA o el simbolo'R encerrado en un
circulo, con las cuales se amparan los productos o servicios debidamente registrados y se
afirma que dicho signo distintivo no estd en el dominio piblico y exige un respeto erga
omnes . En este sentido la Ley de la Propiedad Industrial en México, es explicita, no asi en
la Ley de marcas de comercio y marcas de servicio de los Estados Unidos de América de
1946 y en la Ley de marcas y competencia desleal del Canadd que se basan en la

costumbre como practica reiterada.

DECIMA TERCERA.- D¢l andlisis y estudio de la Ley de marcas y competencia desleal
del Canada, de la Ley de marcas de comercio y marcas de servicio de los Estados Unidos y
de nuestra Ley de la Propiedad Industrial se deduce que los derechos del duefio de una
marca son ; Derecho a el uso exclusivo, de persecucion contra los infractores, de reparacion
del dafo, de solicitar la nulidad o cancelacion del registro, de transmision del signo
distintivo, de percibir regalias, de renovacion y de interposicion de recursos.

I
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DECIMA CUARTA.- Por lo que hace a los deberes del dueffo de una marca pueden
consistir en obligaciones de hacer y de no hacer, ya se trate de realizar un hecho o
impliquen una abstencion.

DECIM..A QUINTA.- La dilucion de una marca es la transformacién de ésta, en el nombre

_0 denominacion genérica de los productos que ampara, en virtud de la excesiva
identificacion del nombre genérico de las mercancias que se logra en la opinion publica por
medio de la exiension de la publicidad.

DECIMA SEXTA.- Los modos de concluir el registro de una marca, son los que a.

continuacién se enumeran; a) cancelacion voluntaria, b) cancelacion obligatoria, ¢)
caducidad, y ¢) nulidad. En este aspecto la nornmatividad de México, Estados Unidos y el
Canadd, en general son similares, con la excepeion de que en la seccion 1064 de la Ley
marcaria Estadunidense de 1946 se contempla la figura juridica de la cancelacion como si
se tratara del vocablo nulidad ; situacion esta que me parece un desacierto juridico en el uso
de la terminologfa juridica. '

DECIMA SEPTIMA.- E! distinguir un producto o un servicio con una marca en forma
~ exclusiva; es lo que constituye la esencia de! sistema marcario, por lo tanto la ley debe de
proteger esta exclusividad contra terceros infractores y contra jueces o autoridédes que se
encargan de interpretar y aplicar la ley de manera equivoca, debiendo preverse todo tipo de
infracciones y delitos sobre la materia, a efecto de garantizar los derechos de los
propietarios de marcas.

Cabe aseverar que nuestra ley nacional contempla ampliamente un capitulo de infracciones,
delitos y sanciones ; no asf la Ley de Canadd y de los Estados Unidos de América que son
omisas en este rubro.
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DECIMA OCTAVA.- “ Las infracciones son las transgresiones, violaciones o
quebrantamientos de alguna ley, pacto o contrato.” Para nuestra Ley de la Propiedad
Industrial son infracciones administrativas las veintitres hipotesis contenidas en ¢! articulo
213,

DECIMA NOVENA.- “ Por delito s debe entender toda infraccion libre, voluntaria y

maliciosa de una ley que prohibe u ordena alguna cosa que trae aparejada una pena.” Los

delitos en materia de marcas se dan cuando se produce una lesién de un interés, que es el - .

derecho de exclusividad del duefio de una marca, en cuanto al uso de 1a misma, pudiéndose
ocasionar como delito la reincidencia en una infraccion o la falsificacion de muc;as en
forma dolosa y a escala comercial. =N

Los tipos de sanclén que se imponen por la comision de un delito son ; la ni/ulla, la prision y

¢l aseguramiento de bienes,

VIGESIMA.- La celebracion del Tratado de Libre Comercio de América del Norte - - -
( T.L.C. Jentre Estados Unidos de América, Canadd y ‘México: Niene como objetivos
especificos eliminar las barreras al comercio, promover una competencia justa, incrementar
las oportunidades de inversién, proporcionar proteccion a los derechos de proteccion
intélectual, establecer procedimientos para la solucién de controversias y fomentar la

cooperacion trilateral, asi como regional y multilateral.

VIGESIMA PRIMERA.- E! Tratado de Libre Comercio de América del Norte estabiece
innovaciones importantes como la posibilidad de registrar como marcas las letras, los
nimeros o digitos, y los colores aislados, siempre y cuando éstos estén combinados o
acompadiados de elementos tales como signos, disefios o denominaciones éue le den un
cardcter distintivo, la condicion para el registro de las marcas de que los signos que las
constituyan sean visibles, la supeditacion del registro a el uso comercial, tomar en cuenta la
notoriedad de una marca por el conocimiento que el sector relevante del publico tenga dé
ella por medio de la publicidad, la prohibicion del registro de palabras genéricas en el
idioma espafiol, francés o inglés, asi como la coincidencia en negar el registro de una marca
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que contenga elementos inmorales o escandalosos e elementos que puedan denigrar o
sugerir falsamente una relacion con personas vivas 0 muertas, creencias, instituciones o
simbolos nacionales de cualquiera de las partes involucradas.

VIGESIMA SEGUNDA.- Con el propdsito de generar mayor confianza y seguridad para
los inversionistas de México, Estados Unidos y Canadi, el Tratado de Libre Comercio
. Mbe terminantemente a todas las personas que no cuenten con el consentimiento de el
titular de una marca, usar en ¢l comercio signos idénticos o similares, cuando con dicho uso

se genere una probabilidad de confusién con los bienes o servicios amparados, evitdndose

de esta manera el plagio o falsificacion de marcas,

VIGESIMA TERCERA.- En el Tratado de Libre Comercio se supedita la posibilidad de
registro de una marca a el uso y no a el efectivo de la misms, coincidiendo plenamente este
criterio del Tratado con nuestra legislacion, con la aclaracion que el registro podrd
cancelarse por falta de uso en por lo menos dos afios consecutivos.

VIGESIMA CUARTA.- En ¢l Tratado de Libre Comercio, las partes suscriptoras actiian
con un criterio de liberalidad en cuanto a la naturaleza de los bienes o servicios a los cuales
se aplica una marca, mismos que no constituyen un obsticulo para su registro,
protegiéndose en este sentido la creatividad o inventiva de! hombre respecto de los signos
- distintivos,

'VIGESIMA QUINTA.- El licenciamiento y la cesion de marcas es un tema abordado por

el Tratado de Libre Comercio, en el cual se da libertad a las partes sigmatarias para
establecer condiciones en estos rubros, prohibiendo de pleno derecho las licencias
obligatorias.
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VIGESIMA SEXTA.- Meéxico, forma parte del llamado Aseglo de Lisboa, tratado
multilateral cuyo objetivo principal es el reconocimiento y proteccion de las
denominaciones de origen, sin embargo ni Estados Unidos, ni Canadi forman parte de este
Arreglo, en razon de que carecen de denominaciones de origen propias. De tal manera, las
pum firmantes de! Tratado de Libre Comercio con ¢l afén de proteger ciertos productos

distintivos, convinieron en introducir una figura sui generis denominada indicacion

geogrifica, la cual identifica y protege a un producto originasio de una region, localidad o
territorio de una de las partes, cuando dicho producto ha adquirido determinada calidad o
_reputacion, debido a su origen geogrifico o de procedencia ; tales como el tequila, el
mezcal, ¢l whisky canadiense, ¢! whisky Bourbon y el whisky Tennesse .

VIGESIMA SEPTIMA.- Las partes suscriptoras del Tratado de Libre Comercio, se
apegan a los procedimientos de consulta, conciliacién y arbitraje para la solucion de
controversias en los litigios que surjan con motivo de la mte:prmmén y aplicacion de las
~ normas del Tratado, sometiéndose tanto México, Canadd como los Estados Unidos en caso
de controversia como forma de solucion mis eficaz, pronta y expedita a Ia Comisién de
Libre Comercio creada exprofeso para-la conciliacion y mediacion entre las partes y en
ultima instancia acuerdan someterse a instancias internacionales como. son la Corte
Intenacional de Justicia de la Haya, la Corte Internacional de Arbitraje de Pu(s, el GATT;

ghora Orgammlén Mundial del Comercio ( O. M C.). i

. VIGESIMA OCTAVA.- La interpretacion del contenido de las disposiciones del Tratado
de Libre comercio deberd de hacerse a la luz de las normas aplicables del Derecho
Interacional, a través de organismos internacionales autorizados, comités, comisiones y
paneles creados para el efecto por los paises firmantes, toda vez que la terminologia usada
en muchos de los preceptos del Tratado es sumamente técnico y por lo tanto dificil de
interpretar en forma clara y sencilla. o
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VIGESIMA NOVENA.- La Ley de Marcas y Competencia Desleal del Canada, contempla
la posibilidad de registrar una marca de cettificacion, siempre y cuando su titular no
participe en la fabricacion, venta, consignacion o alquiler de los productos o ejecucion de
los servicios a los cuales se vaya a proteger con dicha marca, de igual forma lo hace la Ley
de Marcas de los Estados Unidos de América. Y por lo que hace a nuestra Ley de la
Pmpnedad Industrial podemos sefialar que no 1o expresa de forma clara y objetiva,

TRIGESIMA.- Ls ley marcaria canadiense prevé la creacidn de reglamentos para llevar a
cabo fos propdsitos y provisiones de la ley y en particular sobre la forma del registro,
transferencias, licencias, renuncias, juicios, contenido de certificados, pago de cuotas, etc.

TRIGESIMA PRIMERA.- La Ley norteamericana en materia de marcas omite hacer una
clasificacion o cathlogo de delitos por violaciones a las normas marcarias. Por lo tanto esta
omision constituye en materia de lo contencioso marcario, una laguna que el legislador
debe gubsanar. En los mismos términos la Ley de Marcas y Competencia Desleal del
Canadi carece de un casillero jusidico de delitos. ‘ '

TRIGESIMA SEGUNDA.- En materia de recurso contra resoluciones definitivas que
recaen al registro de una marca, la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América
_contempla limitativamente el recurso de apelacion en contra de la negativa del registro ; y
. por ¢l otro lado una accién civil ; mediante la cual puede exigir la reparacién de dafios y
pétjuicios ; Ia Ley Canadiense en igual forma dnicamente se refiere al recurso de apelacion,
en tanto que Ja Ley Mexicana prevé como recursos la apelacién y larevisién e inclusive el
amparo y en la via civil puede reclamar la reparacion de dafios y perjuicios.

TRIGESIMA TERCERA.- La Ley de Marcas de los Estados Unidos de América, se
refiere a los motivos de cancelacion del registro de una marca ante la Oficina de Patentes y -
~ Marcas, pero no contiene un capftulo propiamente de nulidades ; por lo que se puede
considerar que técnicamente al referirse a la cancelacién se estd refiriendo a la figura
juridica de las nulidades.
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Situacidn semejante se da en la Ley Canadiense, aunque se puede deducir de su andlisis que

contiene algunas secciones que pueden considerarse se refieren a la nulidad.

Por su parte la Ley de la Propiedad Industrial con toda claridad tiene un apartado especial
sobre el tema de la nulidad. -

TRIGESIMA CUARTA.- En general, en cuanto a los requisitos para registrar una marca, >

hay similitud u homogeneidad en las legislaciones marcarias de los tres paises ( México,
Estados Unidos de América y Canada ), con !a salvedad que en los Estados Unidos de
América se da una diferencia notoria por lo que respecta al intento de uso de uha marca en
el comercio que exige entre otros requisitos la intencién de buena fe para usar la marca,
Homogeneidad que se ve reflejada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte,

TRIGESIMA QUINTA.- En cuanto a la vigencia o duracién de una marca s¢ puede
apreciar que la ley marcaria del Canada extiende su vigencia a un término de quince aflos, a

diferencia de la Ley Mexicana y Norteamericana cuya duracién es de un término de diez
ailos.

Considero que una mayor vigencia de una marca trae consigo mayor seguridad juridica al
titularb de un signo distintivo para el uso y explotacion del mismo.

: En este aspecto los tres pafses al suscribir ¢l Tratado de Libre Comercio acuerdan que e!
registro de una marca tenga una duracién de diez aflos y que ésta pueda renovarse por

plazos no inferiores al mismo periodo.

TRIGESIMA SEXTA.- En materia de comprobacion de uso u obligatoriedad de usar la
marca, las Leyes de Marcas de Meéxico y Canada coinciden en cuanto a la demostracidn
del uso al establecer un periodo de tres afios respectivamente, en cambio en los Estados

Unidos de América se exige la comprobacion del uso en un plazo de sgjs aflos.
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