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INTRODUCCION,

LI presente trabajo se refiere al estudio de la marca genérica, aungue realmente ano no se
debe referir al ténmino de matea pendrica, toda vez que, una marca no puede estar
constituida por un término genérico; no obstante lo anterior, han existida marcas registradas

que se transformaron en denowinaciones genéricas de donde deriva esta denominacion

Asi tenemios gue, en ocasiones los titulares de [as marcas observan que éstas son utilizadas
conio términos genéricos, sin hacer nada al respecto, debido a que ello conviene a los
intereses de su empresa o negociacion, sin saber que por csta circunstancia podiia perder el
derecho al uso exclusivo de la misma, sin importar las inversiones y esfuerzos que haya
realizado para gue su signo distintivo alcanzara un prestigio, creandole un perjuicio eminente
ya que 1o seria justo que atros utilizaran dicha denominacion libremente, aprovechando cl

prestigio obtenido por su legitimo titular,

Lis a cllo que obedece mi inquictud en dar a conocer las disposiciones que sobre la
denominacion genérica encontramos en la legislacion mexicana, asi como las medidas que se

deben tomar para que, lo que se comentd anterionmente no ocuira.

Para una mejor comprension de la materia y en particular del tema objeto de estudio, he
querido hacer mencion de la evolucion de la legislacion a partir del Codigo de Comercio de
1884 hasta la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, analizando si bien en forma somera las
principales caracterfsticas de las leyes que sobre la inateria y con denominaciones diferentes,

rigieron en dilerentes épocas en nuestro pais,



Tambicn se analizan fas caracteristivas de la marea, los diferentes conceptos que sobre la
misma v sobre fa denominacion genérica han dado divetsas antores, asi como una

clasificacion que existe para los signos distintivos

De igual mancra sc estudia fa actual Ley de la Propicdad Industrial y su Reglamento, sin
dejar de mencionar a una de los principales tratados mternacionales a los que México se ha

adherido, como es ef Canvenio de Paris para la Proteccion de fa Propicdad Industrial

Tambicn se mencionan alganos precedentes muy antiguos v atros mas recientes que sobre
denominaciones gendricas se ban presentado en nuestro pais y en otras partes del mando, y
que sirven como base para resolver los posibles casos que se presenten solicitando la
declaracion administrativa de cancelacion o nulidad de una marca, por considerarla como

una denominacion genérica.

Finalmente se exponen algunas recomendaciones para que los titulares de las marcas eviten
que su signo distintivo se convierta en una denominacion genérica para ¢l o los productos o
servicios que amparen, y se explica el procedimiento en relacion a las solicitudes de

dectaracion admimstrativa que establece la Ley.



CAPITULO L ANTECEDENTES THSTORICOS DE LA MARCA.

Fn el presente capitulo se hablard de los antecedentes marcarios a partir del Codigo de

Comercio de 1884 hasta la ey de Tovenciones y Margas de 1976

1.1 PRINCIPALES LEGISLACIONES NACIONALES A PARTIR
DEL CODIGO DE COMERCIO DE 1884,

Ein Jos Cadigos de Comercio de 1884, 1889 y en la Ley de Marcas de Fibrica de 1889,

encontramos algunas disposiciones sobre marcas, las cuales analizaremos

L.LL1 CODIGO DE COMERCIO DE 1884,

lste Codigo se publico el 20 de abril de 1884, y en sus articulos del 1418 al 1423 conteia
disposiciones sobre marcas de fabrica, mencionaba que todo fabricante tiene el derecho de
poner a sus productos, una marca especial que consista en su nombre o la razon social,
nombre del establecimiento, de la ciudad o localidad en que se haga la fabricacion o sus
iniciales, cifras, letras, divisas, dibujos, cubicertas, contrasefias o envases para poder
distinguirlos de otros, Indicaba que el comerciante tenia propiedad sobre su marca y nadie
més podia usarla, que las marcas debian estar precisamente en los productos o mercancias, y
en los que na fuera posible, bastaria que estuvieran en la cubierta o en el envase, de tal
manera que no se pudiera extraer el producto sin desgarrar la cubierta en que estuviera la
marca, ademas seiialaba que nadie podria adoptar una marca cando €sta estuviera adoptada

por otro.

Mencionaba que para poder adquirir la propiedad de la marca, debia depositarse
prevismente en la Secretaria de Fomento y ésta, a su vez, concederia la propiedad, siempre



10

que la mismia marca no iera usada por otrg persona o fuera semejante, de tal manera gue se
comprendiera Ta intencion de defrandar inteseses ajenos, indicaba que Ja falsificacion de
marcas, producia en el ramo mercantil fa facultad de poder cjercitar a aceion de dafios y

perjuicios, ademas de fas penas que seiialaba ¢l Codigo respectivo

Como podemas darnos cuenta, este Cadigo contenia pocos preceptos sobre Propiedad
Industrial, pero que cumplian su funcion para aquelta épaca; fe fattaba atlgunas disposiciones
por considerar, las euales poco a poco se fueran regulando en otros cuerpos legales como

mas adelanle s observara

1.1.2 COMGO DE COMERCIO DE 1889.

Se pronmlgo en 1889 y entro en vigor el | de enero de 1890, no ha sido abrogado, pero se
han derogado algunos preceptos del mismo debido a que han pasado a formar parte de otros

cuerpos legislativos,

En su articulo 21 fraccion X111, se obligaba a los comerciantes mscribir en el Registro de
Comercio, Jus titulos que amparaban derechos marcarios, y en su articufo 20, indicaba que si

1o se cumplia can lo anterior, no producian efectos contra terceros.

Justo, Nava Negrete en su obra titulada “Derecho de las Marcas”, sciala que Jacinto
Pallares sostiene que solo se inscribian los titulos de Propiedad Industrial, Patentes de
Invencion y Marcas de Fabrica, cuando éstos cran objeto de una especulacion o explotacion
mercantil, debiendo camplir con Ja debida solemnidad para evitar la nulidad de la inscripcion,
agrega que Jacinto Pallares, cansiders que la adquisicion de una patente 0 marca ¢s ua acto
administrativo y no mercautit y por lo tanto, bastaba con la declaratoria de la Secretacia de

Fomento. Justo Nava Negrete difiere al respecto debido a gue seitala que en el caso de la



opusicion de los dueios de la marca “EL RECREOQ™ contra el repistro de Ta marca “F
DESEQ™, no tuve éxito debido a que no se inseribio en el Registra de Comercio de Jalapa,
¢l titulo de fa marca “EL RECREO™ para amparar cigarros, no obstante haber obtenido fa

declaratoria por parte de fa Secretaria de Fomento !

También este Cadigo como ¢l anterior contenia pocos preceptos referentes a la Propiedad
Industrial, pero en este caso el 1 de enero de 1890, entrd en vigor fa Ley de Marcas de

Falwica que a continuacion se analizard.

11,3 LEY DE MARCAS DE FABRICA
DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1889,

Lsta Ley se publico el 28 de noviembre de 1889 y contenzo a regir el 1 de enero de 1890,
como anteriormente se menciohd; en ese entonees se envid ef decreto a fa Secretaria de
Fomento, Colonizacion y Comercio de la Repiiblica Mexicana por parte del Poder
Ejecutivo, cuyo cargo fo ocupaba en aquella época el General Porfirio Diaz, con la facultad

conferida por ¢f decreto de fecha 4 de junio de 1887.

La Ley se conformaba de diecinueve articulos, mas dos articulos transitorios, no estaba
dividida en capitulos, era una Ley seacilla. Rangel Medina en su obra titulada “Tratado de
Derecho Marcasio™ seiala “Como afiema el Licenciado Fernando Vega, esta Ley fué un
vetdadero ensayn de legislacion sobre marcas, impuesto por las exigencias del progreso

W 40y

industrial en sus albores

Y NAVA NEGRETE, fusto. “Detecho de fas Mareas.™ Editorial Porrda S.A. Méx 1985, pig. 49
STRANGEL MEDINA. Dinid. “Tiatado de Derecho Marcario.” Editorial Libros de Mésico S.A. México.,
o6l pidg. 23



De manera general o presente ley contenia las signientes disposicionies:

i

Lin principio, solo consideraba a la marca mdustrial o mercantil, todavia no se cantemplaba

la marca de servicio y i la letra del articulo 1, definia lo que consideraba camo marea

A1t ). “Se considera camo marca de fabrica cualquier signa determinante de la especialidad

para el comercio de nn producto industrial ”

Establecia o) principio de proteccian territorial (Art. 2); y no obstante que no contenia
disposicion expresa, sabre la prohibicion de constituir una marca usanda una denominacian
con término genérico, deda lectura del articulo 3 que a continuacion se transcribe, se deduce

dicha prohibicion

A#t. 3. “No se consideraran como marca, la forma, color, locuciones o designacianes que no
constituyen por si solas el signo determinante de la especialidad del producto. En ningin

caso este signo podra ser contrario a la moral.”

En clecto como se puede observar, al inchuir las locuciones o designaciones que no
canstituyen por si solas el signo determinante de fa especialidad del praducto, considero que
dentro de éstas encontramos a la denominacion genérica, siempre y cuando se refiera a la
especialidad del producto, ya que al mencionar locuciones o designaciones se refieren en

una forma np limitativa.

También, establecia quienes podian adquirir el derecho al uso exclusive de uso de marca, y
determinaba ante quien debia realizarse el trimite respectivo, asi comn los requisitas que
debian de cumplirse (Arts. 4, 5,6y 7).

En el articulo 8, ya se establecian algunos principios generales de derecho, los cuales son:

- El uso crea derecho y,



- Primero en tiempo, primera en derecho

At 8 B que primero hubiere hecha uso legatmente de una marca, ¢s el dnico que puede
pretender su propiedad b caso de disputa entre dos propietarios de fa misma marca, I
propicdad pertenecerd al primer paseedor, o bien, si fa posesion no pudiere comprobarse, al

"

primer solicitante

Se mencionaba nue para adjudicarse la propiedal exclusiva de una marca, ésta debia ser
declarada por la Secretaria de Fomento, para posteriarinente publicarla sin realizar un
cxaimen previo, cuya responsabilidad dependia inicamente del solicitante, sin perjuicio de
derechos de terceros, quienes tenian un plazo de 90 dias después de haberse publicado la
marca, para oponerse; v finalmente la autoridad judicial decidinia a favor de quien se

otorgaria ef registro (Arts. 9y 10).

Tambic¢u regulaba la transmisian de derechos, la que no se sujetaba a formalidad especial y
se regia por Ins reglas def derecho comin; la duracion de la propiedad de la marca era
indefinida, pero se consideraba abandonada por Ja clausura de fa fabrica o establecimiento

que la haya empleado o por la falta de produccion por mas de un afo (Articulos 11y 12).

Seialaba qiue una marca otorgada en contravencion a las disposiciones de fa presente Ley,
seria declarada judicialmente nula a peticion de parte, de cuya sentencia ejecutoriada se daria
parte a la Secretaria de Fomento por el juez que hubiere conocido el asunto (Articulos 14 y
15).

El Articulo 16 consideraba falsificacion de marca de fabrica en los casos siguientes:

“L Cuando se usen marcas de fibrica que sean una reproduccion exacta y campleta

de otra cuya propicdad esté ya reservada.



Il Cuando ta imitacion sea de tal natwaleza que, presentando una identidad casi
absoluta en el conjunta, aunque no en cettos detalles, sea suseeptible la marca de

confundirse con otra lealmente depasitada.”

Tambien sciialaba a quiénes consideraba culpables del delito de falsiticacion, siempre y
cuando imitaran a una marca, que se aplicara a los articulos de la misma naturaleza industrial
o mercantil, y en cuanto a las penas, esta Ley remitia al Cadigo Penal respectivo,

produciendo ademis la accion de dafins y perjoicios (Articulos 17y 18)

En los articulos transitorios se especificaba la entrada en vigor la ey, cuya fecha fué ¢l 1 de
Encro de 1890, e indicaba nue las solicitudes que en esa fechn estuvieren pendientes, se

decidirian conforme a la presente Ley.

Como se puede observar, esta Ley fué sencilla, pero, como se menciono anteriormente, se
considero camo un ensayo de legistacion sobre marcas, debido a las exigencias de aquel
tiempo en cuanto al progreso que se estaba dando, que ademds, constituyd uno de los

precedentes mas importantes de la legislacion marcaria en nuestro pais.

1.2, PRINCIPALES LEGISLACIONES NACIONALES
A PARTIR DE 1900,

Las principales leyes que rigicron en nuestro pais a partir de 1900 fueron la Ley de Marcas
Industriales y de Comercio de 1903, la Ley de Marcis y de Avisos y Nombres Comerciales
de 1928, La Ley de la Propiedad Industrial de 1942 y la Ley de Invenciones y Marcas de
1976. A continuacian se seiialan las principales disposiciones que sobre la marca contenian

cada una de ellas.



L21 LEY DEMARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO

DI525 DE AGOSTO DE 1903,

Lista Ley se expidid ¢l 25 de agosto de 1903 y entrd en vigor el 1 de octubre del mismo afio,
esta vez In encargada de recibir ¢l decreto fué, In Secretaria de Estado y del Despacho de
Fomenta, Colonizacion ¢ Industria, por parte del Poder Ljecutive, cuyo titular seguia siendo
el General Porfirio Diaz, quien estaba facultado por el decreto de fecha 28 de Mayo de 1903

expedido por el Congreso.

Esta Ley fué mas amplia que las anteriores, se conformaba de 93 articulos incliidos fos

transitorios, y estaba dividida en ocho capitulos a saber;

CAPMITULO 1.
“DEFINICION REGISTRO Y NULIDAD™.

Comprendia del articulo | al articulo 17, todavia no incluia en su definicion a fa marca de

servicios, pero, la definicion se amplié mas.

Art. 1. “Marca cs ¢l signa o denominacion caracteristica y peculiar usada por el industrial,
agricultor o comerciante en los articulos que produce o expende, con el Tin de

singularizarlos y denotar su procedencia.”

En efecta, conio se puede observar, la definicion ya mencionaba a los posibles titulares de
marcas, ademas también expresaba dos finalidades, la de singularizar vy la de denotar o

indicar su procedencia



Pasteriormente, en el segundo partalo de este articulo, enumerabia lo que podia constitir
una marea 1os nombres bajo una forma distinta, las etiquetas o marbetes, las cubiertas, los
envases o recipientes, los timbres, los sellos ete;, pero, aclaraba gue tal enumeracion era
enunciativa y no fimitativa, asi como tambicn, indicaba que tramite debia de realizarse y los

requisitos necesatios para solicitar un vegistro de marca.

Un punto muy importante se encontraba en el articulo 5, ef cual mencionaba fo gue no podia
registrarse como marca, peio, lo mis sobresaliente para ¢l presente estudio, ¢s lo que

mencionaba la fraccion | que a la letra decia:

Art 5 “No podran registrarse como marea:

I Los nombres o denominaciones genériens, cuando fa marca ampare
objetos que estén comprendidos en ef género o especie a que se reficre el nombre o
denominacion; pues el requisito indispensable para que una denominacion o nombre pueda
servir como marca, es el de que sea susceptible para sefialar o hacer distinguir los efectos asi

amparados, precisamente de otros de su misma especie o clase.”

Iin este caso encontramos por primera vez la disposicion expresa referente a fa prohibicion
de constituir una marca con una denominacion o nombre genérico para la clase que
ampars, lo que representa un anlecedente de suma importancia en nuestro estudio; ademas
de esta prohibicion, se consideraba como no registrable, a fo que vaya en conta de fa moral
y de las buenas costumbres, & lo que tienda a ridiculizar 4 personajes, armas, escudos y
emblemas nacionales o extranjeros y de cindades y estados nacionales o extranjesos, etc; sin
su respectivo consentimiento, asi como los nombres, firmas, sellos y retratos de los

particulases sin su consentimienta.



La vigencia de las marcas era de 20 anos renovables por el mismo periodo, en caso
contrario, no se peidia el derecho al uso exclusive de cada marca, pera, se cobraban
recargos fiscales hasta fa presentaciin de la repovacion, y mientras tanto no se resovara, no
s¢ tenia accion contra tereeros. Contemplaba el derecho a la pnoridad, si se solicitaba dentro
de los cuatro meses de haberse presentado en el extranjero y que hubiere reciprocidad con ¢l

pais en que se hubiere registrado primeramente.

La marca surtia sus efectos al presentarse debidamente en la Oficina de Patentes y Marcas,
no se realizaba examen de novedad, solo administrativo, sefialaba ¢l tramite para el registro
y la transmision de derechos marcarios, asi como los casos en que se consideraba nula una
marca, ¢ indicaba que en estos casos, se debia informar a fa Oficina de Patentes y Marcas la

sentencia ejecutoriada dictada por Juez competente para su posterior publicacion.

CAPITULOS T Y 1
DE LAS PENAS Y PROCEDIMIENTOS.

El capitulo 1, comprendia del articulo 18 al articulo 38; mencionaba los delitos y las penas
aplicables a las que la cometia, establecia las acciones y derechos que tenia el ducho de la
marca como ¢l aseguramiento de mercancias, seilalando sus requisitos, a su vez, el capitulo
1, regulaba cl “Procedimiento para oblener fa Revocacion de las Resoluciones
Administrativas” que era una figura nueva y que se interpania ante los Jueces de Distrito de

la ciudad de México



CAPMITULOIVY V

PROCEDIMIENTOS PARA LOS JUICIOS CIVILES Y PENALES

F4 capitulo TV comprendia del articulo 47 al articulo 065y ¢l capitula 'V del articulo 66 al
articuto 72, el primero se referia a fos Juicios Civiles y el segundo a los Juicios del Orden
Penal, seialaban como se debia Hevar a cabo el procedimiento, tanto civil coma penal,
cstablecia que si se Hevaba un juicio civil v se arguyere de falso algun documento, el Jues
desglosatia dicho documento dejando copia certificada y lo remitiria al Juez del ramo penal,
a menos que ¢l Juez, que estaba conociendo el juicio principal, ejerciera jurisdiccion mixta, y
si el juicio se Hevaba en el ramo penal y se encontrare alguna accion civil proveniente de esta
Ley, se podia ejercitar al mismo tiempo y ante el mismo Tribunal que conocia del ramo
penal, y en casos en que no estaban al misma tiempo en estado de sentencia el incidente civil
con ¢l juicio penal se suspendia hasta flegar al mismo estado, pero, si ocurria contrariamente
cf demandante eseogeria un Juez de lo civil para que fallara, a menos gue el Juez que estaba

conociendo tuviera jurisdiccitn mixta.

CAPITULO VIT Y VIIL
BERLECHOS FISCALES Y ARTICULOS TRANSITORIOS.

El capitulo Vi1, estaba constituide dnicamente por el asticulo 85, ¢ indicaba la forma y ¢l
monto del pago de derechos que causaba ¢l registro o promoga de una marca, asimismo,
remitia al reglamento en todos aquellos actos de fa Oficina de Patentes y Marcas que los

causen y que ho estuvicran seilatados por este capitulo.

En ol capitulo VI, se incluyeron a fos articulos transitosios, yue comprendian del articulo
86 al articylo 93, se indicaba que fa presente ley comenzaria a regir el primero de octubre de

1903, contenia la obligacian de renovar fas marcas que con anteriodad a esta Ley se



hubieren registrado, asi conto también que a la entrada en vigor de dicha Ley, ya no e
procedente el registro de las marcas en ¢ Registro de Coamercio, y en general contenta
disposiciones para las marcas que todavia tenfan un trimite pendiente de acuerdo con ta Ley

de 28 de Noviembre de 1889 ef cual se derogaba.

Il “Reglamento de la Ley de Mareas Industriales y de Comercio, Nonibres y Avisos
Comerciales”, se publico el 24 de septiembre del misma ato, estaba compuesta por 27
articulos, que especificaban de una manera mas concreta ¢l procedimicento y requisitos para
fos diversos tramites de marcas, En general le comespondia “La funcion adjetiva de seialar

. , . ; s
las circunstancias necesarias para aplicar esta ley.”®

1.2.2 LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES
DE 26 DE JUNIO 1928,

Esta Ley se expidid mediante decreto presidencial def 26 de junio de 1928, publicandose en
¢l Diario Oficial de la Federacion del 27 de julio del mismo afio y entrd en vigor ¢f 1 de
enero de 1929, se dividia en doce capitulos que inclulan varias innovaciones y contenia 125
articulos. Esta Ley se envio a la Secretaria de Gobernacion durante la Presidencia de el

General Plutarco Elias Calies.

CAPITULO L
DE LAS MARCAS Y SU REGISTRO.

Comprendia del articulo 1 al articula 29; indicaba el conceplo de marca, y fo que podia

constituirla, asi como quienes podian adquirir ¢l derecho nl uso exclusivo de 1a misma.

DRANGEL MEDINA, David. op. cit., pag. 30.
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Dentro de alpanas novedades, enconttamos que fa Secretania de Indastria, Comercio y
Trabajo, podia declavar el uso oblipatorio de las mareas para aticulos de consumo necesario

O que fueran impottantes para la economia nacional

L articuto 7 mencionaba lo que no se admitia como registro y en sn fracaian 1 nuevamente
prokibia la constimicion de una pvnea formada por denominacianes genéricas, cuando
éstas pretendan amparar objetos que estén comprendidos en ¢l género o especie a que se
refiere la denominacion; ademas, se incluyeron nuevos signos no registrables, tales como los
relativos a la fraccion 1 referente a envases del daminio pablico o de uso coman; la fraccion
VU que se referin a las iarcas confundibles can otras anteriormente registradas; Ja fraceion
1X que hacia referencia a las marcas que induzcan a error en forma astensible a las personas
sobie Ja procedencia de Jos articulos que amparan y ia fraceion X relativa a los nombires que
indiquen simplemente la procedencia de los productos, haciendo una excepeion para los
lugares de propiedad particwlar, a inenos que, se cuente con ¢l consentimiento  del

propietario.

Volvia a mencionar quicnes podian solicitar una marca, el traniite y requisitos necesarios que

debia reunir 1a solicitud.

Se implanto un examen de novedad pava no afectar derechos adquiridos de titulares de
marcas ya registradas que tomadas en conjunto, o atendiendo a edementos que hayan sido
reservados, se pudieran confundir, y en caso de que no hubiere anterioridades u oposiciones,
se registraba la marca en un plazo de 40 dias si era nacional y 90 dias si cia extranjera a
partir de la notificacion. Mencionaba que en caso de existir oposicion o que se negara cf
registro, se podia recurrir en los térmmnos del capitulo VI de esta Ley que posterionmente
comentaremos. Otra navedad que presentaba esta Ley cra que permitia elegir a Ins partes un

juicio arbitral.
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La vigencia de las mavcas era de 20 aios a partir de la fecha de [a solicitid y renovables
indefinidamente por pertados de 10 anos, contemplaba el derecho de prioridad que debia de
cjercitarse dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha de solicitud, de haberse
sohicitado enuno o en vaos Lstados extranjeros, siempre y cuando existiera reciprocidad

con los ciudadanos mexicanos.

Disponia que por medio de un titlo se otorgaba ¢l uso exclusivo de una marca y se obligaba

a poner la feyenda “HECHO EN MEXICO™ de una manera ostensible,

CAPITULO 1T Y 1L
TRANSMISION DE DERECHOS Y EXAMEN EXTRAQRDINARIO
DE NOVEDAD.

El capitulo 11 regulaba la transmision de los derechos que confiere el registro marcario,
comprendia del articulo 30 al 35, no era obligatorio registrarla, pero era indispensable para
que produjera efectos contra terceros, ademas establecia un examen extraordinario de
novedad, que consistia en que el Departamento de la Propiedad Industrial a peticion de parte
interesada o par orden de autoridad judicial, realizaba un examen de novedad de una marca
que se hubiere otorgado conforime a las Leyes anteriores, para saber si existia un registro

anterior igual o semejante que invadiera sus derechos, resolucion que padia ser recurrida.

CAPITULO IV
NULIDAD Y EXTINCION DEL REGISTRO DE LAS MARCAS.

Abarcaba del articulo 39 al 44. Encontramos que mantenia la regla general que consiste en

considerar nula una marca, si cn su coneesion se hubiere contravenido disposiciones de la



Ley vigente al momento en que se solicitd; también por uso anterior de un tereero de

marca registradi o por habetse concedido por error o falta de aprecdiacion

La marca se extinguia por suspender Ta explotacion por mds de S afios, 4 menos que se
renovara en la forma especial que disponia el reglamento; remitia al Asreglo de Madrid del
14 de Abiil de 1891 y sus revisiones con relacion a fas marcas amparadas en México en base

al Registro Internacional

La declaracion de nulidad o extincion de una marca, se hacia administrativamente por el
Departamento de la Propiedad Industiial, sin peguicio de ser reclamada judicialmente
siguiendo los lineamientos para obtener la revocacion de las resoluciones administrativas, de
acuerdo con los términos def capitulo VT de esta Ley, y se mencionaba que el propietario

de una marca podia solicitar fa cancelacion de su registro.

CAPITULOS VII, VIIT Y IX.
DE LA FALSIFICACION, IMITACION O USO ILEGAL DE LAS MARCAS
PROCEINMIENTO DI REVOCACION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
Y DE LAS PENAS .

El capitulo VII comprendia los articulos del 59 al 64, y establecia que Is declaracion de estos
actos se haria administrativamente por el Departamento de la Propiedad Industrial, de oficio
o a peticion de paite; asimismo, se contemplaba la revocacion siguiendo los lineamicntos del
capitulo VHI, el cual, abarcaba del articolo 65 al articulo 72, e indicaba los plazos y
lineamientos para salicitar la revocacion, que era presentada ante el Juez de Distrito, y era
apelable ante el Tribunal de Circuito. Si el sentido de la resolucion era en contra de quien la

promovio, se le imponia una multa.



Ed Capitido X que comprendia del articuto 73 al 91, repulaba to yeferente a tas penas que se
aplicaban a quicies cometian los delitas establecidos por Ja presente Ley, declaraba
obligatorio los preceptos del Codigo Penal del Distiito Federal en toda la Repablica, en todu
aquello que no repulara la ey en comento, seiialando que eran competentes fos Tribunates

de la Fedesacion

CAPITULOS X, XI'Y NIL
PROCEDIMIENTO PARA LOS JUICI0S CIVILES,
DEL ORDEN PENAL Y DERECHOS FISCALES

Ll capitvlo X comprendia los articulos del 92 al 111, No se electuaron muchos cambios en
relacion a fa Ley anterior ¢ indicaba fa competencia de los Tribunales Federales, setalando
que cuando las asuntos solo afecten intereses particulares, a eleccion del actor, se podia

decidir por la jurisdiccion de las Tribunales del orden comin. Estos juicios eran sumarios.

El capitulo X1 abarcaba del articulo 1¥2 articulo 115, y tampoco se hicicron muchos
caitbios con relacian a la anterior Ley, indicaba que los juicios del orden penal que se
promuevan conforme a la presente Ley, se substanciarian de acuerdo a las disposiciones

relativas contenidas en el Codigo Federal de Procedimientos Penales.

El capitufo X1t lo conformaban fos articulo 110, 117 y 118 y sefialaba el importe que debia
cubrirse por cada tramite, ¢l cual se efectuaba por medio de estampillas de fa Renta Federal
del Timbre, en la forma y manera que indicara el reglamento al que se remitia en los casos

1o previstos en esta tarifa,



TRANSIORION

Comprendia los articalos del 119 al 125, se veferian al examen de novedad que debia
realizarse a las marcas registradas concedidas con antenoridad a esta Ley y en los casos de
solicitudes de arcas, daba la oportunidad de acogerse a la Ley que entrasia en vigor, '
cumpliendo con fodos los requisitos, o seguir con las disposiciones de a Ley anterior,
ademas sefalaba que la nueva Ley entraria en vigor ¢f 1 de enero de 1929, derogando la
“Ley de Marcas Industriales y de Comercio, Nombres y Avisos Comerciales”, expedida ¢l
25 de agosto de 1903, Por iiltimo, tambiéu facultaba al Ljecutivo Tederal para expedir las

disposiciones reglamentarias de esta Ley

Conio podemos observar, esta Ley era mas completa que las anteriores, agregando algunas
disposiciones refevantes tales como el uso obligatorio, el examen de novedad y ¢l examen

extravrdinario de novedad, esto debido a la creciente solicitudes de registros marcarios.

El “Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales™ del 11 de
diciembre de 1928, se conlormaba de 108 articulos divididos en VI capitulos. En dicho
Reglamento se indicaban los requisitos, tramites y reglas que debian de realizarse para la
presentacion de la solicitad de registros, explotaciones, renovaciones, transmisiones,

nulidades, extinciones, falsificaciones ¢ imitaciones de las marcas.

1.2,3 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
DE 31 DE DICIEMRRE DE 1942,

Lista ley fue publicada el 31 de diciembre de 1942, entro en vigor ¢l 1 de enero de 1943, y se
conformaba de 276 articulos y nueve (itulos que a su vez s¢ dividian en capitulos; ademds de

los articulos transitorios Fsta vez el decreto de Ta Ley fué recibido por el al Presidente



Constitucional de los Vstadas Unidos Mexicanos General Manuel Avita Camacho, enviada
por el 1 Cangreso de la Union, de acuerdo con fa facultad consignada en los articulos 28,
89 fraccion XV y 73 fraccidn X Constitucionales Se reforma y adiciond por los decretos
publicadas en el Diario Oficial de la Federacion e 10 de diciembre de 1966 y 4 de enero de

1973

TITULO PRIMERD
DISPOSICIONES PRELIMINARES.

Sc integraba por los dos primeros articulos; en esencia, indicaba que la presente Ley
regulaba a la Propiedad Industrial y a la represion de Ja competencia desleal; asimismo,
mencionaba que era de orden piblico v su aplicacion administrativa correspondia a la

Secretaria de 1a Economia Nacional.

El titulo segundo se referia a Jas invenciones, cuyo analisis omitiremos por no ser tema del

presente estudio.

TITULO TERCEROQ. MARCAS
CAPITULO I REGLAS GENERALES.

Este capitulo comprendia del articulo 96 al 112, se indicaba quién y como podia adquirirse el
derecho exclusivo de uso de una marca, como podia constituirse, en que casos no producia
efectos, también se agregd lo que se consideraba como marcas ligadas que eran fas que
pertenecian & una misma persona fisica o moral, cuando ésias eran idénticas o semejantes en
grado de confusion y amparaban los mismos o similares articulvs, ademas, mencionaha que
se registrarian las marcas con base a clases o productos determinados de acuerdo a la

clasificacion que estableciera ¢f Replamento.
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1 aticula 105 mencionaba en XV fracciones, 1o que no podia adimitirse a registro cana
marea, dentro de Jas cuales encontramos nuevamente que en la fraccion { conservo uno de
los pumtos mds sobresalientes a que se reficre nuestro presente estudio y que a fa fetra

indicaba

ART. 105 - “No se admitird a registro como marca:

L~ Los nombres propios, técnicos o wulgares de fos produclos, o las
denominaciones gendricas, y sus traducciones, cuando se pretendan amparar articulos
que estén comprendidos en ¢l género o especie 4 que corresponde tal nombre o
denominacion,” y dentro de las nuevas prohibiciones se incluian fas figuras, denominaciones
o frases descriptivas de los productos, Ins palabras de lenpuas vivas extranjeras, cuando a
marca sea solicitada sdlo para amparar productos que inicamente se fabricaran, en México,
o en cualquier otro pais de habla espafiola. Dentro de fas reformas y adiciones del decreto
publicado en el Piario Oficial de la Federacion el 16 de diciembre de 1966, fué ¢l inciso XV
del articulo 105 donde se establecia fa prohibicion de solicitar el registro de of Emblenta del
Comité Olimpico Internacional y los elementos que la integran, ademds de las
denominaciones Olimpico, Olimpiadas y Juegos Olimpicos, aunque esto Gltimo se incluyd en

una reforma posterior.

Como se puede observar se establecio por primera vez que, la traduccion de una
denominacion genérica o de cualquier palabra no registrable tampoco se admitiria s registro,
cuando se pretendan amparar articulos que estén comprendidos en el género o especie a que

corresponda tal denominacion,

Coutenia algunas disposiciones acerca de la caducidad, extincion por falta de uso y

cancelacion de las marcas registradas, a su vez, mencionaba que se podian hacer



declaraciones, limitaciones o renuncias para obtener el registro marcario, siempre que no se

afecten derechos de tereeros

CAPITULO 1.
SOLICITUD Y REGISTRO DE LAS MARCAS.

Este capinido se integrabia por los articulos del 113 af 131, hacia mencion de quienes podian
solicitar ol registro de una marca, las tipos de poderes para acreditar fa personalidad de los
representantes, asi como los requisitos para efectuar ¢l tramite de fa solicitud de una marca,

indicando {os plazos respectivos.

Se referfa a la existencia de un examen administrativa y otro de novedad, sefalando el
procedimiento en el caso de encontrar anterioridades; asimismo, indicaba que era por medio
de un titulo expedido por el Presidente de la Repablica y firmado por el Secretario de la
Economia Nacional o funcionario a quien se delegara esta facuhtad, como se otorgaba el

derecho al uso exclusivo de una marca.

CAPITULOS T Y IV
PLAZOS Y DERECHOS FISCALES.

Comprendia del articulo 132 al 139, sefalaba que la vigencia de las marcas era de 10 afjos
renovables indefinidamente por periodos iguales, contados a partir de su fecha de
presentacion en la Secretaria de ta Economia Nacional, cuya fecha se le denominaba fecha

legal.

Contemplaba el derecho de prioridad que debia reclamarse dentro de los seis meses, a partir

de la fecha de la solicitud en ¢l extranjero, siempre y cuando se brindaran los mismos
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derechos a fos mexicanos en et pais que se haya registrado priimeramente, siendo tequisito ¢l
acompafiar la solicitud del extianjero dentio del plazo de tres meses a partie de
presentacion de la solicitud en Meéxico, asimismo, s¢ debia presentar ulteriormente el titulo

de registio del pais de origen

Indicaba que las solicitudes de registio, renovaciones de fas marcas y los procedimientos

administrativas que con ellas se relacionaban, estaban sujetos a pagos de derechos fiscales

CAPITULO IV
USO DI LAS MARCAS,
SECCION PRIMERA,

Este capitulo se dividia en dos secciones, la primera comprendia los articulos del 140 al 157
y se denominaba “Uso de las Marcas”. Sefialaba comao debe usarse la marca, asi como las
leyendas de uso obligatorio que consistian en {os términos: “MARCA REGISTRADA™ o su
abreviatura “MARCA REG.", y en los casas de las matcas que se habian otorgado durante
las vigencias de las leyes anteriores a la de 1928, se podia utilizar la leyenda “MARCA IND.
REG.", también seiialaba la obligacion de que todos los productos nacionales que utilizaran
o no marcas registradas, debian de levar la leyenda: “HECHO EN MEXICO” o
“ELABORADO EN MEXICO" y si se trataba de productos naturales, no elaborados, la
leyenda serfa: “PRODUCIDO EN MEXICO". Ast mismo, sciialaba las sanciones que sc

aplicarian por el incumplimienta de estas disposiciones.

Ln casv de que se dejara de usar una marca por un perfodo mayor de cinco afios
consecutivos, se extinguian los efectas del registro, a menos que se solicitara 1a renovacion
en la forma especial que se referia en el articulo 171 de esta Ley y que posteriormente

comeniaremas,
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La Seccion Sepunda comprendia los articulos del 158 al 167, y contemiplaba la marca en
copropiedad, v sea, cuando Ta marca corresponda a dos mas titnlares v no pieda nsarse por
separado, sino a nombre de dos o mas personas o en un producto con ¢l cual todas ellas

tengan relacion.

CAPITULO V.
RENOVACION DI LAS MARCAS.

Este capitulo se constituia por los articutos det 168 al 171, En cuanto a la renovacion de los
registros marcarios, debia cfectuarse cada 10 ados dentro del ultimo semesire de cada plazo,
tenicndo fa oportunidad de solicitarla dentro de los dos ailos siguientes a la fecha del
vencimiento del plazo, pero, en este caso, se tenjan que pagar recargos. Transcurrido este
plazo de gracia, si no se soficitaba la renovacion, ef registro marcario caducaba; ademas, se
hablaba de la renovacion especial a que anteriormente nos referimos, la cual consistia, en
que antes de que concluya el periodo de cinco aflos contados a partir del dia en que se haya

suspendido la explotacion de la marca, podia solicitarse su renovacion especial.

CAPITULOS VI Y VIL
DE LA TRANSMISION DE LOS DERECHOS Y DEL
EXAMEN EXTRAORDINARIO DI NOVEDAD.

El capitulo VI abarcaba del articulo 172 al 183 y nuevamente sefialaba que si no se inscribia
Ia transmision de derechos no producia efectos contra terceros, sefialando que las marcas
ligadas solo podian transmiirse a una sola persona fisica o moral; a su vez indicaba en qué
casos no procedia la inscepeion y las reglas a seguir en caso de no haber inscrito
transmisiones anteriores, que en tal caso se harian constar en ¢l expediente mediante el pago

de los detechos respectivos. El capitulo VII lo constituian los articulos def 184 al 188, y se
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volvia hablar det examen extraordinario de novedad, en donde a peticion de parte interesada
a por orden de autonidad judicial se realizaba un examen de una marea que se haya otorgado
conforme a leyes antetiores, 4 las cuales pudieran invadir sus desechos, la resolucion podia

ser recurida

CAPITULO VIIL
FALSIFICACION, IMITACION O USO ILEGAL
DI LAS MARCAS

Fste capitulo lo constituian los articulos del 189 al 199. Se indicaba que la declaracion de
falsificacion, imitacion o uso ilegal de una marca registrada, se haria administrativamente por
la Secretaria de la Economia Nacional, de oficio, a peticion de parte, o por el Ministerio

Piblico Federal, cuando tenga algun interds la Federacion.

CAPITULOIX.
NULIDAD, CADUCIDAD Y CANCELACION
DEL REGISTRO DE LAS MARCAS.

Comprendia los articulos del 200 al 208, y consideraba como causales de aulidad las

siguientes:

L- La ya mencionada regla general en anteriores leyes que consiste en que cs nula
una marca cuando se atorgue en contravencion a las disposiciones de esta Ley, o, a las que

hayan estado vigentes en la época de su registro

1L- Iin los casos en que una marca haya sido usada anteriormente con relacion a fa

fecha de una marca registrada en Territorio Nacional, podia solicitarse que se nulifique la



registrada, sicmpre y cuando se cjercite este derecho dentro de los tres aios siguicntes a Ty

fecha de publicacion en la Gaceta de Propiedad tndustrial.

- Cuando una marca extranjera de usa apterior en el mismio caso previsto en la
fraccion anterior, si ademas del uso existe el registro extranjero; pero ¢l plazo se reducird a o
meses, ¥ con la condicion que se otorgue ese mismo derecho en el estado extranjero a los

mexicanos.

IV.- Cuando se hayan proporcionado indicaciones falsas en la solicitud, como
procedencia de los efectos que ampare, ubicacion del establecimiento, nombre del titular,
fecha de primer uso, y con respecto a medallas, diptomas o recompensas que no hayan sido

obtenidas.

V.- Cuando se haya otorgado por error o inadvertencia o diferencia de apreciacion,
en este caso tenfa que ser reclamadas dentro de los tres afios siguientes a la publicacian en la
Gaceta de Propiedad Industrial, de lo contrario quedaba firme ef registro. Mencionaba que
las marcas registradas de mala fe, podian ser reclamadas en cualquier tiempo.

&
Sefialaba ademas que cl registro caducaba por falta de renovacion y se extinguia por
suspender la explotacion de la misma por mas de cinco aflas consecutivamente, salva en ¢l
caso que s¢ solicitara la renovacion especial, ademés, indicaba que el titular de una marca
podia solicitar fa cancelacion de su registro en cualquier tiempo a la Secretaria de |
Economla Nacional. Indicaba que la declaracion de nulidad o de extincidn del registra de
una marca, se haria administrativamente por parte de la Secretaria de fa Economia Nacional,
de oficio, apeticion de parte, o del Ministerio Pablico cuando tenga algin interds la

Federacion.



TITULO SEXTO
PROCEDIMIENTO PARA DICTAR 1. AS
DECLARACIONES ADMINISTRATIVAS

Comprendia los articulos del 229 al 235, Sefialaba Jos procedimientos de las declaraciones
administrativas signientes: De nulidad, falsificacion, imitacion o uso ilegal, de extincion por
falta de uso de una marca registrada y en los casos en que se dé la confusion intencional de
los praductos o servicios de¢ un competidor, o desacreditamiento del mismo. Ya no se

contemplaba el recurso de reconsideracion.

Contemplaba la notificacion por edictos en los casos de milidad o extincion por falta de uso
de una marca registrada por desconocerse ¢l domicilio del titular de la marca o pwr o
informar el cambio de domicilio a la Secretaria, publicdndase en la Gaceta de la Piopiedad
Industrial durante dos meses conseeutivas, un extracto de¢ la promocién presentada, en el
cual se indicaba ¢! plazo que se concedia para formular objeciones u abservaciones; a su vez,
{a Secretaria podia proceder de oficio cuando lo consideraba procedente, emplazando a a
otra parte para hacer valer sus consideraciones y presentar las pruebas que estimare
pertinentes. Transcurrido el término para formular objeciones y previo estudio de los

antecedentes, se dictaba la resolucian administrativa y se comunicaba a los interesados.

Los expedientes de patentes, de mareas o de avisos comerciales vigentes, y los nombres
comerciales publicados, estarian abiertos al piiblico para las promociones de los interesados.
La Secretaria de la Economia Nacional, tenfa la facultad de nombrar inspectores con
fncultades de levantar actas en la que se harian constar los hechios que se relacionaran con la

materia de que se ocupa la presente Ley.



TIPHLO SEPTIMO
PUBLICIDAD DELOS IXRECHOS DE
PROPIEDAL INDUSTRIAL,

Comprendia los articulos 236, 237, 238 y 239, Detenminaba que la Secretaria de la
Liconomia Nacional, editaria mensualmente ¢ drgano denominado “Gaceta de la Propiedad
Industrial”, en la que se publicaria, entre otros, desde el derecho al uso exclusivo de las
marcas hasta las diversas resoluciones administrativas, asi coma resoluciones judiciales,
notificaciones y en general tados aquellos actos semejantes que afecten los derechos de

Propiedad Industrial

TITULO OCTAVO.
RESPONSABILIDADES PENALES Y CIVILES
CAPITULO 1L
DE LOS QUE VIOLEN OTRAS DISPOSICIONES
RELATIVAS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Comprendia del articulo 251 al 270. Regulaba lo referente a las penas que se aplicaban a los

que cometian actos ilicitos en contra del titular de una marca registrada.

Era requisito indispensable que la Secretaria de la FEconomia Nacional emitiera la

declaracion correspondiente en los términos del capitulo VIH del titulo tercero de esta Ley.

Scitalaba que en los casos de delitos o faltas a esta materia, na previstos en la presente Ley,
se observarfan las disposiciones contenidas en ¢l Cadiga Penal para el Distrito y Tertritorios
Federales, cuya aplicacion, como en la Ley anterior, se declaraba obligaloria en toda la

Repiblica en materia de Propiedad Industrial,



THULO NOVENQ
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
CAPIFULOS LY 1L
PROCEDIMIENTO PARA LOS JUICIOS CIVILES
Y DEL ORDEN PENAL

El capitulo T comprendia los articulos 271, 272 y 273 y ol capitulo 1 o integraban los
articulos del 274 al 277. Regulaban la competencia de los Tribunales Federales para conocer
de las contraversias civiles y penales, si ¢ casa cra civil, y solo afectaba intereses
particulares, podian conocer los Tribunales ded orden comun, ademas de que, Ins juicios se
decidirian sumariamente, mediante los procedimientos establecidos ea los Cadigos de
Procedimientos Civiles, Federales o Locales, segin ¢l caso. Indicaba gue ¢l Codiga Penal
para el Distrito'y Temitorios Federales era de aplicacion supletoria para la presente Ley y el
procedimiento se substanciaria de acuerdo a fas disposicianes relalivas contenidas en el
Codigo Federal de Procedimientos Penales. A partir del 29 de diciembre de 1949, se
permitio el recurso de reconsideracion ante la Secretaria de la Economia, en cuanto a las

resoluciones en que se hubieren impuesto sanciones.

TITULO UNICO. TRANSITORIOS,
CAPITULO 11. MARCAS NACIONALLES REGISTRADAS.
Seitalaban que las marcas registradas conforme a las leyes de 1889, 1903 y 1928 y que sc
cicontraran en vigor al entrar ea vigor la presente Ley, conservarian su vigencia, pero en lo

sucesivo se regirian por las disposiciones de csta Ley y su Reglamento.



CAPITULO T
MARCAS INTERNACIONALES,

También indicaba que Jas marcas que fueran depositadas en ¢l Registro Intermacional
instituido por ¢l Asreglo de Madiid ¢l 14 de abril de 1891, (Al cual se adhirio México ol 26
de julio de 1909), can posterioridad al dia 10 de marzo de 1943, en que conchaye of plzo de
un afio a partiy de la fecha de denuncia, necesario para que ¢sta surta sus efectos, no serian
ya prategidas en México. Igual fecha disponia para las marcas depositadas en la Oficina
Internacional de Berna. Seiialaba algunas disposicianes sobre este tipo de marcas tales como
anulaciones, invalidaciones, limitaciones y transmisianes y mencionaba que para copservar

su vigencia debian de Hlenar los requisitos que marcaba la presente Ley.

CAMITULO V.
DISPOSICIONES GENERALES.

Mencionaba que los solicitantes de registros de marcas que se hayan presentado conforme a
las leyes anteriores, podian optar por las disposiciones de s presente Ley, ademés sehalaba

que esta Ley entraria en vigor el 1 de eneto de 1943.

Para muchas personas esta Ley ha sido la mejor que se ha creado, y en mi opinion considero

que fué una Ley vanguardista para su época.

Et “Reglamento de 1a Ley de la Propiedad Industrial” se publico en ¢l Diario Oficial de la
Federacion, el 31 de diciembre de 1942, corregido segin fe de erratas eontenidas en el
mismo drgano informativo del 5 de marzo de 1943, entr6 en vigor el 1 de enero de 1943, y
sc encargaba de la parte adjetiva de la Ley de Propiedad Industrial, seflalando de una manera

precisa Jos requisitos que debian de conener y la documentacion que se debia de acompaiar
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a las solicitudes, asi como y el procedimiento que debia de realizarse de acuerdo a tramite

corresprondiente.

1.2.4 LEY DE INVENCIONES Y MARCAS
DE 10 DE FENRERO DE 1976,

Esta ley se publica en ¢l Diario Oficial de 1a Federacion ¢l 10 de febrero de 1976, y entré en
vigor al dia siguiente. El decreto se cnw’(’»‘ por el H. Congreso de la Union al Presidente de la
Repuiblica, en ese entonces Luis Echeverria Alvarcz., dicha Ley fué reformada por decreto
publicado en el Diario Oficial de In Federacion de 16 de encro de 1987. Estaba integrado por
237 articulos, mas doce articulos transitorios, y se dividia en titulos y estos a su vez en
capitulos.

TITULO IV,

MARCAS.
CAPITULO L.
DEFINICIONES Y MATERIA DI REGISTRO.

Se componia por los articulos del 87 al 99, y dentro de las novedades que podemos
observar, es que se da un nuevo concepto de marcg, haciendo la distincion entre marcas de

productos y marcas de servicios; y asi tenemos que el articulo 87 sefialaba lo siguiente:

ART. 87.- “Esta ley reconoce a las marcas de productos y las marcas de servicios.
Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artfculos o productos de
otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distingucn un servicio

de otros de su misma clase o especie.”



3

En este capitulo también se indicaba que el so exclusivo de una marca se obtenia mediante
sy tegistio en la Secretaria de Industria y Comercio, pera Tuego con i reforma se cambio o
la Sceretaria de Comercio vy Famento Industrial en o sucesivo (SECOFL), en todos Tos
demas articulos a que esta Ley se refiere o la SECOFL antes de la refornm de 1987, en su

texto ariginal, se referia a la Secretaria de Industria y Comercio.

En su articulo 91, expresaba lo que no podia constituit una marca, y estaba conypesta por

XX fracciones, y la fraccion 1 establecia lo siguiente:
ART. 91 - “No son registrables coma marca:

1. L.os nombres propios, técnicos o de uso comin de los productos o servicios que
pretendan ampararse con la marca, asi como aquellas palabras que en el lenguaje corriente o
en las practicas comerciales, se hayan convertido en la designacién usual o genérica de los

mismos.”

Hacia referencia a los cnsos en que un registro marcario no producta efectos contra terceros.
Hablaba de las marcas ligadas ¢ indicaba que las marcas que hayan caducado por falta de
renovacion, se hayan estinguido por falta de explotacion, o se hubicren cancelado
voluntariamente, podian ser solicitadas por cualquier persona, solamente despuds de
transcurtido un afio a pﬂrlfl‘ de la fecha de caducidad, extincion o cancelacion voluntaria y en
¢l casn de que el titular anterior deseara de mievo solicitar el registro de 1a marca que se

encontrara en los supuestos anteriores, padria solicitarla de nuevo en cualquier tiempo.



CAPITHLO |

FRAMITE DEL REGISTRO DI MARCA

Este capitulo comprendia del witicuto 100 al 111, sefalando Jos requisitos necesarios y las
indicaciones que debian contener las solicitudes de marca. Se mencionaba por primera vez
que se aria un examen para determinar si se cumplian con todos fos requisitos y st se
enconfraba aleuna deficiencia, se le haria saber al interesado, otorgandole un plazo que no
excederia de dos meses para subsanar Ia onuisidn o presentar los documentos correctamente,
o de lo contrario se consideraria abandonada la solicitud, si se cumplia, posterionnente se
harfa un examen de novedad, para determinar la existencia previa de alguna otra marca igual
o semejante ya registrada o en (ramite, ya aplicada a los mismos o similares productos, o
servicios, 0 a un nombre comercial en las supuestos de las fracciones XX a XX del
articilo 91, en tal caso, se le notificaba al interesado para que en un término no menor de
quince, ni mayor de cuarenta y cinco dias, manifestara lo que a su derecho conviniese, de lo

contratio de igual manera se consideraria como abandonada la solicitud.

De no existir objecion alguna y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se citaba a
pago para el registra de la marca y expedicion del titulo que acreditaba el derecho al uso

exclusivo de la marca, el cual era expedido por la SECOFL

CAPITULO NI
VIGENCIA DE LAS MARCAS.

Este capitulo comprendia a los articulos 112, 113y 114. Se redujo la vigencia de las marcas
a cinco aflos a partir de Ja fecha legal, renovables indefinidamente por periodos iguales;

asimismo, s¢ contemplaba el derecho de prioridad, siempre y cuando se solicitara dentro de



los seiy meses siguientes o partn de Ja fecha de fasolicitnd del regastro en el pais de origen v

siempre qui ese pats concediera a los mesicanos ehmsmo derecho

CAPITULO TV

LSO DELAS MARCAS

Abarcaba los wrticulos del TS al 134, ¢ indicaba Lo relativo al usp de las marcas, senalaba
que las marcas debian usarse tal y como se registraron, v de no ser asi, se declararia la

extincion de las mismas

Por primera vez se establece que ¢l titular de una marca debia demostiar a satisfaccion de la
SECOF!L, el uso efectivo de la misma, pudiendo demastraro, cuando menos en alguna de las
clases en que se encuentra regisirada dentro de las tres afos siguientes a su registro, tambicn
se indicaban las feyendas que debin de contener una marca y que eran: “narca registrada”,
su abreviatura “Marc. Reg.™" o las siglas “M. R”, sin las cuales no se afectaria la validez de

las marcas, pero su omision impedia ejercitar las acciones legales en contra de terceros,

Serialaba que se debia indicar la procedencia de los productos extranjeros, v en caso de que
fueran nacionales, dehian ostentar de forma clara y visible la leyenda *Hecho en México”, asi
como la contraseiia que debian contener los productos de exportacion o de o contrario, el

titular de la marca se haria acreedor a las sanciones correspandicntes.

Se mencionaba on que casos la SECOF! podia declarar el uso obligatorio de las marcas, ya
sean de productos o de servicios, como par ejemplo; cuando ¢l uso de la marca sea un
elemento: a) asociado a pricticas monopolicas, by que impida ta distribucion, produccion o
comercializacion ¢) o que impida, entorpezea o encarezca en casos de emergencia nacional,

en los dos primeras casas también se podian otorgar licencias obligatorias. La declaracion de
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nso oblipatono se pubbcaba en el Diario Oficial de fa Federacion, agimisme se encontrabin
disposiciones sobre mareas vineuladas vy auevamente establecia el detecho deaplia s
nombre propio a quicn 1o solicite, siempre y cuando la apligue en la forma que este
acostumbrado a usatlo v tenga caracteristicas distintivas frente a un homonimo ya registiado

COmo mairca

CAPITULO V
USUARIOS AUTORIZADOS

Compwendia los articulos del 134 al 138, en los cuales mencionaba que se podia autorizar a
una o mas personas como usuarios de la misma marca, en relacion con todos o con algunos
de los productos o servicios protegidos por dicha marca, siempre y cuando se ajusten a lo
convenida y cuntplan con los requisitos que la Ley estipulaba. Bl usa efectivo por el usuatio,
se consideraba como si ko realizara el titular de la marca. Ademas, se establecia que los
contratos s¢ debian inscribir previnmente en el Registro Nacional de Transferencia de
Tecnologia. Sefialaba que las causas de cancelacion de inscripeion de usuario se darian; a)
atando la inscripcion sea cancelada por o Registro Nacional de Tranglerencia de
Tecnologia, b) cuando la soliciten conjuntamente el titular y el nsuario y ¢) Por mandato

judicial.

CAPITULO VL
RENOVACION DEL REGISTRO DIE MARCAS,

Unicamente comprendia los articulos 139 y 140, Indicaba que debia realizarse fa renovacion
de fas marcas dentra del altimo semestre de cada plazo, teniendo un plazo de pracia de seis

meses, de Jo contrario caducaria el registn).



CAPTTULO VI
FRANSMISION DI LOS DERECHOS.

Comprendia del articato 141 al 140, v al igual que la Ley anterior, disponia que las marcas
registradas podian ransmitirse por los medios y las formalidades que establecia la legistacion
comiin. Dentro de las reformas de 1987 encontramos que la transmision no producia sus
cfectos, si no se inseribia previamente en ¢l Registro Nacional de Transferencia de
Teenologia, ni surtia electos en eontra de terceros, si no se inscribia en la Direceion Geneyal
de Invenciones, Marcas y Desarrollo Teenologico; ademas sefialaba que no se registraria la
transmiision de una marca que se hubiere registrado en contravencion a lo dispuesto por la
Ley vigente o que deba ser considerada nula de conformidad con esta Ley; se mencionaba
también que para este electo, antes de registrar la transmision se examinaria el expediente
respectiva, y si se encontraba comprendida la marca en el caso citado, se iniciaria de oficio
¢l procedimiento de nulidad, a su vez indicaba, que la SECOFI podia negar cualquier acto
relacionado con una solicitud de marca o una marca registrada, asi como su usp o

transmision si se consideraba que afectaba al interés publico.

CAPITULG VI
NULIDAD, EXTINCION Y CANCELACION
DEL REGISTRO.

Este capitulo abarcaba del articulo 147 al 151; asi el articulu 147 mencionaba las siguientes

causales de mulidad de un registro marcario:

ART. 147 .- “El registro de una marca es nulo:
I. Cuando se haya otorgado en contravencion a las disposiciones de esta ley o de Iz

vigente en la ¢poca de su registro |



HECuando lmarea sea idéntica o semejante, en grado de confusion. i otra gue hiaya
sido usada en el pais. con anerioridad s Ja fecha legal de la marca registiada, aplicadi a los
mismos o similares productos o servicios, siemipre que quien haga valer el mejor derecho pon
uso anterior compruehe haber usado su marca ininterrampidamente en el pais, antes de la

fecha de uso declarado por el que fa registro.

i Caando Ta marca se ha venido usando con anterioridad en el extranjera, en i
misnna hipotesis de fa traccion anteriar, st ademas el uso existe el registra extranjero y

reciprocidad al respecto

IV. Cuando la etiqueta, en que aparezea la marca contenga indicaciones falsas
respecto a la procedencia de los productos o servicios que ampare, ubicacion  del
establecimiento industrial o comercial del titular de la marca o con respecto a medallas,
diplomas, premios o recampensas.

V. Cuando cl registro se hubiera otorgado con base en declaraciones falsas o

inexaclas,

VI. Cuando por error, inadvertencia a diferencia de apreciacion, se haya otorgado el
registro existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que
sea igual o semejante en grado de confusion y que se refiera a servicios o productos iguales

o similares.

VIL. Cuando ¢ gente a representante del titular de una marca registrada en el
extranjero, solicite y obtenga of registro de ésta a su pombre, sin el consentimiento expreso
del titwlar de la marca extranjera. En este caso ol registro se reputara conto obtenido de mala

fe.



ba accdn de nulidad fundada en las fiacciones 1, V oy VL podra intentarse en
cualquier tiempo, la fundada en s fracciones 1V y VI, en un plazo de tres afios; la fundada
en i fraccion 1 enun plazo de un ane y la fundada en [y fraceion D1 en un plazo de scis

Meses

Los plazos mencionados se computardn a partir de fa publicacion del registro en la

Gaceta de Invenciones y Marcas ™

Uno de los aspectos novedosos y mas importante para nuesiro presente estudio, lo

encontramos en el articulo 149 que a la letra dice:

ART, 149.- “Ademds de lus casos establecidos en esta ley, procederd la
extincion del registro de una marca si su (itular ha provocado o tolerado que se
trausfarme en denominacién genérica la que corvesponda a uno o varios de los
praductos o servicios para los cuales se registrd, de tal modo que en los wedios
comerciales y en el uso generalizado de dicha denominacién por o piblico, Ia misma
haya perdido su significacion distintiva, como medio de identificar ¢! correlativo

producto o servicio a que se aplique,

Al efecto se observard el procedimiento marcado en el titulo octavo de Ia
presente ley y In denominacién de que se trate pasard al dominio piiblico, a partir de
Ia fecha en que se publique en el Diarie Oficial de 1a Federacion 1a declaratoria

correspondiente,”

Como se puede observar, ya se contemplé par primera vez en esta Ley con la figura de la

extincion Ia pérdida del derecho al uso exclusivo de un registro mascario, por tolerar o



provacar ¢ titalar de o omisma, que se haya transformado en una denominacion genérica

piva Jos Prodictos o senvicios que ampare

Tambicn se indicaba que el titwdar de ana marea, podia soliciiar por escrito Ja cancelacion de
suregistra, fo que tanbicn debia ser declarado par fa SECOFL Asimistio el vegistro de una
marca padia ser cancelado por la SECOF! cuando el titular especulaba o realizaba un uso
indebido en of precio o cahdad del producty o servicio amparado por fa marca, en
detrimento del publico o de ta econontia det pats

La declaracion de nulidad vy extincion  del registro  de una marca, se  hacia
administrativamente por la SECOFE a peticion de parte, de oficio o por ¢l Ministerio Miblico

Federal, cuando tenga algin interds fa Federacton

TITULGO OCTAVO.
PROCEDIMIENTO Y PUBLICIDAD.
CAMTULOS T Y 11
PROCEDIMIENTQS ADMINISTRATIVOS
Y PUBLICIDAD,

Comprendia de los articulos del 189 al 200. Sedalaba que las solicitudes de declaraciones
administrativas de marcas y demas actos regulados por esta Ley, se podian formular por
mandatarios, cumpliendo con los requisitos respectivos; indicaba nuevamente que toda
solicilud dirigida a la SECOFI, debia de presentarse en idioma espailol, y que los extranjeros
debian de acreditar su legal estancia en ¢ pais y nombrar apoderada si su residencia en el
pais no era permanente, o seiialar domicilio para pir notificaciones en el territorio nacional,

asi como los titulares que obtengan algin derecho de confarmidad con esta Ley.



Expresaba que toda solicitud de dectaacion administrativa, ya sea de nulidad, extincion o
cancelacion que procedicra conforme a la presente Loy, debia fommutarse por escrito,
acompatando los documentos en que se funde a promocion, debiendo presentarse por
separado tantas solicitudes coma acciones se deseaban ejercitar. En caso de faltar algunos
de lus requisitos, se otorgaba un plazo no menor de vcho vi mayor de quince dias habiles
para cumplirlas, de lo contranio, of tramite se abandonatia Satisfechos éstos, se emplazaria a
la contraparte en ¢l damicilio sefalado en el expediente o ¢l indicado por ¢l promovente,
otorgandole un plazo no menor de quince dias ni mayor de tieinta dias, para enterarse de
los documentos y constancias que cbran en autos, y manifestar lo que a s derecho
convenga. La SECOFI podia allegarse de tados fos documentos que estimara pertinentes

para el esclarecimiento de la verdad

Nuevamente se contemplaba la notificacion por edictos, la que se haria por wedio de
publicacion en el Diario Oficial de la Federacion y en un diario de los de mayor circulacion

en la Republica, por una sala vez conun extracto de la promocion

Sefalaba que la extincion de derechos o la caducidad que Hegaren a operar por alguna
omision o por ¢l simple transcurso del tiempo, no requeria declaracion expresa de la
SECOF!y que tan pronto se diera la causa de Ia extincion o caducidad, se haria la anotacion

en el expediente respectivo y la publicacon en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

Volvia a nencionar que fas registros en vigor, estarian a la disposicion para todo tipo de
consultas y promociones, y en el caso de los expedientes en tramite, ademds de sus
apoderados o representantes, se permiitiria consultarlos si se hubieren citado  como
anterioridad o formaran parte de un procedimiento contencivso unicamente a los que

demostraran tener un interés juridico; asimismo, abligabia al personal oficial a guardar



absolwta reserva del contenido de oy expedientes en triamite, salvo que se requicra

informacion de cardeter oficial o por mandato judicial

El capitulo 1 se veferia a la publicidad, y o conformaban unicamente los aiticulos 201 y
202, Scivalaba que fa SECOFT era fa encargada de editar Ia Gaceta de Invenciones y Marcas,

en la cual se havian fas publicaciones a que esta ley se retiere,

TITULO DECIMO.
CAPITULOS |, i, Y 1Y
INFRACCIONES, INSPECCION Y VIGHLANCIA,
SANCIONES ¥ RECURSOS ADMINISTRATIVO

Ll primer capitulo se integraba por los articulos del 210 al 215; mencionaba los actos que se
consideraban inlvacciones administrativas, asi como los delitos, seftalando las penas

correspondientes a cada figura delictiva,

Il segundo capitulo se constituia par los articulos del 216 al 224, ¢ indicaba que la SECOF]
para comprobar Yo dispuesto en la presente Ley y demas disposiciones derivadas de ella,
estableceria sistemas de inspeccion y vigilancia, mediante el requerimiento de informes y

datos, asi como visitas de ingpeccion.

E} tercer capitulo comprendia del articulo 225 af 230, y establecia que las infracciones se

sancionarfan de la siguiente manera:

t. Multa hasta poy el importe de diez mil veces el salario minimo gencral del Distrito
Federal. En caso de que persista la infraceion, podran imponerse multas por cada dia que

transcurra sin que se ohedezea el mandato respectiva.



I Clausura temporal hasta por noventa dias
HE Clausura definitiva

IV, Arresto adminisirativo hasta por treingay seis hovas

Mencionaba que las sanciones anfertores serian impuestas on base a las actas levantadas por
la autoridad, al practicarse las visitas de inspeceidn, o en base a las resoluciones dictadas

contorme a lo previsto en ef titulo oetava de la presente Ley.

El capitulo cuarto lo constituian los agticulos del 231 al 237, y mencionaba que las personas
a quienes se les haya impuesta sanciones administrativas con fundamento en la presente Ley,
y demas disposiciones derivadas de ella, podian recurrirlas por escrito ante la SECOF1,
dentio del término de quince dias habiles siguientes a la fecha de notificacion de la
resolucion respectiva, pudiendo ofrecerse toda clase de pruchas, excepto la confesional y
testimonial; en lo no previsto en cuanto al ofiecimiento, recepcion y desahogo de prucbas,
renitia supletoriamente al Codiga Federal de Procedimieatos Civiles. La SECOFI dictaria la
resolucion correspondiente, dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de recepeion del

TeCUrso respectivo.

ARTICULOS TRANSITORIOS.

Se integraba por doce articulos transitorios en los que se indicaba que la presente Ley
entraria en vigor al dia siguiente de su publicacion, o sca, el treinta y uno de diciembre de
mil novecientos setenta y cinco, mencionaba que se abrogaba la Ley de la Propiedad
Industrial de 1942 y demis disposiciones que se opusieran a la presente Ley, asi como la
indicacion de que seguiria ea vigor ¢l Reglamento de fa Ley de la Propiedad Industrial, entre

tanto el Ejecutivo Federal no expidiera ¢l Reglamento de Ia presente Ley
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Setalaba que las marcas otorgadas conforme a las: disposiciones de la Ley anterior,
conservarian sh vigencia durante el lapso por el gue fucron concedidas, pero posteriormente
quedarian sujetas a las disposiciones de la presente ey, las que también se aplicarian a los

expedientes en hanute

Se concedia un térming de tres aios a parir de fa entrada en vigor de la presente Ley para
que los titulares de los repistros marcanios demaostraran ¢l uso efectivo de los mismos, en
caso contrario, se extinguirian de pleno derecho.

El Reglamento de fa Ley de favenciones y Marcas coma regulador de la parte adjetiva de la
presente Ley, se constituyd por 28 articulos mas citteo articulos transitonios; se publica ef

30 de agosto de 1988, y entrd en vigar a los treinta dias naturales postetiares a esta fecha

Hasta aqui una semblanza de los antecedentes legistativos en esta materia. Adelante nos

referiremos a la Ley de la Propiedad Industrial actualmente en vigor.



CAPITULO I ASPECTOS GENERALES DE LA MARCA.

Lin este capitulo se indicaran las caracteristicas de la marca, el concepto de marea y de

denominacion gendrica y por ultimo la clasificacion de las marcas

2.1 CARACTERISTICAS DE LA MARCA,

Considero muy importante sehalar las caracteristicas esenciales que debe revestir una marca
para ser considerada como tal; posteriormente estaremos en posibilidad de comprender y

analizar el concepto de la misma y st clasificacion

Asi encontramos que diversos tratadistas, han analizado las caracteristicas que debe contener
una marca para su validez, aportando cada uno de ellos su especial punto de vista. En
sintesis puede llegarse a la conclusion de que las caracteristicas esenciales de fa marca son: la
distintividad, fa especialidad, 1a novedad, la licitud y fa veracidad Van muy ligadas entre si,

veamos en que consiste cada una de ellas.

.11 DISTINTIVIDAD.

25 sin duda una de las principales caracteristicas, consiste en que la marca permita de una
manera clara, identificar fos productos o servicios que se encuentran en el mercado y que
pertenczean a una misma clase u otra similar. De esta manera el consumidor podra estar en
posibilidad de adquiririos con la certeza de su origen o precedencia, asimismo lo relativo a la

catidad de los productos o servicios que adquiera o solicite.

Sabre esta caracteristica, ¢f macestro Joaquin Rodriguez Rodriguez menciona lo siguiente:

“n generad, puede decirse que una marca, para ser registrada como tal, precisa reuir el
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doble requisito de Ta novedad y de Ta especialidad, ya que las dos interan Ly condicion de

. P . . wiy e
sipno distintivo que es, en definitiva, it esencia de la marea ™™ Tomandy en cuenta lo

mdicado por el maestio Joaquin Rodrigues Rodiignez, se analizardn pasterionmente la

novedad y la especialidad que van intimamente hgadas con ta distintividad

s tan esencial que la marca tenga un cardcter distintivo, que en la actual Ley de

Propiedad Industrial eisu articulo 89, fraceion 1, sefala
Auticuly 89 - “Pueden constituir una marca 1os siguientes signos.

I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemtente distintivas, susceptibles de
identificar los praductos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su

misma especie o clase.”

Como podemos observar, s¢ expresa en la Ley que el signo marcario, debe ser
suficientemente distintivo, ya que, de otra manera, pueden derivarse diversas consecuencias,
tales como la proliferacion de solicitudes de nulidad de registros marcarios, debido a la
confuision entre marcas, que provocaria o inducitia al pablico consumidnr a error sobre ¢l
origen, procedencia y calidad de los productos o servicios deseados, ya que podria pensarse
que proceden de una misma fuente, es decir, de un mismo productor o prestador de

SEIvicios.

El imaestro Rangel Medina en su obra ya referida “Tratado de Derecho Marcario” considera
que la distintividad consiste en que la marca debe ser especializada, individualizada, y

singular, y ue reuniendo estos tres clementos se puede lograr que una marca sea distintiva,

“" RODIGUEZ Y RODRIGUEZ, Joaquin, “Derecho Mercamil.” Editorial Poria S.A. 1996. pigy 427.



y por lo tanto, consegiv el proposito de identificar al o los productos o servicios que se

protege.

Para concliir con este punto, podemos afirmar que toda marca gue se desee proteger de una
manera exclusiva, debe reunir la caracteristica de la distintividad para que no se confundan
con las demas marcas aplicadas a los mismos productos o servicios, lo cual se logra a base

de la originalidad que tenga ¢ sipno distintivo

2.1.2 ESPECIALIDAD,

Retomando 1a idea del maestro Rodriguez Rodriguez, la especialidad constituye uno de los

dos requisitos exigibles para la integracion del signo distintivo.

Lo anterior en virtud de que, cada solicitud de un registro marcario, debe referirse a los
productos o servicios que se desean proteger correspondientes a una clase detesminada,

dentro de la clasificacion oficial.

En efecto, tenemos que un registro marcario solo se aplica o protege a cierto tipo de
productos o servicios que perteniezcan a una misma clase, y si se desea proteger un producto
o servicio que pertenezca a una clase diferente, se deberd obtener un nuevo registro

marcario,

El maestro Rangel Medina sefala que la especialidad también se refiere a que el signo
marcario no sc constituya por una simplicidad tan elemental que no llame la atencion a los
consumidores, indicando ademés, que por tal motivo no son viables para constiluir una
marca las letras, los digitos o jos colares aislados, a menos de que estos estuvieren

acompaiados de otros elementos como signos, diseiios o denominaciones que le den un



cardcter distintivo, conio se establece en a fraccion Vodel articulo 90 de la Tey de la
Propicdad Indnstiial En general o eniterio que prevalece en cuanto a la especialidad, es of
de una marca debe aplicarse y proteperse unicamente para los productos o servicios de fa
clase en que se haya solicitado, por consiguiente, una misma marca, solo puede llegar a
utitizarse por distintos ttulares, cuandu esta ampare productos y servicios diferentes, gue no

sean simiares entre si.

Dentro de esta canacteristica de la especialidad, encontramos una exeepeion que lo
constituye la marca notoriamente conocida, asi lo establece Ja Ley de la matenia en su
articulo 90 fraccion XV, seundo parrafo, que a continuacion se transcribe.

Atticnly 90 - “No seridn registrables como marca:

XV.- Las denominaciones, figuras o formas indimensionales, iguales o semejanies a una
marca que el Instituto estime notoriamente conocida cn México, para ser aplicadas a

cualquier producto o servicio

S¢ entenderd que uia marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector
determinado del publico o de los circulos comerciales del pais, conoce la marca como
consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en e extranjero por
una persona que emplea esa marca en relacion con sus productos o servicios, asi como el
conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de fa promocion

u publicidad de fa misma.’

También enconiramos disposicion expresa en el Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial, en cuyo atticulo 6 bis, establece que los paises micmbros de la Union,
se compromelen a rehusar o invalidar el registra, ademds de prohibir el uso de una marca

que sea igtal o semgjante a otra que se estime notoriamenie conacida por la autoridad del



pais en donde se use o se encuentre veistrada. De igual manera establece ¢l plazo minimo
de cinco aios a partic del repistro paca reclamar la analacion de dicha warca, facultanda a
los paises miembros para prever los plazos respectivos ¢ indicanda que no se fijard plazo en

los casos de las marcas registradas o wtilizadas de mala fe

La excepeion que constituye Ja marca notoria, indudablemente se debe a que los titufares de
este tipo de marcas, han realizado innumerables esfuerzos y erogaciones en publicidad, para
alcanzar ¢l prestigio que acredita la calidad de los productos o servicios que ofrecen, de tal
manera que no es justo que un tercero trate de aprovechar en su favor, ese prestigio
derivado de la marca notoria, porque ademds existe la posibilidad de que el publico
cansumidor pudiera asociar al titular de la marca notoria, con quien pretende un nuevo

registro,

Naturalmente que a la vnica persona que no se le aplica ésta excepeion, es al propio titular

de la marca notoria, st desea ampliar la proteccion de sus productos o servicios.

Por otra parte, Nava Negrete en su obra ya referida menciona que “el principio de novedad
se encuentra sujeto a la siguiente regla: Ja proteccion juridica otorgada a todo signo o medio
material para que constituya validamente una marca se encuentra limitada a productos o
servicios determinados, particulares, singulares, a los cuales identifica o distingue. A esto, se

Je llama 1A ESPECIALIDAD de la marca.™®

Comno podemos observar, tanto ¢l maestro Nava Negrete, como ¢l maestio Rodriguez y
Rodriguez, muestran como va intimamente relacionada pata dar la condicion de un signo
distintivo, la caracteristica de la especialidad y Ja novedad que a continuacion analizaremos.

“'NAVA NEGRETE. Justo. op. cit.. pag. 181,




213 NOVEDAD.

Lanovedad es el otro requisito al que se refiere el maestro Rodriguez Rodriguez para lograr
la distincion del signo distintive como parte esencial de toda marea, como anteriormente se

indico

Esta caracteristica que debe contener la marca, se infiere en la Ley de la materta vigente en

su articulo 90, fraccion XVI, que seivala lo siguiente
Atticulo 90 *No serdn registrables como marca:

XVL- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion a otra en tramile de
registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada n los mismos o
similares productos o servicios. Sin embargo, si podri registrarse una marca que sea idéntica
a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el wismo titular, para aplicarla a

productos o servicios similares.”

De acuerdo con la anterior, se observa que fa novedad a la que nos estamos refiriendo, es en
el sentido a fa posibilidad de utilizar una marca determinada, pero sin perjuicio de un tercero
que haya usado o registrado una marca igual o semejante con anterioridad, que le asista un
mejor derecho y que por lo tanko impida ta procedencia de un nuevo registro.

Al respecto el maestro Justo Nava Negrete nos indica: “ La novedad en materia de marcas
es de APLICACION (relatividad) y no de creacion (absoluta) como ocurre con las patentes,

modelos y dibujos industriales.”

" NAVA NEGRETE. Justo. op. cil.. pig, 171,



3

Cabe hacer notar que ¢ cavieter novedoso de la marca, se estudia y analiza en relacion con
las demas marcas solicitadas o vegistradas en el territorio nacional y que amparen los mismos
a simifares productos o servicios, asi es que, la novedad s encuentra regida por el principio
de la territorialidad, con excepeion nuevamente de la marca notaria, aunque no esié
registrada, esto debido a las mismas razones gue s¢ expusieron dentro de las caracteristicas

de la especialidad.

Los casos en que una marca registrada anterioimente pueda ser registrada por otro titular

aun para proteger productos o servicios de la misma clase, son:

1.- Por caducar la marca. A este respecto el articula 152 de la ley de la materia actualmente
en vigor sefiala:

Atticulo 152.- “El registro caducar en los siguientes casos:

L.- Cuando no se renueve en los ténminos de esta Ley, y

H.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres afios consecutivos inmediatos
anteriores a la solicitud de la declaracion administrativa de caducidad, salvo que exista causa

justificada a juicio del Instituto.”

2.- Se presenta cuando el titular de la marca solicita voluntariamente Ia cancelacion de su

registro,

3.- Y por ultinio, cuando ¢l titular de una marca o 1a uso tal como la registro, siempre y

cuando constituyan maodificaciones que alteren su caracter distintivo.



Cabe hacer notar, que cuando una marea haya caducado por falta de venuvacion, pero se
siga usando, puede invocarse un mejor derecho de nso en contra del Glar a quien le hayan
concedido ofra marca igual o semejante en yrado de contusion, con fa marca que estuvo
registrada, para amparar produclos o servicios de la misma especie o case. Esto de

conformidad con ¢f articulo 92 fraccion 1.

214 LICITUD.

Otra de las caracteristicas esenciales que debe revestir fa marca es la licitud, la cual consiste

en que ésta no sea contraria a fa Ley, a la moral, a fas buenas costumbres y al orden piblico.

Como anteriormente se menciond, el articulo 90 de 1a actual Ley de la materia, regula lo que

1o puede ser registrable coma marca y dentra de dichas prohibiciones podemos encontrar;

- Las denominacianes, figuras o formas tridimensionales que sean animadas o cambiantes,
las que correspondan al dominio publico, o scan de uso comin, las que se consideren
descriptivas, susceptibles de engafiar al piblico consumidor o inducirlo a error, Jas que sean
semejantes o idénticas a una marca que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
estime notoriamente conocida en México, asi eomo, las que sean idénticas o semejantcs en
grado de confusion a otra en trmite o concedida o a un nombre comercial, las cuales
pratejan productos a servicios iguales o similares, siempre y cuando estas se hayan usado
con anterioridad a la fecha de presentacion o uso declarado de la marca que se desea

registrar. (Fracciones. 1, HI, 1V, XIV, XV, XVl y XVil),

- L.os nombres téenicos de uso comin y genéricas. (Fraccion 1),
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- Las letras, digitos o colores aislados, a menos que se acompanaran de figuras y

denominaciones que les dicran un cardeter distintivo. (Fraceion V)

- La traduccion a otros idiomas de las palabras no registrables, asi coma su variacion

artografica caprichosa o la construccion artificial de palabiras no registrables. (Fraccion VI).

- Las que repraduzean o imiten sin avtorizacion eseudos, banderas, emblemas, signos o
sellos oficiales de control y garantia de un pais, Estado o municipio, de ignal manera las que
reproduzean o imiten monedas, billetes de banco, nombres o representacion grafica de
condecoraciones medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos,

eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente. (Fracciones VI, VI y 1X).

- Las denominaciones geograficas propias y comunes, mapas, gentilicios, nombres y
adjetivos que indiquen o causen confusion y error subre la jirocedencia de los productos.

(Fraccidn X).

- Las denominaciones de poblaciones o lugares que han llegado a caracterizarse por la
fabricacion de ciettos productos y que amparen éstos, excepto cuando se tenga el
consentimiento de ¢l propictario particular que tenga una denominacion especial ¢

inconfundible. (Fraccién X1).

- Los nombres, seudonimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los

interesadas o de los que tengan derecho en caso de fallecimiento. (Fraccion X11).

- Los titulos de obras intelectuales, publicaciones, difusiones periddicas, personajes humanos
de caracterizacion, nombres artisticos y denominaciones de grupos artisticos, a menos de

que se cuente con autorizacion pos parte del titular de los derechos. (Fraccion X1H1).



Cabe aclarar que la licitwd va encaminada al sigho distintivo, y por lo tanto, no afecta al
prodicto o servicio que se desea distinguir, esto ¢s, que aunque se tenga un signo distintivo
ilicito, no por ello debe prejuzgarse que el producto o servicio sea igualmente licito,

pudienda ser estos licitos

Sabre esta cnestion el Convenio de Paris expresa lo siguiente

Adticulo 7

“(Marcas’ natwrateza del producto al que ha de aplicarse la marca)

La naturaleza del producto al que fa marca de fabrica o de comercio ha de aplicarse no

puede, en ninglm caso, ser obstaculo para ol registro de la marca.”

Por lo anterior se considera que el signo distintiva es independiente de la naturaleza de el

producto o servicio amparado por ¢l mismo.

2.1.5 VERACIDAD.
Otra de las funciones de la marca, consiste en indicar la verdad sobre la procedencia del
producto o servicio que se ofrece,por lo tanto, la marca no debe de engafiar al piblico en

general sobre el origen del producto o servicio y sus caracteristicas.

La veracidad de la marca se encuentra contemplada en la Ley de la materia vigente, en el

multicitado articulo 90 en su fraccion X1V, que a la letra dice:

Articulo 90 - “Nuo seran repistrables camo marca:
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XIV - Las denominaciones, liguras o formas tridimensionales, susceptibles de enganar al
publico o mducir a error, emendiéndose por tales fas que constinuyan Falsas indicaciones
sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda

amparar

Camo pademos darnos cuenta, se busca que al publico consumidor no se le engafe o se le

induzea a ervor sobre las caracteristicas de los productos o servicios que pretenda adguirir.

La Ley de la materia actyal, seiiala en su articulo 151 fraccion I, la importancia de la

veracidad de las marcas, en los siguientes términos

Articuto 151.- “El registro de una marca serd nulo cuando :

HY.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidas en su solicitud.”

Por consiguiente, se recomienda que al solicitar una marca se, proporcionen los datos reales,

ya que, de lo contrario, su registro estara afectado de pulidad.

Asi es como corcluimos relativo al andlisis de las caracteristicas que debe contener una

marca, para ser considerada como tal.

2.2 CONCEPTO DE MARCA,

Muchos tratadistas han definido a la marca, y como lo seiiala el maestro David Rangel

Medina, “es de tal manera abundante el nimero de definiciones de esta institucian, que no
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seria exagerado decit que se encitentra una por cada autor de obras relacionadas con dicha

discipling ™"

Dentro de fas principales defimciones encontramos a las sigiientes,

2.2.1 DAVID RANGEL MEDINA,

Es sin duda alpuna de los principales antores qie ha aportado mucho a la propicdad
industrial en nuestro pais, la delinicion que a continuacion se transeribe, se refiere al

coneepto de derecha matcario, es importante conocerfo para adentraimos mas en la materia.

“Es, cabalmente, ese conjunto de normas juridicas mediante las cuales el Estado regula Jos
derechas de propiedad industrial sobre los signos distintivos de mercancias, lo que

designamos como Derecho marcario (Sic) "

Como se puede observay, no da propiamente un concepto de marca sino que se fimita a
indicarnos que, el Derecho Marcario ¢s el encargado de regufar todo lo cancerniente a fa

propicdad industrial mediante la expedicion de normas juridicas por parte del Estado.

2.2.2 JUSTO NAVA NEGRETE.

Otro de los tratadistas que ha profundizada en la Propiedad Industrial en nuestro pais, es el

maestra Justo Nava Negrete, quien define a la marca de la siguiente manera:

T RANGEL MEDINA, David. ap. cit.. pag. 154
F Idom. pig. 11,
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“Es todo signo o medio material que permite a cualquier persona fisica o juridica distinguir
lus productos que elabora o expende, asi coma aquellas actividades consistentes en servicios
de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de avaer la cliemela y después

canservarla y anmentala ™"

Nava Negrete, observamos que indica que la marca tiene la funcion individualizadora, de
distincian y de indicacian de origen o procedencia; por otra lado 1ambién se debe de
mencionar que la delinicion na solo se refiere a que la marca distingue productos, sino que
también involuera a las actividades referentes a servicias y, por nhimo, nos indica que la

finalidad inmediata de la marca, es la de awaer a la dlientela para que posteriormente se

conserve y aumente, vicndolo desde ef punto de vista comercial

1.2.3 CESAR SEPULVEDA.

Este autor define a la marca como sigue:

“La marca es un signo para distinguir. Se emplea para seiialar y caracterizar mercancias o

praductos de la industria, o bien, servicios, diferenciandolos de fos de ofros.™™

Como s¢ puede observae en esta definicion bastante sencifta, su awtor nos sefala que fa
marca tiene la funcion individualizadora de distincion y de indicacion de origen o

procedencia de los mismos tanto de productos como de servicios,

“ NAVA NEGRETE, Juslo. ap. cit.., pag 147,
M SEPULVEDA, César “E Sistema Mexicano de Propicdad Indusirial.” Editorial Porriis. México., 1981
pag 113,
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224 JAIME ALVAREZ SOBERANIS,

Alvares Soberanis expone el coneepto de marea de la sipuicnte forma

“Marca es todo signo que se wtiliza para distinguir un producto o un servicio de otms, ( Iin
esc sentido, la principal funcion de la marca es serviv como elemento de identificacion de los

. - Y
factores de los satisfactores que genera cf aparata productivo ™'

Como podemos observar, dicho tratadista también le concede a la marca la funcion
individualizadora y de indicacion de procedencia, incluye tanto a los productos como a los
servicios, indicando la tinalidad principal de la marca en términos economicos, en cuanto
indica que sirve como elemento de identificacion de los factores de los satisfactores que ¢l

aparata productivo genera.

2.2.5 JOAQUIN RODRIGUEZ Y RODRIGUFZ.

Joaquin Rodriguez y Rodriguez define a la marca de da siguiente manera:

“La marca es Ja sefial externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos
por ¢l elaborados, vendidos o distribuidos, o los servicios que prestn, de manera que ¢l
adquirente pueda cerciorarse de su procedencin y el comerciante quede a salvo de los
efectos de la competencia desleal que e hicieren los que pretendiesen utilizar ¢! prestigio y la

solvencia de aquél, para colocar productos inferiores o no acreditados™ "

49 ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. “La Regulacion de I Invenciones y Marcas y de it Transferencia
’l‘gcnulé;;icu,“ Editovial Pornia §.A. Mésico.. 1979, pdg. 54.
T RODRIGUIEZ Y RODRIGUEZ. Joaquin. op cit . pig 425,



Aqui pademos obseivar que el awtor indica la tencion individualizadora y Ja de indicacion de
origen o procedencia, tanto de los praductos como de Tos servicios amparados en la marca y
menciona las ventajas que conlleva distinguirlos por medio de una marca; menciona que la
marca os la seital que usan los comerciantes para distinguir los productos por ellos
clabarados, vendidas o distribuidos, o los servicios que prestan, se refiere exclusivimente a
las comereiantes, sin mencionar a los industriales o fabricantes y a los prestadores de
servicios. Al respecto el lieenciado Mariano Soni Fernandez opina 'y los servicios no son
exclusivos de los comerciantes, sino que las personas no comerciantes, también prestan

s . . o (13
servicios y por fo tanto pueden ser titulares de marcas que amparen dichas actividades ™"

22,6 PEDRO C. BREUER MORENQ),

Breuer Moreno define a la marca como sigue

“La marca es ¢f signo caracteristico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue

los praductos de su indusiria, comercio o explotacion agricola.” ™

En su definician Breuer Moreno sefiala la funcion individualizadora y de indicacion de
origen o procedencia, incluye al agricultor, ademds del industiial y comerciante como
posibles titulares de marcas, quedando incompleta toda vez que no incluye a los prestadores

de servicio, que tambiép pueden ser titulares de registros marcarios.

19 SONI FERNANDEZ, Mariano. "Las Marcas como Instrumento de Proteccion al Consunvidor.” Tesis
Profesionial. Escucla Libre de Dereclio. México., 1985, pdg. 37y 38.

9 BREVER MORENO. Pedro. “Tratado de Marcas de Fibrica y de Comercio.” Lditorial Robis. ‘Tomo |
Bucnos Aires Argentini. 1946, pig 31,
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2277 MARCOS SATANOWSKY,

Este autor nos da la siguiente definicion de marca

“La marca sirve de contrasefia a los productos, para individualizartos en ¢l mercado y formar

: -
sobire ellos fa chientela, ™

Cama podemos observar, menciona para qué sirve la marca, seialando la funcion
individualizadora y de indicacion de otigen o procedencia, indicando que sobre la marca se

va formande la clientela, faltandole incluir a fos servicios.

2.2.8. YVES SAINT GAL.

Saint Gal define el concepto de marca agregandole un sentido econdnico.

“Un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus

productos o (setvicios) de los de su competencia.™'*

Vemos que menciona a funcion individualizadora y de indicacion de origen o procedencia,
ademis incluye a los fabricantes y comerciantes como posibles titulares de una marca y hace
referencia tanto de productos como de servicios. También este autor menciona ¢ concepto
de marca en un sentido econdinico, en donde indica que la marca sirve como garantia para la

clientela ya sea en un producto o servicio.

% SATANOWSKY, Matcos. "Derechio Camercial.” Editorial Tipogrdfica Editora S.A. Tomo 1. Bucnos
Aires Argentina, 1957. pig. 173

1% SAINT GAL: Yves “Protection ef Valorisation des Marques de Fabrique de Comuierce on de Service.”
Lo cita NAVA NEGRETE. Justo. op. cil.. pig 143,
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Ab respecto, considero que s puede ser una paranba, pero en aquellos casos en que la
marca, yit sea conocida por las diferentes partes del sector cconomico por sus caracteristicas

y especialmente por su calidad

2.2.9 DICCIONARIO DIX LA LENGUA ESPANOLA.

La acepcion que da e Diccionario de 1a Lengua Lspafiola sobre Ta definicion de marca es la
siguiente:
“marca de fabrica. Distintivo o sedal que el fabricante pone a los productos de su industria, y

. w17
cuyo uso le pertencce exclusivamente.™”

Primeramente pudemos observar que define a la marca de fabrica, concediendale la funcion
individualizadora y de indicacion de origen o procedencia, en este easo de los productos que
claiora la industria, ya que sefiafa que ¢l usa de dicha masca, le pertenece al fabricante de
manera exclusiva. No define a la marca comercial ni de servicios, en donde deberia de
indicar que el uso de dicha marca |, le pertenece al comerciante y al prestador de servicios

respectivamente,

2.2,10 ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA,

Kl concepto juridico que le asigna a la marca la Enciclopedia Juridica Omeba es el siguiente;

“ Marca de Comercio o de Fabrica, sefial o distintivo que ponen los comerciantes o

industriales, ¢ igualmente los agticultores, a sus productos para identificar Ia procedencia de

fos mismos y diferenciarlos de otros ™™

7 Real Academia Lspaola. “Diccionario de 1 Lengua Lspaiofa.” Lditovial Espasa-Calpe, $.A. Madrid,
Espaita. Décimo novena edicion. pig. 845, t970,
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Como podemos observar, si inenciona la funcion individualizadora, como también la funcion
de indicacion de origen o procedencia, refiniéndose tnicamente a los productos, debiéndo

inchar a las servicios

22,11 LUIS ALBERTO ZORRO SANCHFEZ.

Para este autor Ia definicion de marca es Ia signiente

“Un signo novedoso y perceptible, destinado a distinguir productos o servicios, provenientes
de !a actividad economica o social de una persana, para distinguirlos de otros.”"”

Ein esta definicion se sefiala a caracteristica de navedad y la funcion individuatizadara de
indicacion de origen o procedencia, refiriéndose tanto a los productos como a los servicios,

que provienen de la actividad econdmica a social de una persona

Al analizar las definiciones anteriores, podemos concrefar invariablemente que, el concepto
de marca se reficre a un sigho que sirve para distinguir ya sea productos o servicios

diferenciandolos de otros de su misma especie o clase

2.3 CONCEPTO DE DENOMINACION GENERICA.

En cuanto a las denominaciones genéricas que son utilizadas como marcas, también

encontramos que diversos autores, han dado alguna definicion, como seria of caso de :

nciclopedia Juridica Owcba.” Fditorial Driskill $.A. Tomo XIX. Bucnos Aires Argentina, 1979,

pig. 94,

A" ZORRO SANCHEZ Lais Alberio. ASSIPI tAsociacidn Interamericana de I Propicdad Industrial.)
“Estudios de Propiedad Industriat presentidos en el X Congreso.” Bucnos Aires, Argentina 1988, pig. 270,

(IM-.F
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231 A LABORDE,

El maestro David Rangel Meding, cita a este autor of cual setiala respecto de la
denominacion genérica que, “Para reputarse genérica en L acepeion legal, la denominacion
debe ser empleada de un modo general por el publico, por el comercio o por ambos, pues
precisamente se considera que carece de cuito distintivo, y no puede ser adaptada para
marca, cn tanto que cs el nambre bajo el cual un género de mercancias es conocido en el

(20
mercado.”

Dicho autar, nos indica que para considerarse gencrica una denominacion, debe ser
empleada en forma general, para identificar a un tipo de mercancias, pero le falto incluir a
los servicios, ya que, como se comentd anteriorinente, las marcas de servicios aunque tienen
menor probabilidad de transformarse en una denominacion genérica, si es factible que suceda

esta circunstancia.

23.2 PEDRO C. BREUER MORENO.

Este autor argentino nos da fa definicion del inciso quinto, articulo tercero de la ley
Argentina. Denominaciones genéricas “son las usualmente empleadas para indicar la

naturaleza de los productos o la clase a que pertenccen” ®"

Seiala que son las que se refieren a la naturaleza del producto que protegen, pero no incluye

a los servicios.

29 A, LABORDE. “Traité Thicoriqué cf Practique des Marques de Fabrique ¢t de Commerce.” Lo cita
RANGEL MEDINA, David. op. cit., pig. 300,
S BREVER MORENQ, Pedro. op. cil., pag. 141,
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2.3.3 CESARNICOLAS Y MICHEDL PELLETIER,

Lstos autores franceses indican sobre la denontimacian penérica que:

“La designacion es gencrica, cuando elfa s¢ aplica a un producto del dominio piblico o
conacido bajo esa apelacion que en ol uso constante ha Hegado @ ser necesario, cada uno

. . 2
puede servirse de ella libremente ™%

Volvemos a encontrar que solo se refiere a productos, excluyendo a los servicios, seialando

que cualquiera puede usarla libremente, es decir, que es del dominio piblico.

2.3.4 CESARSEPULVEDA,

Este autor menciona que * La denominacion genérica da informacion sobre la naturaleza o
i v 3

clase de la mercancia o articulo a que se refiere. ™™

No incluye a tos servicios, considerando que la denominacian genérica indica la naturaleza

de los productas que ampara.

2.3.5 HERMENEGILDO BAYLOS CORROZA,

Para este autor espafiol “La denominacion genérica es aquélla con que en el lenguaje usual

¢s conocido y designado ¢l producto o servicio que la marca esta destinada a distinguir,"?"

2 NICOLAS. César y PELLETIER, Mitchel. Lo cita NAVA NEGRETE, Justo. op. cit. piig.. 464,
':“' SEPULVEDA, César. op. cit., pig. 122,
RAYLOS CORROZA. Hermienegildo. 1o cita NAVA NEGRETE. Justo. op cit., pig. 461
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Este autor si incluye en su acepeion de denominacion genérica, tanto a los productos como a

los servicias

2.3.6 RENATO CORRADQ.

Este autor sedala que “Por denominaciones genéricas se enticnden los nombres que en ol
lenguaje comin designan la categoria mas o menos amplia en la cual entra, ol tipo de
productos o servicios, en los cuales entran aguellos que deben ser designados por la

]
marea,™?

Esta acepeion de denominacion genérica hace referencia al nombre con el cual se designan

comtnmente a los productos o servicios.

24,7 ALBERT CHAVANNE Y JEAN JACQUES BURST,

Para estos autores franceses “ La marca genérica es aquella que esta tnicamente constituida

por {a denominacion usual del producto designado o del servicio ofrecido.”*

Estos autores si dan un concepto de la marca genérica, aungue en realidad debe ser
denominacion genérica, pero, como se explico en la introduccion del presente trabajo, es
uno de los términos con ¢t que se dio a conocer el concepto. Ellos mencionan que la marca
genérica se refiere mas al nombre propio o designacion usual del producto o servicio que

protege, es decir, la marca identifica al producto.

N CORRADO, Renato. Lo cita NAVA NEGRETT, Jnsto. ap. cil., pag. 404,
0 CHAVANNE, Albert y JACQUES BURST, Jean. Lo cita NAVA NEGRETE. Justo. op. cit., pag 464.
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2.3.8 MARIO CASANOVA,

Lste autor sefiala lo siguiente: ** Son denominaciones geadricas, y como tales incapaces de
formiar el contenido de una marca, ante todo los nombres que en el lenguaje corriente o
tambiéa en aquel aulico (Sic) o literaria, sean propias de una determinada especie o de un

. . W2
determinada tipo de producto.™*”

El autor menciona que este tipo de denominaciones son como las que se conocen
determinados productos, por lo que no se puede registrir coma marca para amparar los

mismos, pudiéndose solicitar para proteger otros tipos de productos o servicios.

Hay que tomar en cuenta que, fa denominacion que constituye una designacion genérica se
puede presentar en dos formas, la primera, cuando corresponde desde su origen al género de
los productos o servicios amparados y de la cual procede una solicitud de declaracion
administrativa de nulidad, y la scgunda, es aquella que al momento de solicitarse o
registrarse constituia un término arbitrario o de fantasia, y que al paso del tiempo se
transformé en un término genérico, debido a la tolerancia o provocacion del titular de la

misma, y de la cual procede una declaracion administrativa de cancelacion.

En este caso como podemos darmos cuents, que al hablar de Ia denominacién genérica, se
observa que en forma conslante uno se refiere, a aquella denominacion que estd compuesta

por un término que identifica o indica la naturaleza de los productos o servicios que protege.

1 CASANOVA, Mario. * Actas de Derecho Industrial” Lo cita NAVA NEGRETE, Justo. op. cit.. pig. 465.



/1

24 CLASIFICACION DE LAS MARCAS.

Diversos tratadistas han estudiado en diferentes épocas la clasificacion de las marcas desde
su personal punto de vista. La clasificacion de la marcas atendiendo a la furma en que se
presenta al publico comprende, a la marca nominada, a la marca innominada, a fa marcs
tridimensional, a la marca mixta y a la marca colectiva. A continuacion se hard un estudio

sobre las caracteristicas de cada una de ellas.

24.1 LA MARCA NOMINADA,

Como su nombre lo indica, este tipo de marcas esta compuesto por una denominacion, la

cual puede constituir nombres propios y geograficos.

A cste tipo de marca la encontramos contemplada en la actual Ley en su articulo 89,
fraccion 1, en donde seiala que pueden constituir marcas, las denominaciones que sean
distintivas, capaces de identificar a los productos o servicios que pretendan amparar frente a

otros de su misma especie o clase.

Con respecto a la marca nominada también flamada nominativa, ¢l maestro Agustin Ramella
menciona: “* En las marcas verbales no hay que tomar en cuenta la forma cspecial de las
letras sino el sonido de la palabra, el cual queda protegido sin tener en cuenta en qué

caracleres viene cserita,™™

Estamos de acuerdo con el maestro Ramella, porque en algunos casos podemos

encantrarnos que el publico consumidor, no tenga a la vista la marca del producto o servicio

9 RAMELLA, Agustin. 1o cita RANGEL MEDINA, David. op. ci., pig,. 216,



que desca adquirir o solicitar, por cjemplo, al mencionarle la marca de los productos o
recomendatle una marca de servicio, el cansumidor las identiticara por el sanido qne se
emite al pronunciar la denominacion de fas marcas, sin poder verificar fisicamente como
estan escritas, por consiguiente, considero muy importante que se tome en cuenta ef sonido

que se emite al pronunciar las marcas que se descen proteger.

24.2 LA MARCA INNOMINADA,

Este tipo de marcas, se caracteriza por no estar constituida por derominacion alguna, sino
que consiste en la proteccion de diseios, figuras, pgrafismos, emblemas etc, siempe y

cuando no estén prohibidos par la Ley.

Ast tenemos que cualquiera de estos elementos escogidos por el titular de 1a marca, serd la

que distinga a los productos o servicios de la clase que se deseen amparar.

‘También encontramos a fa marca innominada contemplada en ef articulo 89, fraccion I, de la
Ley de la materia actualmente en vigor, que seffala que pueden constituir una marca, las
figuras visibles que sean distintivas y que a su vez sean capaces de identificar a los productos
o servicios que se pretendan amparar, frente a los de su misma especie o clase.

Las marcas innominadas también Ilamadas figurativas, deben de contener de igual manera los
requisitos  esenciales de toda marca (distintividad, especialidad, novedad, licitud y
veracidad), ya que lo unico que las diferencia de las nominativas es precisamente el carecer
de una denominacion, por estar formadas por disefios, figuras, grafismos 0 emblemas como

ameriormente seflalamos, pero sin contener palabras o términos.

En fas marcas innaminadas, lo importante es la imngen que proyectan y que es captada por

¢l piblico consumidar en forma visual, toda vez que una de las finalidades de las mareas,
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como se ha visto, es evitar que el pablico consumidor se confunda al elegir ef producto o
servicio que desee; por lo tanto, su principal caracteristica es la forma gue se proyecten los
signos distintivos, y en la medida en que éstos sean mas originales o ingeniosos, tendran
mayor atraccion del publico consumidor, nunado a la calidad con que se produzcan tos

bienes o se presten los servicios.

245 LA MARCA TRIDIMENSIONAL.

Este tipo de marca es practicamente nueva en la legislacion marcaria nacional, ya que su
regulacion se inicid en la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, fa cual fué
publicada en el Diario Oficial de la Federacion det 27 de junio de 1991, entrando en vigor al
dia siguiente, la cual por decreto del 2 de agosto de 1994 publicado en el mismo organo
informativo, fué reformada y adicionada, derogando algunas disposiciones de la citada Ley y

dando nacimiento a la actual Ley de la Propiedad Industrial.

La Ley de la Propiedad Industrial en vigor, contempla a la marca tridimensional en la
fraccion II del tnulticitado articulo 89, que a la letra dice:

ART. 89.- “Pueden constituir una marca los siguientes signos:

11.- Las formas tridimensionales;”

La marca tridimensional, como su nombre lo indica, debe reunir las tres dimensiones que

caracterizan a los cuerpos solidos, las cuales son:, la altura, el ancho y la profundidad.

La marca tridimensional puede estar acompafiada de denominaciones y disefios o carecer de

ellos, pero la forma que se desee proteger, siempre debera contener las tres dimensiones
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anteriormente sefialadas, Las prohibiciones que la Ley contempla para este tipo de marcas

son

- Las formas animadas o cambiantes que se presenten de manera dindmica aun cuando sean

visitiles:

- Las que sean de daminio publico o se hayan convertida de uso comtn,

- Las que no scan originales o se presente con fa forma usual impuesta por la naturaleza o la

funcién industrial;

- Las descriptivas o indicalivas,

- Las que sean susceptibles de engaiiar al publico o inducir a error;

- Las que sean iguales o semejantes en grado de confusion a una marca que el Instituto
estime notoriamente conocida en México o alguna en tramite o ya registrada que se aplique

a los mismos o similares productos o servicios.

2.4.3 LA MARCA MIXTA.

Este tipo de marca esta constitnida por la combinacion de las caracteristicas de la marca
gominada, innominada o tridimensional, es decir, puede conformarla una denominacion junto
con un disefio, o uma denominacion junto con una figura tridimensional, o una denominacion
junto con un disefia y junta a una figura tridimensional, o un disefio junto con una figura
tridimensional es pot eso que se conocen como marcas mixtas, ya que combinan clementos

de Ja marca nominada, innominada y tridimensional.



Si bien se dijo anterionmente que en lag marcas nominativas se debe tomar en cuenta ¢l
sonido que se emite al prommciatlis y que en el caso de las mareas inmominadas lo
importante son las magenes que pudicren ser captadas en forma visual por ef piiblico
consumidor, y las marcas tridimensionales dehen contener tres dimensiones ¢ue son la altura,
el ancho y la profundidad, en las marcas mixtas por ser una combinacion de las anteriores,
como se seflald anteriormente, se deberdn tomar en cuenta los aspectos antes mencionados,

de cada yna de Jos elementos de éstas marcas.

Considera que este tipa de marca tiene un mayor impacto en el palilico en general, pues se
tiene la ventaja de que las personas se pueden familiarizar, ya sea can ¢l sonido al
pronunciarlas, y con la imagen y figura captada por medio de la vista, de tal manera que se

tendean mas elementos para poder identificar un producto o servicio deseado.

2.4.4 LA MARCA COLECTIVA,

Este tipa de marca se encuentra regulada en los articulos 96, 97 y 98 de la actual Ley de la
Propiedad Industrial, se caracteriza porque es solicitada por colectividades, asociaciones o
sociedades de productores, fabricantes, comerciantes a prestadores de servicios, que deben
estar constituidos conforme a la Ley. El uso de estas marcas por las personas que forman
paite de las mencionadas agrupaciones, se sustenta en las bases fijadas por las propias

agrupaciones, mismas que deben acompafiarse al solicitar fa marca.

Las marcas colectivas se rigen en lo que no haya disposicion especial, por lo establecido en
refacion a las marcas. No se pueden transmitir a terceras personas, reservandose su uso para

la colectividad, asociacian o sociedad
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Tambicn encontramos disposicion expresa sobre la marea colectiva en ¢l Convenio de Paris
para L Proteccion de la Propiedad Industvial, en cuyo articulo 7 bis, se menciana que los
paises de la Union, se comprometen a admitir, depositar y proteger las marcas colectivas,
siempre y cuando la existencia de dichas colectividades no sea contrnia a la Ley  Se
cstablece fa libertad de cada pais, de imponer las condiciones particulares para proteger la
marca colectiva, asi como el rebusar dicha proteccion si ta marca es contraria al interds
publico; ademas dispone que na se padra rebusar fa proteccion de estas marcas a ninguna
colectividad, cuya existencia na vaya en contra de la Ley del pais de origen, o por que no se
establezca cn ¢l pais donde la proteccion se reclama o no se haya constituido conforme a la

legislacion del mismo.

Asi podemos observar que la marca colectiva, se solicita par una asociacion, sociedad o

agrupacion formada por varias personas, las cuales son titulares de la marca

Cabe afadir que en otros paises se reconocen a las marcas sonoras, olfativas y gustativas,

pero, en la legislacion mexicana no,



CAPITULO U1, REGULACION DE LA MARCA GENERICA EN
LA LEGISLACION NACIONAL VIGENTE,

En nuestro pais a Ja marca genérica se le regula actualmente en tres instrumentos legales, los
cuales son: La Ley de la Propiedad Industrial, el Reglamento de la Ley de la Propiedad

Indusstrial y el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial
y

3.1, LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL DE 27 DE JUNIO DE 1991

El dia 27 de junio de 1991 se publico en el Diario Oficial de la Federacion la Ley de
Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial entrando en vigor al dia siguiente,
abrogando asi a la ley de Invenciones y Marcas de 1976, el 2 de Agasto de 1994 fué
reformada cambiando su nombre por el de la Ley de la Propiedad Industrial, la cual entro en

vigor el | de octubre de 1994,

Dentro de las innovaciones que encontsamos en la presente Ley es la creacion formal del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en lo sucesivo (IMPI), de conformidad con el
articulo 6 que sefiala que es un organismo descentralizado, con personalidad juridica y
patrimonio propio con facultades para la aplicacién administrativa de la Ley de la Propiedad

Industrial. Sus principales facultades son las siguientes:

- Coordinarse con las unidades administrativas de la SECOF, asi como las instituciones que

tengan por objeto ¢l fomento y proteccion de la propiedad industrial.



- Propiciar fa participacion de los sectores industiiales en el desanolto y aplicacion de
tecnologias para incrementar ta calidad y competitividad y productividad del mismo,

proponer politicas para fomentar el desarrollo

- Tramitar y en su caso conceder patentes de invencion y registros de modelos de utilidad,
disefios industriales, marcas, y avisus comerciales, emitic declaratorias de proteccion a las
denominaciones de origen, autorizando ¢ uso de las mismas, la publicacion de nombres
comerciales, asi como la inscripeion de las renovaciones, las transimisiones o ficencias de uso
@ explotacion y las demas que sciiale esta Ley y su reglamento para conservacion de sus

derechos

- Substanciar los procedimientos contenciosos, formular las resoluciones y emitir las
declaraciones administrativas correspondientes conforme a la Ley y su reglamento, asi como

substanciar y resolver los recursis adwinistrativos previstos por esta Ley

- Realizar investigaciones de presuntas infracciones derivadas de fa presente Ley, realizar
visitas de inspeccion, y nombrar peritos cuando se lo soliciten conforme a esta Ley, fungir
como arbitro cuando los involucrados la designen y la controversia verse sobre ¢l pago de
daiios y perjuicios derivados de la violacion a los derechos de propiedad industrial, asi como

difundir, asesorar y dar servicio al piblico en materia de propiedad industrial.

- En general promover el desarrollo de la actividad industrial en nuestro pais, con
intercambio de experiencias administrativas y juridicas, con instituciones encargadas de los
derechos de la propiedad industrial en otros paises, asi comv prestar los demis servicios y
realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades conforme 4

esta Ley y las demas disposiciones legales aplicables,
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Cono se puede observar e Instituto se encarga de traitar y resolver 1odas las salicitudes,
fitigios y recursos en materia d2 propiedad industrtal que se le presenten, asi como de
imputsar el la participacion del sector industrial para elevar el desarrollo tecnologico en

nuestro pais, fomentando la relaciones con otros paises sobre nuestia materia.

Asi tenemos que la Junta de Gobierno constituye el drgano de administracion del Instituto y
un Director General, quicn serd ¢l representante del Instituto designado a indicacion del
Ejecutivo Federal a través del Secretario de SECOFI por la Junta de Gobierno. Tanto la
Junta de Gobierno como el Director General, tendrin las facultades previstas por la Ley

Federal de las lintidades 'aracstatales y el ordenantiento legal de su creacion.

La Junta de Gobierno sc integra por el Secietario de SECOFI, quien la preside, un
representante designado por la misma, dos representantes designados por la Secretaria de
Hacienda y Crédito Pablico, asi como, sendos representantes de las Secretarias de
Relaciones Fxteriores, Agricultura y Recursos Hidraulicos, Educacion Publica, Salud del

Consejo Nacional de Ciencia Y Tecnologia y del Centro Nacional de Metrologia.

A cada uno de los represemtantes propietarios se les designara un suplente, quien asistira en

ausencia del propietario con todas sus facultades y derechos que a éste corresponda.

Al Director General le corresponde el ¢jercicio de las facultades concedidas al Instituto,
quien podra delegarlas sin perjuicio de su ejercicio, en los ténmines que sean aprobados por

Ia Junta de Gobierno y publicados en el Diario Olicial.

Ademis se seiala que el Instituto editard mensualmente la Gaceta de la Propiedad Industrial,

para que se hagan las publicaciones a que esta Ley se refiere, indica que los actos que
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consten en dicho organo de informacion surtivan cfectos ante terceros al dia siguiente en que

se pongd en cireulacion, misma que debera constar en cada ejemplar su publicacion

TITULO CUARTO
CAPITULO PRIMERO.

e las Marcas

Este capitulo comprende del mticulo 87 al 95. El articulo 88 define a la marca de la siguiente

manera:

ART . 88.- “Se enticnde por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de

otros de su misma especie o clase en el mercado.”

También indics que una marca puede estar constituida por: las denominaciones y figuras
visibles suficientemente distintivas para poder identificar los productos o servicios de otros
de su misma especie o clase, las formas widimensionales, los nombres propios que no se

confundan con una marca registrada o con un nombre comercial registrado .

Se indica también el articulo 90, lo que no es registrable como marca, lo cual es cangruente
con la mencionado al analizar las caracteristicas de la marca en lo que se refiere a la licitud,
pero un punto muy importante dentro del citado articulo, es lo referido a la fraccion
segunda, al indicar que no serdn registrables como marca, las palabras que se hayan
convertido en el fenguaje comriente o en las practicas comerciales, en la designacion usual o

penérica de los productos o servicios que ampare,

Seiala los casos en que una marca no produce efectos, como por ejemplo, que un tercero
use de maneva ininterrumpida una marca igual o semejante a otra ya registrada para amparar

productos o servicios de la misnia clase o similares, con anterioridad a dicha marca



registracka, o cuando una persona que haya comercializado, distribido o adquiera o compre
un producto al que se aplique una marca registrada. En estos casos la marca registrada no

sirte clectos contra dichos terceros.

0 tratandose de persona fisica o moral que aplique su nombre a una denominacion v razon
social a Jos productos que elabore o distribuya, o a las servicios que preste, 0 a4 sus
establecimientos, 0 que lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique

en la forma que acostumbre a usarlo y tenga caracleristicas distintivas frente ain homanimo.

Se menciona que las marcas se registraran en relacion a fa clasificacion oficial, no se podra
aumentar productos o servicios en un registro, aun cuando pertenezcan a fa miswa clase,
para aumentarlos se necesitara un nuevo registro, pero si podra fimitarse, por ditimo, indica

que la vigencia de las mascas es por diez afos, renovables por periodos iguales.

CAPITULO 1L
MARCAS COLECTIVAS.

Los articulos 96, 97 y 98 regulan a la marca colectiva que como anteriormente se menciono,
es la marca solicitada por fas asociaciones o sociedades de productores, fabricantes o
prestadores de servicio, para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus
miembros respecto de otros. También se indicd que se debe de acompaiar a la solicitud, las
reglas para su uso, y asimismo, que esle tipo de marca no se puede transmitir a terceras
personas y que se rigen en lo que no hay disposicion especial, por fa establecido en esta Ley

para las marcas.



CAPITULO V

Del Registro de Marcas

Este capitilo comprende def aticulo 113 ab 135, en donde se seiala que la solicitudes se
deben presemar por escrito indicando ¢f nombre, nacionalidad y domicilio det solicitante, el
signo distintivo o marca, que puede ser nominativa, innominada, tridimensional o mixta, se
debe senalar fa fecha de primer uso o la indicacion de gue no se ha usado, asi como la clase
del o de tos productos o servicios a los que se desea aplicar la marca y los demas datos que

prevenga el Reglamento de la Ley.

Se establece ¢l derecho de la prionidad dentro de los plazos que determinen los Tratados
Internacionales, o en su caso, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros

paises.

Menciona que se hara un examen de forma para comprobar que se cumplen los requisitos de
Ia Ley y su Reglamento, y un examen de fondo para verificar si la marca es registrable de
acuerdo a los preceptos de fa Ley; si Hegara a faltar algun requisito fegal o reglamentario, se
girara oficio otorgando al solicitante un plazo de dos meses, mas otros dos meses de
prorroga, para cumplir con el requisito o manifieste lo que a su derecho convenga; de lo

contrario, se tendra por abandonada la solicitud respectiva,

Concluido el tramite y en su caso satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se
expedira un titule por cada marca como constancia de su registro. En caso de que el

Instituto negara el registro, expresara los motivos y fundamentos legales de su resolucion,

Se indica que fa leyenda “marca registrada” o las siglas M. R." o el simholo ®, salo se
podr utilizar en los productos o servicios para los que la marca se encuentre registrada; a su

vez, se menciona en i citada Ley, que la marca debe de usarse en ef territorio nacional tal y
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como fué registrada y que la renovacion de las marcas se debera solicitar dentro de los seis
meses anteriores al vencimiento de su vigencia, otorgande un plazo de gracia de seis meses
posteriores, de lo contrario, caducaran los registros. Si existen varias registros de una misma
marca en diferentes clases, bastara que proceda la renovacion en uno solo de ellos,para que
su uso surta sus efectos y beneficie a todos los demas. Para comprobar el uso es suficiente
manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad, que no se ha dejado de usar la marca
en por lo menos un producto o servicia a los que se aplique, en un plazo de tres ados

cansecutivos, o que existe una causa justificada para el no uso.

CAPITULO VL

De Las Licencias y Ia Transmision de Derechos.

Este capitulo comprende del articulo 136 al 150. El articulo 136 sefala:

ART. 136.- “El titular de una marca registrada o en teamite podrd conceder, mediante
convenio, licencia de uso a uaa o més personas, con relacion a tados v algunos de los

productos o servicios a los que se aplique dicha marca,”

La ficencia debe ser inscrita en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para
producir efectos contra terceros. Se puede solicitar en una sola promocion la insceipcion de
dos o mas solicitudes en trdmite o registros cuando el licenciante y el licenciatario sean los
mismos. La inscripcion se puede cancelar por mutuo acuerdo de las partes, por nulidad,
caducidad o cancelacion de las marcas o por no otorgarse e registro de una solicitud en

tramite y por orden judicial.

Los productos que venda o ¢l servicio que preste el usuurio, deben ser de la misma calidad

que los que fabrica o presta el titular de la marca, ademds, los productos o ¢l establecimiento



8

donde se presten o contraten los servicios, deben de indicar ¢l nombre del vsuario y demis

datos que prevenga ol Reglamento de esta Ley.

La persona que tenga inscrita una licencia, tiene la facultad de ejercitar acciones legales de
proteccion de los derechos sobre la marca, salvo estipulacion en contrario. El uso de la
fuarca por parte de un licenciatario cuya licencia esté inscrita en el IMPI, se considera como

realizado por el propio titular de la misma.

También, al igual que ecn las licencias de uso, se puede solicitar mediante wna sola
promocion, la inscripeion de transfesencias de la titularidad de dos o mas solicitudes en

tramite o registras, cuando quien transfiera y quien adquiera sean las mismas personas.

Salvo estipulacion en contrario, se entenderd que existe una transmision de los derechos que

confiere una marca registrada, cuando se dé la fusion de persanas morales.

Para los efectos de su transmision, la Ley considerara ligados los registros de las marcas de
un mismo titular, cuando éstas sean idénticas o semejantes y amparen similares productos o
servicios, o bien semejantes en grada de confusion y se apliqguen a los mismos o similares

productos o servcios.

CAPITULO VI
DE LA NULIDAD, CADUCIDAD Y CANCELACION
DE REGISTRO.

Eiste capitulo comprende del articulo 151 al 155.

Art. 151+ El registro de un marca serd nulo cuando:



I~ Se haya otorgado en contravencion de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese

estado vigente en la ¢poca de suregistio

No obstante lo dispuesto en esta fraccion, la accidn de nulidad no podra fundarse en

impugnacion de la representacion legal del registra de la marca,

11.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusion, a otra que haya sido usada en
¢l pais v en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentacion de fa solicitud de la
marca registrada y se aplique a los mismos a similares productos o servicios, siempre que,
quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca
ininterrumpidamente en ¢l pais o en el extranjera, antes de la fecha de presentacion o, en su

caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registrd,

I1.-El registra se hubiera otargado en base a datos falsos contenidos en su solicitud;

V.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciacion, existiendo otra
en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante

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

V.- I agete, el representante, usnario o el distribuidor del titular de una marca registrada
en el extranjero, solicite y obtenga el registra a su nombre de ésta u otra similar en grado de
confusion, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. In estos casos el

registro se reputard de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente articulo podran ¢jercitar dentro de un

plazo de cinco aitos, contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicacion del
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registro en la Gaceta, exceplo la relativi a las fracciones 1y 'V oque podrdn ejercituse en

enalquier tiempo y ala fraccion H que podra gercitarse dentro del plazo de tres afios.”

Otro de los aspectos importantes que se inchiyd en o reforma de 1994 de la presente I
presente Ley, es que va no se puede fundar ta accion de nulidad en base a la impugnacion de

la representacion legal del solicitante del registro de la marca.

La caducidad de un registra se presenta cuando no se renueva en los términos de esta Ley, y
cuando la marca se ha dejado de usar durante los tres afos consecutivos inmediatos
anteriores a la solicitud de declaracion administrativa de caducidad, sin que exista causa

justificada a juiciv del Instituto.

El articulo 153 de la Ley prevé la cancelacion de los registros marcarios, en los siguientes

1erminos.

ART, 153.- “Procederd la cancelacién del registro de una marca, si su titular ha
provocade o tolerado que se transforme en una denominacion genérica que
corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registrd, de
tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el piiblico, la
marea haya perdido su cardcter distintivo, como medio de distinguir ¢l producto o

servicio a que se aplique, *

Como podemos darnos cuenta, vuelve a establecer Ja pérdida del uso exclusivo de vn
segistro cuando ¢l titular ha provocado o tolerado que su marca se transforme en una
denominacion genérica para los productos o servicios que ampara, pero ahora la sanciona

con la figura de la cancelacion.
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La otra causa por la que procede la cancelacion de un registro marcario, es cuando el titular

lo solicita voluntariamente por escrito.

Tanto la declaracion de nulidad, caducidad y cancelacion de un registro marcario, se hara
administrativamente por ¢l Instituto, de oficio o a peticion de parte o del Ministerio Piblico
Federal, cuando tenga algin mterés la Federacion. No se requerird  declaracion
administrativa por parte del Instituto, cuando proceda la caducidad por falta de renovacion,

El titulo sexto capitulos 1 y 11, hablan de las reglas generales de los procedimientos que se

analizaran en el ltimo capitulo.

TITULO SEPTIMO.
De la Inspeccion, de las Infracciones y

Sanciones Administrativas y de los Delitos.

Este capitulo menciona que para comprobar el cumplimiento de esta Ley, el Instituto
realizard In inspeccion y vigilancia por medio de requerimiento de informes y datos y de
visitas de inspeccian, las que se llevaran a cabo en dias y horas habiles con personal
autorizado por el Instituto, pudiéndose efectuar estas diligencias en dias y horas inhabiles,

levantdndose acta circunstanciada de las mismas en preserncia de dos testigos.

A continuacion se indican algunas de las infracciones que la Ley contempla:

- Realizar actas contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio o

servicios que impliquen una competencia desleal.

- Usnr una marca previamente registrada o semejante en grado de confusion, para amparar

productos o servicias iguales o semejantes a las que pratege, sin consentimiento de su titular
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o también usarla como clemento de un nombre comercial o razon social para mismo o

sinnilar giro

- Ffectuar en ¢l ejercicio de actividades industriales o mercantiles, servicios o actos que

puedan inducir a error, confusion o engaio al pablico consumidor.

- Offecer en venta productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido

alterados.

- Poner en circulacion y venta productos o servicios indicando que estan protegidos por una

marca registrada sin estarlo, y

- las demas violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

Las sanciones van desde nwitas hasta clausuras y arresto administrativo; asimiismo tipifica

como delito las siguientes conductas:

- Reincidir en alguna de las infracciones.

- Falsificar inarcas en forma dolosa y a escala comercial,

- Revelar a un tercero o uftilizar un secrelo industrial que se conozea por alguna
circunstancia o relacion laboral, con el proposito de obtener un benelicio econdmico para si

0 para un tercero o causar un perjuicio a quien guarda cf seercto.

- Apoderarse de un secreto industrial para los mismos fines del defito anterior, sin

consentimiento de fa persona autorizada,
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Se podran asegurar en forma cautelar los productos con los cuales presumiblemente se

cometen dichas infracciones o delitos, levantando el inventanio respective

ARTICULOS TRANSITORIOS.

Son nuteve las articulos transitorios en los que se establece que [a presente Ley tiene vigencia
a partir de el primero de octubre de 1994, menciana ademas que los que opten por la
aplicacion de la misma, deberan hacerlo saber por escrito al Instituta, dentro de los sesenta

dias siguientes a su entrada en vigor,

De la misma manera expresa que las declaraciones administrativas que estuvieren en trimite
al momento de la entrada en vigor, se resolveran conforme a las disposiciones vigentes al
momenia de su presentacion; lo mismo establece en relacion con las personas que hayan
cometido un delito, o que estén procesados o sentenciados con anterioridad a la entrada en
vigor de la presente Ley, scran aplicadas las disposiciones de la Ley vigente en el momento

en que se haya cometido, sin perjuicio de las disposiciones aplicables en materia penal.

Se sefiala que las marcas registradas con anterioridad a su vigencia y que amparen toda una
clase, al momento de su renovacion deberan sefialar Ins productos o servicios determinados
a los que se aplique, segan la clasificacion oficial que establezca el reglamento de la presente

Ley

Ll Instituto expedira las 1arifas que por concepto de aprovechamientos por los servicios que
preste, deban ser cubiertos por los promoventes, y se derogan los articulos del 63 al 70-C de

la Ley Federal de Derechos
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32 REGELAMENTO DE LA LEY DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

15} Reglamento de T Ley de Ta Propiedad Industrial, fué publicado en el Digsio Oficial de la
Federacion del 23 de novienibre de 1994 y entrd en vigor a partir del 8 de diciembre del
mismo ailo, establece ta parte adjetiva de aplicacion de Ta Ley y sefiala los requisitos y datos
que deben contener las diferentes promociones y solicitndes ante el IMPL; se compone de 79

articudos y cuatro transitorios y esta dividido en cuatro titulos y estas a su vez por capitulos.

I titwlo primero se divide en cinco capituos y contiene las siguicntes disposiciones
generales; los requisitos de las promociones que se presenten ante ef IMP] o delegaciones de
Ia SECOFI:; fa manera de llenar los formatos oficiales; las anexos que se deben acompaiar;
fa indicacion del domicilio para oir y recibir notificaciones y la del asunto a que se refiere
cada promocion, asi como la traduccion cuando se trate de documentos redactados en

idioma extranjero, pago de aprovechamientos y forma de acreditar la personalidad.

Nos indica asimismo como deben realizarse las notificaciones, los requisitos que deben

contener los poderes y quienes estan facultados para consultar los expedientes en trimite.

El titulo segundo se divide en tres capitulos, se refiere a las patentes, motivo por ¢l cual no

entraré al estudio del mismo, por no ser tema del presente trabajo.

El titulo tercero o constituye un capitulo Gnico, se reficre a las marcas, sefiala que las
envolturas, los empaques, envases o Torma de presentacion de los productos, pueden
constituit marcas tridimensionates, ademas seala que para que se consideren licitas las
importaciones paralelas de los productos que se introduzcan al pals, deben de pertenecer al

mismo titular del registro, tanto en México como en el extranjero, o pertenecer a un mismo
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grupo econdmico, es decir, que estén relacionados entie si por un control directo o indirecto

en sus organos de decision o administracion o bien sean licenciatarios o sublicenciatarios

Se sealan otros requisitos que deben contener las soliciludes de marcas, tales coma las
leyendas no reservables, la clase de los productos a que pertenecen y el a los domicilios de
los establecimientos relacionados con la marca. Iin el Reglamento se contiene la clasificacion
de productos y servicios, sienda de treinta y cuatro clases para los primeros y de ocha para

los segundos.

Seiiala que para el reconocimiento del derecho de prioridad, se debera indicar el nimero de
la solicitud del pais de origen, cubrir e pago correspondiente y exhibir dentro de los tres
meses siguientes a la presentacion de la solicitud en México, copia certificada de la solicitud

del pais de origen.

El titulo cuarto se divide en tres capitulos, se refiere a los Procedimientos Administrativos,
sefala los datos que se deben de praporcionar en las solicitudes respectivas. Hace referencia
a las visitas de inspeccion, a los aseguramientos y a las cliusuras de los establecimientos;
ademas seflala las multas aplicables a quienes cometan o realicen lns infracciones o delitos

previstos en la Ley.

En los articulos transitorios, seitala que este Reglamento entrard cn vigor a partir de los
quince dias siguientes a su publicacion en el Diario Oficial de la Federacion, es decir, el 8 de

diciembre de 1994.

Se abroga el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, ademis indica que mientras ¢l

Instituto no publique las formas oficiales, se seguiran empleando las anteriores y, por ltimo,



seiiala que fos asuntos que estuvieren en tramite al entrar en vigor ef presente Reglamento,

se tramitaran conforme al mismo, siempre que no lesonen derechos adquinidos

3.3 EL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Bl Convenio de Paris para fa Proteccion de la Propiedad Industrial, constituye el tratado
internacional mas importante de la materia det que México cs parte. Los antecedentes mis
remotos de ¢l Convenio de Paris, los encontramos en el “Cangreso de Viena” que se eelebro
del 4 al 9 dc agosto de 1873, donde se discuticron puntos acerca de las patenies,
posteriormente se celelrd ofro Congreso en la ciudad de Paris del 5 al 17 de septiembire de
1878, en donde ya se contemplaron a las marcas, para que finalmente se celebrara “La
Convencion de Union de Paris del 20 de marzo de 1883 para la proteccion de la Propiedad

Industrial”, mejor conocido como el “el Convenio de Paris”.

I Convenio de Paris ha sido revisado en seis ocasiones, la primera fué en la ciudad de
Dyuselas el 14 de diciembre de 1900, la segunda en fa ciudad de Washington el 2 de junio de
1911, la tercera en la ciudad de Haya el 6 de noviembre de 1925, la cuarta en la ciudad de
Londres ¢l 2 de junio de 1954, la quinta en la ciudad de Lisboa el 31 de octubre de 1958 y la
sexta y Oltima revision que se ha efectuado hasta la fecha, fué en la ciudad de Estocolmo el
14 de julio de 1967.

El Convenio de Paris consta de 30 aticulos y contienen diversas disposiciones, que

establecen los principios que deben seguir los paises unionislas.

El Convenio se aplica obviamente a los Estados miembros, los cuales deben dar proteccion a

los derechos de Propiedad Industial en sus territorios respectivos, tanto a sus nacionales,
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como g los nacionales de los demds paises de la Union, como st fueran sus prapios

nacionales, sigiiendo las bases del presente Canvenio,

Ll Convenio de Paris otorga ta facultad de legislar a cada uno de los paises miembros en
algunos rubros como son; ¢l procedimiento judicial y administrativo, la campetencia y
tramite de registros de marcas entre otros, ademds, como se comentd en capitulos
anteriores, encontramos disposiciones sobre la marca potoria, las prohibiciones sabre los
cmblemas de los Estados, de los signos aficiales y de control v de los emblemas de

organizaciones intergubernamentales, asi como también sobre transferencia de marcas.

En el articulo 6 quinquies inciso A) se menciona gque una marca regularntente registrada en
el pais de origen, debe ser admitida para su depdsito y protegida tal cual es en los demds
paises de la Union, salve las estipulaciones que se mencionan en ¢l numeral 2). Se
considerard como pais de origen, el pafs de la Union donde el depositante tenga un
establecimienta comercial o industrial efectivo y serio, el pafs de fa Unidn donde tenga su

damicilio, 0 en su caso, el pais de la nacionalidad al que pertenezca dentro de la Union,

El inciso C) menciona que se deberan de analizar todas las circunstancias de hecho,
principalmente la duracion del uso de la marca para apreciar si es susceptible de proteccion o
no, ademis menciona que las marcas no deben ser relwsadas en los demas paises de la
Union, por el solo motivo que difieran de las marcas protegidas en el pais de origen, siempre
y cuando no alteren el caracter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la

forma que fueron registradas en el pais de origen.

El inciso B) del articulo que se analiza, contiene las excepciones para rehusar el registro de

una marca, como sigue:
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Articuto 6 quinquics

“B.- Las marcas de fibrica o de comercio reguladas por el piesente articulo no podrin ser

rehsadas para su registro nt invalidadas mas (Sic) que en los casos siguientes:

1) cuando sean capaces de afectar a derechos adgniridos por terceros en el pais donde la

proteecion se reclama,

2) cuando estén despravistas de todo cardeter distintivo, o formadas exclusivamente por
signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio para desighar la especie, la cafidad,
la cantidad, el destino, el valor, el fugar de origen de los productos o la época de
produccion, o que hayan legado a ser usuales en ¢l lenguaje corriente o en las

costumbres leales y constantes del comercio del paés donde la proteccion se reclama;

3) cuando sean contrarias a Ia moral o al orden publico y, en particular, cuando sean capaces
de engaiiar al publico. Se entiende que una marca no podra ser considerada contraria al
orden piblico, por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposicion de la
legislacion sobre marcas, salvo en ef caso de que esta dispasicion misma se refiera al orden

piblica.

En todo caso queda reservada la aplicacion del articuto 10 bis.”

Como se puede observar, se incluye en el numeral 2), que se rebusarin como marca,
aqueellos signos o indicacianes que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente
o cn las costumbres feales y constantes del comercio del pais donde 1a proteccion se
reclama, por consiguiente, se prohibe ¢l registro de las denominaciones genéricas, y

hay que tomar cn cuenta que un registro puede flegar o considerarse como una
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denominacion gencrica para los productos o servicios que ampata en determinados paises y

enotros no.

Por otro lado, fos Estados miembros de la Union se comprometen a regular, proteger y
admitir las marcas de setvicio, las marcas colectivas y establecer proteccion eficaz contra la
competencia desleal, tener establecidos procedimientos legales para la proteccion de los
derechos de Propiedad [ndustrial, y cada pais miembro, debe establecer un servicio especial
de la Propicdad Industrial y una oficina de informacion al publico sobre as marcas
registradas, publicando periodicamente una hoja oficial con las reproducciones de las

mismas.

Establece que todos los paises miembros constituyen a Unidn, formada por una Asamblea
de la Union, ésta se integra por un delegado que nombra cada pais miembro, el cual puede
ser asistido por suplentes, asesares y expestos, un Comité Ejecutivo que se compane por Jos
paises elegidos por los paises miembros, integrado por un delegado que nombra cada pais

miembro aststido por suplentes, asesores y expertos.

El anticulo 15-1 sefiala-

Articulo IS

“(Oficina Internacional)

1) a) Las tareas administrativas que incumben a 1a Union serdn desempeiadas por la Oficina
Internacional, que sucede a la Oficina de la Union, reunida con a Oficina de la Union
institvida por ¢l Convenio Internncional para la Proteccion de las Obras Literarias y

Artisticas.
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b) La Oficina Internacional se encargard especialmente de fa seeretaria de, los diversos

Organos de la Union

¢} Lt director general de la Organizacion es el mas alto funcionario de la Unidn y Ja

representa.”

Ademds indica que la Oficina Internacional reanivd y publicard informaciones relativas s la
proteccion de fa propiedad industrial, también publicara una revista mensual y facilitara
informacion a los paises de la Union que se lo pidan sobre cuestiones refativas a la

proteccion de la propiedad industrial, realizando estudios sobre lo iismeo

Regula de fas finanzas, de la revision y modificacion de los aticulos, de la adhesion y
denuncia del presente Convenio y también indica que en caso de diferencia entre dos o mis
paises de la Union, por la interpretacion o aplicacion de alguna disposicion del Convenia que
o se haya resuello por via de negociacion, podra ser Hevado en litigio ante la Corte
Internacional de Justicia por cualquicra de fas partes, canforme a los estatutos de la Corte;
ademds se firmara el Convenio en un ejemplar en lengua francesa, y se dard consulla en
inglés, aleman, espaiol, italiano, portuguds, ruso y otros idiomas que la Asamblea pucda

indicar y, por ultimo, contiene las clausulas transitorias.



CAPITULO IV, PRECEDENTES NACIONALES K
INTERNACIONALLES,

En o presente capitulo se podian observar diferentes precedentes nacionales  como
internacionales de marcas que se consideraron como denominaciones genéricas para los
productos o servicios que amparaban, los cuales sirven como base para resolver los posibles
casos que se presenten solicitando la declaracion administrativa de cancelacion y nulidad de

un registro, par considerarla como un término genérico

4.1 PRECEDENTES NACIONALES,

Cabe hacer notar que como se vio anteriormente en ¢f capitulo de antecedentes en la Ley de
Marcas de Fabrica de 1889, podia interpretarse. de su articulo 3, que no serian registrables
como marcas las denominaciones genéricas, y en el anticulo 14, se mencionaba que el registro
de una marca obtenido en contravencion de fa Ley, se declararia judicialmente nufa a peticion
de parte. En esta Ley, no existia fa figura de fa cancelacion por fa transformacion de un

registro marcario en un tésmino genérico, debido a la tolerancia o provocacion de su titular.

in la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, Nombres y Avisos Comerciales de 1903 en
su articulo 5 fraccion |, se establecia que no eran registrables las denominaciones genéricas, y
en el articulo 15 disponia que era nula una marca, cuando s¢ hubiere otorgado en
contravencion a las disposiciones de esta Ley y su Reglamento, la cual podia solicitarse por
parte interesada, o por ¢l Ministerio Pablico si habia un interés gencral, tampoco se

contemplaba la figura de fa cancelacion por fos motivos antes expresados.

La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928, contemplaba la negativa de

registros marcarios con denominacion genérica, que identificara fos productos que se deseaba
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amparar, lo establecia b articulo 7 fraccion 1y el articula 39 fraccion 1 sefialaba que una
matca era nula por olorgarse en contravencion a lo dispuesto por esta Ley o Ja vigente en la
¢poc de suregistio. I esta Ley encontranios que en su articulo 48, ya contemplaba la

cancelacion, pero solamente la realizada voluntariamente por el titular,

La Ley de la Propicdad Industrial de 1942, consignaba en su articulo 105 fiaccion 1, la
negativa de registro de una denominacion para los productos comprendidos en el género o
especie de la misma, y en el articulo 200 establecia que seria nulo el registro de marca que se
haya efectuado en cantravencion a las disposiciones de esta Ley o la vigente en la época de su

registro; en el articulo 207 se volvia a contemplar la cancelacion voluntaria

4.1.1 ALGUNOS CASOS PRESENTADOS EN MEXI1CO ANTES
DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976,

David Rangel Medina ¢n su libro “Tratado de Derecho Marcario”, menciona algunas marcas
B B

que se han considerado como genéricas, como son:

4.1.1.1 REGISTRO Ne. 38,393 “HARD RUHBER".

En ¢ expediente de ésta marca que amparaba peines de goma dura, se dictd una sentencia
ejecutorinda, fa cual consistio en determinar si el signiticado de la palabra “HARD
RUBBER" goma dura, constituia un término genérico para el producto que amparaba,
conforme al articulo 7 parrato 1y 39 fraccion I, de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres
Comerciales de 1928 vigente en la época de su registro, en relacion con los articulos 105
fraccion 1y 200 de la Ley de Ia Propiedad Industrial de 1942,

La titular del registro alegaba que na era gendrica ya que se debia analizar conforme al idioma

oficial en México, pero, la nutoridad sefialo que no hay un idioma genérico y que, por o
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tanto, la resolucion que se quiere revocar esta conforme a lo dispuesto en el precepto legal
referide, ademas de estar en concordancia con lo establecido en el Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad ndustrial del que forma parte nuestre pais y esta obligado a
acatarlo, en consecuencia se confirmé la resolucion administrativa No 186 del 26 de
septiembre de 1939 que declard administrativamente fir milidad del registro de la marca No.

38,393 “IHARD RUBBER",

Considero que la resohicion anterior no estuvo correeta, en cuanto a la genericidad de la
marca, debido a que los productos estahan hechos de goma dura y lo que en realidad ocurria,
era que la marca describia el tipo de material del producta utilizado, no asi la naturaleza det
mismo, ya que con este material se pueden producir cualguier otro tipo de productos, y en
cuanto si existe un idioma genérico o no, considero que por la proteccion que se debe de
otorgar a los consumidores, productores o prestadores de servicios, tanto nacionales camo
extranjeros €n nuestro pais, foda traduccion al castellano que implique un 1érmina genérico

para los productos o servicios que se desce proteger deben prohibirse.
4.1.1.2 REGISTRO Na, 423,64 “FIBROASFALTADA",

En cl expediente de esta marca que amparaba materiales de construccion, encontramos la
resolucion No. 653 del 2 de marzo de 1944, por la que se declara la nulidad de la marca de
referencia en base al articulo 7 fraccion [y 39 fraccidn [ de Ja Ley de Marcas y de Avisos y
Nombres Comerciales de 1928, en relacion con los articulos 105 fraccion Ty 200 de la Ley de
la Propiedad Industrial de 1942, ademds de encontrarse Jla negativa de declaracion
administiativa de uso ilegal de la misma por un tercero, motivos por el que se solicitd el juicio
de garantias en contra de dichas resoluciones.

El titular o quejosa, expresa que la marca no constituia una denominacion genérica para los

productos que amparaba, y presentd como prueba el dictamen de el perito licenciado Alberto
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R Cansino, quien menciond gue no se trataba de un género por no existic especies para
diferenciarse de la camotacion “FIBROASFALTADA™ de una manera especifica, aclarando
que tal denominacion no es genérica ni especifica, sino que se refiere a los materiales de
cunstruccion individualizados y con caracteristicas propias. La Autoridad de amparo
determing que no puede considerarse coma distintiva, sina propiamente descriptiva de tales

productos, negandose asi el ampara a la parte quejosa quien no presemto recurso de revision.

En cste asunto considero que se resolvio correctamente, pucs al dictaminar el perito sobie la
marca en cuestion, encaming al juzgador para determinar que la denominacion no era

apropiada para distinguir materiales de construccion por ser descriptiva de tales productos.

4.1.1.3 REGISTRO No. 29,305 “NEOARSFENAMINA®,

En este expediente se dicté una semencia ejecutariada que dirimio la siguiente controversin:

Primeramente se solicitd la nulidad de Ia marca con base en el articulo § fraccion 1y 15 de la
Ley de Marcas Industriales y de Comercio, Nombres y Avisos Comerciales de 1903, en
relacion con los articulos 105 fraccion 1 y 200 de fa Ley de la Propiedad Industrial de 1942,
por considerarse un término genérico, la cual se negd. Afos después el titular de la misma,
solicita la declaracion administrativa de falsificacion de su registro en contra de ofras
personas, €stas a su vez solicitaron Ia nulidad de la marca por considerarla un término

genérico, lo cual resultd procedente

La titular interpuso juicio de amparo en contra de csta resolucion, porque eonsiderd que la
denominacion de su marca, no es una denominacion genérica y, ademds, porque ya se
considera comuv cosa juzgada la negativa de nulidad de su marca por este motivo, refiriéndose

a la primera solicitud de nulidad la cual fué negada.
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£l Juzgado de Distrito e concedia el amparo, pero dicho setido fué revocado por la
Suprema Corte a quien s¢ presentd para revision, resolviendo sobre la cuestion de cosa
juzgada o no de la sigiiente manera - “Tanta la Ley como Ta doctrina reconacen que para que
la resolucion dictada en un procedimiento judicial contencioso pueda darsele en otro la
autoridad de cosa juzgada, se necesita que entre ambos haya identidad de partes
contendientes, de cosas y de causas, y que si falta alguno de estos tres puntos, na se pucde
dar al fallo cse valor.” Considerando también que unas cartas que se presentaron suscritas por
el titwlar, determinaron que usaba la marca como un término genérico, ademas de que ya se
contemplaba asi desde 1917 en revistas cientificas y que ¢f juez a quo aprecio una prueba

pericial que no fué ofrecida

Asi fué que la resolucion No 705 de la Secretaria de la Economia Nacional declaro la nulidad

de 1a marca No. 29,305 “NEORSFENAMINA”.

La resolucion a mi juicio estuvo correcta, porque, primero al tio intervenir las mismas partes
en los litigios, no podia considerarse como cosa juzgada y, segundo, porque se demostro que
tal denominacion ya se ulilizaba como un ténnino genérico para los productos que protegia

antes de registrar 1a marca

4.1.1.4 REGISTRO Ne. 13,370 “UROTROPINA",

Iista marca amparaba un producto medicinal y en su expediente se dictd una sentencia
ejecutoriada, derivada de un juicio de amparo del 15 de julio de 1944, promovido por ¢l

titular de la marca, contra actos de la Secretaria de la Economia Nacional,
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1 titular de Ta manea en suescrito de demanda de garantias, manifesto que dos empresas
utilizaban ilegalmente su marca, solicitando asi el 5 de enero de 1944 la declaracion
administrativa de uso Hepal de la marca de referencia Al contestar la demanda una de la
empresas demandadas solicito a su vez fa declaracion administiativa de nulidad del registro en
base a los articulos 5 fraccion |y 15 de la Ley de Marens Industifales y de Comercio,
Nombres y Avisos Comerciales de 1903, en relacion con los articulos 105 fraccion Ty 200 de

la Ley de fa Propiedad Industrial de 1942, por tratarse de una denominacion genérica,

La vesohicion se emitio ¢l 28 de junio de 1944 con los siguicntes puntes: 1) Se declara
administrativamente la mulidad de la marca y 11) Se niega administrativarnente la declaracion
de uso egal de la marca No, 13,370 “UROTROPINA”, basandose en que (al denominacion
es un nombre propio y no técnico, que se utilizo con anterioridad al registro en las

farmacopeas.

El actor también manifesto en el escrito de demanda de garantias, que en 1895 la marca en
cuestion se registro bajo el No 10-217 en Alemanin, y con el No 38.002 en la Oficina
Internacional de Berna Suiza, y finalmente indico, que en México ya habia sido reconocida
como valida la denominacion “UROTROPINA” con el oficio No 1375 del 2 de febrero de
1933, motivo por ¢l cual la Autoridad Responsable se contradecia en la resolucion

impugnada.

El Juez de Distrito no concedidé el amparo mencionando pues, en efecto, las responsables

demostraron que la denominacion *“UROTROPINA” se encontraba en los supuestos de la
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fraccion 1 del articulo 5, ya que dicha palabira aparecid publicada en ta Nueva Farmacopea
Mesicana de fa Sociedad Farmacéutica de Méxivo, cuarta edicion det aiio de 1904, anterior a
la fecha en que se dio a conocer como warca; ademas, en dicha publicacion se dan a conocer
tano los nombres téenicos como los gendricos o con el que comunmente se conocen los
productos, y en of caso de “UROTROPINA®, ¢s el nombre como camiinmente se le conoce
al producto quimico denominado *EXAMETILENATETRAMINA™ vy por o tanto, la

autoridad responsable no incurrio en ninguna violacion.

En cuanto al registro que se hizo en otros paises, seftalo el juez que no surte efectos en
Meéxico, toda vez que como se menciond en capitulos anleriores, con el Arreglo de Madrid ¢l
Registro Internacional de la marca en cuestion que se efectud el 10 de julio de 1923, dejo de
{ener proteccion en virtud de que transcurrid el plazo de 20 afios establecidos en el articulo 4

del cilado instrumento; ademds de que son diferentes registros el nacional que ¢! internacional.

Y finalmente concluyo sefalando que al referido oficio No 1375 de fecha 2 de febrero de
1933, en donde indica la parte quejosa que se contradice la autaridad responsable en relacion
con la resolucion del 28 de junio de 1944, la titular no allegod prueba alguna, Dicha senlencia

fué recurrida, pero fué canfirmada en todas sus partes,

En este caso considerd que fa resolucion tuvo bases muy fuertes en cuanto a la publicacion de
la denominacion en a Nueva Farmacopea Mexicana de la Sociedad Farmacéutica de México,
ya que ahi como se puda observar se menciona que la denominacion “UROTROPINA” ¢s

corw comlnmente se le conoce al producto que ampara.
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4LLS REGISTRO No. 62,175 *“PACHUCO™,

sta marca amparaba canisas vy pantalones y mediante oficio No. 37-11H-62175, se declaro la
nulidad de dicha marca en base a los articulos 105 fraccion Ly 200 de la Ley de la Propiedad

Industrial de 1942, y se negd Ta declaracion administrativa de imitacidn de fa misma.

L4 titular manifestaba que no era genérica, pero la cantraparte indicd que tal denominacion eia
un nealogismo para designar cierto tipo de pantatones bombachos, ademas agregéd un recorte
del periodico “I:l Heraldo” del 7 de mayo de 1949 editado en San Luis Potosi, §. L. P, en
donde se veia on ta pagina 4 un anuicio de una casa vendedora de ropa con la figura de un
obrero caminando vestida con ropa estilo “pachuco”, aclarando gue varias casas vendedoras

ya utilizan el término como la denominacion genérica para ese tipo de pantalones.

La Direccion General de ta Propiedad Industrial, resolvio declarar la nutidad del registro y

negar Ja declaracion de imitacion de la misma.

Ein efecto, hasta Ia fecha todavia se identifica al expresar la denominacion “PACHUCO, a
una persona que utiliza este tipo de pantalén, ademds uno de los personajes que contribuyé a
dicha interpretacion fué, entre otros, ¢l actor comico German Valdés “TIN TAN".

4.1.16 REGISTRO No. 65,904 “SARTENETA",

Esta marca amparaba utensilios para cocina en la cual se dictd una resolucion que se refirio al
siguiente fitigio:

El 16 de abril de 1952, se solicito administrativamente el usu ilegal de Ia marca de referencia,
LI demandado era un accionista de la empresa fa cual tenis fos derechos de fa marca, cf

accionista saco al mercado productos con la denominacion “SARTENETA”,
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El demandado en siecontestacion indica gue no usa la denominacion “SARTENETA™ como
marca, sino que ¢sta es el nombre genérico o nombre propio de los productos que fabrica, y
por 1o tanto a nadie puede otorgarse ¢l uso exclusivo de la misma por carceer de novedad y
originalidad. Aunque se le agregue el sufijo tonico, cs deckr, que se pronuncia acentuado;

continud diciendo el demandado, la gente inmediatamente identificara a un sartén grande o

pequeiio redondo o alargado.

Posteriormente, ol 26 de noviembre de 1952, el demandado solicitd la declaracion
administrativa de nulidad de la marca en cuestion, en base a los articulos 108 fraccion |y 200
dela Ley de la P'ropiedad Industrial, ya que consideraba que tal denominacion era un término
genérico y descriptivo, carente de novedad requisito indispensable para que una denaminacion
pueda constituir una marca original, ademas, argumento que el titular usa “SARTENETA

PLAS-MEX® siendo “PLAS MEX” la que representa la marca

El titular negd que su marca era un término genérico para los productos que ampara,
sefialando que “SARTENETA” nacio de una denominacion caprichosa, siguiendo reglas
logicas de la lengua castellana, que con el tiempo se generalizo después del registro y que en
¢l Diccionario de la Lengua Espaiiola no existe la palabra “SARTENETA”, que lo que pasa
es que la demandante quiere evadir su responsabilidad por utilizar una marca que por parte de
la sociedad ha alcanzado una difusion y prestigio amplio en el mercado, maxime que es una

denominacion caprichosa y distintiva y no descriptiva.

La Sccretaria resolvio dectarar la nufidad de la marca No. 65,904 “SARTENETA”,

negandose a su vez la imvasion de la misma. No se interpuso juicio de amparo.

Considero que tal resolucion fué acertada, ya que, como lo esgrime la propia autoridad, al

agregarse el sufijo “eta”, solo forman derivados, pero que denotan objetos que se asemejan en
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alpo a los designidos | que pueden ser inferiores o mis grandes en tamaio o los caracteriza
atra propiedad, por lo tanto no seria distiniva tal denominacion por ser una denominacion

gendrica

4.1.1.7 REGISTRO No. 45,486 “ORILLA ROJA™,

En el expediente de esta marca que amparaba telas, se dictd vua sentencia ejecutoriada que se

relirio al siguiente Rtigio

Il quejoso solicitaba el amparo pameramente por la negativa de nulidad del registro de la
marca de referencia, y por el uso tlegal de la misma que se habia declarado. Iavoco que dicha
marca es una denominacion genérica y por consiguiente se habia otorgado en contravencion
det articalo 7 fraccion | de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales vigente en
esa ¢poca, en relacion con los articulos 105 fraccion |y 200 de la Ley de la Propiedad
Industrial de 1942, solicito la nulidad del registro de la marca. La quejosa continud diciendo
que era una costumbre muy antigua de los fabricantes de telas de dotarlas de un color en el
orillo que contrastara con ¢l resto de la tela, de tal mancra no puede ser elemento distintivo

una determinada tela de color rojo en el orillo o de cualquier color

El juzgado nego la proteccion de la justicia Federal, pero la Suprema Corte el Tribunal

resolvid de la siguiente manera;

Primero, modificd la sentencia recurrida amparando a la quejosa contra actos de la Secretaria
de I Fconomia Nacional, eonsislentes en la resolucian nimero cuatro contenida en el oficio
No. 869 de la Direccion General de la Propiedad Industrial, en la cual se declard el uso ilegal

de la marca de referencia, y también nego la declaracion de nulidad de la misma.
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Considera que ¢n este asimto, se toma un criterio bastante rigido, porque si bien es cicrfo,
que en la onilla de las 1elas se ponia una franja de otro color, ampoco es menos cieito que ese

color no era necesariamente 10jo, $i no de cualquier otro color,

4.1.2 ALGUNOS CASOS PRESENTADOS EN MEXICO DESPUES
DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976,

En la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 en el articula 91 traccidn 11, se indicaba que no
eran registrables como marca las palabras que en el lenguaje cotriente o en las practicas
comercrales, se hayan convertida en fa designacion ussal o genética de los mismos, y en ef
articulo 147 fraccion 1, se contemplabia la nulidad de una marca por haberse otorgado en
contravencién a las disposiciones de esta Ley o la vigente en Ja época de su registro, la figura
de fa cancelacion voluntaria se conservo en ef atticulo 150, pero la innovacion fué que ya se
contempld en el aticulo 149 la extincion de un registro marcario por a tolerancia o
provocacion de parte de ol titular de un registro parn transformarse en una denominacion
genérica, pudiéndose en consecuencia presentar Ja solicitud de declaracion administrativa de
extincion por la razones antes mencionadas. Cabe hacer notar que se contemplaba como

extincion y no camo cancelacion.

En la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial de 1991 reforiada en 1994,
actualmente Ley de fa Prapiedad Industrial, encontramos en el articulo 90 fraccion I, la
prohibicion de registrar como marcas las denominaciones genéricas de las productos o
servicios a que se apliquen, y el articulo 151 fraccion I, dispone que se puede nulificar una
marca por haberse otorgado en contravencion de esta Ley o por la que hubiese estado vigente
en la época de su registro. En ¢l articulo 154 se siguio contemplando la cancelacion

valuntaria, pero en el articulo 153 se cambio la figura de la extincion por la de cancelacion de
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un registro marcario por haber provocado o tolerado el titular a que se translormara en una

denominacion genérica.

En los ttimas aios se han declarado como términos gencricos por parte de la autoridad

competente, las siguientes marcas.

4.1.2.1 REGISTRO No. 337,409 “GLORIAS LINARES".

La marca de referencia fué declarada genérica para amparar dulces de leche y nuez.

Con fecha 27 de julio de 1989 se solicito a declaracion administrativa de infraccion en base a
fos articulos 210 y 211 de la Ley de Invenciones y Marcas, y el § de octubre de 1989, se
salicitd en via de reconvencion, la declaracion administrativa de nulidad por haberse
concedido en contravencion al articulo 91 fraceion It de la Ley de Invenciones y Marcas, ya
que consideraba que “GLORIAS” es ¢ nombre de uso connin o la denominacion genérica

con el que se conoce a un tipo de dulce preparado a base de leche y nuez.

Se ofrecicron como pruebas diferentes publicaciones en donde se referian a la palabra
“GLORIAS” como un término genérico, ademas de presentar diversas holsas de dulces que

contenian la denominacion ¢n cuestion correspondientes a diferentes empresas.

L1 26 de marzo de 1990, el titular dio contestacion por medio de su apoderado, argumentando
(ue la marca en cuestion, no constituia una denominacion genérica.

El 14 de Abril de 1993, la autaridad resolvid nulificar el registro marcario de referencia, por
considerar que *GLORIAS" ¢s el nombre de uso comin otorgado a un dulce elaborado con

feche de cabra y vaca, nuez y canela, entre otros ingredientes tipicos del noroeste de la
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Republica, y “LINARES" es el nombre de un mumicipio, poblacion o ligar que se caracteriza

por la fabricacion de los productos antes mencionados

Considero que la declaratoria de nulidad fué correcta, ya que en efecto la denpminacion
“GLORIAS", es el término genérico o de uso comin con ¢f que se conoce al tipo de didee
anteriormente indicado, como se deniostrd con las prucbas ofvecidas y, ademas, porque el

articulo 91 fraccion X1V mencionaba

Articulo 91.- “No son registrables conio marca;

XIV.- Las denominaciones geograficas, propias o comunes, asi como los gentiticios, nambres
y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar
confusion o error en cuanto a su procedencia, asi como Ias denominaciones de poblaciones o
lugares que se caractericen por fa fabricacion de ciertos productos, para ampara éstos,
excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales ¢

inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario”.

Por lo 1anto, ya que también la palabra “LINARES” se considera como el fugar donde se

fabrican los productos antes mencionados, correspondia declarar Ia nulidad de fa marca.

4.1.2.2 REGISTRO No. 246,914 “GRANOLA".

Otra marca que se ha considerado como una denominacion genérica, es la No, 246,914
“GRANOLA™,

B 26 de junio de 1990, se solicito la declaracion administrativa de nolidad del registra
marcaria en cuestion, con base ¢n el articulo 147 fraccion | de la Ley de Invenciones y

Marcas, la cual como se menciond anteriormenle, se refiere a que es nula una marca cuando
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se haya otorpado en contravencion a las disposiciones que establezea la Ley vigente en la
epoca de su registro, en relacion con ¢l articulo 90 fracaion y 151 fraccion [ de la Ley de fa
Uropiedad Industrial actualmente en vigor, ademas de que tal registro se otorgd con base en

declaraciones falsas ¢ inexactas, pero esta causal no fué tomada en cuenta.

La demandante argumento que la titular proporciond datos falsos relativos al primer uso de la
maica y del domicilio de su titular, ademis de que en base en ¢f articulo 91 fraccion 1 de la
Ley de fnvenciones y Marcas, no era registrable como matca una denominacion genérica de

los productos o servicios que pretendan ampararse.

El demandante continug diciendo que la denominacion “GRANOLA”, ya era de uso comin
antes de su registio y que, por tanto, no reunia los elementos que deben constituir a una
marca como anleriormente se analizd y que son: distintividad, especialidad, novedad,
veracidad y licitud, ya que “GRANOLA” es un 1érmino genérico utilizado en el lenguaje
corriente y en las praclicas comerciales para designar a un conjunto o mezcla de productos
coma son: la avena, miel de abeja, azicar, cancla, pasas, coco, etc, en forma de grano o

granulo,

El 12 de noviembre de 1990, se emplazo a la titular del registro mareario de referencia, para
que manifestara lo que a su derecho conviniere; sin embargo, la demandada no dio
contestacion, por lo que, al dictar su resolucion, la autoridad determing declarar Ja nulidad de

la marca No. 246,914 *"GRANOLA".

La autoridad sefialo que una denominacion es genérica, cuando su uso se generaliza por los
habitantes de un pais, y que ¢sta misma se incorpora al acervo Jéxico de Ja comunidad y toda
vez que los fabricantes, comerciantes y ¢l piblico consumidor utiliza de manera general la

denominacion *“GRANOLA” para designar un tipo de cereal preparada, resultado de fa



combinacion de permen de trigo, salvado de tiigo, coco, miel de abeja, pasas, pepita, nuez,
avena, cancla en polvo y cacahuate tostado, identificandolo asi la poblacion de nuestro pais.

Ln efecta, como se puede observar, la resolucion se basd en que la palabia “GRANOLA” si
se considera en nuestra pais como una denominacion genérica. Ista resolvcion a mi juicio fué

la adecuada.

4.1.2.3 REGISTRO No, 237,778 “LIKRA",

La marca No. 237,778 “LIKRA", también se¢ considerd como un ténmino genérico para los

productos que amparaba consistentes en telas y medias.

Su cancelacion se solicito en base al articulo 153 de fa Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Industrial, ya que la denominacion se habia transformado en un término gendrico
que identifica a un tipo de tela elistica. Cabe sefialar que ¢f titular de la marca habia solicitado

previamente la declaracion administrativa de infraccion de sumarca a fa contraparte,

La autoridad flevo a cabo una encuesta en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey

solicitando al publico que escribiera la denominacion en cuestion, obtenienda los siguientes

resultados:

DENOMINACION DF GUADALAJARA MONTERREY
LICRA 43 % 57 % 44 %
LIKRA 7% B % 47%
LYCRA 1% 2% 2%




129 de octubre de 1993 la avtoridad resolvio declarar administrativamente la cancelacion del
registro de la marca No, 237,778 “LIKRA", ya que considerd que una gran parte de el
publico consumidor y de fos comerciantes identificaban a dicha denominacion como vn tipo

de tela sintética, fibra sintética o fibra elastica cominmente utilizada en algunas medias

Se interpusa juicia de amparo en contra de la resolucion, pero aqui se presenta algo fitera de
lo comim, ya que las partes se desisticron de sus respectivas acciones, esto es, tanto de la
declaracion administrativa de infraccion como de la de cancelacion ante ¢ Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, y el Instituto emitio el aficio 157 de fecha 12 de mayo de 1994
donde indicaba que quedaba sin efecto la resolucion del 29 de octubre de 1993 y por lo tanto

dejaba sin materia el juicio de ampato.

Nu obstante lo indicado, la anterior debio ser intranscendente, ya que par una parte, debe
tomarse en cuenta que las Autoridades no pueden revacar sus propias decisiones, lo que se

confirma con la tesis de jurisprudencia que a cantinuacion se transcribe:

“RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS,
REVOCACION DE LAS

La facultad que tienen las autoridades administrativas para reconsiderar sus resoluciones,
revacindolas, no existen cuando deciden una controversia sobre aplicacion de las leyes que
rigen en su ramo, creando derechos en favor de terceros, y o cuando las resoluciones crean
derechos a favar de las partes interesadas, pues esos derechos no pueden ser desconocidos

por una resolucion posterior, dictada e el mismo asunta.
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Y por olra parte, si bien es cierto que las partes se pusieron de acuerdo después de que se
dicto la resolucion, aunque se hubieren desistido antes, elto no evitaria que tratandose en
realidad de un término genérico, la autoridad administrativa pudiera declararla de oficio, tal
como lo disponia tanto el articulo 155 de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad
industrial, y lo dispone el articulo 155 de la actual Ley de la Propiedad Industrial, en donde

s6lo se anadio el Instituto suprimiendo la Secretaria.

ART. 155, “La declaracion de nulidad, caducidad o cancelacion del registro de una marca, se

hard administrativamente por el Instituto de_oficio, a peticion de parte o del Ministerio

Publico Federal. La caducidad a la que se refiere la fraccion 1 del artfculo 152 de esta Ley, no

requerird de declarncion administrativa por parte del Instituta.”

I SJURISPRUDENCIA Y TESIS SOBRESALIENTES 1974-1975 ACTUALIZACION IV
ADMINISTRATIVA" Edicioncs Mayo, pig 597 v SY8.
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I asi como la autoridad debio aplicar su resolucion. £n el derecho mexicano, como se
analizd anferiormente, lo que se considera importante para decidir si una marca constituye un
térming gendrica o no, para el o los productos o servicios que ampara, es el hecho de que of
filar de la misma haya provocade o consentido tal situacion, lo que en tal caso, se
demostraria con ¢f tipo de publicidad que realizn ¢l titular, o bien con la abstencion del propia
titular para aclarar que “X" denominacion es una murca registrada cuando terceros la utilicen

como una denominacion genérica

También es importante considerar que para decidiv que una marca constituye un término
genérico para ¢l o los productos o servicios que ampara, el que los distiibuidores, los
intermediarios y el publico en general que conforman el sector econdmico, la identifiquen

comao tal,

4.1.2.4 REGISTRO No. 410,409 “PUENTE AEREQ™,

Otra de las marcas que se considerd como término genérico, es la No. 410,409 “PUENTE
AEREO". Esta marca se concedid para distinguir servicios de transporic de personas y
mercancias de un lugar a otro por cualquier medio idoneo, asi como los servicios conexos,
empaque y entrega de mercancias en clase 39 internacional. En este caso, el titular de la marca
solicito a una empresa aérea, que se abstuviera de utilizar fa denominacion “PUENTE
AEREQ” ¢n su publicidad comercial, ya que, dicha denominacion la tenia protegida como
marca ante Jas autoridades administrativas competentes y, por lo tanto, le asistia el derecho

exclusivo a utilizarla,

Con fecha 11 de agosto de 1992, 1a empresn & la que s¢ le solicito se abstuviera de utilizar fa
referida denaminacion, presenta ante la entonces Direccion  General de Desarrollo

Tecnologico, solicitud de declaracion administrativa de nulidad de la marca No. 410,409



“PUENTE AEREO", tundamentandose en los articulos 90 fracciones 1y IV y 151 fraccion
1, de fa Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industiial, vigente en la época de la
concesion del registro impugnado. La parte actora continug indicando que la denominacion
“PUENTE AFREQY, en ¢l {enguaje corriente y en las practicas comerciales, constituye un
nombre de uso comun, genérico y descriptivo, no solo en Meéxico, sino también en o
extranjero, por virtud del cual se designa un servicio de transportacion adrea frecuente de
pasajeros y miercancias entre dos ciudades, Seitald que en diferentes diccionarios, dicha
denominacion tiene cse significado, como par ejemplo, ef Diccionario Enciclopédico Usual
Larousse, define el ténmino de la siguiente manera: “Enlace aéreo, frecuente y periodico, entre

dos ciudades™ *

Indicod ademas, gue en varios paises, se ha utilizado la denominacion “PUENTE AEREO”,

para el servicio de transparte aérea en diferentes rutas, como son fas siguientes

México Ruta México - Acapulco.

Argentina Ruta Buenos Aires - Montevideo (Desde 1969.)

Brasil Ruta Rio de Janeiro - Sao Paulo (Desde 1959).

Espaia Ruta Barcelona - Madrid (Desde 1974),

(stadas Unidos Ruta Nueva York - Boston - Washington (Mas de 15 afos.).

Se emplazd el 30 de septiembre de 1992 a fa ditular del registro marcario, para que

manifestara [o que a su derecho conviniere

M GARCIA-PELAYO Y GROSS, Rimon, "Laronsse. Diccionario EnciclopédicoUsual” Ldiciones Larousse,
México DF, 1985, pig. 528
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Al contestar la demanda fa tiwlar sedalo Ja improcedencia de las causales por no- esta

fundadas, ni motivadas. y que los bechos marcados en la misma ¢ran obscutos ¢ imprecisos

Estudiados los argumentos y pruebas aportadas por las partes, el 31 de enero de 1995 Ta
autosidad resolvio declarar Ia nulidad del registro No. 410,409 “PUENTE AEREQ™, toda vez
que se concedio para amparar servicios para el transporte de mercancias de un lugar a otro
par cualynier medio idoneo, los servicios conexos, empagque y entrega de mercancias, de la
clase 39 internacional, v va que diccionarios y lineas aéreas utilizan la denominacion
SPUENTE AERFOQ”, para designar servicios de transportacion adrea de personas o
mercancias, frecuente y penddico entre cindades, si se considero comn un término genérico.

El titular afectado no recurid al jiticio de amparo.

4.1.2.5 REGISTRO No. 413,326 “MOO DUCK KWAN",

Il registro se solicito para distinguir una discilpina marcial. Antes de que se salicitara la
cancelacion de esta marca en base al articulo 153 de la actual Ley de la Propiedad Industiial,

el titular habia solicitado la declaracion administrativa de infraccion a la contraparte.

La autoridad determing el 7 de junio de 1995, que *“MO0O DUCK KWAN", es el término
genérico que se utiliza para designar una discipling marcial de origen coreano, practica
filosofica y espiritual que involucra todo un sistema de defensa personal. Se interpuso juicio

de amparo, pero al parecer todaviano se ha resueltn.

Considero que la denominacion referida si constituye un término genérico, ya que conio a

resolucian lo dice, es un términa utilizado para refevirse a una discipling marcial,
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4126 REGISTRO No, 383,615 YCASCARA DIENARANJA™,

Se solicitd 1a nulidad de esta marca eit base a los aticulos 147 fraceion 1y 91 fraccion 11, de
la Ley de lnvenciones y Marcas, en relacian cout los aticulos 151 fraceion 1y 90 fraceion 11,
de la Ley de la Propiedad Industiial, ya ue el actor mencionaba gue dicha denominacion, era
un término genérico para la industria de la construccion y que por lo tanto no era susceptible
de otorgarse ¢ uso exclusiva de tal denominacion para amparr productos tales como

barnices, lacas y antioxidantes.

El actor acreditd su intercs juridico por haberse citado esta marca como anterioridad a una
solicitud de registro que presento ante la entonces Direccion General de Desarrollo
Tecnoldgico y ofrecid como pruebas el dictamen del perito Ingeniero Civil Héctor Cavese
Mora y el de la Camara Nacional de la Industria de la Construccion.

La parte demandada sefiald en su contestacion, que su marca no constituye un término

genérico, y que solamente fabrica un tipo de recubrimiento,

I3l perito determing que la denominacion “CASCARA DE NARANJAY, se refiere a un tipo
texturizado, hechio a base de resinas acrilicas, cargas inertes de niinerales, pigmentos y

aditivos quimicos para regular el tietpo de secado y resistencia a la luz.

La Cémara Nacional de la Industria de la Construccion sefialé que la denominacion
“CASCARA DE NARANJA™, se utiliza para hacer referencia a una clase de acabado y no

representa una marca, indicando que varias empresas la utilizan en sus catalogos.

E} nstituto resolvio atinadamente declarar la nulidad del citado registro marcario, por tratarse
de un término genérico, ya que es el utilizado en la industria de la construccion para

identificar un tipo de recubrimiento, hecho a base de acrilico modificado.
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4.1.2.7 REGISTRO No. 394,854 “MARGARITA™

Al momento de realizar la investigacion, este asunto no habia sido resuelto, pero todo parece
idicar que la denominacion “MARGARITA" si constituye un término genérico para
amparar cocteles aleoholicos,

La solicitud de declaacion administrativa es débil, pero, recordemos que el Instituto

Mexicana de la Propiedad Industrial tiene la facultad de iniciarla de oficio.
4.1.2.8 El. CASO “MAIZENA

En nuestra pais se ventila desde ya hace varios afas, algunos litigios sobre fa marca registrada
“MAIZENA?”, en el sentido de que si se han cometido actos ilicitos por ¢l uso de dicha
denominacion o si tal denominacion es o no considerado como un términa genético para

referirse a la fécula de maiz, no se ha resuelto en definitiva.

Actualmente la publicidad que ef titular realiza es la adecuada, pero la cuestion es determinar
st cuando se solicito la extincion (Ley de Tnvenciones y Marcas, articulo 149) o la cancelacion
(Ley de Fomenta y Proteccion de la Propiedad industrial reformada, en 1994 por lo que
cambid de nombre a la Ley de la Propiedad Industrial, en su articulo 153) el titular no
provoce ni toleré que “MAIZENA" se transformara en una denominacion genérica para el

producto que protege.
4.2 PRECEDENTES INTERNACIONALES.
En otros paises también se ha regulado sobre la marca que se ha fransformado en un término

genérico, eh unos paiscs toman en cuenta la opinion del pablica consumidor, en otros a los

fabricantes, comerciantes, distribuidores y prestadores de servicio y en otros a ambos.
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4.2.1 ALGUNOS CASOS PRESENTADOS EN DISTINTOS
PAISES ANTES DE 1960,

Asitenemos que algunos precedentes en el extranjero son

4.2.1.1 “THERMOS” (ILU.A)

En los Estados Unidas de Norteamérica, ¢l Tribunal de Apelaciones del Segunda Circuito,
confirmé una resolucion del Juzgado de Distrito de Connecticut sobre fa marca denominada
“THERMOS". Se dijo que la palabra “TIHERMOS" era una denominacion genérica, pero el
titular argumentaba que sus competidores utilizaban fa palabra botella al vacio como la

denominacion gencérica de fos productas que dicha marea protege.

Se pudieron analizar tres etapas de la vida de la marca:

La primera de 1907 a 1923, en donde se encontrd que las campafas publicitarias del actor

tendian a ser de “THERMOS” una denominacion genérica descriptiva del producto.

En una segunda etapa, ¢l actor se percatd de las consecuencias y comenzo a usar la marca
“THERMOS"” junto con la leyenda botella al vacio y con fa indicacion que era una marca
registrada, pero esto se enfocd mas bien a los comerciantes, distribuidores, anunciantes y
otros sectores del comercio, pero el publico en general siguia utilizando la denominacion

conio un témmino genérico.



120

En a tercera etapa s coanda intentd el titular de desineotporar fa palabra del dominio

pablica, perv tales esfuerzos fueran extemporaneos no Jogrando sus propositos

EL Tribunal declaro que la marca “TIHERMOS” s convirtio en una denominacion genérica
usandola como sinonimo de botella o aislante al vacio, ademas también sefialo que una parte
del piblico identificaba la denominacion como la maca de los productos, por lo 1anto quiso
proleger lanio a unos como a olros determinando que el demandado podia usar el término de
la siguiente maneya: “thermo (con mindsculas) ALADDIN®, debiendo aclarar a los clientes
que solicitaban ese producto que eran de *ALADDINT. L1 Titular en cambio si se le permitio

wtilizar el términa “THERMOS (con mayiscolas)™.

Como podemuos observar, o que se tomd en cnenta para resolver este asunto, Hué la
consideracion que sobre la denominacion en cuestion, tenia ¢f publico en general, tomando en
un segundo plano a las comerciantes, distribuidores y anunciantes, dando una resolucion a mi

juicio bastante complicada de vigilar para que se lieve a cabo en los términos antes precisados.

4.2.1.2 “ASPIRIN” (E.U.A))

De igual manera ¢l tribunal norteamericano  concluyd que la marca *ASPIRIN”, se
transformé en una denominacion genérica para el publico consumidor, pero para los
fabricantes de praductos quimicos, médicos y farmacéuticos al menudeo, si representaba una
marca de un analgésico compuesto par acido acetil salicilico, por 1o tanto, para este sector s¢
prohibio at demandado 1a venta del prodncto con la denominacion *ASPIRIN®, pero se le
permilio envasar tablelas en botellas o cajas con la palabra “aspirin® para vender en pequeiias

cantidades, directamente al piiblica en general,



Se puede observar nucvamente que fa corte americana, da mis importancia a la opinion del
pablico en general para resolver estos asuntos, pero al igual que en ¢ caso anterior, considero

que es una solucion complicada para vigilar que se cumpla en todos sus términos

4.2.1.3 “CELLOPHANE" (E.ULA)).

En el caso de la marca “CELLOPHANE™ registiada ¢n los Estados Unidos se investigo que
si tal palubra significaba para el piblico consumidor un hidrato de celulosa glicerinada
transparente, regenerado de la viscosa, o un articulo fabricado por el actor, se Hepgd a la
conclusion que el titular uso la palabra en un sentido descriptivo, y el demandado no lo uso
como marca sino que surtio pedidos de *CELLOPIANE" considerandolo como el propio
producto, pera nuevamente, el Tribunal al considerar que algunas consumidores todavia
identificaban la marca en relacion con el producto, autorizd al demandado para usar la palabra
“cellophane™ al negaciar con las personas que se referian de ese modo al producto, pero a
los que si llegaban a identificar a la marca del producto, se le debia hacer la aclaracion

respectiva.

Se vuielve a abservar lo mismo que en las anteriores resoluciones, queriendo conciliar el
conflicto de manera que se protejan tanto a los que identifican a la marca como a los que no,

inclindndose por el concepto que tiene el piblico consumidor.

En otros antecedentes, tenemos que en Inglaterra se contermpla fa infraccion, cuando el uso de
una marca esta encaminada a provocar confusion con atra ya registrada, ademas la Ley de
1919 indicaba que una marca es ineficaz para ser objeto de derechos marcarios, cuanda deja

de ser distintiva de los articulos a los cuales se aplica



422140 CTREASURE COT” (INGLATERRA)

Lin 1957 en Inglaterra se suscitd un litigio relativo a considerar si las palabras *TREASURE
COT cran téminos genéricos para designar unia cama de muitecas. 1V uzgado determing
que una parte del piblico si relacionaba ltas palabras “TREASURE COT” coma fa
denowinacion genérica para cama de muilecas, y que otra no, especialmente los distribuidores
y comerciantes, pero que esto no cra suficiente para negarle el derecho af uso exclusivo al

actor o titular de la marca

'n este caso se puede observar que en el derecha inglés, lo importante no fué a opinion del

pablico en genceral, sino més bien la de los distribuidores y comerciantes,

4.21.5 “LA CORONA" (INGLATERRA)

Otro caso presentado en Inglaterra fué el de la marca denominada “LA CORONA”. En esta
ocasion el actor reclamo que la denominacion sc referia a puros que ¢l fabricaba, demostrando
ademas que otros fabricantes wtilizaban tal denominacion para una especie especial de puros,
pero ¢l Juzgado investigo que una parte del publico consumidor del producto al referirse a
“un puro corona”, identificaba a un puro de la marca “LA CORONA” y también que otra
parte identificaba & un determinado tamailo y forma de pwo, en este caso se ordend al
demandado que no vendiera puros que no fueran de la marca *LA COROQNA", a menos que
¢l que lo solicitara no se refiricra a la marca, sino a un determinado puro, debiendo aclarar que

la marca era diferente a la del actor

Nuevamente encontramos una resolucion en donde se concede el uso de la denominacion que
se considera genérica pero con detenminada condicion o excepeion, reiterando que considero

que es muy dificil vigilar que se cumpla can In que ordena la artoridad.
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4.2.1.6 “CELOPHANE® (FRANCIA)

En Francia tambicn encontramos el caso de la marca denominada “CELLOPHANE"
registrada en ese pais, pero en este caso se tomd ¢l criterio de que, mientras el titular no
demuestre el interés de abandonar su marca, no se perderd ¢l derecho a su uso, Gnicamente

bastard con la renovacion, independientemente de fa accion u omisian que realice el titular,

Cama podemos observar, no se tama en cuenta si el titular provoca o folera que su marca se
transforme en una denominacion genérica, sino lo importante es que no la abandone y que fa

reaueve, consideranda unicamente a fa marca como un derechio de propiedad personal,

4.2.1.7 “THERMOS” (BRUSELAS).

A su vez el caso de la marca “THERMOS” también se presentd en Bélgica en donde la
Corte de Apelaciones dicto wna sentencia el 18 de diciembre de 1950, siguiendo el eriterio
que mientras no se presentara prueba alguna que demostrara que el titular haya consentido o
permitido que la denominacion “THERMOS” sea utilizada por otros titulares, de tal manera
qute se interpretara como una renuncia por parte del mistmo, no puede quitdrsele su derecho al
uso exclusivo. En Bélgica en ese tiempo no existia la figura de la renovacion, por lo tanto, el
tnico medio de extincion de la marca era el abandono.

Como podemos observar, en Bélgica como en México, se encuentra establecido que un titular
puede perder su registro, debido a la tolerancia o provocacion por parte del titular de que la
denominacion de su marca se transforme en un término genérica para ¢! o los productos o
servicios que proteja, ya que en el caso anterior, se manifiesta que si hubieran comprobado
que el titular provocd o tolerd que la marca se convirtiera en una denominacion genérica, al
permitir que otros utilizavan la denominacion de su marca, lo hubicran considerado como

renuncig, y por tanto se le hubicra retirado ¢l derecho al uso exclusivo de la denominacion
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STHERMOS®, 10 México se puede comprobar tal heeho, por medio de fa publicidad que
realiza el titular, ¢l cual es un medio mas wtilizado para que aleance prestigo una marca, o se
puede determinar si dicha publicidad es provecativa o tendenciosa pary convertir una marca
ervuna denomminacion genérica, a debido a la abstencion por parte def titular de aclarar que tal

denaminacion es un registro marcatio, o por la misma correspondencia de los titulares.

4.2.1.8 “ASPIRINA” (ITALIA)

También encontramos un antecedente en lalia respecto a la marca “ASPIRINA™, Ia Suprema
Corte sostuva ¢l 15 de mayo de 1935, que una palabra inventada y registrada como marca y
que se haya convertido en una denominacion genérica, no ¢s bastante para despojarla de su
derecho de uso exclusivo por parte de su propictatio. Hay casos, continud diciendo la
autoridad jurisdiccional, que la tolerancia implicita o explicita del tiular podrian destruir sus
derechos, pero en este caso, el titular de origen aleman tomo las medida necesarias para
reprimir cualquier infraceion. Asi tenemos que en este pais, también lo importante es la accion

u omision que realice el titular respecto a su marca, comao ocurre en México.

Ista determinacion fué confirmada por una sentencia del Tribupal de Apelaciones de Milan
del 26 de junio de 1956, no obstante que en 1941, se agrego a la Ley Italiana que la marca
que se haya transformado en una denominacion genérica para el producto o mercancia que

ampare, caducard.

Iin ¢l presente caso, considero que se tomd muy en cuenta que el titular de origen alemén
tomd las medidas necesarias para que su marca no se convirtiera en una denominacion

genérica.
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Tambien podemos observar que tanto en Belgica como en Htalia, solamente se perdia cl
derecho al uso exclusive de una marca, por abandono implicito o renuncia, entendiéndose
¢ésta, como la tolerancia por parte de el titular de un registro marcario, al uso de la

denaminacion registrada a otros fabricantes de productos similares.

4,219 “FARMELI” (SUIZA)

El Juzgado Federal Suizo, emitio el 30 de septiembre de 1958 una resolucion respecto al ¢l
fitigio que consistia en dirimir si la denominacion de la marca “FARMERLI” era un término
gendrico, 0 no, ¢ Juzgado considerd que al registrarse 1o era una denaminacion genérica,
pero que con el paso del tiempo, el pablico en general lo considerd asi, aunque no por pate
de los comerciantes, fabricantes y competidores, resolviendo que la transformacion de una
marca en término gendrico no se da sino hasta que todos los sectores participantes no

identifican a la denominacion respectiva como marca que ampara determinados productos.

En este caso, se observa que Suiza toma en consideracion tanto a los comerciantes,

distribuidares, publicistas ete., camo al piblico consumidor.

4.2.1.10 “LA FUNERARIA" (ESPANA)

En Espafia en 1887, hubo un litigio sobre el uso de la palabra “FUNERARIA”, donde ¢
titular de la marca *I.A FUNERARIA", demandaba a varias personas por ¢l uso de dicha
denominacion, ellas a su vez indicaban que el término en cuestion era genérico para el servicio

que prestaban a los familiares de las personns que fallecian.
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El Pribunal Supremo te otorgd el derecho al titalar, reconociendo su derecho al uso exclusivo
de 1a denominacion y solamente dejo que las demas persona la utifizaran no como titulo, sino

como afadido a la clase de giro ala que se dedicaban,

Considero que la denominacion si cra y sigue siendo genérica para los servicios que
amparaba, pero dicha determinacion se basd en que cn ese tiempo no habia disposicion
expresa, pero no se justifica, ya que el espiritu del texto legal vigente en csa época, proseribia

tal interpretacion.

4.2.2 PROGRAMA DE PALABRA GENERICA DE LA
INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION

Desde 1956, International Trademark Association (INTA) forma parte de un programa que
tiene la finalidad de prevenir la concesion de registros marcarios, que se consideren términos
genéricos, junto con esta asociacion, unen sus esfuerzos para llevar acabo los fines antes
menciontados, la Oficina de Patentes y Mareas, el Servicio Camercial dependiente de ¢l
Departamento de Comercio y ef Departamento de Estado, todos ellos de tos Estados Unidos

de América, ademas de las Oficinas Nacionales de Marcas de muchos paises.

La cficacia del progrania consiste en que, cuando se solicite a registro una denominacion que
se considera un término genérico, estard sujeta a la solicitud de propuesta ante la International
Trademark Association, y ésta a su vez tiene un plazo para contestar no menor de siete dias,
ni mayor de dicz dias después def informe, antes de que se venza el plazo para la oposicion,

de lo contrario no podra resolver la solicitud de propuesta.

En la Embajada de los Estados Unidos América ubicada en los diferentes paises que apoyan al

programa, se podrdn presentar las respectivas solicitudes, admitiéndase tnicamente las que se
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consideren como términos genericos para los product 0s o servicios que deseen amparar, no se

aceptarn las que se consideren de cualquier otra naturaleza

La solicitud de propucesta debe contener la siguiente informacion:

1.~ La palabra genérica por la cual ha sido presentada la solicitud, traducida al inglés

$1esta se encuentra en otro idioma.

2 - El nombre del pais de origen de la marca que se considera como un término

penérico.

3.- El nombre y dircccion del solicitante.

4.- Ef nimero de la solicitud y su fecha de presentacion.

5.- La fecha de publicacion y si es posible el mimero de la publicacion en el cual

aparece el registro.

6.~ La especificacion de fos productos o servicios identificados en la solicitud y en fa

clasificacion nacional o internacional correspondiente.

7.- La fecha de vencimiento para ef plazo de oposicion.

8.- Presentar evidencias que compiueben que tal denominacion es un término

genérico, tales  como,  cmpaques,  envolturas,  rotulos,  catdlogos

definiciones de diccionarios, material promocional etc.
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9 - Y, por oltimo, confirmar que Ta palabra en cuestion, no ha sido registrada en fos
stados Unidos de Amdérica, y que el solicitante no es un subsidiario, ahliado o

licenciante de una compadia norteamericana.

No procede presentar la propuesta en el pais de origen de una denominacion que se considera
un términa genérico, cuando ¢ dicha denominacion esté registrada en la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual, como parte de una aplicacion del Acuerdo de Madrid, de
cualquier manera se puede presentar en paises directamente designados en el Registro
Internacional, que tengan un procedimiento de examen, siempre y cuando la marca sea
publicada por oposicion en el pais designado o cuanda la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMP1), notifique al pais designado de su designacion en el Registro

Internacional.
En noviembre de 1995, la International Trademark Association publico la siguiente lista,
donde se mencionan los mas recientes antecedentes de marcas que se consideran como

términos genéricos en diferentes paises.

4.2.2.1 LISTA DE “ARGENTINA™,

Palabra Genérica. Estado. Clase Internacional.
Rollerskate Pendiente 28

Baby Gil Pendiente 3

XS Extra Small Pendiente 18, 25

Fresh Potatoes Pendiente 31

Fried Potatues Pendiente 29
Burritos Registrada 42
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Palabra Gencriea o Mstado ) Clase Intennacionad
Diape Pendionte LT
Sweetmins o feos dediete b

Food& Bevermges | . Pendiente

Sout o Rediente

Sweet Pendicnte oo
Bira .. Avandonada } B —
Candy bar 3 Abandonada 30

Sweet Honey Pendiente N 10

Pet -Food Abandonada 31

Jam Abandonada 30

Sweet Mints Abandonada 30

Oat Brand Abandonada 30

Franquica Comercial Retirada 42

Cooking Wine Registrada 33

Candy Chocolate Abandonada 30

Candy Bar Abandonada 30

4,222 LISTA DE “BRASIL".

Palabra Genérica. Estado. Clase Internacional.
Amplicina Registrada 5,10

Sugar Pendiente 33
Burritos Rechazada 42
Neomicina Rechazada 5.
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Palabra Generica - bstado

Animal Crackers | Registiada 4
Chewing Gum | Rechazada |
Fashion Dol Registrada

28

Clase Internacional
3310

33, 10,33, 20

4.2.2.3 LISTA DE “CUHILE".

Palabra Genérica. l'islad(\_; o Clase Internacional.
Bieach Rechazada L
Modem Rechazada 9

Noodie Rechazada 30

Program Retirada 37,42

Microchip Rechazada 9

4.2.2.4 LISTA DE “COLOMBIA™

Palabra Genérica. Estado. Clase Internacional.
Pancake Pendiente 30

Baby Products Pendiente 3

Pop Com Pendiente 30

La Baguette & Desing Registrada 29

Hand Cleaner Rechazada 3

Nachos Registrada 30
Pastrami Pendiente 29
PopCorn Pendiente 30
Karamel Rechazada 30
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Palabra Gendrica

Venditas

Palabra Genérica

Fstado.

Pendicnte

E:stado

Clase Internacional

Clase Internacional

Donts L (R L
Espresso Rechazada 30
4.2.2.6 LISTA DE “ESPARA"
Palabra Genérica. Estado. | Clase lternacional
Muflins Registrada 30
Cotfon Rechazada 25,39
Candy Rechazada 30
Germicide " Rechazada B
Antacid Rechazada 5
Comcliips Rechazada 3
Eye Care Cosmelics Rechazada 3
Jelly Beans Rechazada ) 30
Tropical Fruits Rechazada 3 |
Cartoon Rechazada 41




4.2.2.7 LISTA DEMGRECIAY
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Palabra Genérica.

Database

Registiada

4.2.2.8 LISTA DE“JAPON”

Palabra Genérica Eslado. o Clase hernacional
Lotion I’ﬂ_d_icnlc o 3 |
Frosting 3 Rechazada 31

Fat Free Rechazada 32

Poplity Registrada |

4.2,2.9 LISTA DE “PANAMA”

Palabra Genérica.

Estado.

Clase Mternacional

Chips

Pendiente

30

4.2.2,10 LISTA DE “PARAGUAY”

Palabra Genérica. Estado. Clase Iternacional
Cobol Rechazada 9
Prascal Rechazada 9
Basic Rechazada 9
Operaling System Rechazada 9
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Palabra Genética Fstado, Clase Internacional
Database Rechazada 9. ;
Base Rechazada !

Interpreter Rechazada 9

Compiler Rechazada i} @
Soflware Rechazada e
Karame! Registrada oo
Mints B Pendiente 0

Cable TV Registrada 41

Pay TV Registrada 4]

Sport TV Registrada 41

422,01 LISTA DE “PERU"
Palabra Genérica. Iistado. Clase lternacional
Running Rechazada 25
Pretzel Registrada 29
Pretzel Rechazada 30
Candy Bar Registrada 30
Candy Bar Rechazada 39

4.2.2.12 LISTA DE “URUGUAY"

Palabra Genérica.

Estado.

Clase lternacional

Hygienic Device

Pendiente

5, 10,25




Palabra Genénica.

F:stado

Clase lnternacional

Lemanade ] Pendiente o]
lemon Soda A Pendiente 3 3
Fwparedado - Pendieme ) 0
B&S‘jn - Pendiente 17
Sauce Pendiente 29, 30, 31

4.2.2.13 LISTA DE VENEZUELA

Palabra Gengrica. Estado Clase Iternacional
Prink Pendiente 32
Antacid Pendiente 50

Como se podra observar algunas casos se repiten en diferentes paises y otros no, aungue se

hable ef mismo idioma, por fo que cabe recordar que una denominacion que se considera

como un término gendrico en un pais, puede ser que en otro no, o porque tal vez todavia no

se ha solicitado la cancelacion en otros paises o porque 1o exista el registro,




CAPITULO V. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR LA
TRANSFORMACION DEUNA MARCA EN UNA DENOMINACION GENERICA,
Y PROCEDIMIENTO DE CANCELACION.,

En este capitulo se analizaran la medidas preventivas que debe llevar acabo el titular de una
marca para evitar que se transforme en una denominacion genérica, para que no sca utilizada

por otras personas aprovechandose del prestigio de ésta.

Como se ha indicado anteriormente, en el articulo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial
se contempla tanto la ligura de la cancelacion, que se da cuando el titular provoca o
consiente que su marca se haya transformado en una denominacian genérica para el o los
articulos o servicios que protege, como la figura de la nulidad, que conforme al articulo 151
fraccion I, procede cuando una marca se haya otorgado en contravencion 4 la Ley o la que
se encuentre vigente en la época de su registro; refiriéndonos en este caso, entre otras
disposiciones, principalmente a las del articulo 90, en especial a la fraccion 11, que coma se
ha sedalado, indica que no seran registrable como marca, los nombres técnicos o de uso
comun de los productos o servicios que pretendan ampararse, asi como aquellas palabras

que se hayan convertido en la designacion usual o genérica de los mismos.

La figura que mas nos interesa para ¢l presente estudio, es la de cancelacion, ya que una
marca cuya denominacion tenga probabilidades de convertirse en un término genérico,
puede prevenirse para que esto no ocurra, tomandose las medidas, pertinentes, las que & mi

juicio consisten en:
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ST OQUE FL TITULAR NO CONSIENTA NEFPROVOQUE QUE SUMARCA
SE TRANSFORME EN UNA DENOMINACION GENERICA, PARA FL O
LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A LOS QUE SEAPLIQUE,

L este sentido como ya se menciond anteriormente, ¢l articulo 153 de la Ley de la Propiedad

Industrial senala que

ART 1S3 .- "Procederi fa cancelacion del registro de una marea, si su titular ha provocado o
tolerndo que se transforme en una denominacion genérica que corvesponda a uno o
varios de los productos o servivios para los cuales se registrd, de tal modo que, en los
medias comerciales y en o uso generalizado por ef publico, la maica haya perdido su caracter

n

distintivo, cana medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique

Camo se observa este precepto se teliere a la cancelacion de una marca cuando su titula
provoca o tolera que se transtorme en una denominacion geacrica para ol o los productos a
servicios a que se aplica, esto es, que se ha perdido alguna de sus caracteristicas esenciales
mismas que fueron scifaladas en el primer capitulo, y que son: distintividad, especialidad,
novedad, licitud y veracidad, y tomando en cuenta que una marca que Hega a transformarse en
una denominacion genérica ha perdido su cardcter distintivo, fuego entonces, ya no puede

constituir una marca.

Asi tenemos que el titular de una marca que va adquisiendo prestigio, debe procurar por todos
los medios, que ésta no se convierta en una denominacion genérica, ya que debido a la fuerza
que va adquiriendo por la calidad de fos bienes que protege o por su publicidad, el fitular no
debe consentir ni mucho menos provecar que la misma se transforme en una denominacion

genérica, porque puede dar pic a que se soficite fa cancelacion de su registro, perdiendo asf
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todo o que invirtio pua aleanzar i fugar preponderante en la eleccion del piblico

consumidor

Iin verdad yue el titular de un registro marcario debe tomar conciencia de todo lo que ha
realizado en beneficio de su marca, asi como tomar en cuenta ¢l tiempa que ha transcurrido
para acreditar su marca y que los productos o servicios hayan adquirido cierta importancia
para ¢f pusta del piblico en general. Ademas, hay que considerar que lo que la Ley de la
materia trata también de evitar que se constituyan monopolios en cuanta al idioma, pues nadie
puede tener la exclusividad como marca sobre un término genérico, ya que si se cancedicra
esta situacion, la competencia que tuvieran los titilares de éstas, seria pricticamente nula,
incliyendo que al perder la funcion indicadora de los productos o servicios a las que se aplica
representaria un engafio al publico consumidor, por lo tanto, partiendo de esta base nos
damos cuenta ¢l porque se contempla la cancelacion de un registro marcario por ¢stos

motivos

Iis por ello que los titulares deben de cuidar fos minimos detalles, en lo que a su marca se
trata, como por ejemplo, la referencia a sus productos o servicios en las cartas a proveedores,
maquiladores, trabajadores, clientes ete, ya que camio se puda observar en el caso de la
marca No, 29,305 NEORSFENAMINA, las cartas que se presentaron suscritas por el titular,

demostraron que utilizaba la denominacion como un término genérico.

Despuds de analizar este punto puede conducirse que, por una parte, no es justo que el titular
de una marca que ha efectuado valiosas inversiones para acreditar la calidad de sus productos
o servicios y sean de la preferencia del piblico consumidor, se vea privado de los beneficios
de uso exclusivo de su marca, por haberse convedido en un término genérico y, por otra,
tampoco es justo que el propio titular que tolerd o provocd la genericidad de su marca, se

apraveche de tal situacion para obtener ventajas sobre sus competidores.
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2 QUEEL TITULAR EVITE QUE UN TERCERO O EL PUBLICO EN
GENERAL, DESVIRTUE LA DENOMINACION DE SUMARCA,
UTILIZANDOLA COMO UN TERMINO GENERICO.

Sabemos que al titular de una marca registiada se le otorga el derechio a su uso exclusivo,
pudiendo transmitivla la propiedad de Ta misma, o conceder licencias de uso, que deberdn ser

registradas o inscritas en el IMPL

En tales condiciones, el tinular de una marca registrada, debe cuidar o vigilar ta forma de
comercializacion y publicidad de sus productos o servicios amparados con su marca, ya que
estos son inherentes a la misma y toda vez que los mismos transitan por diferentes personas,
como son las distribuidores, vendedores o comerciantes y ¢l piblico en general, pudiendo
suceder que en algunas acasianes, uno o mas de clos pueden emplear o wtilizar a la marca
como una denominacion que identifica el género a especie de Tos productos a servicios que
ampara, perdiendo asi su cardcter de signo distintivo y finalmente transformando Ia
denominacion en un término genérico, que como anterionmente se comentd es determinante

como causal de cancelacion de su registio

El maestro Rangel Medina habla de cuatro etapas por las que pasa una marea que ha perdido
su cardcter distintiva para f o los productos o servicios que protege, y ya que una marca que
se transforma en una denominacion genérica se encuentra dentro de este supuesto, considero

importante analizarlas.

- PRIMERA: En esta primera fase la marca nace, 1ogicamente todavia no es
conocida, por el publico consumidor, ni por comerciantes y distribuidores, como una marca

de calidad o prestigio para ¢l o fos productos o servicios que ampara,
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Aunque by marca en esta etapa sale por primera vez a la lue publica, of titular debe cuidar la
formi en que se da a conocer, pues aungque muy dificilmente se puede decir que en este
periodo se llegue & transtormar en una denominacion gendrica, si pucde correrse el riesgo
tratandose de articulos o servicios novedosos, de identificarlos con ¢l nombre de fa marca,
Por tal motivo o titular debe de cercivrarse, tanto de la forma de su publicidad, como la de

comercializacion de los bienes que protege.

En esta primera etapa se recomienda que ol registro marcario vaya acompaiado de la
denominacion genérica del producto, tal y como o hicieron los titulares de la marc
THERMOS en los Estados Unidos, antes de que se identifique a fa marca como un término

genérico.

- SEGUNDA: En esta segunda etapa, debido a su publicidad la marca ya es
ampliamente conocida, atrayendo la atencion de clientes adquiriendo un prestigio ante Jos

distribuidores, camerciantes y el piiblico consumidor.

En este momento, ¢l titular debe tener también precaucion, tanto en la difusion de la marca,
como de fa forma en que la utilizan los mismos publicictas, como los distribuidores,
comerciantes y publico en general, para que no la convierfan en una denominacion genérica y
mis bien, la identifiquen como un signo distintivo de el o los productas o servicios a los que

se aplique.

TERCERA; En Ia tercera ctapa, se puede hablar de una marca ya madura, en
donde se reconoce la calidad, prestigio v cualidades del o los productos o servicios que

ampara.
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En esta fase, el tinlar debe procurar un equilibrio de su marvea, tanto de su uso adecuado,
como det tipo de publicidad que se realice, pues al hablar de una niarea conocida por los
distribuidores, comerciantes y el publico consumidar, respaldada por fa calidad y prestigio del
o los productos o servicios amparados, pueden facilmente llegarse a identificar éstos, con la
denominacion del registro, desvirtuandola y convirtiéndola en una denominacion genérica que,

como ya se ha indicado, puede ser causal de la cancelacion de su regisirg

CUARTA: En esta fase, seria cuando la marca se ha desvirluado o
transformado en una denominacion genérica para el o los productos o servicios que ampara,
ya sea por la mala administracion, manejo o publicidad de la misma, provocado o tolerada por
su propio titular y, por lo tanto, ya no podra constituir una marca vélida para ¢l o los

productos o servicios que prolege.

Después de analizar estas cuatro etapas el titular puede advertir en que fase sc encuentra su
registro marcario, y asi ponerle atencion tomando las medidas pertinentes para evitar la
cancelacion de su registro procurando un uso adecuado, y observando que sus distribuidares,
comerciantes, el pablico en general y sus competidores no utilicen ni desvirtien la
denominacion de la marca {ransformandola asl en un témino genérico. De llegar a snceder y
al tener conocimiento el titular del registro marcario debe aclarar que la denominacion

representa un signo distintivo que ampara determinado o determinados productos o servicios.

53 QUE EL TITULAR VIGILE EL USO ADECUADO DE SUMARCA POR
PARTE DE LOS LICENCIATARIOS, CUANDO CONCEDA LICENCIAS,

Se menciond anteriormente que el titular de un registro marcario tiene el derecho al uso
exclusivo de usarla para ¢l o los productos que ampara, facultandolo para transmitir y otorgar

licencias de uso a terceros, siempre y cuando se cumplan las farmalidades que marca la Ley.



En ocasiones el titalar de una marca registrada que ha adquirido determinado prestigio,
concede a tercero licencias pata usar su marca, para alguno o todos los productos o servicios
que ampare, y extender su mercado geografico atrayendo una mayor clientela obteniendo

MAyores ganancias cconomicas.

Hay que tomar en cuenta en los casos que el titular de una marca celebre un contrato de
licencia con determinada persona, se debe tener cuidado en que términos se realiza el referido
acto juridico, asi como poner atencion a los derechas y obligaciones que se estipulen tanto
para él, como para el licenciatario; debiendo establecerse ¢l pago y la duracion de la licencia,
si es 0 no de cardeter exclusiva, determinar la zona geografica en que se puede usar la marca
para comercializarla, si ticne derecho a otorgar oiwras licencias, si tiene facultades para
oponerse a infractores de la marca, si puede o no llevar a cabo la publicidad y en que forma,

exigir el control de calidad del o los productos o servicios que se van a comercializar, etc.

Es importante que el titular al celebrar el contrato de licencia cuide estos aspectos, para que
no se den motivos de que sc solicite la cancelacion del registro marcario, pues no seria justo
de que por culpa de un licenciatario o sublicenciatario, la marca respectiva se convierta en una
denominacion genérica, por ello es conveniente, que en caso, de otorgar facultades al
licenciatario o sublicenciatario de poder promocionar o publicitar la marca o marcas, objeto
dela licencia, se establezcan las condiciones en que podra realizarla, y asimismo en caso de no
seguir con los lincamientos, establecer sanciones que vayan desde penas convencionales liasta

la rescision de la licencia.

Cabe mencionar que a las personas que adguieran una marca registrada o celebren un contrato
de licencia para uso de un registro marcario, deben tener cuidado, ya que tienen que
cerciorarse de que la marca respectiva no sea utilizada o se haya transformado en wna

denominacion genéiica para el o los productos o servicios a que se apliquen, ya que de lo
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contrario podremos encontrarnos con posibles solicitudes administrativas de nulidad o
cancelacion de la marca o marcas que hayan sido objeto de licencias, por 1o tanto también s¢

recomicnda cerciotarse y prevenit que se hard en caso de ocwrrir tal situacion.

54 QUE EL TITULAR DE UNA MARCA NOTORIA CUIDE DE MANERA
FSPECIAL EL USO QVE SE LE ESTE DANDO A ESTA.,

Cuando se hablo de fa especialidad dentio de Tas caracteristicas de las marcas, se tocd ef tema
de la marca notoria. Las marcas notorias estan protepidas sin necesidad de registro para el

caso de que 1 tercero solicite una marea idéntica o en grado de confusion.

11 titular de una marca notoria debe tener muchy cuidado, ya que la denominacion es tan
conocida que muchas veces el piblico en general se familiariza tanto con la marca, que flama
por su nombre a los productos o servicios que se comercializa. Asimismo debe cuidarse como
lo utiliza los licenciatarios o los comerciantes. En México se¢ puede hablar de muchas marcas
notorias, dentro de las cuales recomiendo de manera especial cuidar el uso de las
denominaciones siguientes |

KLEENEX, ASPIRINA, COCA COLA, PEPSI, DUREX, SABRITAS, LEVIS, CORN
FLAKES, ALKA SELTZER, BIMBO, 1BM, KODAK, HEWLETT PACKARD, IUSACEL,
TELCEL, PRIT, RESISTOL, MARLBORO, CABLEVISION, MULTIVISION, etc; en fin,
se pudria hablar de cientos de marcas, a las cuales también sc les recomienda reafizar una
publicidad adecuada para los fines de la marca, y no jior ganar mas clientela y dinero, utilicen

anuncios comerciales tendenciosos a identificar fa marca con ¢f producto.

No hay que olvidar que la funcion principal de la marca, es distinguir ¢l o los productos o

Servicias que pratege.



55 QUE ELTITULAR REALICE UNA ADECUADA
PUBLICIDAD DE SUMARCA,

Para empezar puede uno cuestionarse (Qué éxito puede aleanzar una marea sin publicidad?
evidentemente que la respuesta es negativa, ya que desde hace varios aips, la publicidad por
diversos medios television, radio, periddicos, revistas, etc., constituye una arma muy utilizaila
en la competencia mercantil, porque da a conocer los productos o servicins que amparan las

marcas.

Algunos tratadistas consideran a la marca como el vendedor silencioso, ¢s decir, que es la
fuerza intrinseca del registra marcario ¢l que atrac a la clientela y la da a conocer para la

obtencion de su prestigin.

Practicamente puede decirse que sin marcas no habria publicidad. EI licenciado Jaime Alvarez
Soberanis menciona que “Mientras una marca perita en términos mas perfectos su difusion y
logre atraer a la clientela, mejor deserpefiara su papel de agente en el proceso de

comercializacion y expansion del intercambio.” P!

En efecto, la publicidad que se realiza respecio de una marca, tiene la finalidad de que se
identifiquen con ella, el 0 los productos o servicios a que se aplica, para atraer al piblico
consuniidor y estos adviertan la calidad de los mismos y adquicran un prestigio, que

obviamente significa mas wiilidades para la empresa.

En cuanto a la manera en que debe realizarse la publicidad, la Ley Fedeml de Proteccian al

Cansuniidor expresa:

M ALVAREZ SOBERANIS faiine. op cit pigs. 65.



144

ART 32 “La isformacion o publicidad relativa a bienes o servicios que se difundan por
cudlquier medio o forma, deberan ser veraces, comprobables y exentos de textos, didtogos,
sonidos imagenes y otias descripciones que induzean o puedan inducir a ertor o confision,

por siinexactitud

Cabe mencionar que en los ultimos afos se ha practicado en Méxtco por parte de algunas
empresas Ia publicidad comparativa, que consiste en yue una persona promociona su producto
o servicia compardndola con otro u otros, para posicionar f suyo. El articufo 213 de fa actual
Ley de la Propiedad Industrial en su fraccion X, sefiala que es infraccion administrativa
intentar o lograr con ¢l proposito de desprestigiar los productos o servicios o actividades
comerciales, industriales o establecimiento de otros, exceptiadose, la comparacion de
productos o servicios que que ampare la marca con el propasito de informar al pitblico,
siempre que esta comparacion na sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley
Federal de Proteccion al Consumidor. Uno de los problemas se encuentra en que ninguna
disposicion oficial ha determinado fo que en la Ley se debe entender por veraz y comprobable,
por lo que considero que en México todavia no hay una base silida para dar las reglas

precisas de la publicidad comparativa.

Comio podemos observar, la publicidad juega un papel muy importante para los titulares de las
marcas, pues al momento de publicitar sus marcas, éstas les van a redituar ganancias o por lo
menos eso es lo que se espera, de ahi fa importancia de cuidar que se realice una adecuada
publicidad, cuidando los minimos detalles, tomando en cuenta las disposiciones, tanto de la
Ley de la Propiedad Industrial, como la Ley Federal de Proteccion al Consumidor para que

asi, se puedan obtener mejores resultados y no tener sorpresas indeseadas.

En cuanto a los publicistas, deben tener cuidado en cameter errores, debido a que por queret

introducir ¢l a lus productos o servicios que distingue un registro marcario en el gusto del
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pubdico consumidor & través de cvalquier medio  publicitario, lleguen a manejar la
denominacion o disefio del signo distintivo como el nombre o la denominacian genérica de los
mismos, es por ello que sc les recomienda anunctar el producto o servicio mencionando gue
es una marca registrada, evitar anunciar la marca en plural, y en caso de ser una marca
nominativa procurar poner las letras con maylsculas, st na es que se reservaron

especificamente en mindsculas.

Asimisma los encargados de la publicidad, como los duefos de las empresas, también deben
tomar en cuenta ¢ medio publicitaria de difusion de su marca, eflo debido a que, al
promocionar una marca por diferentes medios publicitarias, el piblico lo capta de diferentes
maneras, pues no ¢s o mismo promocionar una marca en fa radio que en la television, toda
vez que en aquélla, se transmiten los anuncios par medio de ondas sanoras que san captadas
en farma auditiva por ef piblico consumidor, sin que se puedan observar los bienes
publicitados, en cambio los anuncios camerciales por television, se transmiten por medio de
ondas sonaras ¢ imagenes que son captadas por el televidente, tanto en forma auditiva como
visual, teniendo un mayor impacto en el publico consumidor, ya que se podran observar, tanto
los productos, como los servicios que se ofrecen en la cdpsula comercial. Por ofra parte, por
ser este tipo de publicidad de mayor impacto, deben tenerse en cuenta los posibles mensajes
subliminales que pudieran inducir al publico a identificar a ia marca como el término genérico
para el o los productos o servicios que se anuncian, por ejemplo, mujeres hermosas, carros de

lujo, paisajes preciosos, residencias increibles, entre muchos olros.

En conclusion, los titufares de marca deben cuidar, tanto la farma de su publicidad comio la
manera en que o capla el piblico consumidor, para evitar que éste Hegue a identificar el

producto o servicio con ¢l signo distintive, y transformarlo asi en una denominacion genérica.
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56 PROCEDIMIENTO DE CANCELACION
DE UNA MARCA,

En este punto se analizd el pracedimiento para solicitar la declaracion administrativa de
cancelacian, nulidad, caducidad e infraccion que establece la Ley de la Propiedad Industrial
para una marca, siendo las que mas nos intercsan para objeto de este estudio las de
cancelacion y nulidad, ya que como se analizo anteriormente, si el titwlar de wna marca
registrada, ha provocado que se transforme por cualquier circunstancia en una denominacion
genérica, para fos productos o servicios que ampare, se puede solicitar la declaracion
administrativa de cancelacion de dicho registro, ya sea de oficio por parte del instituto, o a
petician de parte interesada o por ¢l Ministerio Pablico Federal cuando tenga algan interés ta
Federacion, de igual manera, podrin solicitar la declaracion administrativa de nulidad entre
otras circunstancias, cuando un registro marcario se haya otorgado en contravencion a las
disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, o {a que estuvo vigente en la época que se

registro.

La solicitud de declaracion administrativa de cancelacion o nulidad, se debe presentar ante el
instituto Mexicano de In Propiedad Industrial, por escrito, en idioma espaitol, firmada por el
interesado o su representante y acompaiiada del comprobante del pago de la taifa
correspondiente, conteniendo fos siguientes requisitos:

1.- Ef nombre del solicitante, asi como del representante si lo hubiere.

1L~ ! domicilio para oir y recibir notificaciones.

H1.- El nombre y domicilio de la contraparte o de su representante.
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IV - El objeto de la solicitud, detallandolo en términos claros y precisos

V.- La descripeion de los hechos v, por tltimo,

VI.- Los fundamentos de derecho.

A la solicitud se debe de acompadar en caso que se presente por conducto de apaderado, los
documentos con los que se acredite su personalidad como lo establece el articulo 181 de la

Ley de Propiedad Industrial que textualmente indica:

ART. 181« “Cuando las solicitudes o promociones se presentenn por conducto de

mandatario, éste debera acreditar su personalidad:

[.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si ¢l mandante es persona

fisica,

11.- Mediante carta poder sinple suscrita ante dos lestigos, cuando en el caso de
persanas morales, se trate de solicitudes de patentes, registros, o la inscripcion de licencias o

Sus transmisiones.

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

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

H1- Iin fos casos no comprendidos en fa fraccion anterior, mediante instrumnento
publico o carta poder con ratificacion de firmas ante notario o corredor cuando se tiate de
persona moral mexicana, debiendo acreditarse fa legal existencia de ésta y las facultades del

oforgante; y
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IV~ En los casos no comprendidos en la fraccion H, mediante poder otorgado
conlorme a fa legislacion aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados
internacionales, en caso de que ¢l 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 fa validez del poder, salvo

prueba en contrario.

En cada expediente que se tramite deberd acreditarse la personalidad del solicitante o
promovente, sin embargo, bastard con una copia simple de Ja constancia de registro, si ¢

poder se encuentra inscrito en el Registro General de Paderes establecido por el Instituto.”

Si lega a faltar alguno de los requisitos, ¢l Instituto requerird al promovente que subsane fa

omision, otorgandole un plazo de ocho dias, de lo contratio fa desechara.

Los documentos y constancias con los que se prejenda fundar la accion, se deben presentar en
otiginales 0 copia certificadas al momento de presentar la solicitud, oficciéndose las pruebas
pertinentes, las piuebas que se presenten posteriormente solo se aceptaran si - son

supervenientes.

Se admiten toda clase de pruebas, excepto las que sean contrarias a Ja moral y al derecho; la
testimonial y confesional se admitirdn, sf estan contenidas en documentos; se le da valor
probatorio a las facturas y a los inventarios elaborados por ¢l titular o su licenciatario siempre
y cuando estén adminiculadas, es decir, reforzadas por otros medios tales como, visitas de
inspeccion en el domicilio de los establecimientos o acompaiadas por cualquier otro medio de
prucha permilido par la Ley; el Instituto podra valerse de los medios de prueba que estime

necesarios,
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Et hnstituto al admitir la solicitud de declaracion administiativa, ya sea de cancelacion o de
nulidad, la notificara sl titular afeetado, concediéndole un plazo de un mes para que manitieste
lo que a su derecho convenga, dicha notificacion se llevard u cabo en ¢l domicitio seftatado
por ¢l solicitante, y en caso de que dicho domicilio o el que abre en el expediente hayan
cambiado y se desconozea o nuevo domicilio, fa notilicacion se hara a costa de quien intente
la accion, por medio de la publicacion de edictos en ef Diario Oficial de la Federacion y en un
periddico de Jos de mayor circulacion en la Republica, por una sola vez. En la publicacion se
pondra un extracto de la solicitud de declaracion administrativa de cancelacion o nulidad,
otorgandale un plazo de un mes para que ¢l titular afectado manifieste lo que a su derecho

convenga.
En caso de que ¢f Instituto inicie de oficio el procedimiento de declaracion administrativa de
cancelacion o de nulidad, la notificacién se bara en ef domicilio sefialado en ¢l expediente que

corresponda y de haber cambiado éste, se realizara por medio de publicacion de ediclos.

El titular afectado al momento de contestar la solicitud de declaracion adiministrativa de

cancelacion o fa de nulidad, debera cumplir con los siguientes requisitos:

1. Seiiatar su nombre y, en su caso, el de su representante;

11.- Domicilio para oir y recibir notificaciones;

1H.- Excepciones y defensas;

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

declaracion administrativa, y
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V- Fundamentos de derecho

Al presentarse la contestacion y el ofrecimiento de pruehas, también se debe presentar las
constancias o documentos con los que funde su escrito en originales o copias certificadas,
pero, en caso de que o titular afectado no pueda exhibir dentro del plazo concedido la
totalidad o paite de las prucbas por encontrarse ¢n ol extranjero, se le podra conceder un
plazo adicional de quince dias para poder presentarlas, siempre y cuando las haya ofrecida en

su escrito y haya hechn ¢l sefalamiento respectivo.

En el procedimiento de declaracidn administrativa de cancelacion o de nulidad, no se
substanciaran incidentes de previo y especial pronunciamiento, sino que se resolverdn al

emitirse la resolucion que proceda.

Transcurrido el plazo para que el titular afectado presente sus manifestaciones, previo estudio
de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, se dicta la
resolucion administrativa que proceda, la que debe de notificarse a los interesados en cl

domicilio sefialado en el expediente o, en su caso, por la publicacion de edictos.

Contra la resolucion que emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial solo procede

el juicio de amparo.



CONCLUSIONES,

) Los Cadigo de Comercio de 1884 y de 1889 y fa Ley de Marcas de Fabrica de
1889, cantenian pocas disposiciones en cuanto a la regulacion marcaria, pero, en términos

generales cumplian con su funcion.

2) La Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, fué la primera en
cstablecer de manera expresa, la prohibicion de registrar como marea, a las denominaciones
genérica en donde estén comprendidos los objetos que ampare, y la Ley de la Propicdad
Industrial de 1942, fué la primera en establecer por primera vez que, las traducciones de las
denominaciones genéricas no se admitiran a registro ciando pretendan amparar articulos que

estén comprendidos en el género o especie que correspondan a 1al denominacion.

3) La Ley de Invenciones y Marcas de 1976, establecio por primera vez en su
articulo 149, la pérdida del derecho al uso exclusivo de un registro marcario, en caso que el
titular haya provocado o tolerado que la misma se haya transformade en una denominacion

gendrica para los productos o servicios que ampare.

4) Las caracteristicas de la marca son: la distintividad, la especialidad, la novedad, la

licitud, y la veracidad.

5) La marca notoria constituye una cxcepeion a las caracteristica de la especialidad,
de la novedad, debido a que los titulares de este tipo de marcas han realizado innumerables
esfuerzos y erogaciones en publicidad, para alcanzar el prestigio que acredita la calidad de
los productos o servicios que ofrecen, de tal manera que no es justo que un tercero trate de

aprovechar en su favor, ese prestigio derivado de la marca notoria,



0) Despues de analizar las definiciones que sobre marcas dan diversos autores,
podemos concretar invariablemente gue, el concepto de marca se reficre a un signo que sirve
pava distinguir va sea productos o servicios diferenciandolos de otros de su misna especie o

clase.

7) La denominacion gendrica se refiere a aquella marca que esta compuesta por un

término que identifica o indica la naturaleza de los prnducto o servicios que protege.

$) La marca cuya denominacion constituya un téming genérico, pido derivarse por
dos diferentes aspectos, uno, cuando el término corresponde desde su onigen al género de fos
productos v servicios amparados y de la cual se puede derivar una solicitud de declaracion
admipistrativa de nulidad, y otra, cuando al momento de solicitarse o registrarse constituia un
téemino arbitrario o de fantasia y que al paso del tiempo se transformd en un término
genérica, debidn a la tolerancia o provocacion del titufar de Ja misma, y de la cual se puede

derivar una declaracion adninistrativa de cancelacion.

9) La clasificacion de las marcas atendiendo a la forma en que se presenta al piblico
comprende, a la marca nominada, que ¢s la que se compone por una denominacion, a la marca
innominada, que es la que se constituye por disefos, figuras, grafismo o emblemas, a ia marca
tridimensional, que s, fa que debe reunir las tres dimensiones que caracterizan a los cuerpos
solidos, las cuales son:, lu altura, el ancho y la profundidad, a marca mixta, que se compone
por la combinacion de las caracteristicas de la marca nominada, innominada y tridimensional,
¢s decir, puede conformarla una denominacion junto con un disefio, o una denominacion junto
con una figura tridimensional, o una denominacion junto con un diseiio y junto a una figura
tridimensional, o un disefio junto con una figura tridimensional es por eso que se conocen
COmo marcas mixtas, ya que como se comento anteriormente se combinan clementos de la

marca nominada, innominada y tridimensional, y por Glimo dentro de sta clasificacion se
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incluimos a la marca colectiva que se caracteriza porque es solicitada por colectividades,
asociaciones o sacicdades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de

servicios, que deben estar constituidos conforme a la Ley

10} Actualmente la Ley vigente, establece fa pérdida del nso exchisivo de un registro
cuando ¢l titular ha provocado o tolerado que su marca se transforme en una denominacion
genérica para los productos o servicios que ampara, pera ahora con la figura de la

cancelacion.

H) Existen vatios precedentes nacionales como internacionales de marcas que se
consideraron como denominaciones genéricas para los productos o servicio que amparnban,
los cuales sirven como base para resolver los casos que se presenten solicitando la declaracion
administrativa de cancelacion o nulidad de un registro, por considerarla como un término

genéiico.

12) Las medidas que el titular debe Hevar a cabo para evilar que su marca se
transforme en un término gendrico, para que no se utilizada por otras personas

aprovechdndose del prestigio de ésta, son las siguientes:

A) Que ¢l titular no consienta ni provoque que su marca
se transforme en una denominacién genérica para ¢l o

los productos o servicios & que se aplique.

B) Que ¢l titular evite que un tercero o el piblico en
peneral desvirtiie la - denominacion de su marca

utilizandola como un término genérico.



C) Que el titular vigile cuando conceda licencias, of uso

adecuado de su marca por pate de los licenciatarios.

D) Que el titular de un marca notoria cuide de una

manera especial el uso que sele este dando a ésta.

E) Que el titular realice una adecuada publicidad de su

marca.
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