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I NTRODUCCTI ON

Desde la aparicidn del hombre sobre la tierra, surge
la necesidad de tener no sd8lc relaciones de sociedad con la
finalidad de prcoctegerse dJd=21 medio ambiente, agrupindose en

clanes Y tribus para asi lograr  su supervivencia. sino

tendientes a mejorar su forma

también relaciones Somer

prcoduci=ndo tuscando satisfactores Yy aun  mas:
provecho de los Llenes gue tania en =2xceso Yy que
inrercambiar por los gque no Sin targo,

dadicarse  al

s= dio cuenta de 1lcs beneficios d=

intercambio de =so0s bienes o a la produccidn de los gue

regquerian otros sujetos.

La eveolucidén tanto del hombre como de esas relaciones

ceomerciales hacen posible la aparicidén de una figura gue se

convierce no s8dlo =2n necesaria, sino indispensable y gue no

podemes ni siquiera imaginar lo que significaria la ausencia

de esca figura comercia llamada marca.

La marca es un signo © f£igura distintiva gue hace que

la gente identifigue =1 producto de ctreos de sus misma clase

o género, © a su productor de otros, lo que significa qQue un



producto se identifigue con la marca obteniend® un prescigio
© reconocimiento, derivado de la calidad, de la novedad o de

su produccox.

r
la falsificacidén = =omunmencte llamada 1la pirateria o la

llamada ccmpet=2

titular de la marca.

Es importante mencicnar Jue =1 uso exclusivo de una
marca se cbtiene por sa regiscro ante =1 Instituto Mexicano

. Sin embarge (¢qué sucede sSi el

de la Propi=dad
presunto infractsr tisne wmds tiempo usando dicha marca?, es

decix ha usadc la antas d= su registro por su

. ctiene derecho a seguir

contraparce,

usando su marca?, gu-s jque hacer para preservar su

derecho de seguir usando su marca

Estas situacicnas = interrogantes surgen de

inmediato, 8in <oncc=2r la de la pPropisdad Industrial y

que mas adelante Trataramcs de estudiar v analizar,
precisament2 &sto y la forma como lo regula, =s el objeto de

la presentce tesis.



CAPITULO PRIMERO. - NOCIONES FUNDAMENTALES SORRE LAS
MARCAS ¥ SU FRCTECCION.

1. CONCEPTO DE MARCA.

En materia de Frepisdad Industrial consideramos gque
igne o© Ifigura dJue sirve para identificar

tualidad =std encaminada

.4
0
0
"

productces © servicios
arcario, la marca tiene esta
la identifica, sino 1la

mismos productos o sServicios de su

gal la encentramos -2n

ArcT. 88. - TSe e coxr marca a tcdo signo
visible que Jdistinga productos o servicios de otros

de su misma especia ©




La distintividad de una marca tiene dos efectos
principales: primero la proteccidén de los productos gue
ampara la citada marca, segundo el uso =exclusivo que tiene de
=lla el titular de la wmisma, por =1 cual séle =1 puede

explotarla.

La proteccid de los productos gque ampara la marca,
los bienes o serviciss 7ue sSe prot-=gen tienen frente  al
puibliceo consumidor, la idea de cierta calidaz o cualidad de
los mismos y hacen gue los principales consumidores ios

=2
prefieran £frente a otros de su misma especie, es decir, 1
fama de leos productos gue son amparados por la marca hace

que la misma se convierta =2n fameosa Yy preferida dandoc a

civrular 1los beneficics de esta preferencia, o en su caso
dande margen para Ju=e =xija al productor una garantia del

producto gue se esta comprando.

El uso exclusivo gue s=2 obtiene de una marca al ser
registrada por parte de su titular, <cuando es distintiva, es
precisamente que solamente la persona tiene el derecho de
usarla Gnicamente, aungue come mids adelante se comentarid Se

obti

ne por medio de su registro, Y gue la violacidn de éste

derecho constituye la lliamada competencia desleal.




Podemos decir gue existen diversos tipos de marcas o

mids bien llamarlas de acuerdo a las caracteristicas mismas
ejemplo:

por las gue fueron regiscradas por

2. LAS MARCAS NCMINATIVAS.- Son cuando el ctitular de
una marca regilstrada o usa una marca Sin registrar, con  un
nomkbre en especial, zome lo =S Nike, Toca Cola, Express,
ecc., es decir. la marca llamada Nike ampara calzadoe, Coca
. Express <=3 una marca  gue

Cola ampara kebidas

ampara vestcuario.

3. MARCAS CcON  DISENO. - Sen las marcas que se
identifican c¢con una figura gue hace gue sSse reconozcan, <omo

ompaffa al =apato tenis de la marca

Jue a

sucede con la
Nike, cake mencicnar que el mismo nombre acompafiado de
colores o de las formas =n las que fue escrito =1 nombre
puede constituir un disefio, un ejemplo claro =s el nombre de

la marca Coca Cola.
Estas marcas son una combinacidn

4. MARCAS MIXTAS. -
las <cuales pueden

de las marcas nominativas con urn diseno,

problema,

subsistir sin ningugn en virtud de gue su titular
pretende darle una mayor proteccidn e idencificacidn en el



mercado en relacidn con su marsa o simplemente gue la misma
atracriva frente al pdblico consumidor.

sea mas

s. MARCAS DE  PRODUCTIS. - Son cuando las marcas
prrotegen bienes o produczoes comoe lo son muebles, vescido,
calzado, bebidas, =tc.

6. MARCAS DE SERVICIUS. - = Tipo de marca es cuande
una persona rracende amparar s sarvicio gue presta al
publicoe consumidor con un nombre o signo discintive que lo

los demas servicios iguales o similares.

conocida

identifique frence a
Ze la marca de servicios La Mansidn,
=mbargo anteriormente no

Tal es el caso
por su servicio de reastaurante, sin

se consideraba como susceptible de regiscrar como marca  un
servicio y como 21 Convenic de Paris Para la Proceccidn de la
Propiedad Industrial fue promulgado hasta el 27 de julioc de
1976 an gque fue publicade, no cobligaba a sus miempbros a
registrarla, ésta no s2 realizaba, sin embargo, con Ia
evolucién de la propiedad industrial y la necesidad de
proteger los servicios gue alcanzan renombre y prestigic por
su calidad hacen gu= ya sSea una necesidad la proteccidn de
una maxca, aproximadamante desde hace 20 afios, come se

e de la siguiente tesis jurisprudencial.

despren



FECRETARIA DE INDUSTRIA Y

Si México,

"MARCAS DE SERVICIO. LA
COMERCIOQO ESTA ©OBLIGADA A REGISTRARLAS.
suscripror del Convenio de Paris para la Proteccidn
de la Propiedad Industrial, no =sta obligado a

de las marcas de sarvicio en

proveexr =21
lcs d=1 arciculo 6°* Sexies de Qdicheo
Convenic, si I =sta, 20 cambio, a Storgazr
proteccidin a Tales marcas, para lo cual es
requisito SU regiscro.

de Indusutria Y

Consecuentemen la Secretaria
Comercico, gque es al drgano admistrarivo competente,
si esta cbligada a registrar las marcas de
ya que solamente asi se otorga a éstas la

=21 articulo s*

serxvicio,
pProteccidn gue impone Sexies del

Convenio inwvocado.

DENUNCIA bE CONTRADICCION DE TESIS. VARIOS
329/1571. TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

5 VOTOS. PONENTE: MTRO ALBERTO

MARZO 15 DE 1973.
JIMENEZ CASTRO.

2A. SALA SEPTIMA EPOCA, VOLUMEN 72, TERCERA PARTE,



[

PAG. 25 OTRA FUENTE: APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL
PE LA FEDERACION DE LOS ANOS DE 1917 A 1985,

TERCERA PARTE. SEGUNDA SALA. PAG 758.

7. MARCAS NOTORIAMENTE CONQCIDAS. - Hablaremos
brevemente de este cipo de marca, porque  constituye una
figura juridica an materia de propiedad industrial muy

importante <ccocmo

sue =5 materia de otras tesis,
porgue se puede analizar y estudiar por diversos elementos Yy
factores aque intervienen para gue una marca adguiera este

cardacter.

Esta figura se presenta cuando una marca ha alcanzado
tal éxito gue 21 piblico consumidor la identifica plenamente
en el mercado; ahora bien, influyen diversos factores para

gque £sto suceda, dentreo de los cuales podemos mencionar encre

otros, el despliegue publicitario; por el ciempo 2n el
mercado gque ha estado la marca; por la calidad de sus
productos, por su novedad; o de su nombre; incluso por el

precio de su producto.

Su proteccién es audn muche mds amplia, porque no

obscante al no estar registrada en el pais la marca, se le



impide a cualquier persona distinta de su titular registrarla
© una parecida en grado de confusidn, sin imporcar la clase

en la gque se pretenda registrar.

La ley wvigentue, =2n su articulo 90 fraccidn XV prohibe
el registro de una marca que 2]l Instituto estime notoriamente
conocida, por otra persona distinta de su titular ¥y hace una

peqguerfia definicidén de la misma:

"Se entenderd Gue una marca s notoriamente
conocida =n México, cuando un sector determinado
del pdblico o de los c¢irculeos comerciales del
pais, conoce la marca como consecuencia de las
actividades comerciales desarrolladas en México o
en el extranjero por una persona dque emplea esa
marca =en relacidén con sus productos o servicios,
asi como el conacimiento que se tenga de la marxca
en el territorio, como consecuencia de la

promocidn o publicidad de la misma."

8. MARCAS COLECTIVAS.- Este tipo de marcas son cuando
tienen diversos titulares, =5 decir, la caracteristica

particular d= las marcas =s gque sélo tienen un dueno, sea

persona fisica o moral, vy n 21 presente caso, los titulares



son asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o

prestadores de servicics, legalmente constituidos, como lo

sefiala la Ley de la materia vigente en su articulo 96, vy

1 da identificar =1 producto con sSus

tiene como ila
titulares.

MARCAS GENERICAS.- Cuando las marcas nominativas

alcanzan una increible fama e

antes distintivas,
Tuex amparan ante el pablico

identificacidén del
ntificado con la

consumidor, gue hace que =1 productao

marca, volviédéndose de uso comun, por ejemplio, NYLON, ZILE,

sin embargo este tipo de marca no puede registrarse, porgue

va no es distincivo del producco que ampaxra, poxr la

asimilacidn del preducto con la marca. Es importante recalcar

que esta situacidn se presenta porgue su titular permite que

se vuelva genérica.

10. MARCAS DESCRIPTIVAS.- La descripribilidad en 1la

N

materia marcaria =s la representacidn de las cualidades, o

simplemente se anuncian las caracteristicas de los productos

gque se protegen, una caracteristica que no debe tener una

marca, pues considera gque el usco del lenguaje comin es un

derecho que todas las personas tienen y gue el registrar una

frase descriptiva limitaria =1 usc del lenguaje, atentando el



derecho de expresidn; por citar un ejemplo es la palabra
Zapatos Confortables, Tenis Sport © El Mejor Servicio, para

amparar un restaurante.

11. MARCAS EVOCATIVAS.- Es una forma especial de las
marcas nominativas puesto gue dan una idea indirecra de los
productos gue prataegen ya s=2a en la calidad, cualidad, o
simplements =n las caracteristicas de los productos que
protegen, podemos decir que 25 el limite gue exisce entre una
marca que es distintiva ¥y una descriptiva, un ejemplo de la
marca evocativa es la marca INSTANT PROTEIN, Y el
razonamiento de nuestros Tribunales por la gue considera

evocativa nos parece interesante transcribir.

"En este orden de ideas, se desprende gue si bien
28 cierto gque la marca Jgue se pretende registrar
INSTANT PROTEIN, expresidén de idioma extranjerc gque
significa PROTEINA INSTANTANEA, designa una
cualidad o caracteristicas del producteo; no menos
cierco es que la denominacién gque desea registrar,
simplemente despierta la idea del articulo y su
composicidn, perc de ninguna manera se refiere

precisamente a la naturaleza del producto gque se



quiere amparar con dicha marca----Efectivamente, la
marca INSTANT PROTEIN evoca la idea del producto,
relacionidndose de modo directo con sSu naturaleza,
pero no puede considerarse esta denominacidn como
un conjunto de palabras gue en el lenguje comin o
en la practica comercial sea designacién usual o

genérica dal articulo 3ue se pretende amparay, esto

Gltimo, porque e codos los productos {los
alimentos Y s5us dexrivados) RVt Tangan esa
composicidn 0% caracteriscicas pueden ser

individualicados del mismo modo bajo la misma

denominacidn®.

Amparo an revisidén TOCA R.A.-1153/92 Quejeso
SHAKLEE CORPORATION. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN

MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

12. MARCAS LIGADAS. - La caractexristica principal de
las marcas es la distintividad, en este tipo de marcas se
cc’nsideran ligadas dos o mdis por el hecho de gque son
semejantes en grado de confusién o© sus caracteristicas no
logran ocultar su semejanza, Pero no tienen problema para su

existencia, porgue el titular de una y de la otra debe ser el



no afecta al piblico consumidor que piensa

mismo, por lo que
iriendo una marca respaldada por la calidad de
una

que =std adguizri
adquiere

su croductor o simplemente pisnsa que
dererminada mayca y cbtiene otra, pero siempre en beneficio
marcas.

del citular de ambas

LO CTUE PUEDE SERVIR O CONSTITUIR UNA MARCA.

13
de la Ley de la Propiedad Industrial
o ser

puede

£1 articulo se@
lo gue se constituirse
cuatro

indica que as
cesprenden

nos
procegido como una marca, de la cual se
hipsStesis.
Las denominaciones y figuras visibles,
identificar los

susceptibles de

distintivas,
apliquen

a que se

suficientemente
o traten de

servicios
o clase; las

productos =]
aplicarse, frente a los de su misma especie
formas cridimensionales; los nombres comerciales Y
denomin:aciones [=] razones sociales, siempre gque no queden
comprendidos en las limitaciones gue establece la Ley. E1

fisica, siempre que nao se

una persona
comexrcial

propio de
una maxca

nombre
registrada o un ncmbre

confunda con

publicado.



figuras visibles,

"

14.

suficiencementc tibles de identificar los

apliguen =3 txraten de

productos =1
a los de su misma especie o clase. Lo

aplicarse,

complataments comprensivo puesto que la finalidad

[

anterior e

una marca es precisaments la
puesto qu= la marca

frente a los

en =21 wmercado,

Fue

productcecs de su misma

por lo antericr p cant> deneminaciones come figuras,

u
no se admiten nombres genéricos o formas del dominio piblico.

15. LAS FORMAS TRIDIMENSICNALES. - EsStos son conceptos

introducido con

nuevos dentro del lenguaje marcario gue fue

epiedad Industrial, son también

la reciente Ley de la
25 cuando las formas tienen

llamadas marcas pldisticas

volumen., come@ envases, ¥y frasces: Tullio Ascarelli citado por

falta sin esmbargo, una

Justo Nava egrate menciona "No
tendencia bastante autorizada gue admite, en cambio, la
posibilidad de marcas tridimensicnales, de marcas come suele

'Rangel Medina David,_Derecho de la Propiedad Industrial E
Intelectual, Ed. Universidad Nacional Auténoma de México, ed.
1° Mé&xico 12591, pdg.49.



decirse de formas, en cuyo caso la proteccidn comprenderia,
ciertamente, la forma, pero como forma distinta de un

determinado producto".

16 . LosS NOMBRES CCMERCIALES Y DENOMINACIONES o

RAZONES SOCIALES, que no gueden ccoprendidos en las

limivcacicnes gue 2stabl

ceoncratamente =n el

arcicule %0, fraccidn XVII de la Ley de la Materia, la marca
no debe ser igual a un nombre comercial previamente publicado
Y Que corresponda a un establecimiento cuyo gire principal
sea la fabricacidn o vanta de los wismos productos o

servicios.

17. EL NOMBRE PROPIOC DE UNA PERSONA FISICA, SIEMPRE
QUE NO SE CONFUNDA CON UNA MARCA REGISTRADA ©O UN NOCMBRE
COMERCIAL. Aunque la ley de la materia sélo prevé el registcro
del nombre de una persona fisica, también es susceptible de
registro el nombre de una persona moral; existe una limitante
a lo antes seflalado Yy consiste en gue 21 nombre gue Se
propcne a registro no debe confundirse con une previamente
regiscrade, lo antericr ge <entiande, coda vez gque si se

permitiera el registro de la marca su sola existencia,

‘Nava Negrete Jusrto, Derecho de las Marcas, Ed. Porrda, S.A..,
ed 1+, Méxicc, 1985, pag. 446 .



tendrxia como consecuencia la existencia de dos marcas
idénticas, rrovocando la confusidn de ambas marcas en el
mercade, en perjuicio del piliblice ceonsumidor y tendriamos un

ceonflicte con el principioc del derecho al uso exclusive.

Sin embargo las autrtoridades judiciales adn no se

laro ¥ preciso, toda vez que no

pronuncian por
bre propio puede ser distintivo de

se determina cuando un
otro, tal es el caso de las marcas registradas Aldo y Aldo

Conti, por citar un +=jemplo, o bien Hugo Sanchez con Hugo

Boss, esto en razdén de gque se nulificd por mandato judicial
la marca Aldo Conti, por ser semejante en grado de confusidn
con Alde, porgue &sta marca ss= encuentra reproducida en su

=2mbargo, las marcas Hugo

la anterior.

totalidad

Sdnchez y Hugo Boss subsisten sin ningin problema:; dentro de

nuestro particulaxr punte  de vista y de acuerdo a los

criterios Jjudiciales es ortante tanto la fama alcanzada
1

, como peor elementos distintivos

por la persona fisica © mcra

que en este caso son los apellidos

Ahora bien, las limitaciones que habla =1 articulo 8%

Yy qgue establece la propia Ley de la Propiedad Industrial,

estdan reproducidas =n su articulo 90 del cual hablaremos en

el siguiente punto.



LAS MARCAS NO REGISTRABLES Y REGISTRABLES.
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las practicas comerciales, se hayan convertido en la

designacidén usual o genérica de los mismos”, le anterior

hemocs mencicnado a que no sa puede

responde como

restringir el uso  del lenguaje, ademas tambi contiene
desde nuestro punts de  vista una situacidn ificil de
presentarse, convierta de uso

de una marca, poYrgue

genséricoe antes

primero se usa

Sean del

III.- "Las formas cridimensiconales q
dominio ptblico © gque se¢ hayan hecho de useo comin y aquellas

que carezcan de originalidad que las distinga facilmente, asi

como la forma usual ¥ corrience de los productcos o la
impuesta por su naturaleza o funcidn induscrial®. Esto es, 1la
misma hipdtesis antes mencionada, pero aplicada a las formas

tridimensionales =n lugar de las dencminaciones.

Iv. - "Las denominaciones, figuras © formas
tridimensionales que, —onsiderando el conjunto de sus
caracteristicas, sean descriptivas Ae les productos o

como marca. Quedan

servicios que ctraten d= protegerse

incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o
indicatcivas que en =1 comercio sirva para designar la
aespecie, calidad. cantidad, composicidn, destino, valor,



lugar de origen de los productes o la <Spoca de produccidn”;

en esta £raccidén se hace mencidn de que las marcas no deben

Ser descriptivas < indicativas de los productos gque amparan

© protegen; s decir la ser totalmente distintiva,

en =ste senctldo =n

2rras, 1o8 digitos o los colores aislados,

a menos gus e

© acomparnados de elementos tales

como  signos,

o denominaciones, que les den un
caridcter distinvive", cocmo 1o habiamos menciconado las
palabras d4de uso comin nso son susceptibles de constituir una
marca, pero =2n esta Ifraccidn,

permite el uso de una palabra
comin ccon oun

dmero, © un c<olory para constituir una marca

pero necesariamente debe 2star acompafiada de2 un elemento que

en su conjunto lo haga distintivo tal es el caso de la marca

CODE 3 Y DISENQ, SUPER 7, SEVEN UP, por cicar algunos.

VI.- La traduccidén a otros idiomas, la wvariacidn
ortografica capxichosa = la construccidn arcificial de
calabras no registrables, esta fraccidn contiene 3

situaciones diferances.

La cvraduccién a oTtros idiomas, es muy comin gue una

denominacidn o palabra se =scuche en una forma distinta o mas



atractiva para el consumidor en un idioma distinto
significande lo mismo, Y que guisieran aprovecharse de la

forma alcanzada tal es el caso de la marca

Piralo con Petal ccn Helen de Gold, supuestos

que no serian registrables.

La variaciin

caprichosa, es interesante
esta hipdétesis gu= =1 lagisladeor prohibe, por gue cuando se

presenta a registray v no solamente se hace el examen

de la denominacidén a su imagen sino en una forma
fonética, es gJdecir, la forma como suena al oido esa
denominacidn, para gue n se confunda con las demids marcas

registradas, tal =s5 <=1 caso pcer ejemplo Helen de Oro con Elen
D ore, Olivettci 2s importante recalcar gue la

varjacidén ortografica ichosa escd prewvisca sélo para

palabras no aste caso serian palabras

descriptivas, v par=cidas en Jrado de

por gue puede sSuceder Jue

con una variacién caprichosa o una construccidn

arcificial, se pueda crear una denominacidn distintiva gue

pueda wdlidamente constituir una marca, tal es el caso como

en su momento lo £fue la palabra HKCDAK o MAIZENA.

VII.- Las gue reproduzcan © imiten sin autorizacidn,



escudos, banderas o emblemas de cualguier pais, estado,

municipic o divisiones =qguivalentes, asi como las
=mblemas de organizaciones

denominacicnes y siglas

inrernacicnales, Jub=rnam=2 nos gubsrnamentales o de

rconocida oficialmence, asi como

cualgquier ouvra crganizacidn

la designacién veroal

25 una repreduccidédn del

articule 6 rter. del Convenic e Paris de 1883 de2l cual México
es partce desde =1 7 de geprti-embre de 1903, en este supuesco
la prohibicidn expresa en yeslacién a los escudos, banderas o
emblemas oficiales gue no pueden comnstituir una marca, por la

idea gue traen, vy sdlo de registrarse <con autorizacidén,
porgue su idea 1 sinco politico representativo,

o
o

por eilo la autorizac

VIII.- "Las gue reproduzcan © imiten signos v selles
oficiales d= conty ¥ garvant fa adoprtades por un estado, sin
autorizacidn de la autoridad competente, o monedas, billetes

de bance, monedas conmemerativas o de cualqguier medioc oficial

" Lo antericr responde al hecho

o
]
o
(1]
"
0

de pagc nacional o extr
de evitar gue los productores traten de amparar la calidad de
su producto con lcs salles oficiales monedas u otros emblemas
sin que ellos tengan 1 ccmpromiso de amparar la calidad de
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sus productos €on su misma marca.

IX.~ Las que r=2produzcan o© imiten los nombres o la
condecoraciones, medallas u otros
ferias, congresos, evencos

oficialmente.

idea de las dos

Este supuesto

case radica en la persona

anteriores, la difer=sncia
fisica © moral gue es de cardcter privado, en relacidén con
las otras anteriores gue eran de cardcter plbklico.
X.- rLas denrominaciones geogrdficas, propias o
como los gentilicios, nombres vy

©os mapas,

comunes, y
adjetivos, cuando indiguen la procedencia de los productos ©

2Arror en cuanto a su

servicios y rueden originar confusidn o

procedencia” .

La finalidad de esta fraccidn es evitar gue 1los
productores se aprovechen de la fama de un lugar, haciendo
creer al publico censumider gue =21 hecho de gue una marca

lleve el nombre de un lugar, debe necesariamente tener la

calidad gque goza e1 lugar.




XI.- "Las denominaciones de pcblaciosnes © lugares cdque
se caracterican por la fabricacidn de ciertos productos, para

amparay éstcos, execepto los nombres de lugares de propiedad

particular, cuande sean especiales e inconfundibles y se

tenga el cons propliecario

25 tratar de Jgue no se

aproveche de 1 fam cgrada por los habitanctes de un lugar

2n la =laborac prevé una situacidn

parecida, =n relacidn

XII.-" Los nombres, seuddnimeos, firmas y retratos de
personas, sin consentimiento de los interesados o, si han
fallecido, en su orden, del coényuge, parientes consanguineos

en linea recta y pcr adepcidn, y colaterales, ambos hasta el

cuarto grado;". En =st= supu=2ste se trata de evitar gue otra
persona se aproveche de los derechos patrimoniales de otra

distinta, Su parientce.

XIII.- "Los titulos d= obras intelectuales o
artisticas, asi como los ritulos de publicaciones Y
difusiones periddicas, los personajes ficticics o simbdlicos,
los personajes humanos de caracterizacidn, los personajes

ficticios (=] simbélicos, los personajes humanes de




1
o

caracterizacidn, los nombres artisticos vy las denominaciocones

de grupos artisticos, a m=nos que

zitular del derecho
correspondiente

AuCTrice ¢xXpresaments

Los der

hos int2lactuales también son susceptibles
de proteccidn 2n asta materia, no solo por la ey Federal

de Derechos de Auts

., sing tambidén por 1a Ley de la Propiedad

Industrial, =S50S

2 rrande urn amplio campo que es la
comercial.

XIV. - “Las dencminaciones, figuras o formas

tridimensionales, susceptibles de enganar al piblico =3

inducir a errcr, enctendiéndose por tales las que constituyan

falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o
cualidades de los productos o gervicios que pretenda
amparar"” . Lo anterior as aplicado a las marcas
tridimensicnales, lo cual comentamos cuando se aplicd a las

marcas nominatcivas.

XV.- "Las rominaciones, figquras o formas
rridimensionales, ales sSemeiantes a una marca que el
Insgtituto estime notoriaments conocida en México, para ser

aplicadas a cualguier producto o servicio.®”



"Se entenderd gue una marca es notoriamente conocida
en México, cuando un sector determinado del puiblico o de los
circulos ccmarciales del pais, conoce la marca como
consecurncia de las actividades comerciales desarrolladas en
MExico © en @l extranjero por una persona gue emplea esa
cemo el

marca =n relacidén

conocimience gue

consecu=ncia de 1

"A efacto de demostrar la notcriedad de la marca,
podrin emplearse todoes los medios probatorios permitideos por

esta Lew."

"Este impedimento procederd en cualguier caso en gque
el uso de la marca por guien solicita su registro, pudiese
crear confusidn © un risesgo de asociacidén con @l citular de
la marca notcoriamente conccida, o constituya un
aprovechamiento gue cause el desprestigio de la marca. Dicho
impedimento no sera aplicable cuando el solicitante del

registro sea el titular de la marca notoriamente conocida®.

Esta misma idea ctambién £fu= comentada las marcas

el hecho de gue scon aplicadas a

neminacivas, solo var

marxrcas tridimensiocnales, y gue trata de explicar de una forma



simple leo que constituye una marca notoriamente <conocida,

para darle al gpiblico una

idea mas cercana dJde esta figura

compleja, de la cual ya hablamos

brevemente.

idéncica o sema2jante en

de registro presentada

v wigente, aplicada a los
mismos o servicios. Sin embargo, si
podra regisc sea idéntica a otra vya

regiscrada,

es planteada por el mismo
ticular, para aplicarla a productes © servicios similares y*.

Es imperrante resaltar gue <en esta hipdtesis ya se hace

mencidén a gue una maxrc

ser un i1mpedimento

para =21 regiscro 4= cotra, woda vez gue anteriormentce en la

Ley de Invenciones

de Fomento vy
Procteccidn a la Propiedad

gus2 @s la misma a la
aczcual Ley de la Prcocpiedad Induscrial (solo se reformd) se
hacia referencia a gue una solicirud de marca podia ser
cpconible al registro de una marca, pordque se consideraba que
1la misma era una aspectativa de derecho la cual ne le

conferia ningin derecns al ancea. S51lo servia como
intéres para demandar la nulidad de la marca gque se le haya
cicado como antericridad oponible a su registro, Bsto de
conformidad ceon lcs articulos 108 y 124 de los ordenamientos
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Sin emkarge, pasaba desapercibide la

adquirir con la solicitud de la
marca oponible, por 1o tanto creemos que <£sca innovacidn es

wvrl. - mazrca 7ue sea idéntica o semediante en
grado de oconiusidfn, a un nombre ceomercial aplicado a una
2mpresa < a

comercial o de
servicics, cuyo giro

de los productos

precendan amparar

con la marca, Y

siempre qu= =1 .nombre
comercial haya side usadeo con anteriovridad a la fecha de
presentacidn de la scolicicud de regisctro de la marca o la de
uso declarado de 1 misma. Lo anterior no serda aplicable,
cuande la solicictud de marca la presente el usuario del
nombre comercial,

nombre comercial idéncico

que haya sido publicado".

La ley tampiin pravé el case de una marca dque tenga
un conflicto con un nombre comercial, por el derecho del uso
de una denominacidn, por lo cual no podrid regiscrarse la
marca, siendo un impedimento la exiscencia del nombre
comercial, mixime si éste tiene el giro donde venda o elabore



productos parecidos a los productos gque pretenda amparar la

marca.

marcas registrables son agquellas que son
disvintivas de otras registradas o que son evocativas, gue no
estiAn contrya la moral © las buenas costumbres y gque pueden

competir libremente en Y que no caigan dentro de

la prohibicidn del >0 de la ley vwvigente, porgue no

hay gque perder D= bien es cierto gue ya no se

contempla la del articule 91 de la Ley de

Invenciones Yy Marcas =n cual establecia "Articulo 91. No

son registrables come marcas:....XVIII. Todo lo gque sea

contrario a la moral, a las lPpuenas costumbres, al &rden

puUblico v aguello gue tienda a ridiculizar ideas o personas";
lo cierroc es gque todavia s2 aplica, aungue no se establezca

enn la ley vigente.

19. OBJETOS QUE SE DISTINGUEN CON LA MARCA.

La Ley de 1la materia no establece que clase de
productos © servicios se pueden distinguir con la marca,
aungue anteriormente se decia que la marca debia ser licita y

Qque los produccos astar en 2l comercio siguiendo los



principios

identificaban

teniamos la

de

Maxrcas da
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21.
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por
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mercantil
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deracho, asi las marcas se

gue protegian, por le que

o
marcas de fabrica o industriales,

marcas de= servicics, as decir en
un ejemplo claro

como la Ley de

la de de Fabricas de
fabrica,.- Son las que distinguen las
= elaboradas por una empresa

comercio.- En este tipo de marcas es

la que expende los productos.

. de servicio.- Son las we distinguen las
actividades gue realizan las e=mpr=sas, Ya sea brindando un
servicio de distribucién de pkienes o©o dar satisfaccidn a
necesidades como el servicic de restaurantes, por ejemplo.

La Ley wvigents, =n su articulo 33, habla de gue se
registraran en realacién a iocs productes o servicios
determinades segidn clasificacicn gue 2stablezca el




reglamento de esta Ley.

Articulo 93. - “Las marcas s2 regiscraran en

relacidn con productos o servicios determinados,

seglin la clasificacidn que establezca el reglamento

de esta Ley.

Cualguier duda respacto de la clase a que
sSera resuelta

corresponda un producte © servicio,

en definiciva por =1 Instituto”.

21l Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
fue publicado en =1 Diario Oficial de la Federacién el 23 de
59 nos hace una

noviembre de 1994, Yy =n su articulo
clasificacidn de los productcs y servicios y que la misma se
romd come base la clasificacién internacional, es importante
racalcar gue los productos gque se pretendan amparar bajo el
amparo de una marca, pueden ser determinantes para la
obtencidn de su registro. Sin embargo, no se aplica estce

principio a las marcas notoriamente conocidas.

23. EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD DE LAS MARCAS.

El principio de especialidad de las marcas en esta

materia esta encaminado principalmente a la distintividad que




deben tener, como s el hecho de que se considere gue es
especial una marca porgue ampara ciertos productos que son
diferentes frente a la diversidad de productos gue existen en
el mercado, tal caso aborda Justo Nava Negrete al decir “En
ctro aspecto, =1 prin novedad se encuentra sujeto a

juridica ctorgada a codo

4]
i
i
1
0
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la siguiente

signe © medio materia gue constituya vAlidament= una

marca S ancuantyra iimicvada a productos = servicios
daterminades, particulares, a los cuales identcifjca (=)
distingue. A =sto, se  le llama ia =specialidad de la

marca.’", como wveremos mas adelante pueden existir dos marcas

iguales o© similares =n gradec d= confusidn, pero en diferentes

<
d es tratada por diferentes

clases, asimismo la
coxrientes, las cuales a identifican con la distintividad
que deben tener, en cuanto a que es indicativa de sus

productores; por lo gue, para nosotros la especialidad de las

marcas se conforma de dos elementos:

Por leos productos gue ampara porgue una marca es
especial por los productcs gue ampara fronte a los de su
misma clase o género, lo anterior da la osibilidad de gue
pueden existir dos maxgcas =n =1 mercado con la misma

dencminacidén, pero =n clases diferentes.

V.- Hava Wegrete Justc, ob.cit.. pag 181
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¥ por el titular de la marca, es aqui cuando se
completa con 21 segundo elementoc de la especialidad el hecho
de gue el citular de ambas marcas serd diferente cuando en el
mercado existan dos marcas semejantes en grado de confusidn

2n clases diferentes.

OS5 FRODUCTOS Y SERVICIOS.

Las marcas Tienen una caractaeristica espacial,

amparan det=erminados productos o servicios es decir, cuando

un comerciante desea gue sus productos en especial, -queden
amparadoes por una marca, =s necesario distinguirlos de los

demds de su misma clase, ahora bien, puede ser el caso de que

no gquiera o no le interess invadir con otros produccos el
mercado, es necesarxio no restringix el uso de esta
<o-nominacidn cuandc una persona distinta se en
registrar =sta danem para amparar productos
diferentes a la anteriormenrte registrada, =1 criterio gue se

sigue 238 2l hecho de no limitar =1 mercade con una marca gue

su ticular o no le interesa =xplotar la marca con otros

produccos, =3 simplemence no ene las posibilidades
econdmicas para hacarlo, por lo gue al existir infinidad de
productes o en su caso servicios, existen infinidad de marcas

en el mercado que bien pueden existir sin gue el titular de



las marcas iguales o semejantes sea el mismo.

o

México adoptd la clasificacién internacional de

productos Y servicics aprobada por la OMPI {Organizacidén
Mundial de

Propiedad Intelectual) Yy la hizo suya en el

arciculo

2 la Leay de la Propiedad

La Clasificacidn nrernacional de Productos 0%

Servicios aprobada por 1

OMPI {(Organizacidn Mundial de 1la

Propiedad Inzelecrtuall), a la cual México se adhiridé en 1981.
Consta de 42 clases, de enzsre 21llas 34 son productos y 8 de
servicios. Cabe mencionar que los productos © servicios gue

figuran en la lista 4e las clases tienen ncrtas explicativas

las cuales constitu

Tgenerales relativas a los
sectores de gue dependen, por su naturaleza, asi como una
lista alfabética, para una mayvor compresidn y aplicacidn

exacta de los produccos:

Clase 1. Productos

a 1la industria,
ciencia, cultura, vy silvicultura;
resinas artificiales en estado bruto, materias
plasticas en estado bruto: abono éara las tierras;
composiciones extinceras:; preparaciones para el

temple ¥ socldadura de metales; productos quimicos



Clase ?.
Clase 3.
Clase 4.
Clase 5.

destinados a congerwvar les alimencos; materias

curctientes; adhesivos (pegamentos) destinades a la

industria.

conservantes conctra la

Colors=s, barnices,
a; materias

i

herrumbre v =21 deterioro de la made

tintdreas; mordi=sntes; resinas naturales en estado

brutoc; mectales =n hejas y en polvo para pintores,

decoradeores, im

Preparaciones para blanquear y otras substancias

para la colada; preparaciones para limpiar, pulir,

desengrasar y raspar; Jabones; perfumeria; aceites

esenciales, cosmitices, lociones para el cabello;

detrifricos.

Aceites v grasas industriales; lubricantes;
productos para absorber, regar v concentrar el

polve; combustibles {incluyendo gasolinas para

motores} y materiales d= alumbrado; bujias, mechas.

Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos;

sustancias dietéricas para uso meédico, alimentos

para bebsds; emplastos, material para apdsitos;



Clase 6.
Clase 7.
Clase 8.
Clase 9.

material para empastar los dientes y para moldes

dentales; desinfectantes; productos para la
descruccidn de animales dafiinos, fungicidas,
herbicidas.

Metales comunes ¥ sus aleaciones:; matexiales de

construcci mectdlicos; Tonstrucciones

ilicas; materiales metdlicos para

or
transportables met
vias £drreas; cables e hilos metdlicos no
eléctricos; cerrajeria y ferreteria metdlica; tubos
metdlicos, cajas de caudales; productos metalicos

no comprendidos en otras clases; minerales.

Mé&quinas Yy mdguinas herramientas; motores (axcepto
motores para vehiculos tcerrestres); acoplamientos y
Srganos de transmisidn {excepto parxa vehiculos
terrescres); instrumentos agricelas; incubadoras de
huevos.

Herramientas e instrumentos de mano impulsados
manualmente; cuchilleria, tenedores 1% cucharas;
armas blancas; maguinillas de afeitar.

Aparatos e instrumenctos ciencificos, niucicos,



eldccricos, forograficos, - .

¢pricos, de pesar, de medida de b

control (inspeccidn), de socorro .
engefianza; aparaccs para el

sonideo o
disceos

mecanismos

PEra aparsnoss

cajas registradoras,
para €1 tratamiento

; extinvores.

Clase 10. Aparatos e instrumencc: guirdrgicos, -médicos,

miembros, ojos y dientes

crropéedices; material de-

Se calefacecidn, de RN

coccidén, de refrigeracidn,

de secado, de ventilacidn, de distribucidn de agua

de losomocidn terrestre, aéxea |




Clase 13.

Clase 14.

Clase 1i5.

Clase 16.

Clase 17.
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Armas de fuego; municiones b proyecciles;

explosivos; fuegos de artificio.

preciosos Y sus aleaciones y articulos de

Metales
=stas ) de chapado no comprendidos en
otras clases; ioveria, bisuteria, piedras

J
a = instrumentos cronométricos.

preciosas;

Instrumentos e mudsica.

Papel, carcén y articulos de estas materias, no
comprendidos en otras clases; productos de

de encuadernacidn; fotografias;

imprenta; artic

papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papeleria
o la casa; mat=erial para arctistas; pinceles;
mégquinas de escribir ¥ articulos de oficina
{excepto muebles) ; material de instruccidn o de
ansefianza {excepto aparatos) ; macerias pldascicas
para embalaje (no comprendidas en otras c<lases) s

naipes; caracteres de
mica y preoductos

caucho, gutapercha, goma, amianto,

de estas materias no comprendidos en otras clases;



Clase 18.

Clase 19.

Clase 20.

Clase 21,

productos en materias plé&sticas semielaboradas;

materias gue sirven para calafatear, cerrar con

estcopa Yy aislar; tubes flexibles no metdlicos.

Cuero e imitacicnes de cuero, groductcs de estas

as clas=s; pieles de

("
"

matexrias no comprendidcos en

animales; ba » maletas; paraguas, scmbrillas y

bascones;

sccién no merdlicos; tubos

Matexriales d=
rigidos no metidlicos para la construccidn; asfalto,

pez ¥ betdn; construcciones transportables no

metdlicas; monumentos no metdlices.

Muebles, productos, no
comprendidos de madera, corcho,
cafla, junce. mimbre; Su=srno, hueso, marfil,
kballena, concha, ampar, ndcar, espuma de mar,

suceddan=0s de codas estas materias © materias

pléastcicas.

Utensilios y recipientes para 21 menaje o la cocina
(que no sean de materiales preciosos ni chapados) ;
peines ¥ esponjas; cepillos (excepto pinceles) ;




Clase

Clase

Clase

Clase

Clase

22.

23.

24 .

26.
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cepillos;

mater fabricacidn de
matexr viruta de hierro; vidrio en
bruto orado (excepto vidrio de
construccisdn) ¢ cristaleria, pcrcelana y lo=za, no
comprendidas =n ctras clases.

Tampairia,

idoes en otras

excepcidn del

materias textiles

caucho o

su usc textil.

Hilos para

Tejidos 3y productos rtextiles ne comprendidos en
otras clases:; ropa de cama y de mesa.
Vestidos, calzados, sombrereria.
Punrtillas y bordados, cintas y lazos, botones,
flores

coxrchetes y ojillos, alfileres y agujas;

artificiales.



Clase 27.

Clase 28.

Clase 29.

Clase 30.

Clase 31.

3N

Alfombras, f=lpudos, astaeras, lindleum v otros

revestimientos de suelos; tapicerias murales gue no

sSean matcerias textilas.

Juegos, jugu=ates, articulos de gimnasia de
depcrre no comprendidos en otras clases;
deccracicones para arkosles de navidad.

Carxrne, p=escado, aves V¥ Tazi; 2xtractes de carne;
frutas y legumbres =n conserva, secas cocidas;
gelatinas, mermeladas, cempotas; huevos, leche y

productos lact=20S; acelites y grasas comestibles.

caté, e, tapioca, sagd,
suceddnecs paraciones hechas
de cereales, pan, pastsleria n

comestibles; miel, Jarabe

polves para =spcnjar: sa

{condimentcs!,; =specias,

forestales

Productes Y
granos, clases; animales

vivos; semillas,

paxra los

planctas v



animales, malta.

aguas minerales vy gaseosas ¥y otras

Clase 32. Cervezas; g
bebidas y zumos de

hacer bebidas.

bebidas no alcohdlicas, frutas;

siropes Yy ctras preparacicnes para

cepto cervezas) .

Clase 33. Bsbidas

Clase 34. Tabaco; articulos para fumadores; cerillas.

II.- SERVICIOS.

Clase 35. Publicidad; gastidn de negocios comerciales;
adminiscracidn comercial; trabajos de oficina.

Clase 36. Seguros, negocios £inancieros; negocios monetarios;

obililarios.

negocios

n; sexvicios de instalacidn.

Clase 37. Construccidn; re

Clase 38. Telecomunicacicnes.
Clase 35. Transporte; embalaje almacenaje de mercancias;
cidn de viajes.



Clase 40. Tratamiento de materiales.

Clase 41. Educacidn: formacidn; esparcimiento; actividades

deportivas vy culturales.
; alojamiento temporal:
de balleza;

mentacidn)

de higiene v

ign ‘al

Tlase 42. Restaurac
cuidados médices,
y de agricultura; servicios

cimntifica = industrial:

servicios wveterinarios

juridicos; investigacidn
programacidn de ordenadores ; servicios que no
2 cados en otras clases.

clasi

pusdan ser
Existe una excepcidn a lo antes mencionado, relativo
o semejante en grado

Qtxa marca igual

al permitir el usc d
y es la

a la antericr regisztyxada,

class
gque no puede otra persona

de confusidén, =n ora
de la marca hotoriamante <cnocida,

u ctra

registrar =sta marca semeiante an una clase diferente,
porque se considera gue se aprovecharia de la fama alcanzada
ante el publico consumider.

peor ésta, provocande confusién

25. EL FRIMER USO COMO

En nuestra legislacidn a través de los afles en las
diferentss leyes com veremos mds adelante, se ha tratado de
gue el uso de una marca anterior en el territorio mexicano
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produzca consacuencias de derecho, aun sin estar registrada,
25 un modelo donde es tan importante el uso como su registro,

es dac

una Ley de cardcter mixto © como lo llama Ernesto

D. Aracama- Zorraguin, "sui-generi

. en virtud de gue en el

ige argentino donde se agrega la tutela juridica
Dara crear un sistema mixNto que

2da

solo los principios de la Ley
no cienen® e2sta dual:dad solo

nte generadora de derechos tal

Unidos, donde el uso no ccorifiexe
derecho alguno sobre la marca. En nuestro pais el primer uso
de una marca por Su propiletario aun sSin registrar la misma,
tiene tres situaciones gue contempla la Ley de la materia en

su arciculo 92.

a).- Bl derecho de Ju= ningin titular de una marca

raegiscrada, requiera dejar de usar la marca, por
a

considerar gue =St es idéntica o semejante ean grado de
confusidn a la registrada © le demande por la wviolacidén al

uso exclusivo de su marca.

'D. Aracama- Zorraquin Ern=esto., La Pirateria de Marcas ante
los_Tribunales Argentinos, Revista Mexicana de la Propiedad

Industrial y Artistica, N 7, afio IV, Enerc-Junio 196§, pags.
107 v 108



b) .- La facultad del poseedor de una marca no

regiscrada de sclicitar 21 registro de su marca.

<y oL- =1 derecho solicitar la declaracién
adminisctractiva d2 nulidad de la marca gue se reclama, por su
mejor derecheo de uso exclusivo.

Ahora bien, =S importante mencionar gue los tres

supuestos nermatcivos Ge la Ley pueden ser aplicados aun
cuande la marca sea extranjera en relacidn al nacional o

viceversa.

26. EL REGISTRO COMO FUENTE.

Como ra lo mencionamos anteriormente, nuestra
legislacidnes de cardcter mixteo, regula tante el uso como el
registro de la marca, aungue la Ley otorga importantes
derechos derivades de su uso, rambién otorga derechos por el
registrea y adn mas asegura su proteccidn en contra de la
llamada competencia desleal, por gue si la marca es usada
peroc no registrada no puede alegar la violacidn al derecho al

uso exclusiveo de la marca, DpOr que esta se obtiene por medio

de su registro.



Al registrar wuna marca la Ley otorga el derecho al
uso exclusive, as dacir la facultad de gue sélo su
propiecarioc pueda usarla vy explotar en el mercado frente a
aste derecho constituye diversas

terceros ¥ la iclacién a
3

7 de la Ley de La materia al hablarx

sanciones:

del uso =xcl

comerciantes [

Are. 57

prestadores podrdn  hacer uso de

marcas =n la industria, =n el comercio © en los
Sin -embarge, el derecho a

servicics qgue prasten.

su uso exclusivo s= obtiene mediante su registro

en el Instituzor.

Ahora uso exclusivo derxivado del
registro de =s competencia desleal b% puede

constituixr una n adminiscrativa o un delito y tener
multa, clausura =] el inicio de una

como sancidén una
occuraduria General de la

averiguacidn previa
Repiblica.
desleal, la cual la prevé la Ley con

La ccmpetencia
es considerada como una serie de

delito

la moral a las buenas costumbres

cconcrarias  a



a3

encaminadas a obtener un provecho © una ventaja frente a otro
propietaric de una marca, la cual le causa un perjuicio en su
patrimonic o esfera juridica, Hildegart Ronddn de Sansd en su
acertada intervencién =n la Revista Mexicana de la Propisdad

Industyial

al nablar Jde la repres n de la

Convenio de Paris nos explica esa

serie de i <contrarias a la moral, a las buenas

ostumbres ¥ nos da una ifdea mas acertada de esta figura

“Enuncia scmo n acto de concurrencia desleal a
los actos de confusidn {("cualguier acto de tal naturaleza que
cree una confusidén, ror cualguier medio sea, con el
establecimiento, los productos © la actividad industrial o
comercial d=2 un competidor"), los actos de denigracidén ("las

al=gaciones falsas, @n <1 ejercicio del comercio, gue tienden

a desacreditar > =3taplecimiento, les productos o la
actividad industrial o comercial de un competidorv}, los
actos de sustraccidn de clientela gue tienden principalmente
a inducir a error al pibklico scobre las caracteristicas de los

productos (=3 de su fabricacidén

las indicaciones (=]

alegacicones cuyo uso, an el aejercicio del comercioc sea

.- Hildegart Rondén de Sansd, La Adhesidn de Venezuela al

Convenio de Paris, Revisgta Mexicana de a Pr ieda
Indugerial vy Artistica, N° 7, afio IV.- Enero-Junio 1966.-

pags. 159 y 160.
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susceptible de inducir al pliblico a error sobre
naturaleza, =1 medio de fabricacidn, las caracteristicas,
aptitud en el emplec o la

cantidad de las mercancias")"

la

la



CAPITULO SEGUNDO. - EFECTOS JURIDICOS DEL uso DE LA
MARCA .

LOS ANTECEDENTES LEGISLATIVOS MEXICANOS.

1. Los Coédigos de Comercio de 1854 y 1884 .

Para hablar de los efectos juridicos del uso de la

marca es necesario conocer cuales son sus antecedences
legislativos -=n =1 derecho mexicano, debemos primero saber
desde cuando se empieZza A regUlar ia Materia marcaria en
nuestro derecho, asi sabremos cuando se =2mpiezan a considerar
los derechos derivados de la marca por su usoe; ¥y gue. es <l
origen del punto medular a tratar en este trabajo, es decir

el uso anterior de una denominacidn o dis2fAo gue constituye

o como lo llamaremos el uso anterior de

una marca registrada,
una marca no registrada por un tercero, asi gue empezaremos
i& de las marcas desde su

el estudio en nuestra 1=

inicio.
a) .- El Cddige de Ceomercio de 18S54.
El primer C&digo de Comercio gque se expidid en
México, fue el 16 de mayo de 1854, en su Texto ne contenia
maceria

disposiciones gque de manera especial regularan 1la
marcaria; sin embargo el maestro David Rangel Medina nos dice



"escudrifiando en apartados preceptos, notamos que ya sSe hace

referencia a las marcas de las mercaderias"®. Asi tenemos gque

el presente coédigo sélo hace alusidn de manezra muy

superficial sobre la materia marcaria, como medio de

distintividad de la propiedad.

b) .- El1 Tddigo de Comercio de 1884.

En este Ordenamients jue es5 el segundo en nuestro

pais, va se empieza a dedicar un espacio en nuestra

legislacidn a la materia marcaria con =1 Libro Cuarto llamado

este apartado se empieza a regular

"Propiedad Mercancil”, en
los principios del derecho marcario, <como la propiedad de
las marcas, su distincividad, la competencia desleal, el

regisctro de la marca gue ddebia ser ante la Secretaria de

Fomento, perc no hace mencidén sobre el usc dJde la maxrxca

anterior a su registro.

.- Rangel Medina David, Tratade de Derecho Maxcario, Ed.
13

Libros de Mé&xico, $. A., México, D. F., 1860, pag.
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LA LEY DE MARCAS DE FABRICAS (188%)

Es c©on la Ley de Marcas de Fabricas el primer intento

de regular la materia marcaria en México en forma autdnoma,

una vigencia del afo de 1889 hasta la encrada

la cual tie
=25 de 1903, es decir 14 aflos y

en vigeor de la nuewva Ley
. lia Ley es bastante pequefia pero si

conciene 19 arc
2n regular la materia marcaria

recordamos gue =s la prim2ra
lo comprendsremos, contiene =n su articulo 8" las ideas

ocr de una marca no registrada.

I

principales del uso anter

ART. 8%.-" &1 gue primero hubiere hecho uso

legalmente d= una marca, es el Jdnico gue puede

caso de disputa entre

pretendex su propi=adad.

dos propietarios de la misma marca, la propiedad
pertenecerid al primer posesdor, o bien, si la
posesién no pudiere cemprobarse, al primer
solicitante".

El articule 87 contiene =n su rtexto 3 ideas

una marca por el usc de la
misma marca.

primero hubiere hecho uso legalmente de
De

a).- "El que

es =l dnico gue puede pretender su propiedad”

una marca,




lo anterior, se desprende gue la

legalmente de una marxca para pretander su

uso de la marca en el comercic. comprobabl

oficiales, como facrturas pcr la wenca del

SU givre ccocmercial, o©

nombre de la marca o
publicidad gqgue

algunos ejemplos,

reconocidas por Lla

B) ., -

misma maxrca,

este senzidcs  la
contradictoria oy =1 uso derivado
obtiene la propiedad, ¥ =i la otra hipdtesi

frence

el titular
anterior y = anterior es
disputa de marca, por lo
existir dos pr la misma marca,

)

el

[
1]
i
®
a3
@

asi ambos tendria

c)y.- "O bi=2n, si ra posesi

muy cues

al primer solicitante”.
desprende de asta parte del articule 8
hipdétesis establece caso de no poder

idea gue tenemos por el uso

propiedad, es el
e con documentos
producto <on el
implemente por la

poxr citar

precpiectarios de la

primer poseedor". EnN

fue un tanco
de la marca se
s, se encuentran
a otro con uso
precisamente la
canto no pueden

por gue de sex

r la marca registrada.

Sn no pudiere comprobarse,

tionable la idea gque se

° por que esta

se comprobar la



posesién de la marca, s52 atenderd al primer solicitante, es
decir se clvidan del uso anterior y si recordamos que en

esencia el citado procege el usoc anterior,

tradiccidn por gque el derecho

n
0
o]

aue sclicivd la marca primerc, es

titular ¥ gensames gue no es posible gue alguien
1 festaciones

S <conn mani

Cake destacar Jgue 3esde a2ste memento la Ley de Marcas

cas esctablece gue 21 derecho al uso exclusivo de una

marca se obtienes con su registro y sin examen de novedad,
alentando el reagistro de las marcas come se desprende de los

arciculos $ y 10, gue a continuacidn se reproducen:t

ART. 9°.- preopiedad =xclusiva de una marca no
puede ejercitarss sino =n virtud de la declaracidn

d= Fomento, de gue el

hecha por la Secrezari
interesado s= ha resarvado sus derechecs, Jdespuds de

reguisitos ilaegales'.

haberse llenado todos

de gue habla el articulo
2

ART.10.- "La

examan pravio, bajo la

anterior, se  haxd s
exclusiva respconsakilidad 42 1os scolicitantes, Y

caercero”.




“La Secretaria de Fomento hara publicar la

solicitud del interesado, Y en el caso de

oposicidn, presencada dentyo de los noventa dias
siguientes a la publicacidén, no se procedera al

regiscro de la marca hasta que la autoridad

judicial decida =n favor de gquien debe hacerse el

regiscro”.

0
o

2. LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE CCMERCIO

(1203}

La presente Ley tuveo una vigencia de 25 afios a pesar de leos

problemas existentes en el pafis, y realmence, los efectos
previstos por el uso anterior de una marca, frente a una
marca registrada, sdlco se limita a una causal de nulidad en
contra de la marca r=gistcrada contenida en =) artficulo 15, en
contraposicidn a la anterior Ley, no preveia los derechos
derivados del uso anterior d= la marca y gue es el derecho a
solicitar el vregistro Qe la marca en cusstidn, ni tampoco
menciona si la marca registrada produce sus efectos frente a

tercexros gque la venifian usando.

El articulo 15 cecntenia dos causales de nulidad uno

cuandéo fuere ocoxrgada la marca en contravencidn a las

disposiciones de esta Ley, y dos cuando Se tenga un mejor

derscho de uso.



"
9

ART. 15.-"El registrxro de wuna marca es nuleo cuando

g2 haya hecho =n contravencidén a las disposiciones

de esta Ley y de su Reglamento, o cuando la marca
haya sido registrada con anterioridad por otro, si
ese registro tiene mas de dos afios © si teniendo

menos de dos afjos se ha hecho con un nejor

derecho".

Es importante hacer notar una situacidn gue mis
adelante recomaremos Y =s5 de gue si una persona tenfa menos
de dos arios de =star usando su marca cuenta <on un mejor

derecho de uso frente a la registrada.

Ahora bian, cemo se desprende de la Ley de Marcas

Industriales y de Comercic existian otras prioridades como lo

era el impulse de las marcas {(como la anterior Ley) y en
concreto para fomentar el comercio existente. $in embargo, la
figura del uso anterior octorga =1 derecho para demandar la
registrada pero no para su registro,

nulidad de una marca
10 de dicho ordenamiento

como se puede desprender del Arct.

porgue no existia 21 exdamen de novedad.



ART. 10.- "El registro de una marca se hard sin
previo examen de novadad, bajo la exclusiva

responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de

tercero. . .

4. Lay de Marcas ¥ de Avisos y Nombres

Tomerciales |

La Ley de Marcas y d=e Avisos y Nombres Comerciales, retoma

Lay de 1889 Y hace nuevamente una

las ideas dea
reglamentacidn sobre =1 uso anterior de una marca registrada
pPoxr un tercerc en dos articuloes, gue son el 4° y =1 5°, an el
cual el 4° habla de la excepcidn sobre los efectos que tiene
la marca registrada y 2n =21 5° la situacidn en la gue gueda
sujeta la marca registrada, cuando a su vez, el tercerc
solicite el registro de la marca que ha venido usando.

Art. 4°.-" El der=che al uso de una marca obtenido

mediante su registro, no producirid efecto contra un
tercero que explotaba va dicha marca =n la
Repiblica Mexicana con mas de tres afios de

anterioridad a la £=cha legal de dicho registro".

Este articulo =—onciene la misma idea que se vendra
usando hasta la Ley de 1994 que es "el derecho al uso de una
marca obtenido medianze su registcro, no producirxia efecto
contra un tercero”. También desde este momento se establece
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un plazo que debia tener =1 usuaxioc de la maxca no
regisctrada gue es de

registrada con anterioridad a la marca
mis de tres aros, mismas ideas gue estudiaremos mas a fondo
al analizar los siguisntes crdenamientos: lo gque realmente es
muy interesante a tratar y que sdlo en =sta Ley lo contempla
debia tener scobre lamaxrca

es el de gue 21 uso
fecha legal dael registro

regiscrada se tomar
rara determinar guisn mejor dereacho sckbre su usc. Lo
ontradictorio, lo anterior en

ancericxy ncs
se pretende proteger es el uso

razdn de gue
de primer usce del

la

anterior, debe considerarse la fecha
registro marcario y no la fecha legal, 2sto por que Ssi
marca registrada fues usada antes de su registro, de acuerdo
al artfculo <n ccmento =1 usce no seria determinante ni tomado
e@saparece con la Ley de Fomento y

en cuenta, situacidn gue
Proteccidn de la Fropiedad Industrial,

Art. S5°.-" En el caso de gue la persona gue usaba ya
la marca posterigcrmente registrada por un tercero,
presente a su solicitud de registro, dentreo
de los tres afies de =fectuado el primero., la marca
sujeta a las condiciones

regiscrada qu=adar
previstas por los incisos II y III del arciculo 39",

E1l articule 5 conciene el sSupuesto juridico
consistente en gue al presentarse la solicitud de registro de



la marca usada con anterioridad. la marca registrada quedarfa
sujeta a un procedimiento de nulidad, situacidn sancionada

por el articulo 39 incisos II ¥y III de ese ordenamiento.

Art. 39. "El registro de una marca es nulo:
I.- ... .
II.- Cuando la mavrca hava sido usada en la

Repiliblica con anterioridad a la fecha de la marca
registrada, c<on tal que =1 gue alegue =1 derecho de
uso, presente su solicitud de registro al
Departamento de la Propiedad Industrial, dentro de
los tres afios de expedido el primero y <ocmpruebe
ante el mismo, haber usado la marca durante todo
ese tiempo y haberla empezado a usar antes que el

registrante primitivo.

III.- Cuando la marca haya sido usada con
anterioridad en el extranjero, en el mismo caso
previsto en el inciso anterior, si ademds del uso,
contiene <l registro extranjero; pero el plazo de
tres afios se reducira a seis meses; y siempre Y

cuande gque la nacidn extranjera c¢onceda a los

mexicanocs ese mismo dereche en su legislacidn....".



5. LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
(1942)

Dicha ley fue publicada en el Diario 0Oficial de 1la

Federacidn el 31 de diciembre de 1942 y es la continuacidén

sobre la regulacidn que hace la Ley de 1928, por gue

realmente es la misma regulacidn gue preveia la citada Ley,

estca Ley tampién contiene =2n dos articulos los efeccos gue

tiene =21 uso anterior 4= una marca no registrada trente a

otra registrada, tancoe la excepcidén al uso exclusivo gue

ciene sobre la marca registrada, como el derecho que adguiere

el usuario de registrar su Mmarca por Su uso anterior y el

derecho de que la marca registrada quede sujeta a un

procedimiento de nulidad, cuando solicite 21 registro de la

marca, todo lo anterior estaba contemplado <=n los articulos
99, 100.

ART. 99.- "El derechc al uso de una marca, obtenido
mediante su registro, no producira efeccto contra un
tercero que explocaba ya dicha marca en la
Repiiblica con mias d= tres afios con anterioridad a

la fecha legal del registro".

El articulo 99 contiene la excepcidn al uso exclusiveo

gue tiene la marca registrada frente a terceros, es decir 1los



efectos de una marca registrada s el uso exclusivo gue tiene
su titular, por que la violacidn a este derecho constituye un
ilicite o inf;accién. Del menciconado articulo, se desprende
una situacién que a cravés del desarrollo de la matexia
marcaria ciends a desaparecer, el uso en la Repiblica
Mexicana de la marca

o registrada con mas de tres afos de

n
anteriosridad a la £2cha l=gal d= la marca registrada y due

esta situacidn constituys un reguisito de procedibilidad en

demandada el wuso de la marca

a0
a9
o
o
®
o

su defensa cuamn

regiscrada.

ART.100.- "Cunandoe la persona gue usaba ya la marca
registrada por un texceroc, presente a su vez su
solicitud, dentro de los tres afios de efectuado el
anterior, la marca registrada quedarid sujeta a lo
que previene la fraccidn II del Arciculo 200 de

esta Ley".

El articulo 100 4de aesta Ley del 42, en sSu texto
contenfa el dereche del usuaric de la marca no regiscrada de
presentar su solicirzud de registro de la marca en un plazo de
ctres afios contados a parcir de efectuadoe al registro

anterior; es decir el dexrecho que tenia sobre la dencminacidn



de registxarla como marca por =Su usSo anterior y que era
suficiente para concederle la marca, s comprensible el hecho
de considerar este tiempo de uso, de 3 afios poxr que la

publicidad y la explotacién gue le pudiera dar su propietario

importante cocmc lo es hoy =en dia y gue en su

no era tan
problema, alegandoe ignorancia,

momentoe podria causar este

ndo hasta desapavecer en la Ley de

situacién gue se va

Fomento y Proteccidén de la Prepiedad Industcrial.

Una vez gue =1 usuario de la marca no registrada
presentara su solicitud de registro, la marca registrada
guedaria sujeta a nulidad pcr =1 derecho que le otorga el uso
anterior ¥y Qque contemplaka 21 articulo 100 =21 cual remite al
5 T mismo crdenamiento contiene

articulo 200 fraccidn

la causal de nulidad fundada precisamente an el uso anterior

la misma marca.

gue tiene otra perscna sobra

6. LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, Y LA LEY DE
s LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

FOMENTO Y PROTECCTION DE

zud d= ambas leyes sSe hace un estudio

Dada la simil

conjunto ya gue existen kastantes semejanzas.
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La Ley de Invenciones y Marcas en su articulo 93

también protegia el uso anterior de una marca no registrada
pPOxr un tercero de buena fe, en caseo de que pudiera tener
algin conflicrto con una marca registrada por ser la marca

parecida o idénctica en grado de confusidn. Aungue su

redaccidn es diferente, es un antecedente del articuleo 92 de

la Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiesdad Induscrial.

Disponia el articule 93 de la Ley de Invenciones y

Marcas:

ART. 393.- “El derecho al uso de una marca obtenido

mediante su registro, no produciri efecto en contra
de un tercero gue «expletaba en la Repiubklica la
migma marca u otra s=mejante en grado de confusién,

para log mismos o similares articulos o sexvicios,

siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar

la marca con mas de un afo de anterioridad a 1la

fecha legal de su registro.

El tercero tendrd derecho de solicitar el registro
de la marca, dentro del afic siguiente al dfa en gue

fuere publicado el registro vigente, en cuyo c<aso

se tramitard la nulidad de éste”.
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El artfculoc 93 contiene en esencia 4 puntos a tratar:

a.- "El derecho al uso de una marxca, obtenido

mediante su registro”.

b.-"No producir& efecto contra un tercerc gue, de

explotaba en la Reptiblica la misma marca u otra

cenfusidn, para loz

buena fe,
mismos o similares

semejante en grado de

productos o servicios".

c.-"Siempre Y <cuando el tercero hubiere empezadoe a
usar la marca con mds de un afo de anterioridad a la fecha
legal de su registro, o del primer uso declarado, 'gue debers

comprobar en su oportunidad”.

d.-"g1 tercero tendrd derecho a soligitar el
regisctro de la marca, dentro del afio siguiente al dia en gque
la marca. dentro del afio

publicado el registro de

fuere publicado

fuere
siguience al dia en gue el registro vigente,
en cuyo caso deberd tramitarse por el interesado y resolver

previamente, la nulidad de é&ster.
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1.- "EL derecho al uso de una marca, obtenido
mediante su registro". Escta es la misma idea del articulo 92

de la Ley de Fomento Yy Proteccidn de la Propiedad Industrial.

2.-"No produciri contyra un Tercero que, de

la misma marca u otra

buena fe, explotaba -

semejante en grado d= cocniusidn, para los mismos o similares
produccos © servicios". Estos conceptos sSOn una transcripcidn
literal gue se reproducen en el art. 92 de la Ley de Fomento

Yy Proteccidn de la Propiedad Industrial.

3.-"Siempre v cuando el terceroc hubiere empezade a
uzar la marca ceon maAs de un ailo de antericoridad a la fecha
legal de su r=gistro, o del primer uso declarado, gue debera
comprebar en su oporxrctunidad". Agui difiere 21 artc. %92 d= 1la
Ley de Fomento y Proreccidn a la Propiedad Industrial, ya que
aestablece como condicidédn gue el tercero hubiere -empezado a
usar la marca de manera ininterrumpida, antes de la fecha de
presentacién de la solicizud de regiscroe o del primer uso

declarado en esta, gue como ya lo mencionamos no se hacia



istrada.

alusidn al usc anterisr =He la marca reg

ndra derecho a solicicar el

4. - "E1l Terceros
registro de la marca, dentro del afo siguiente al dia en que

vigente, en cCcuyo <aso debers

fuere publicado o1

tramitcarse por =1 resolver previamenrce, la

nulidad de= &sta" . 25 una reproduccidn casi

literal incorporada Fomento y Proteccidn de la

Propiedad Industria @1 Cuanto a gue la Ley de

Invenciones y Marcas s=fiala gue "dentro del afio siguiente al

dfa en que fuere publicado el registro vigente...", frente a

n de la Propiedad Industrial,

la Ley de Fomento y Prctecct

Qque por su parte establecs "dentro del afio siguiente al dia

en gue rfue puiblicado =1 gistro...

Tenemos la impresidén de gue este sSupuesto poco se

aplica pues la Gacera de la Propiedad Industrial tiene poca

difusidn y no es conocida por la mayoria de la gente.

Come se advierte los legisladores, creadcres de la Ley

de Fomento y Proteccidn de la Propiedad Industrial, sSlo

hicieron pequefias modificacicones al articule 93 de la Ley de



Invencicnes Y Marcas 5% reprodulijeron substancialmente su
contenido en el arzigculce %2 de la nueva ley <on algunos

cambiocs.

7.LEY DE LA PROPIEPAD INDUSTRIAL DE 1294.
(REFORMAS A LA LEY DE FCMENTO Y PROTECCION A LA
PROPIZDAD INDUSTRIAL).

El 2 de agosto de 1994, fueron publicados en el .Diario
Oficial de la Federacidédn las reformas a la Ley de Fomento y
Proteccidén a la Propiedad Industrial, entre las cuales se
cambid el nombre de esta Ley per el de Ley de la Propiedad

Indusctxrial.

El articulo 92 de la Ley de Fomento Yy Proteccidn a la
Propiedad Industrial, también fue reformado para qguedar como

sigue:

Art.92.-"El registre de una marca no producird

efecto alguno 2n concra:



I.- Un tercero gque de buena fe explotaba en el
territoric nacional l1a misma marca u cotra semejante
en grado de confusidn, para los mismos o similares
Fproductos © s=rvicics, sizsmpre y cuando el tercero

marca, de manera

hubiere wmpezado A usar

2la £fecha de presentacidn

ininterrumpida, anctes

de

de la

declarade =n

solicitar =1 ia marca, dentro de los

tres afios siguientes al dia en que fue publicado el
registro. en cuyo caso deberd tramitar y obtener

"

previamente la declaracidn de nulidad de £ste .

El art. 92 fraccidn I, protege el uso anterior de una

marca semejante en grado de confusién en el territorio

nacional; =21 citado articulo contiene 4 ideas principales:

1.~ "El registro de una marca no producird efecto

alguno en contra”.



2. "Un tercero gue de buena £2 explotabka en el

territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado
de zonfusidn, Fara ios mismos o similares productos o

servicics".

I.- "Siempre y cuando el tercero hubiere ampezado a
usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de
presentacidn de la scolicitud de registro o del primer uso

declarado en <£sta®.

4.~ "E1l tarcero cendra derecho a solicitar el
registro de la marca, dentro de los tres afios siguientes al
dfia en gque fue publicado el registcro, en cuyo caso.deberé
tramitar y obtener previamente la declaracidén de nulidad de

éste™.

i.- "El registro de una marca no producira efecto
alguno en contra..." Los efectos principales de una marca que
la Ley otorga y gue son oponibles frente a las personas, es
2l dereche al usc exclusivo cuando la marca es registrada,
esto de cenformidad con el areciculo 87 de la Ley; el

impedimento de usar una marca Por un tercero cuando la marca
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ero hubiere empezado a

<
usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de

presentacién de la sciigizud de registre o del primer uso
declarado en Ssta". El arcizuls 22 tiene la ceondicidn de que
no basta 2l hecno de jgue 21 usuaric de la marca parecida en
grado de regiscrada sea de

nde 1o marca  zon

buena £fe,

ma ininterrumpida.

51 2s una

Es comprensibcliae esta

excepcidn de los efectos d2 una marca por el usc de la marca
no registrada misma gu= genera ) nuestx legislacidn
derechos en faveor Rl lo antes

v en forma

manifestado lo corrckora

<continua, ademas compru=ki el hecho de gue la marca lea

I

interesa y no gue al dars2 cuent de la existencia de otra

a
publicidad =3 del prestigio
d

busgue =1 beneficio Gz
alcanzado ror la ctra marca -2 21 lugar C3 su uso o

lo que realmentce Se esta

comercializacidn; ademis
=s necesario

r continua, con ello hace gue la

marca registrada, no tenga ninguna defensa en contra de la

marca anterior no registrada, porgue significa gue si no se

ha registrade =s porgue sSu titular no ¢cnoce la macteria ni la



=1l momento 2N gque le demanden

necesidad de registrarla, hasca
con una infraccidn administrativa =] Se le cice con

1 registre

de la marca, 4la en gue

fue pubklicado

obtener previamen

En esta parte de la Zraccidn I del articuls 92
contiene la facultad de solicitar <1 registro de su marca,

dentro de les Tres aiics siguientes al dia en Qgue fue

publicade =1 regjistro, de lo anterior podemos
realmente es menos dificil gue esto suceda en virou
reformas del dia I de agosto de
plazo para solicitar el regiscr
los ustuariogs de la marca ne r
la existencia de la propiedad industrial, o de la necesidad

Institute Mexicano d= la

=3
Propiedad 1Industrial v sdlo hasta gue sconn emplazados por

pexrsonra se haya enterado de la publicacidn en la Sacera del

citado Institute Mexican de la Propiedad Industrial, gus se

9

ha torgado algunia mavrca, per Jue le hayan citade como
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anterioridad oponibls al Ssu marca gue gquiera
registrar la publicacidn
ello consideramos

del ragiscrz

previamentce la

forma parce de

rulidad dge
una causal de nulidad contenida en el articulo 151 fraccidn

IY gue estudiaremos en el capitulo IV.



EL USO Y EL REGISTRO DE UNA MARCA

CAPITULO TERCERO. -
EN MEXICO.

1. E1l uso de la denominacién como derecho prioritario

al registro.

La ley tiende @ proceger al usuario de una
rusede vidlidamente constituir una

se debe ctener

denominacidn gue marca, pero
lo hace de una forma ne auy clara, porgue
presente el procedimiento para registrar una marca, es decir,
el procese gque se debe seguir para obtener su registro ante
1 Propiedad Industrial, gque puede

el Insticuto Mexicano de
empezar con una busqueda fondtica o grdafica (dependiendo del
ripo de marca gue sSe desSee registrar, wva sea ndminativa,
innominada., mixca o tridimensional) . Decimos que puede
empezar porgque ne es ¢bligatoria realizarla dicha budsqueda
los parcticulares; Yy la presentacidén de la solicitud de marca
Propiedad Industrial, a la

ante =1 Instituto Mexicano de
ante=s de otorgar su

cual se le practican dos

registro, el examen de forma y =1 examen de fondo © tambié€n
llamado de novedad, pero =1 uso gue se haya hecho anterior no
garantiza que la marca le sea ccncedida, como mds adelante lo

veremos .
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2. LA BUSQUEDA.

La busgqueda =28 una investigacién que realiza el
Propiadad Industrial, dentro de su

v le informa al

la

Instituto Mexicano de la
archive de las marcas registradas ante &1,
solicitante si existe de una marca igual o parecida a
@ra constituir un impedimento para su

propuesta, gue pud

concesidn.

la busgueda es opcional pero
es

1cicnamos

Como ya lo ma
8i se solicita se deben cubrir la tarifa correspondiente,

dal resultado gue se arroje se

mencionar que
idea clara de las probabilidades del
Y si con el uso de su denominacidn

importante
ragistxo de

tendrd una

la marca principalmence,
infraccidn gque contempla la

puede caer en algin supuesto de

Ley de la materia.

La bilsqueda £fonética sSe realiza para tener una idea
de probabilidad de registro de una marca nominaciva, en
resultado arrojard la informacidn hasta ese

virtud de qgue el
de zodas las maxcas
grado de confusidn

registradas gque pudieran sex

momento

iguales ¢ parecidas

=n fonéricamente gue
pudierin constituir un impedimento para su registcro.



consiste en un examen de los

La blsgqueda grdfica,
figuras de las marcas registcradas ya sean

dise’fios

innominadas, mixtas o tridimensionales.

puede bdsicamente hablar de dos etapas

Ahora bien, se
examen de fondo o©

examen de forma vy el

principalmence, el
cambién llamado examen de novedad.
3. E1l examen de forma, es un estudio de los

requisitos gue se deben cumplir en el llenado del formato de
la solicitud de registro de la marca, dicho formato es
elaborado por el Instituco Y contiene los siguientes

lineamientos:

1.~ El tipo de tramite que se solicita, 1 formato

que expide el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
es de usoc mialtiple, sirve para el registcro de una marca, de
para el regiscro de un aviso comercial,

; por ello el reguisito

una marca colectiva,
la publicacidn de un nombre comercial

qgque debe cumplir la solicitud de marca., gue es la mencién de

que se solicita el registro de una marca.
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2.- El nombre del solicitante, sSea persona fisica o

moral, sSu nacionalidad, su dsmicilio.

3.~ Bl ncmera A2l apoderado (si lo tiene}, Su

domicilio para oir notificaciones, o la mencidén de si estca o

ESs importante resaltar diferentes situaciones gue se

presentan con la existencia del apoderado, é&sto 2n razdn de

la acreditacién de su personalidad, porque F1 escd

previamente inscrito en =21 Registro General de Poderes, sélo

necesitard de una ccpia simple del oficic del cual se 1le

acredictd su inscripcidn.

S$i no cuenta gcon inscripcidn, necesitaria el

testimonio notarial o una carta poder simple suscrita ante

dos testigos con sus respectivos domicilics s8i es persona

fisica si es erseonal moral se necesica la escritura
Y

péblica original, o una copia certificada ante notario
piblico, o mediante carta poder simple suscrita ante dos

testigos, cuande =n el caso d3e rergcnas morales, en esgte



caso, en la <

2sSTaArSS Que quian la

ctorza cuenca

para =lio vy
instrumento en el que =zonsten dichas facultades; en caso de
ser 21 titular una perscna moral extranjera debera acompariar

su decumentacidn confors

=2 a l1a legislacidn aplicable del

lugax donde se otorge =) de acuerdo a los wracadcs

incernacicnales, <on sSu respectiva traduccidn al espafiol y

apostillia.

4.- El signo distintivo, la denominacidén de la marca

{su nombre) .

5.- Tipo de marca, sefialar si es nominativa,

innominada, mixta o tridimensional

6.- La fecha de primer uso, © la manifestacidn de que

no se ha usado.

7.- La clase, en la gue se encuentran los productos o

servicios gque se deseé protegexr.



-
'y

-~ 8.- Descripciédn del producto{s) (=) servicio (s) a
proteger. A partir del 1° de septismbre de 19%5 se paga

canto

POY un producto o Servicic comoe por toda la clase.

una etigueta =n blanco ¥ negro en el

%.- Adherir
espacio marcado an la misma solicicud v exnibir siete
etigueras de la marca, sSiempre y cuando no se reserven los
colores, en caso de guerer reservarlos se adhiere la etigueta
a c¢olor y se presentan aparte siete en color y siete en

blanco y negro.

10.- La ubicacidén del establecimiento.

11.-Manifestacidn =1 tipo de establecimiente ya sea

industrial, comercial o de servicios.

12.-. Las 1leyendas vy figuras no reservables, tales
n"ralla", "ingredientes", etc.,

"Hecho en México",

como;
impresas en la etigueta gque se esta

siempre v cuando estén

presentando.
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13.- La prioridad reclamada, esto en razdn de que si
tiene registrada la misma marca en otro pais y gquiere el
reconocimiento de ese derecho adquirido, la ley determina que

son seis meses a partir de la fecha legal para presentarla en

México.

a autdgratfa del solicitante o d=2 su

14.- La f£i

apoderado en la scliciiud original y sus tyres coplas.

Es importantce recalcar que s1i alguno de estos

diversas consecuencias,

requisitos no son cumplidos, traen
por ejemplo:
La falca de alguno de los puntos mencicnados

anteriormente trae Como <Consecuencia girar requisites de

primer examen para gue se cumpla con ellos.

r otro requisito se le requerird

su cumplimiento en un plazo no mayor de 2 meses, con el
apercibimiento de gue de no cumplir con lo sefialade en su
solicitud, se tendrida por abandcenada; es importante mencionar
dentro del arziculo 122 bis de la Ley de la Propiedad

congede una prdérroga

que
autcmiatica por dos

Industrial, se les



77

meses adicicnales siempre y cuando se cumpla con la tarifa
establecida, asto es aplicable a las solicitudes que
ingresaron a partiy del 1° de octubre de 1994, es decir
durante la <wvigenciza d= la wmisma Ley de de la Propiedad

Induscyial.

Sin embarge, =n la actualidad las mismas personas que

se <encuentran an la

de Parces del Instizucoe

Mexicano de la Propiedad Industria

encargadas de recibir la

documentacidn de izantes yevisan dicha documentacidn

para evitar gue solicitud con errocres o le falte

documentacidn, por lo gu2 en caso de existir algun error u

omisidn el mismo se 1z

gresa al particular y solc en caso

de que aun percatdandese d2 la situacidn de la solicitud desee

que la misma ingrese.

Cuando se ha cumplideo <on todos los uisitcos ances

redg
mencionados, 1a solicitud pasarad al examen de fondo, dicho

examen es la bdsgueda gue hace el Instituto en sus archivos

tanto graficamente como fonéticamente para verificar si ne

existen otras marcas registradas © en tramite gque pudieran



considerarse comc parscidas n gradeo de ccocnfusidn con  la
solicivud propussta y que pudi=sren invadir en su derecho al
uso exclusive d2 otra marca.

de tondo tambidén llamado examen de

novedad, procescs, en caso de gue la marca seda
mixta, si s&lo es inativa o innominada serid un proceso.

El exame=n fconsétice, es la bisgueda que hace &) 4drea

del Instituto de todas las

de informdtica en los archivos

marcas nominativas que pudieran escucharse
en grado de ceonfusidn 2n 1o mds minimo,

de la solicitud propuaesta.

El examen del disefo también es
los disefios existentes de las marcas regis

confundirse con 2l disefico propuasto.

El resultado del =xamen de

cipos:

Primero. - Que el examen no haya
marca igual o semejante a la propuesta, en este caso

expediri el titulc correspondiente.

igual o parecido

con la denominacidn

una blisgueda de todos

cradas que pudieran

novedad puede ser de dos

arrojado ninguna

se



sultado del examen aparezcan una o

Segundo. - Que el

mids marcas regiscradas o =n trdmite (con mejor fecha legal)

id=nticas, parecidas o @jantes a la propuesta, en este
caso invariablemente S I iraran b se le requerirsi
manifieste lo gue a su corresponda .

El solicitante puede desvirtuar la anterioridad con
sus propiecs argumentos para convencaer al Instituto de gue la

mpadimento para el registro Jde su

anterxioridad no es un
marca; si leogra convencerlo, puede obtener el registro si no,
le sera negado su regiscro; en caso de modificar su

denominacidén se hard un nuevo examen de novedad.

Para el Instituco Mexicano de la Propiedad

i
Industrial, 2s importante la fecha legal para obtenexr el

registre de una marca, porgue es el momento en el cual se

presenta la solicitud ante el Instirtuto, en la cual se
consigna la hora exacta, dia, mes y afio; y es a partir de
este momento, cuando se determina la existencia de la

solicircud de marca.

SALIR o L



Es importantce recalcar que el uso de la marca
antexior en la legislacidn marcaria es conocido con la fecha
de primex uso, =) un  tfrmino que se distingue de loes

a continuacidn mencionaremos los

diversos, Jgue existen ¥

Ttres mas importantes:

La fecha de primer uso es el momento desde el cual se
empieza a explotar en el mercado la marca por su titular, la
cual se sefiala en la soclicitud, gquedando sujeta dicha

manifestacidn a la comprobacidn por parte del solicitance.

6. FECHA LEGAL.

La fecha legal es el momento en 21 cual se presenta
la solicitud de registro de la marca ante el Instituto
Mexicano de 1la Propiedad Industrial, la cual se sanciona la
hora exacta, dfa, mes y afio, es importante sefialar gue a

falta del useo anterior, la fecha legal de presentacidn



determinari el derecho de prelacidn.

7. FECHA DE CONCESION

La fecha de concesidn es la que se menciona en el
tituleo Yy es <cuarndo =mpieza a tener su titular derechos y

obligaciones sobre la marca

En este sentido, si para el Instituto es determinantce
la fecha legal de la sclicitud de marca, el uso anterior de
una marca comeo derecho prioritaric al registro no existe, sin

embargo si puede s=r doterminante =en  la obtencidn de ia

marca, poer gu=s al serle citada una marca antcerior a su
solicitud en el examen 4= novedad correspondiente, tiene dos
opciones, cambiar de Jdenominac para salwvar la anterioridad

planteada o licitcar la nu de la marca citada come

anterioridad, por lo gu la nulidad de l1a marca,

L
n
b
0
I
4
I3
3
1

no existira impedimentc algun para el regisctro solicitado,
sin embargo mientras no logre dicha nulidad no podra cobtener

el registro de su marca, por 1o gue se =studis, existe un

derecho prioritaric para cbtener el registro de una marca por

su uso anterior, sdleo ccocmo cawusal de nulidad, pero es un



procedimiento totalmente distinte a la obtencidn del regiscro
de umna marca, porgue no =xiste ningun conflictc de intereses
en la solicaitu cidén de un registro marcario,
e la marca y =1 Instituto.

Q.

sdlo scn partes

A MARCTA COMO EXCEPCION EN RECLAMACIONES

DE USURPATION DE MARCAS

Como ya 1o habiamos mencicnado €1 uso exclusivo de
una mar»ca Se obtiens por Su registro, y la violacién a dicho
uso por otra perscna, consticuye una infraccidn
administrativa o un delito, lo gue se pretende pr;teger es el
derecho adguirido por el titular de la marca al explotarla e
incroducirla al mercado ¥y =1 consecuente gasto de capital por

el prescigio alcanzado.

Pero cque sucede cuande la presunta infractora ha

usado la misma marca u otra parecida en grado de confusidn
mucho antes gue el tirular de la marca regiscrada, y que ésto
resulta ser precisamente lo gue se pretende protegexr?.
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protege el usoc

la

La Ley prewvs una hipdt=sis gque

como una excepcison al uso exclusivo que sanciona

anterior,
Ley por L regiscro de la marca, dicho supuesto descansa =n
el principio de dereche gue establece "El1 gque es rimero en
2n a@afactivamente, 21 =spiritu de

tiempo es primesro
c2gisStrar Ssu o marca,

la ley =8 proteger al
o=l mercado.

la ha venido usando ant=2s
si no regiscrsd

Se considera gue s
su marca y gue otra persona

no porgue no le inte
aprovechdndose de 2sto, obtuvo el registro de la misma.

La Ley protege integramente al demandado en el
me de cualguier sancidn gue este

procedimiento porgue lo @i
prevista en la ley, por @l solo hecho de ser un usuario de
buena fe. Es por ello, que no se aplica el principio del uso

acreditar

exclusive por una marca regilstrada, sélo tendrd gue

la misma =

n relacidén con la marca gue

21l uso anterior de
sirve de base de la accidn, =n forma ininterrumpida y no le
serd molestado por su uso, aun cuando no tenga el registro de
su marca; sin embargo, ¢l no podra demandar a un terceroc por
violacidn al uso exclusive de su marca, porque el derecho

como ya se dijo se obtiene a través de su raegistro.



CAPITULDO CUARTO. - LA MARCA ANTERIOR COMO
CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO

MARCARIO.

estudio de la nulidad come <causal

Antes de iniciar el
de nulidad de la marca por su usc anterior, =8 necesario

idea qgue se tisne de la nulidad en los principios

recordar la
ser diference,

de derecho, por gque aungue puede

generales

tiene los mismos efectos.

1. La nulidad en el Derecho civil.

La nulidad es considerada como aguel acto que "en si

se dan los elementos de existencia, pero de un modo
imperfecto. Pcor este motivo, a8 gue, © no produce ningun
efecto Jjuridico, al igual gue el inexistente, o produce sSus
efactos provisionralmente, pues serdn destruidos de man=ra

: X . : .7
retroactiva cuando se determine la nulidad por la autoridad?
Manuel Borja Soriano

en cambio Baudry-Lacantinerie citado por
"A diferencia del acto inexistente, =1 acto nulo redne

dice

rnesto, Dexrecho e a
Puebla. México,

a. edicidn,

=)




la existencia de rtodo acto
de

las condiciones es=nciales para
juridico, perc se rivado de efectos por ley"a,
la nulidad de un acto aungue eXxista

lo anterior pensames gue
por gue la Ley no le confiere

noe podra surtir sus =efectos,

esos =fectos.

2. LosS ACTOS NULOS DE PLENO DERECHOS Y ACTOS

ANULABLES .

a).- Los actos nulos de pleno derecho.- Son aguellos
en los cuales aun celebrdndose no surten sus efectos porx
estar en contra de la Ley, es decir van en contra de una

norma juridica prohibitiva.

Son aquellos gue sSurten

b) .- Los actos anulables. -
hasta que no

plenamente sus efactos que le confiere la Ley,

le demanden su nulidad.

* - Borja Soriano Manuel, Teoria Genera @ las Ob =3
México, 1989, pag. 955

Ed. Porrta, S.A., 10* ed..



3. LA NULIDAD ASSOLUTA ¥ LA NULIDAD RELATIVA

atsoluta =s cuando el acto se realiza
tna Ley dJde orden piblico y no

no puede convalidarse.

a}.- La nulidad
ontra de

en forma notoria
efectcs

produce sus

relativa es cuandc un  acto nace
puede convalidar voluntariamente,

ciempe dicho acro se

b).- La nulicgald
viciado de nulidad, pero se
¥ sino se hace valer en un determinado
con el riempo.

puede convalidar,

4. LA NULIDAD EN MATERIA MARCARIA.

los registros

la obtencidén de
nulidad

marcaria
causales de

En matexria
anulables por las

cuales se pueden

derecho o
porgue

son actos
la Ley de

marcarios
la materia, las

previstas en
ejercitar por cualguiexr persona gqgu2 tenga mds

piense tenerxlo y asi demandar la nulidad de la marca,

los registyos marcarios surten plenamente sus =fectos gue le
hasta gque no le damanden su nulidad, es

confiexven la Ley,
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decir hasta ese momento se podrd atacar su validez.

Los tipos de nulidad que contempla el ambito civil,
que son la nulidad abgoluta Vv la nulidad relaciva, si
analizamos estrictamente las causales de nulidad previstas en
la materia marcaria, gpodemos encontrar gue en £$s3ta, ctambién

existen estcs tipos de nulidad porgque contempla causales gque

se pueden haceyr valer =n cuiulyuler tlempo, es decir la marca

2e le puede atacar su validez por cualguier perscona gue se
sienta afectada an sus derechos, an cualguier momento
(nulidad absoluta); ¥y hay otras gue para que procedan dichas
causales 2s necesario que se ejerciten en un plazo

determinade y que de no hacerlo las mismas ya nRo se podran

ejercitar, pcr lc que el regisctra de la marca se
convalidarxria, considerandcla por nosotros como una  marca
afecrada de nulidad raelativa, que de no atacarse en ese

momento ya no podrd cuestionarse su validez en ningidn otro.

5. LAS NULIDADES PREVISTAS EN LAS CAUSALES DEL
ARTICULO 151 DE LA LE:

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
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causales gue se contemplan =n la

stdn previstas =n 21 articule 151 de

Propieda
la Ley de la Propiedad Industrial y los plazos para ejercer
dichas acciones de nulidad. estdan previstas =n su  parte

f£inal., y sen:

1.~ Poxr que la marca 2 hayva otorgado en

s
causal s= puede ejercitar en

contravencidén de Ley, dicha
cualgquier tiempo, es una nulidad absoluta.

2.- Cuandos la marca otcrgada sea idéntica © semejance

ido usada =n el pais

en gradeo de confusid

o en el extranj a la fecha de
presentacidn de la de la marca registrada Yy se
similare=s productos (uso anteriex),

apligue a los mismos o
esta causal se puede wn pericdo de tres aflos, es

una nulidad relativa.

hubiere otcrgadoe con base

3.~ Cuando el registro se
en datos falsos c<ont ides en su solicitud, &sta se puede
o de cinco afios, cambién es una

hacer valer en un t<érmi



nulidad ralativa.

istro marcario se haya otorgado por

error, inadvert iferencia de apreciacidn, exisciendo
an vigor otro que se considere invadido, dicha accidn
idad reiativa.

prescribe en ci nuevamente as una

- Por haker obtenido el registro de la marca de

2n cualqQuier momente,

mala fe, la causal se puede hacer valer

ésta es una nulidad absclucta.

De lo antes mencicnado concluimos e la nulidad or
qu

us© anterior, es una nulidad relativa en vircud de gue si no
se hace wvalesr en un determinade tiempo, ne podrdn ejercitarse

despudés, es decir, esti sujeta dicha causal a un determinado
periodo de tiempo, EstO responde a situaciones que el
legisladoxr creyd conveniante incluir basado en las
condiciones del mercado; sin emkbargo, desde este momento,
mencionare2mos que no estames de acuerdoe con- gue s limite a

un ciertc periodo de ziempo.
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de una marca basada =n el

necesario gue

» Seftala,

en grado de

marca con de presentacicn de la

solicitud de la marca registrada impugnada © de la £fecha de
el gue la registrd, gue se apligue a

primer uso declarado pox
pProductos 9 servicies iguales ¢ similares y siempre gue gquien

lo haga valexr compruebe haber usado la marca en foxrma

a). Que la marca sea idéntica o semejante en grado de

confusidn.

La marca sea idéntica o semejante en grado de
confusidn, para gue proceda la nulidad de la marca impugnada
basada en el uso anterior, es necesarioc gus no solamente se

esté usande la marca con anterioridad frente a la otra, sino
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que se

nulidad es

sSe =s3tid usando 2s 1gual c© semejante

qu= S2 impbugna.

dereche de

ha wenide usando

obtener su nulidad.
estuviera wviolando

2stuviera registrada,
considera gue el

porgue Se

savo,

su derecho al uso
registro marcario se obtuve de mala fe.

Efaectivamente, se considera que si una persona

encuentrxra gue existe una marca ¥y é€sta tiene c<cierto &éxito en
el mercado tratara de aprovecharse de ese
confysidn, mixime si

exito registrando

esa marca © una parecida =n grado de
€sta no ha sido registrada. por lo gque otorga la proteceidn
tanto al titulax de la marca, como a los consumidores de ese

producto.

v la similitud en grado de confusidn son

La igualdad
son parecidas son diferentes,

que aun cuando
derivadas de sus

des figuras
porgue implican dos situaciones diversas,

mismos términos.
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problema para

igualdad ne i
la marca gque 2s la misma gque

Borgue
Se d=mande

dad, por ejemplc gue

BOFSI, por ue

ando con anteriosri
la nulidad 4= la marca registrada se estd
usando con anterioridad la misma marca BOPST.

grade de confusidn, s un  tanto mas

=n
su

La

complicada porgue s2 trata de disfrazar la marca pox

titular sin gue se pierda su nexo © su semejanza frente a la
derecho, es deoir, el

que tiene mejor

otra gue se usa y
citular de la marca registrada trata de aprovecharse de la
fama o prestigio alcanzado por la marca gque ha estado en el
mercado mds tiempo, haciendo creer al pidblico consumidor o
que es la misma gue se na venido usando o gue es una
dexrivacién de la misma.
En =21 caso de las marcas nominativas podemos oitar un
la marca registrada es VOTSI y la marca gue se ha
la

ejemplo,
productces de

estado usando es BCOPSI marcas amparan

de 1lo

ambas
desprende ancerior 1la

clase 25 (vestidos), como se
marca que se registrd sin ser igual al escuchaxse (=]
pierde sus diferencias y trae como

pronunciarse rapidamente



consecu=2ncia gue el pidbklico consumidor se confunda con las
marcas, tzmands en consideracidn gque el mi

smo consumidor es
discraide por

21 wmscuchar dicha marca se
piense gue =35

as decir el proceso
idegldgico

gque Se tenga en mente
la marca no registrada.

que cambién se da la

semenjanza en grado de confusidn en cuanto a la forma de

ucilizar los coleores, la presentacidn =1 el disefio,

efectivamente, la evolucidn ha alcanzade en este sentido a la

competencia desl=sal es rmuy importante gue hacen que nazcan

diversas £iguras tales

zomo 21 llamado TRADE DRESS, comuin
conocido en  an ics Estados Unidos de América como la
apariencia del products o de su empague, Yy =n México 1lo
cenocemes <omo el vescido de la marca, Yy es la forma gque el

imicader d4de una marca

registrada realiza, en cuanto a  la
forma de utilizar lcs zcoleres o la resentacidén de los
productos amparados co la marca, por lo gue si bien es

cierto, no utiliza la marca si da una idea de gue es la misma

marca o a la primera impresién se ccncluye &sto.
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Corrcbeora lo manifestado, 21 senrido gque se tiene de
gue lcs consumidores son distraidos por naturaleza y Jgue
2ligen la marca a la primera impresidén, por lo gue pusden
caer en confusidn, como claramente se desprende del siguiente

criterio jurisgruden

"MARCAS, PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR ST Dos
MARCAS soN SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSION.
INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIII DEL ARTICULC S1
DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.- Cuando se trate

de determinar si dos marcas on semejantes en grado

o

[

de confusidén, conforme  a a fraccidén XVIII del
articulo %1 de la Loy d= Invencicnes y Marcas, debe

a4 su cenjunto, es decir

atenderse prim
al efecto gue produzcan tomadas globalmente, y de
manera imporzante, ez atenderse a la primera
impresidn, esto =25, al =focto que pusdan producir

iblico consumidor 1l primer golpe de vista,

en el p
o al se2r oidas cuandzs son pronunciadas rapidamente,
pues es de supconerse que el pilblico consumidor no
siempre hace un andlisis minucioso y detallado de
las marcas de los productos que adqguiere, asi como

Jua fatalmente todos sus

tampoco, es



=laementcs ccnstitutivoes

undamentalmante gue la

m

principales pueda ; il

fusidn. Por tanto,
=

marcas

=rvir para
otras, no

andlisis de las

2 una y otra existan, porgue no

ha sido esa la mente del legislador en 21 casao, va

gque =1llo requiere wuna elaborada operacidr mental
subjetiva., gue el piblico consumidor que es el gue

Puede ser inducido a error, no estd en aptitud de

hacer en cada caso, sino que debe atenderse al

que facilmente pueden

andlisis de las

advertirse entre una Yy oStra marza y gue son las

provocar la confusidn del

inicas susceptibles
piblice consumidor, induci<ndolo a error, respecto
de alguna de ellas. Tal =285 el criterio gue sustenta

el legislador =n =2 precepto legal citado, al

establecer gu® no s$2 admitird a registro una marca

1 o tan parecida) a otra vya

que sea semejanta

regiscrada Y vigente, aplicaga a los mismos o

similares productres © servicios, = grado tal gque
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la anterior, tomdndola en su

a los elementos gque hayan

Criterio sustentado por la Tesis de Jurisprudencia

a £fojas 83 y 89 del Infcrme de

No. 19 wvisible
Suprema Corre de Justicia

Labores rendido a -
rmino del afic de 1982, Tercera

de la Nacidn, ai

parte, tribunales Col=2giados de Circuito.

b). Que hraya usado =n <l pais o en el extranjero la
marca con anterioridad a la fecha de presentacidn de la

scolicitud de la marca registrada o de la fecha de primer uso

declarado.

El titular de la marca qQue sSe ha estade usando sin

estar registrada, debe de acreditar su uso en el pais o en el
extranjerc, la Ley no seriala la forma de acreditaxr el uso de
la marca por elleo David Rangel Medina, citado por Alfredo
Rangel Oortiz dice: "Esta situacidn origina que la

demostracidén © no demostracidén del uso de la marca,
Fomento Industrial,

queda al

arbitrio de la Secretaria de Cocmercio ¥y
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ila facultad discrecional para
datos y

la Ley ortorga a dicha autoridad
decidix si seha demostrade 21 uso de la marca con los
le ha proporcionado para tal

pruebas que sU titular
finalidad"® . Sin embargo, se puede hacer con publicidad en
n acreditacidn de

periddicos © revistas, scn facrturas,
alza, © venta 42l producto o servicios con la marca ante la
v Crédito PUblico, @l registro del

Secretaria d=
producto o servicio con la marca ante la Secrecaria de Salud
por citar un ejemplo, Yy en general con todo medio

en su caso.
de acreditacidén de la explotacidén del producta ccen la marca o

de su uso.

Es importante sedalar que la Ley de la materia no

serflala el tiempo anterior de uso gue debe de acreditarse para
gque se pueda hacer valer como causal de nulidad, en cambio
si se pudiera sefialar un tismpo decterminado que se
desprendiera de la Ley, podriamos decir gue son 3 afos., é€sto
en razdén a los articulos 130 y 132 =n lcos cuales se desprende

dicho tiempo.

“ .- Rangel Ortfz Alfredo, Modos de_concluir el Derecho a la
1984, pag

Maxrca, Ed. Libres de México, S.A., México, D.F.,
46 .
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una marca no =s usada durante cres

Arc. 130.-
Tons2cutives en 1os productos o S

afos rvicios para
los gue fu=2 regisctrada, preocedera la caducidad de

de la solicitud de

anteriores a la
de caducidad, o que

declaracidn admi
existan circunstancias surgidas independientemente
de la voluntad del titular de la marca que
constituyan un obstdculo para =21 uso de la misma,
tales come restriccicones a la importacidn u otros

requisitos gubernamencales aplicables a los bienes

© servicios a los gue se aplique la marca".

Art. 152.- "El registro caducard en los siguientes

casos:

I.- Cuando no se renueve en los términos de esta

Ley. vy
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II.- Cuando la marca hava dejado de usarse durante
los rmres afios CONsSa&cucrivoes inmediatos ancteriores a
la solicicvud e declaracion adminiszrativa de
caducidad, salvo gue =xista <causa juscificada a

juicio del Instituto".

Corrobora nusstro criterio, la siguientce tesis

jurisprudencial gue la letra sedala:

MARCAS, NULIDAD DE SU REGISTRO EN RAZON DE UN USO
ANTERIOR POR OTRA PERSONA. El problema estriba en
determinar si, para obtener que se anule el
registro de una marc¢a, basta gue guien solicita la
anulacidén demusstre =1 uso de la misma marca con
cualqguier antericeridad, por minima gue sea,
respecto de la fecha legal del ragistro, o bien si
los articulos 100 y 200, fraccidn II, de la Ley de
la Propiedad Industrial, en congruencia con 1o gque

previene el arciculo 29 ez esa Leay, cdebe

interpretarse =n de gue tal anterioridad

habrda de ser por mds de tres afios. Existe una
estrecha vinculacid =ntre los arciculos 99, 100,



100

se mencicnan
derecho al wuso d= una marca, obtenidc mediante su
registro, no producird efacro contra un tercerc que
a en la Replblica, c<con mas

4]

explotaba ya dicha mar
de tzxres afics de anterioridad a la fecha legal de
paersona Jque usaba la

dicho registro. Tua
marca post=riormente :‘eg;st:‘ada por un tercero,
presenta a su ver su sclicitud de regisctro, dentro
de los tres afiocs de efectuado =21 anterior, la marca
registrada gus=sdard sujeta a le gue previene la
fraccidn II del e 200 de esta Ley. La

u
aue alude la de  las normas

anterjioridad a
que sa cican, es inegablemante la misma que

arcficulo 100 y, por
100 la expresidn "cuando la

contempla el otra parce, al

ampliarx dicheo art

usakba va la marxca posteriormente

persona que
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regiscrada", es obwvi gue hace raferancia a la

isma persona Yy a la propia situacidn de las que

aspecificamente habla =1 arciculo 59 en otras
palabras, se trata de la hipdtesis =n quse alguien
1

derechos gue adquisre, aun sin haber solicitado el

regiscro, quian va m=xplotaba la marca con
antericridad a tres afics respecto de la fecha legal
del registyo cbienido por coctro. Los articulos 100 vy
200, fraccidén 1I, dispeonen 1o gue acontecera si
aguella misma cersona sclicita ademds, dentro de
los tres siguientes afocs, el registro a su nombre y
la nulidad del registro efaectuado en favor de otro.
Seria muy extrafio, Yy mas inexplicable del

todo 1% absolutamentcs ] ificado que, para

obtener la consecuencia maycr, sin duda algura la
mds grave v d=finitiva. ccme =s la nulidad del
registro de la marca, bastari Aacreditar simplemente
un use de ésta gue fu=sra, poYy 2jemplo, antexior en
s5leo uno o dos dias a la fecha legal del propio
regiscye ¥y a la iniciacidén del uso del registrante,

¥ qu= =n cambio, cuando uUnicamente sSe aspira al
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no surta =fecto contra =1 usuario,

debiera éste por necesidad comprobar la explotacidn
del signo por mds de tres afios antes de la £fecha

del registro.

Informe de Labores rendido a la H. Suprema Corte de
Justicia de la Nacid en =21 afio de 1977. Tercera
Parte, Tribunales Colegiados de Circuito. Pags.

134, 135 y 136.

Sin embarge, nosorros consideramos que debe de ser el
tiempo necesario para gue el piblico consumidor se de cuenta

de su existencia, para que asi se pueda considerar gque generd

petar, lo gue Manuel Pachdn Mufiez

un derecho gue hay gque re
designa c¢como uso puiblico al decir que "El1 sistema adoptado
por el C. de Co. estatuia tTambién la prioridad registral como
método para adguirir el darecho sobre la mavca f{art. 533},
pero dicho sistema se atemperaba porgue si alguien pretendia‘
registrar una marca gue habia sido empleada piblicamente por

octra persona para productos idénticos o similares, Yy guien
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pretendia registrar la marca habia tenido conocimiento del

ignerarle, el usuario tenia derecho a

use © no habia
oponers=2 al registro de la marca o solicitar posteriormente

iIl=gaba crorgar =1 registro (C. de

la cancelacidn s:

disposiciones del C. de Co. gque

concluir que cierto tipo de uso
conocia el solicitante de
la marca o gue nc habia podido ignorar), si bien no daba
citulos para utilizar en forma exclusiva la marca, constituia

una barrera para =fectuar =1 registro por personas distintas

del usuarioc... Ahora kien, el tiempo puede variar de
acuerdo a l1a publicidad que se despliegue, sin embargo
considerames que <21 minimo debe de ser de un afio, gue es el
ciempo gue tarda aproxXimadamente en lanzarse un producto al
pUblico consumidor para que se pueda pensar gue el titular de
una marca ha generado un deraecho a su favor, porgue no debe

dejarse de considerar el uso  gque se hace previo a su

lanzamiento.
©) . Que se aplique a productos o servicios similares.

Es importante yesaltar gue es necesario acreditar gque

.- PACHON MUNOZ, MANUEL, _Manual de Propiedad Indusgtyial, Ed.

Temis Libreria Bogotd,-Cclombia, 1984, pag. 118.
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amparar 1os mismos o similares

las marcas =n pugna dek=an
si no sucede asi la nulidad Q=

productes © servicios, porg

la marca impugnada na preceade, dsto derivado de las

condiciones del mercado ¥ cde a libre competencia gue existe,

de la marca se reservd

y del hecho de gue wxl
productos Y- cbkvio que no le interesaban orros
diversos, porque e haber hubiere registrado la

marca en tcdos los prcductos.

Ahora bien, cqueée se entiende por productos o

servicios similares?, las autoridades judiciales al resolver

un conflicto entre dos marcas similares en grado de

confusidén, pero en clases diferentes se pronunciaron por el

siguiente criterio, gue en particular nos parece correcto:

“Sin embargo, debe decirse gue, la responsable no

tomd en cuenta que la sSemejanza o similitud a que

alude el arcticuleo 21 fraccidn XXIII de la Ley de

Invenciones Y Marcas, no se limita a articuloes
clasificados <en la misma clase, sino a cualguiera
otra que se refiera a productos similares
entendiéndose por esto, semejante, parecido,



tos

cariente, relacicnado,

andlogo,

comparable, vaecino, préximo, siempre

gue induzca a error jol=% su finalidad, su
ic i venta o© cualqguier relacidn

composicicn,
31 caso pus=de

que entre
inferirse la dependencia gue provoca en
su primer impact: pUiblico consumidor, siendo

gramaticalmente ambas denominaciones

que fondrtica
son idénticas A-B-DICK » ABDICK, aun cuando la una

ampara productces o articulos y la otra servicios,
puesto Jgue con la primera impresién gue se causa al
leerlas o escucharlas., <s fdcil inducir al piblico
consumidor al error de ceonfundirse creyendo que la
tercero perjudicada rvicics autorizados o
de los articulos,

dependientas de
puesto gue el x servicico o mantenimiento que
judicada presta 2s ldgico b %

la tercers Eer
materialmente indispensable para €l mantenimiento y
productos gque la gquejosa tiene

¥ que de alguna  forma

conservacion de los
ancerioridad

registrados con
establecido dentro del

ya tienen un prestigio

puiblico consumidoxr™.

RESOLUCION DEL AMPARO 306/90, PROMOVIDO POR A.B.
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DICK COMPANY, ANTE

TERCERC DE DISTRITO
EN MATERIA ADMINIST

!
g
+
!
"

EN EL DISTRITO FEDERAL,

CONFIRMACDQ EN 1765/91, POR EL H.

CUINTC TRIBUNAL MATERIA ADMINISTRATIVA

DEL FRIMER CIRCU

<h} . Siempre que gquien lo haga valer compruebe haber

usado la marca en forma ininterrumpida.

El uso de la marca en forma ininterrumpida acredita
no solo la iniciacién del usco sino también su existencia como
lo determina acertadamente Horacic Rangel Ortiz al decir " La
prueba de la realidad del uso ininterrumpido puede comprender
la existencia y la iniciacidn del uso de un modo efectivo, en
@l ctrafico mercantil, dentro del mismo sector de accividades
vy productos a los qgue se aplica =21 signo registrado, como

distintiveo del empresario impugnan:e"“

' .- RANGEL ORTIZ HORACIO, El Registro y el Usoc Extrarregistro
en el Derecho Marcario Mexicano, ASOCIACION MEXICANA DE LA
PROPIZDAD INDUSTRIAL, A.C., Estudiocs scbre Prepiedad
Industrial, México, 1£84, pdadg. 243.
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Ahora bien, gpodemos decir gue el usce ininterrumpido

de la marca contiene dos elementos a saber:

al Continuidad de la marca. Se debe acreditar que
e usa comunmente, pRCr s2efdalarse gque es mensual, bimestral,
aexistan indicics de que se explota

trimestral; es dJdecirxr,
2l mercado sin interrupcidn, lo gue Jorge

normal que determina la verdadera
" E1

regularmence en
Otamendl sefiala como un usoe
la marca, por lo que =1 mismo seiiala
para que pueda aparecer como

que debe ser

intencidén de usar

uso no debe ser tan poco como

1 disposicidn legal, sino

una burla a la
como para demostrar
de comercializar un

una intencién <¢lara, seria e

suficiente
producto, © de

inequivoca de su ctitular,
prestar un servicio, con la marca en cuescidn” 17

b) La prolongacién en el tiempo, la cual se
deriva de la continuidad del uso de la marca, es decir., se
primer usco hasta el

puede considerar gque desde la fecha de

meomento de solicitar la nulidad de la marca hasta

en ese

Ed. Abelardo-Perrot,

Otamendi Jorge, Deregcho de Marcas,

1989, pdg 200 .

TR

Buencs Aires,
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periodo de tiempo nunca s< ha dejado de usar, lo que Horacio

Rangel Ortiz dice como una “ cierta permanencia temporal de

ese uso" *? .

Como hemos visto 2l use anterior reguiere de ciertas
condiciones para hacerlo valer como una causal de nulidad,
por lo gue nosotros consideramos gue por ello precisamente
gque guien ostente el uso anterior, es guien tiene el dJderecho
al uso exclusiveo, corrobora nuestro criterio lo manifestado
por Manuel Arean Lalin al decir " De todos modes, conviene
reiterar gue es el uso del signo en la realidad del ctréfico

econdémico, y no sSu inscripcidn formal en el Registro,
14

provoca el nacimiento del derecho exclusive de marca®

quien

d). El Término.

Es importante remarcar que el inicio de los términos

'"13.- Rangel Ortiz Horacio, Ob.cit.- pag.243.
1 ambi. =1 Forma _de Marca
Universidad de Santiago de

' .- AREAN LALIN MANUEL,
Espafia 1985, pig. 99.

Instituto de Derecho Industrial,
Compostela, Editorial Caixagalicia,
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en  1la Ley de la

materia, estdn bkisicamente supeditados a la pubklicacidn gque

se realice de I1os registryros en la Saceva de la Propiedad
Industrial, sSin =mbara>, =3 gue aun cuando
es lo mas légicoe = idfnec, pu=adse ser <Contraproducente  en

relacidn a las persocnas Sue no  solamente no conocen la

N estameos de acuerdo gue en la

i

s por

presente causal tarse en un periodo

determinado de cie desconocimiente gque

se tiene por los Gaceta, como de la

materia.

Aunado a lo antericyr, cabs mencicnar gue ain y cuando

por el registro marcario czorgado los usuarios no se pueden

incenformar por su publicacidn, s6lo empezard a contaxr su
término para iniciax ila solicicud de declaracidn
administrativa de nulidad de la marca, porgue ain cuando

inicie un Jjuicio de ampars 21 acto reclamado tendra el

cardcter de acto consumado Yy por lo tanto improcedente.



1o

7. La Gaceta de la Propiedad Industrial.

Sdrganoc informartivo qgue tiene el Instituto

para hacex del

Es el
Mexicano de la Propiedad Industrial,
conocimiento de los particulares sus resoluciones, como son
propiedad industrial y gue

el ctorgamieznto d= derechos de
dentro de esas resolucicnes estan los referentes al
ctorgamiento de registres marcarios, es importante sefialar

que de acuerdo con la Ley, este medio informativo tiene el
caraccer de ser un medio oficial que obliga a los
particulares a partir de su circulacidn derivado de gue todos
los términos de las acciones gue otorga la Ley para
inconformarse por alguna rasolucidn., se computa a partir de
su circulacidn, como =s 21 caso de las acciones gue rcienen

los particulares para demandar la nulidad de una marca.

Sin embargo, como ya mencionamos, nNOs parece un canto
desventajoso para alguncs particulares, porque la mayoria de
los mismos, no c¢cnocen dicheo medio informative, por le gue no
les es posible ejercitar sus derechos derivados de alguna

perjudicarlos como es el caso del

resolucidn gque pudiere

ororgamiento de una marca, cuando otro particular esté usando



anteriormente la misma marca, miaxime gque adn cuando se alargd
el término a tres afios, en relacidn a las anteriores leves,

lo cierto gque audn =s un periodo de tiempo corto.

Efectivamenta, siendos la Propiedad Industrial una

lacivamente nueva o simplementce

matceria té&cnica 0%
desconocida, frente a las demds materias los particulares no
sé&lo desconocen su existencia sino, también la publicacidn de
un libro de registros tanto de marcas, como sus resoluciones,

las cuales les pueden afectar en su esfera juridica.

La Ley de 1la Propiedad Industrial, otorga como sus
antecesoras una importancia trascendental a su medio
informativo, como es la Gaceta, pero se le da una cardcter de
obligatoriedad, cuandoc los particulares desconocen ese medio
informative, sdlo los usuarios de algin derecho de propiedad
industrial, tienen la idea de lo que significa la Gaceta,
pero bisicamente la generalidad de los particulares

desconocen ese medio cficial informativo.



El cardeter cbligatorio de la Gacsta se lo da el
articuls g° de a Ley de la Precpiedad Industrial el cual

=stablece:

aditard mensualmente la

las publicaciones a gque

y dende se dard a conocery

=2sta Ley se

cualguier informaclidn de lnterss sobre la propiedad
industrial y las demdas materias gque se determinan.
Los accos que sonstcen ©n dicho Srgano de
informacidén surtirdn efectos ante tercercs a parcir
del dia siguiente de la fecha en gue se ponga en

circulacidn, misma gue deberid hacerse constar en

cada ejemplar".

8. LOS EFECTOS DE LA NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO.

Ahora bien, el efecro de la nulidad de un registro
marcario se retrorrae hasta el momente en gue se presentd su

solicitud de registro, es decir, la marca nunca exiscid. Sin




embarge produic =fectcs

al =exzicular cuya marca

de la lectura del articulo 213

la Propiedad Industrial:

ARTICULO 213.-" Son infracciones administrativas:

I.....

II.....

III.- Poner a la venta o en circulacidn productos u
ofrecer servicios, indicando gque estdn protegidos por una

marca registrada sin gue lo estén. Si el registro de marca ha

caducado © ha sido declavado nulce o cancelade. se ingurririd

en infraccién después de un afio de la fecha de caducidad o en

su caso, de la fecha en gue haya guedado firme la declaracidn

coryrespondience: "
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CONCLUSICNES .

1. A pesar del rtiempo que se tiene regulando la
materia marcaria, la misma s un tanto desconocida y tédcnica

para el publico 2n general.

2. E1 use de una marca anterior a su registro no
determina gue le sea otorgado dicho regiscro al primer

usuario.

3. Las partes gue intervi=enen en el registro de una
marca son el solicitante de la marca y la Autcoridad marcaria,

Y neo es piblica dicha solicitud.

. No exisce como impedimento para registrar una
marca el uso antcerior que haya realizado otra persocna

distinta al solicitante del registrxo marcario.

ior al de wuna
de

5. En caso de usar una marca ante
registrada se ciene que interponer un procedimiento

caracter contencioso.



-
N
0

(3% Sélo sa pusds interponsr un procedimiento
contencioso de nulidad cuando se le demande una infraccidn
Te una anterioridad oponible al

accidn de nulidad de la marca

vemporal, supeditcada a la

impugnada,
formative un tante desconocido,

circulacidédn de un 3argans

llamado la Gaceta de la Propi=adad Induszrial.

determinada para la

de la Gaceta de la

publicacidn y puesta on
Propiedad Industrial.
de usc debe cumplir con ciertos

] La comprcbacidn

pardmetros tales como Jgue ssa continue ¥y sSe prolongue en el

tiempo, para gque =1 mismo s=a determinante para nulificar un
registro marcario

10. Dich uso de debe de ser anterior a la fecha
legal o fecha de primer uso s=flalada en el expediente de la

maxca sujera a nulidad.



1. Por lo anterior, as claro que el simple

transcurse de tiampo por gué convalidar la mala fe,

con gu=a s2 registrd la marca.

de registrax una marca

Efecuiva

la utilizd no debe

por otra persona
reconocerse come vilida, porgue s1 bien es cierto realiza una
encaminada a usar la marca, también es

actividad econ
cierts, no dejd de aprovacharse de la capacidad inventiva
(referente a l1la creacidn de la denominacidn de la marca) vy
rirse en el mercade derivadc de su

del tiempo en gue empezd ab

use, ¥ si nunca registro la marca su legitimo propietario, no
debe de ser =2sr2 un castige por el desconocimi=anto de la Ley.

12. Por lo gue csonsiderames gue para ejercitar la
accién dJde nulidad per u la oportunidad no debe
limitarse a ningun pericd de ti:empo, maxXime., gue no existe
oposicidn por usce anteriocr de 4 de marca Yy Jgue
para gque el uso de la marca sea determinante para nulificar
la registrada, la misma dsbe cumplir con ciertos reguisitos
que derzerminen que 21 uso gue se realizdé fue ssrio ¥ con €1
la misma obtuwviera u stigio en el mercado.

cbjero de qgue
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