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INTRODUCCION.

La propiedad industrial, considerada come una de las dos partes que
infegran a la propiedad intelectual, (la otra es la propiedad autoral relativa a los
derechos de autor) se interpreta como el derecho a la proteccion juridica al uso
exclusivo y temporal de las creaciones industriales nuevas. de los signos distintivos
de productos, establecimientos y servicios, asi como de las variedades vegetales y
conocimientos técnicos . Se encuentra intimamente relacionada con la prevencion y
en su caso represion de actos constitutivos de competencia desleal. Es una finalidad
primeordial de la legislacién mexicana marcaria vigente, que establece, de ser
procedente, las sanciones pertinentes por la comisién de dichas conductas lesivas y
asimismo es el objetivo del mismo Convenio de Paris para la Proteccién de |a
Propiedad Industrial, es decir que protege y promueve el desarrollo de invenciones
patentables, de modelos de utilidad y disefos industriales, e igualmente las
indicaciones comerciales, conocidas como marcas, avisos, nombres comerciale_s' y

denominacicnes de origen.

Es gracias a esta proteccidn juridica de la propiedad industrial en contra de
la competencia desleal, lo que alienta a empresas a perfeccionar procesos de
produccion, asi como a los mismos productos, e igualmente a las técnicas de
comercializacion usadas en la produccion y comercio, en aras de una mejor
competividad que reditie directamente en mayores beneficios econémicos para
individuos, empresas, instituciones poseedoras de creaciones intelectuales de
aplicacion industrial, asi como también para fabricantes, comerciantes y prestadores
de servicios que distinguen sus productos y servicios frente a sus competidores,
extendiéndose tal utilidad a los propios consumidores, ademas de evitar la afectacion
negativa por el plagio o imitacidn sin autorizacion.




El ordenamiento legal protector de la propiedad industrial en nuestro pais
es la actual Ley de la Propiedad Industrial y su respectivo reglamento, respecto de los
cuales el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como institucién

descentralizada se encarga de su aplicacion.

Consecuentemente, el motive especifico del presente estudio de
investigacion que emprendemos, es el analisis de las controversias que se suscitan
durante tedo el desarrollo del procedimiento administrativo de declaracion de nulidad
de un registro marcario, instaurado ante la unidad administrativa competente del
Instituto Mexicano de la Propiedad industrial, es decir en este caso la Direccion de
Proteccién a la Propiedad Industrial, por medio de su Subdireccion de Procesos de
Propiedad Industrial, y de su Departamento de Nulidades. el cual culmina con la
emision de determinada resolucién, la cual debe ser esencialmente proteccionista del
derecho a fa propiedad industrial.

Otra de las finalidades primordiales por alcanzar en este estudio es
discernir e! criterio tomado por la autoridad administrativa al emitir una resolucion:
declarativa de nulidad de marca, en base a la hipdtesis normativa prevista en
determinada causal de nulidad que se adecué a la perfeccion al caso concreto, que

difiere en determinados casos con e! criterio de la autoridad judicial.

Para lograr nuestro comelido, abordaremos el estudio de la marca en
general, el de los antecedentes histéricos legislativos en materia de propiedad
industrial en nuestro derecho mexicano, observaremos inclusive lo relativo a lo que se
establecia sobre la nulidad de las marcas en las anteriores legislaciones, asi como el

obligado y esencial tema de las nulidades en el Derecho Civil, para, posteriormente,
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iniciar plenamente el analisis de las diversas causales de nulidad previstas en la
vigente ley de la materia e igualmente el de las etapas del procedimiento
administrativo de nulidad de un registro marcario; asimismo el de la naturaleza y
efeclos juridicos de las respectivas resoluciones emitidas por la autoridad
administrativa competente; el de los medios de impugnacién procedentes en contra
de las mismas y finalmente el del cumplimiento de las ejecutorias, que pone fin ai
procedimiento en comento, en determinados casos. Todo lo anterior sin menospreciar
la aplicacién supletoria del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles en el ambito del

Derecho Marcario.

En tales condiciones, podemos culminar que evidentemente es de sumo
interés y controversial el tema que analizamos de la nulidad de una marca a la luz de
nuestra actual legislacién de propiedad industrial, razén por la cual sometemos el
presente estudio a la apreciable reflexion y critica que tengan a bien profesarle
quienes sean designados para ello.




CAPITULO |
MARCA EN GENERAL.

1.- DEFINICION DE MARCA.

Existen varias definiciones doctrinarias relativas a la marca en el
ambito juridico de la propiedad industrial, desarrolladas por diversos tratadistas y
autores de obras relacionadas con dicha disciplina, de las cuales citamos

algunas a continuacion:

Para Rodriguez y Rodriguez ‘", la marca es: “Un signo que utiliza el
comerciante para indicar el origen de las mercancias que en su empresa se
producen o venden. En este sentido, puede decirse que la marca es un signo de
origen”,

Cesar Sepilveda ”, considera que la marca es: “Un signo para
distinguir. Se emplea para sefalar y caracterizar mercancias o productos de la
induslria, diferencidndolos de ofros. Tiene por objeto la marca, proteger las
mercancias, poniéndolas al abrigo de la competencia desleal, mediante la
identificacion. Estan destinadas a especializar los productes que se usan y a

indicar y garantizar su procedencia o las empresas que los prestan”.

Nava Negrete ®, dice que marca es: “Todo signo o medio material
que permite a cualquier persona fisica o juridica, distinguir los productos que
elabora o expende, asi como aquellas actividades consistentes en servicios, de

" Rodriguez y Rodriguez, Joagquin. “Curso de Derecho Mercantil™. Tomo I, 17" Edicion, Edit. Porriin, 5.A.,
México, 1983, p. 425,

' Sepilveda, Cesar. “El Sistema Mexicano de Propicdad Industrial”, 2* Edicién, Edit. Porra, SA.
México, 1981, . 113.

) Nava Negrete Justo. “Derecho de las Marcas”, Edit Porriza, S.A., México, 1985, p 147,
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otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y-

después conservarla y aumentarla”.

E. Pouillet ), citado por Rangel Medina, considera a la marca comao:
"Un medio material de garantizar el origen o simplemente la procedencia de la
mercancia a los terceros que la compran, en cualquier lugar y en cualquier mano
que ella se encuentre. La marca debe comprenderse como todo signo
cualguiera que &l sea, que sirve para distinguir la individualidad de una
mercancia, sea manufacturada por un fabricante, sea simplemente vendida por

un comerciante”,

Stephan, Ladas P. ®, asimismo citado por Rangel Medina, nos dice
que la marca es: “Fundamentalmente un signo, un simbolo o emblema que
sefiala, distingue las mercancias de un productor de las de otro”.

Ferrara ® citado igualmente por Rangel Medina, nos manifiesta que
la marca es: “La que identifica las mercaderias procedentes del establecimiento
del comerciante y que son negociadas por su hacienda”

Ahora bien, Rangel Medina ™, establece que la marca es: “El signo de
que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para
diferenciar sus mercancias o servicios de los de sus competidores”

La fraccién |, del articulo 1708 det Tratado de Libre Comercio de
America del Norte ®®, estipula que para los efectos del tratado, una marca es:

“" Rangel Medina. David. “"Fratado de Derecho Marcario™. 1° Edicién, Propiedad del Autor, México, 1960,
p. 154.

! Idem.. ob. cit., p. 153,

“ Ident., p. 157. _

) Rangel Medina, David. “Derecho de fa Propiedad Industrial ¢ Intelectual”™, Instituto de Investigaciones
Juridicas de la UNAM, 1991, p, 48.
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“Cualquier signo o cualquier combinacion de signos que permita distinguir los
bienes o servicios de una persona de ios de otra, inclusive nombres de personas,
disefios, letras, nimeros, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes
0 la de su empaque. Las marcas incluirdn las de servicios y las colectivas y
podran incluir las marcas de certificacién. Cada una de las partes podra
establecer como condicién para el registro de las marcas que los signos sean

visibles”,

La anterior definicion de indole internacional, por provenir
precisamente de un convenio de tal naturaleza, es muy ilustrativa de lo que para
dicho tratado es una marca.

De igual forma el Diccionario de la Lengua Espafiola de la Real
Academia Espariola , define a la marca de Ia siguiente manera: “Marca. (Del b.
lat. fr. marca, territorio fronterizo, y este del longobardo marca, sefal). Accidn de
marcar.Sedal hecha en una persona, animal o cosa, para distinguirla de otra, o
denotar calidad o pertenencia. Marca de fabrica. Distintivo o sefal que el
fabricante pone a los productos de su industria, v cuyc uso le pertenece

exclusivamente”.

Como se puede observar, coinciden los conceptos vertidos sobre Ia

marca, en la dos ultimas fuentes indicadas.

Ahora bien, el Diccionario Juridico Mexicano del Instituto de
Investigaciones Juridicas de la UNAM "% gramaticalmente define a la marca
como: “Senal dibujada, pegada, hecha a fuego, etc., en una cosa, un animal o

™ Secretaria de Comercio ¥ Fomento Industrial, “Tratado de Libre Comercio de América del Norte™, Tomo
I, Edit. Talleres Grificos de la Nacién, 1992, p, 283.

® Diccionario de la Lengua Espaiola de la Real Academia Lspafiola, Tomo 1L, 20" Edicién, Fdit, Espasa-
Calpe, S.A., Madrid-Espafia, 1984, p. 875,

"9 Diccionario Juridico Mexicano, Tomo V1. 12 Edicion, Instiluo de Investigaciones Juridicas, UNAM,
México, 1982, p, 143..




una persona, p.e., en un esclavo, para distinguirlo o saber a quién pertenece”.
También la define técnicamente diciendo lo siguiente: “Signos utilizados por los
industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancias o
establecimientos objeto de su actividad, o en aquellos medios capaces de
presentarios graficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarios:
denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma
clase o especie”.

Por otro lado, en la Enciclopedia Juridica Omeba ', el Dr. Eugenio C.
A. Sarrabayrouse sefala respecto al tema de Marcas de Comercio o de Fabrica,
que: "El vocablo de marca, tomado en simple particularidad, significa en la
gramatica castellana (entre otros conceptos generales), accién de marcar. Sefial
hecha en una persona, animal o cosa para distinguirla de otra o denotar calidad.
Distintivo que el fabricante pone a sus productos”.

Agrega, el mismo tratadista que: “Tal sentido coincide, en lineas
fundamentales con el concepto juridico que al vocablo asignamos: sefai o.
distintivo que ponen los comerciantes o industriales, e igualmente los
agricultores, a sus productos para identificar la procedencia de los mismos y

diferenciarlos de otros”.

El concepto legal de marca, que la abrogada Ley de Invenciones N
Marcas, en su articulo 87 sefalaba, era el que reconocia a las marcas de
productos y a las marcas de servicios; las primeras se constituian por los signos
que distinguen a los articulos o productos de otros de su misma especie o clase,
y las segundas por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma

clase o especie.

") Enciclopedia Juridica Omeba, Tomo XIX. Edit. Driskill, S.A.. Buenos Aires, Argentina, 1991, p. 91,
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La extinta Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad Industrial, en
su articulo 88 definia juridicamente a la marca como todo signo visible que
distinga productos o servicios de otros de su misma especie 0 clase en el
mercado.

Igualmente, la vigente Ley de la Propiedad Industrial "}, en su articulo
88, sefala que se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos

o servicios de ofros de su misma especie o clase en el mercado.

Podemos observar que en esencia no varié su concepcion, en los dos
tltimos ordenamientos legales marcarios sefalados con anterioridad, los cuales
nos obsequian una concreta definicion de lo que se puede considerar como

marca en el marco juridico,

En cuanto a lo sefalado por los precedentes de la ciencia del derecho,
respecto a la marca, cabe indicar que es conveniente transcribir la Tesis
Jurisprudencial nimero 88, visible a fojas 135 y 136, Sexta Parte, Tribunales
Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federacion de
1917 a 1975, que a la letra dice lo siguiente:

“MARCA, CARACTERISTICAS DE LA.- La marca ha de ser ef signo
individualizador de las mercancias; es menester que sea distinta de

toda otra marca; que sea especial, lo que significa que su naturaleza

2 En Io sucesivo se citard como LPI a la Ley de la Propiedad Industrial, cuyas reformas fueron
publicadas en el Diario Oficial de la Federacién el 4 de agosto de 1994, entrando en vigor a partir
del 1° de octubre del mismo.
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debe ser tal, que no se confunda con otra registrada con anterioridad,
denominada antecedente, y pueda ser reconocida facilmente.”

Criterio igualmente compartido por la Tesis Jurisprudencial numero 30,
visible a fojas 52 y 53, Sexla Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, del
Apéndice al Semanario Judicial de la Federacion de 1917 a 1 985,

En conclusidon, de todas las anteriores definiciones, tanto
gramaticales, doctrinarias, legales, asi como también las aporiadas por la
Jurisprudencia, podemos concebir claramente que marca es indistintamente
cualguier signo perceptible, veraz, diferenciador e individualizador, es decir
especial y novedoso, de mercaderias o servicios, frente a otros de igual especie
o clase de sus competidores, que concurren en el mercado.

2.- CLASIFICACION DE MARCAS,

Existe un caldlogo rigorista legal de las diferentes clases de marcas,
que nos proporciona el articulo 89 LPI. el cual establece qué signos pueden
constituir una marca, siendo necesario para mejor comprensidn transcribir a la
letra dicho dispositivo.

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

“l.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas,
susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apllquen
o Iraten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

“Il.- Las formas tridimensionales;

“lll.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales,
siempre que no queden comprendidos en el articulo siguiente, y




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

En tal virtud, dicha disposicion juridica establece la siguiente
clasificacion;

I.- Por su conformacion o constitucién en:
a) Nominadas, relativas a cualquier denominacion que sea visible y
suficientemente distintiva, es decir susceptibles de identificacién, frente a otras

de su misma especie o clase .

b) Figurativas, consistentes en cualquier disefo, suficientemente
distintivo y visible, consecuentemente aptas de identificacion frente a otras de su
misma especie o clase.

¢) Tridimensionales, como serian los envoltorios, empaques, envases
y la forma o la presentacién de los productos, facilmente distinguibles por su
originalidad, no animadas o cambiantes; tal como sefiala el articulo 53 del
Reglamento LPI. "2,

Il.- En razon a quienes se aplican:

a) De productos.

b) De prestacion de servicios.

11l.- En cuanto al sector o giro a que se aplican.

'Y Reglamento LPL, publicado en ef citado érgane oficial informativo el 23 de noviembre de 1994,



A) Nombres comerciales:

a) De empresa.

b} De establecimiento industrial.

¢) De establecimiento comerciai,
d) De establecimiento de servicios.

B) Denominaciones o razones sociales de establecimientos o
personas rnorales,

IV.- Personales, referentes al nombre propio de una persona fisica,

siendo el interesado o sino lo es, con el consentimiento de éste.

Asimismo, el numeral 96 LPl. nos sefala a las marcas colectivas,

siendo en tal caso indispensable transcribirlo para su conocimiento.

“Articulo 96.- Las asociaciones o sociedades de prod'uctores,
tabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente
conslituidas, podran solicitar el registro de marca colectiva para
distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros

respecto de los productos o servicios de terceros”.

En esa condiciones, entendemos que dichas marcas distinguen en el
mercado los productos ¢ servicios de sus miembros o agremiados de
determinadas asociaciones o sociedades de productores, fabricantes,
comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidas, en relacic’:_n a

los productos ¢ servicios de terceros ajenos al respectivo gremio o asociacion,
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No obstante lo anterior, hay variados criterios para determinar la
clasificacion de las marcas, por su trascendencia los mas importantes son los
nacidos a partir de los siguientes aspectos:

.- Primeramente, respecto al objeto por distinguir o amparar, las hay
de dos categorias: —

a) Marcas de productos, las cuales como su nombre lo dice son las
que tienen por objeto diferenciar un producto, articulo, mercancia, bien, efectos,
etcétera, de otros, constituidos por los signes distintivos de estos articulos o
productos de otros de su mistma especie o clase.

b) Marcas de servicios, las cuales estan constituidas por los signos
que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie.

l.- Ahara bien, en relacion al sujeto titular de la marca, son de tres
clases:

a) Marcas industriales o de fabrica, que estriban en el signo distintivo
usado particularmente por el industrial, por el productor o por sus
concesionarios, con la finalidad de distinguir los productos salidos de ta empresa
o elaborados por el fabricante, asi como para determinar el establecimiento,
fabrica o taller que los elabord, en sintesis son los signos distintivos adoptados
por los productores o fabricantes.

b) Marcas de comercio o mercantiles, consistentes en el simbolo,
signo o contrasefia utilizado por el comerciante, expendedor o vendedor de
articulos elaborados, sin importar quien es el productor, para sefalar a los
consumidores el buen crédito del establecimiento comercial que expende tales
mercaderias, es decir que identifiquen al comercio que distribuye alguin producto
0 al establecimiento prestador de determinado servicio,
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c) Marcas de agricultura, las cuales protegen productos agricolas
naturales como frutas y legumbres, que directamente ostentan marcds o
semitransformados en envases, latas, bolsas de plastico, etcélera, siendo las de

mas reciente uso.

lIl.- En atencion a su estructura, composicién, integracién, formacisn,

es decir a sus elementos constitutivos, se agrupan en tres categorias:

a} Nominativas, también llamadas denominativas o verbales, son las
integradas por varias letras que constituyen un conjunto pronunciable, tratese de
un vocablo, palabra o frase. Son las que permiten identificar un producto y su
origen mediante una palabra o conjunto de ellas, las cuales deberan ser
suficientemente distintivas para diferenciarlos de los de su misma especie o
clase; verbigracia, pueden consistir en nombres de cosas reales, imaginarios,
mitoldgicos, de astros, de animales, vegetales o incluso de la naturaleza.

b) Innominadas, también conocidas como graficas, visuales,
figurativas o emblematicas, constituidas por figuras o dibujos, o una combinacién -
y distribucion de colores mostrados en una superficie. En si son figuras que
cumpien la funcién de una marca, y que pueden representarse por cosas reales
o imaginarias, por seres mitolégicos, astrales o terrenales, las cuales sirven para
designar los productos a que se aplican, por ejemplo cualquier signo gréﬁco",
como figuras geométricas, los emblemas, las franjas de colores, imagenes,
disefos, estampillas, letras y guarismos bajo forma especial, etcétera. )

¢) Tridimensionales, formales o plasticas, son las consistentes en la
forma del producto o de su envase o su empaque, es decir que tienen volumen,
si éste resulta propio del producto comercializado y es un elemento mediante el
cual el publico consumidor puede distinguir el origen del producto y si mediante
su presentacion o forma respectiva de envoltura se diferencia de aquélios de su
misma especie. Consisten en formas de envases, frascos, el medio material



11.

empleado como signo distintivo de las mercancias. Pueden incluirse en este

grupo las figuras geométricas y los relieves.

V.- Las Mixtas o compuestas, se encuentran en Gltima instancia,
siendo las que resultan de una o varias combinaciones de las tres modalidades
anteriormente citadas; combinan palabras o sus conjuntos con elementos
figurativos que muestran a la marca como un solo elemento distintivo. Su
existencia, permite el registro de denominaciones o figuras que aisladamente no

son registrables.

Existe otra clasificacion de marcas relativa a su relacién con otras
marcas, siendo la siguiente:

a) Defensivas o protectoras, también llamadas satélite, son las que el
interesado registra sin la finalidad de ser usadas, sino sélo con la finalidad de
proteger una marca principal, que es la unica utilizada en la practica, es decir
gue no para efectivamente utilizarlas, pues el objetivo es impedir que terceros
compelidores usen o registren una marca similar susceptible de causar confusion
con la marca usada.

b) De reserva, igualmente denominadas marcas en cartera, son las
registradas no para usarse inmediatamente, sino en el futuro, es decir que su
uso es eventual y transitorio, son registradas precavidamente con la finalidad de
reservarlas para su usc antes que otros se anticipen.

c) Ligadas, son la marcas semejantes en grado de confusion que
amparan los mismos o similares productos propiedad de un mismo titular,
ligandose solamente con la finalidad de su transmisién en su conjunto.

d) Individuales, que como su nombre lo dice son las que pertenecen a

un solo titular.
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e) Comunes, son las que son copropiedad de dos o mas personas.

f} Coleclivas, las cuales son las utilizadas por los agremiados de una
asociacién con la finalidad de diferenciar sus productos o servicios de quienes no
pertenezcan a la correspondiente asociacion, oponen la proteccion de una

asociacién local, en su conjunto, a los productos de otra regiones.

De igual forma se conoce otra clasificacion relativa a la legislacion que
les confiere proteccion, la cual es la siguiente:

a) Nacionales, que son las registradas en México, de conformidad a ta
vigente ley marcaria, en la época.

b) Extranjeras, las cuales son las registradas en otros paises y que
atn asi, de conformidad con el Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial, del que es miembro nuestro pais, se les otorga proteccién

en México.

¢) Internacicnales, que son depositadas para su registro en la Oficina
Internacional de Marcas de la Organizacién Mundial de la Propiedad Industrial
Intelectua! {OMPY), las cuales una vez que se registran, son protegidas por los
paises que seleccione el solicitante, miembros del Arreglo de Madrid, al cua!
estan adscritos Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia,
China, Cuba, Egipto, Espafia, Francia, Hungria, Italia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Marruecos, Ménaco, Mongolia, Paises Bajos, Polonia, Portugal,
Corea, Rumania, San Marino, Sudan, Suiza, Unién Soviética, Vietnam y la hoy
desaparecida Yugoslavia.

Existe otra clasificacion en razén a la naturaleza de los elementos que

entran en su constitucion, siendo éstas de dos clases:
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a) Compuestas, que son las constituidas de elementos que
considerados aisladamente, no podrian apropiarse como marcas por ser del
dominio pablico, por estar formadas por la combinacion de palabras o figuras de
uso comin, su novedad radica no en la denominacion en si, sinc en la
configuracion que se le dé, en la disposicion de los elementos, en su

representacion.

b) Complejas o asociadas, son las formadas con la asociacién de
diversas marcas del mismo titular © con la reunién de elementos que
considerados separadamente, por si mismos son capaces de constituir marcas,
se forman con elementos ya reservados en otro u otros registros del mismo
titular, no son necesariamente mixtas, pudiendo ser sus componentes
exclusivamente palabras o figuras.

También son clasificadas las marcas por su régimen de proteccion

como a continuacion se anota;

a) Registradas, que como su nombre sefala, son las registradas
actualmente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, las cuales en
razon de su registro son protegidas durante el tiempo que permanezcan
vigentes.

b) No registradas, la cuales son protegidas por su propio uso, aunque
no hayan sido registradas.
3.- REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA.
La Legislacion Mexicana en materia de propiedad industrial considera

como fuente del derecho sobre la marca tanto al primer uso de ésta como a su

propio registro, pero sin embargo el derecho de exclusividad sobre el signo
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marcario es obtenido solamente mediante su registro, razén por la cual el
industrial, el comerciante o el prestador de servicics segln sea el caso, para que

pueda gozar de este derecho debe contar con el registro correspondiente %,

Para obtener el registro de una marca, debe presentarse por escrito Ia
solicitud correspondiente en las oficinas del Instituto Mexicano de fa Propiedad
Industrial, como asi lo dispone el articulo 113 LPI., siendo competencia de la
Direccion de Marcas dependiente de dicho organismo su analisis, por medio de
su Subdireccion de Examen y Registro de Marcas, Signos Distintivos y
Conservacién de Derechos, la cual con esa finalidad a su vez la turnara a una de

los dos Jefaturas de Departamento de Examen segtin sea el caso.

Las solicitudes que se presenten ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial deben cumplir con los requisitos especificos determinados
por la Ley de la Propiedad Industrial, su Reglamento y los Tratados

Intemacionales de los que nuestro pais es parte.

Ahora bien, para mayor entendimiento se transcribe a la letra lo

ordenado por el citado numeral 113 LPI.

“Articulo 113.- Para obtener el registro de una marca deberad’
presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes
datos: —
“I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante:

“Il.- El signo distintive de la marca, mencionando si es nominativo,
innominado, tridimensional o mixto;

“ll.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podra ser
modificada ulteriormente, o la mencion de que no se ha usado. A falta
de indicacion se presumira que no se ha usado la marca:

O Aniculo 87 LPI,
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“IV.- Los preductos o servicios a los gue se aplicara la marca, y

“V.- Los demas que prevenga el reglamento de esta Ley”.

Atentos a lo previsto en la disposicion legal antes transctita, es
prudente a su vez transcribir a la letra io establecido ai respecto en el articulo 56
del Reglamento LPL.

“Articulo 56.- En la solicitud de registro de marca, ademas de los
datos sefalados en el articulo 113 de la Ley, debera indicarse:

“I.- Cuando se conozca el nimere de la clase a que correspondan los
productos o servicios para los que se solicita el registro, de
confarmidad con la clasificacion establecida en este Reglamento;

“Il.- Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca
Y CUYO USO No se reserva.

“Por el solo hecho de presentar la solicitud de registro, se entendera
que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y como
aparezca en el ejemplar de la misma que se exhiba adherido a la
propia solicitud, con excepcion de fa leyendas y figuras a que se
refiere la fraccion Il anterior. Tratandose de marcas nominativas, se
entendera que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca en
cualquier tipo o tamario de letra.

“La solicitud se presentara en tres ejemplares. La firma autografa det
solicitante debera aparecer en todos los ejemplares.

“En su caso, un ejemplar de la marca debera adherirse en cada uno
de los fantos de la sclicitud, y

“ll.- Ubicacién del o de los establecimientos o negociaciones
relacionadas con la marca”.

Asi mismo, el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
publica folletos referentes al procedimiento para el llenado de la solicitud de
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signos distintivos, los cuales expide de manera gratuita a los interesados; dicho *

folleto apunta lo siguiente:

a) Marcar el tipo de tramite que se desee efectuar. ( En el recuadro
correspondiente de la solicitud en comento, siendo en este caso el primero de

estos, el cual se identifica como solicitud de registro de marca.)

b) Datos del solicitante:

1.- Nombre.

2.- Nacionalidad.

3.- Direccion.

4.- Original o copia certificada del acta constitutiva en caso de ser

personal moral.

c) Solamente en caso de nombrar apoderado, presentar carta poder

simple otorgada ante dos testigos y direccion de ambos.

d) Sefalar en el recuadro correspondiente si la marca es nominativa,
cuando se deseen registrar una o varias palabras; innominada, si se desea
registrar una figura, disefio o logotipo; mixta, si se desea registrar la combinacion
de palabra, figuras y disefos, o tridimensional, cuando se desee registrar la
forma del producto o su empaque, en sus tres dimensiones ( ancho, profundo y
largo). En el mismo recuadro poner la denominacién de la marca que se
pretende registrar y en caso de que lleve disefio se debera especificar la leyenda
“Y DISENO" entre paréntesis. Especificar la fecha de primer uso comprobable y
si no se ha usado especificarlo en el recuadro siguiente.

e) Dentro de los cuadros marcados en el siguiente recuadro
especificar la clase de productos o servicios a ser protegidos por la marca (en
caso de dudas, puede acudir al modulo de informacion localizado en el primer

.
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piso del domicilio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) y solo en

caso de marcas o avisos comerciales especificar los productos o servicios.

Con respecto al “giro preponderante” marcado en el mismo recuadro,
éste solamente se lenara en caso de nombre comercial.

f) Pegar una etiqueta no mayor de 10 X 10 y no menor de 4 X 4 en el
recuadro correspondiente. La etiqueta deberd ser a color en caso de querer
reservarlos o en blanco y negro en caso de no querer reservar los colores,
ademas deberad presentar siete etiquetas a color y siete en blanco y negro
dependiendo del caso.

g) Direccion del establecimiento y sefalar si es industrial, comercial o

de servicios,

En el caso de que sea nombre comercial seRalar si el uso comprende
una zona geografica o toda la Republica.

h) El recuadro correspondiente a leyendas y figuras no reservables, se
usa solo en caso de que la etiqueta contenga alguna leyenda que no sea
registrable como: contenido neto, ingredientes, 100% natural, hecho en México,

etc.

i} Se puede reclamar pricridad dentro de los seis meses a que se haya
solicitado la marca en otro pais que sea miembro del Convenio de Parls. En este
caso se tendra que especificar el nimero de solicitud, la fecha de presentacién.
el pais de origen y copia simple de la solicitud.

Se debe presentar el original con tres copias escritas compietamente
a magquina, con su etiqueta pegada si la marca es mixta o innominada y firma
autografa tanto en el original como en las copias.
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Una vez recibida la solicitud reuniendo todos los reguisitos citados, se
sella de recibida indicando la fecha y hora de presentacion, la cual de ser
otorgada constituira la fecha legal de la marca, posteriormente se le designara un
numero de folio de entrada, asignandosele igualmente el niimero del expediente
de marca en tramite, procediendo a continuacion su analisis correspondiente a
traves de los examenes de forma y de fondo, que actualmente se hacen
conjuntamente y anteriormente por separado, tal como disponen los articulos
119y 122 LPL, los cuales a continuacién se transcriben a mayor abundamiento.

“ARTICULO 119.- Recibida la solicitud, se procedera a efectuar un
examen de forma de ésta y de la documentacidn exhibida, para
comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta Ley y su

reglamento”,

“ARTICULO 122.- Concluido el examen de forma, se procedera a
realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable
en ios términos de esta Ley.

“Si la solicitud o la documentacién exhibida no cumple con los
requisitos legales o reglamentarios, si existe algun impedimento para
el registro de la marca o si existen anterioridades, el Instituto fo
comunicara por escrito al solicitante otorgandole un plaze de dos

meses para que se subsane los errores u omisicnes en los que

hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en
relacion con los impedimentos y las anterioridades citadas. “Si el
interesado no contesta dentro de! plazo concedido, se considerara
abandonada su solicitud™.

Los exadmenes de fondo y forma en comento, consisten
respectivamente en una revision de la solicitud y de los documentos anexados a
la misma, con el objeto de comprobar si los datos y documentos exhibidos se

encuentran completos y en regla de conformidad a !a legislacién de la materia y
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su reglamento. En casc de que los datos y documentos respectivos no reiinan
los requisitos exigidos, se notificara al interesado a su representante para que
procedan a realizar las correcciones correspondientes, concediéndose un plazo
de dos meses para tal efecto, que de no cumplirse en término, se dara por
abandonada la solicitud.

Por otro lado, si no se reunieren los requisitos correspondientes, la
fecha legal sera la del dia en que sean cumplidos éstos.

En cuanto al examen de fondo, podemos mencionar que éste consiste
en analizar si la marca propuesta incurre en alguna de las diecisiete hipdtesis
legales prohibitivas de registro, contenidas en las fracciones de! articulo 80 LPI.,
siendo prudente para su conocimiento transcribirlo a la letra,

“ARTICULO 90.- No seran registrables como marca:

“l.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animados
0 cambiantes, que se expresan de manera dinamica, aun cuando
sean visibles;

“ll.- Los nombres técnicos o de uso comin de los productos o
servicios que pretenden ampararse con la marca, asi como aquellas
palabras que, en lenguaje corriente o en las practicas comerciales, se’
hayan convertido en la designacion usual o genérica de los mismos.
“lll.- Las formas tridimensionales que sean del dominio publico o qde
se hayan hecho de uso comin y aquellas que carezcan de
originalidad que las distingan facilmente, asi como la forma usual ¥
corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o funcién
industnal;

“IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que,
considerando el conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivas de
los productos o servicios que traten de protegerse como marca.
Cuedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o
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indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie,
calidad, cantidad, composicion, destino, valor, lugar de origen de los
productos o la época de produccion;

“V.- Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén
combinados o acompaiiados de elementos tales como signos, disefos
o denominaciones, que les den un caracter distintivo;

«yl.- La traduccién a otros idiomas, la variacion ortografica caprichosa
o la construccion artificial de palabras no registrables;

“WII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacién, escudos,
banderas o emblemas de cualquier pals, estado, municipio ©
divisiones politicas equivalentes, asi como las denominaciones, siglas,
simbolos © emblemas de organizaciones internacionales,
gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra
organizacion reconocida oficialmente, asi como la designacion verbal
de los mismos,

“VlII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de
control y garantia adoptados por un estado, sin autorizacion de la
autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas
conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o
extranjero,

“IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representacion
grafica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en
exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deporlivo-s,
reconocidos oficialmente;

«X.. Las denominaciones geograficas, propias o comunes, y los
mapas, asi como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiguen
la procedencia de los productos o servicios vy puedan originar
confusion o error en cuanto a su procedencia;

uXl- Las denominaciones de poblacicnes o lugares que se
caractericen por la fabricacion de ciertos productos, para amparar

éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular,
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cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento -
del propietario;

sXll.- Los nombres, seudénimos, firmas y retratos de personas, sin
consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del
conyuge, parientes consanguineos en linea recta y por adopcion, y
colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

“X|ll.- Los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como los
titulos de publicaciones y difusiones peritdicas, ios personajes ficticios
o simbélicos, los personajes humanos de caracterizacion, los nombres
artisticos y las denominaciones de grupos artisticos, a menos que el
titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;

“XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales,
susceptibles de engafiar al publico o inducir a eror, entendiéndose
por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza,
componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda
amparar;

uXV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales
o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente
conocida en México, para ser aplicadas a cualquier productos o
servicio.

“Se entendera que una marca es notoriamente conocida en México,
cuando un sector determinado del publico o de los circulos
cormerciales del pais, conoce la marca como consecuencia de las
actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero
por una persona que emplea esa marca en relacién con sus produclos
o servicios, asi como el conocimiento que se tenga de la marca en el
territorio, como consecuencia de la promocién o publicidad de la
misma.

“p efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podran emplearse
todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.
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“Este impedimento procedera en cualquier caso en que el uso de la
marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusién o un
riesgo de asociacion con el titular de ta marca notoriamente conocida,
o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la
marca. “Dicho impedimento no sera aplicable cuando e! solicitante del
registro sea el titular de la marca notoriamente conocida.

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

“XViI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de
confusién, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un
establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro
preponderante sea la elaboracion o venta de los productos o la
prestacion de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y
siempre que el nombre comerciat haya sido usado con anterioridad a
la fecha de presentacién de la solicitud de registro de la marca o la de
uso declarado de la misma. Lo anterior no sera aplicable, cuando la
solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no
existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado”.

En el caso de que la marca pretendida encuadre en alguna de las
anteriores hipotesis, sera suspendido el tramite de registro, notificandole al
interesado el impedimento de que se trate, concediéndole un plazo de dos
meses para que manifieste lo que estime necesario, que de no contestarse dicha
vista en el término indicado, de igual forma se considerara abandonada la

solicitud correspondiente.
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Sien el mejor de los casos se contestan las objeciones planteadas por
la autoridad competente, el interesado puede modificar su solicitud de registro o
esgrimir en su caso las diferencias que considere pertinentes entre la marca
pretendida y las anterioridades que le fueren opuestas, contando con la
posibilidad de argumentar lo tendiente a desvirtuar las objeciones planteadas,
que de resolverse que las modificaciones realizadas o los argumentos vertidos al
respecto son suficientes para dejar sin efectos a jas objeciones emitidas, se
seguira con el tramite y de ser lo contrario se determinara negar el registro de

marca intentado.

Una vez culminados los tramites correspondientes de la solicitud de
registro de marca, satisfaciendo todos los requisitos legales y reglamentarios, se
requerira al interesado del pago de derechos por-el registro de su marca y por la
expedicidn del relativo titulo marcario, confiriéndose el piazo de dos meses para
cubrir los derechos aludidos, el cual de no cubrirse, ocasionara el que se dé por
abandonada la solicitud citada; lo anterior encuentra su sustento legat en los

articulos 114 y 125 LPI. que sefala lo siguiente:

sArticulo 114.- A la solicitud de registro de marca debera
acompanarse el comprabante del pago de las tarifas correspondientes
al estudio de 1a solicitud, registro y expedicién del titulo, asi como los
ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional ©

mixta”.

“ARTICULO 125.- Concluido el tramite de la solicitud y satisfechos los
requisitos legales y reglamentarios, se expedira el titulo.

“En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo
comunicard por escrito al solicitante, expresando los ‘motivos ¥

fundamentos legales de su resolucion”.
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En caso de concederse el registro marcario solicitado, el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial ¥ expedira un titulo por la marca como
constancia de su registro, el cual comprendera un ejemplar de la misma, en el
que se hara constar el nimero de registro que se le designe; su signo distintivo,
senalando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta: los productos o
servicios a que se aplique; el nombre y domicilio del titular; la ubicacién del
establecimiento, segin sea el caso; fechas de presentacién de la solicitud, de
prioridad reconocida y de primer uso, en su caso, asi como de su expedicion y
por dltimo su vigencia, como asi dispone el numeral 126 LPI.

En la Gaceta de Invenciones y Marcas se publicaran las resoluciones
sobre registros de marcas y sus renovaciones, tal como lo ordena el articulo 127
LPl.

4.- VIGENCIA Y RENOVACION DE REGISTRO.

Una vez concedido el registre marcario, sus efectos tienen una
vigencia de diez afios contados a partir de la fecha de presentacién de la
solicitud correspondiente, pudiendo renovarse de modo indefinido por periodos

de la misma duracion 3.

Asimismo, su titular tendra determinadas obligaciones de indole legal
con la finalidad de mantener vigente y perdurable el registro marcario concedido,
es decir para la conservacion de los derechos que otorga su registro.

En este caso, la primordial obligacion para el titular de una marca
registrada, es la consistente en que el signo distintivo que le fue otorgado debe

usarse continua y efectivamente, y ese uso debe darse dentro del territorio

' En lo sucesivo cuando sea nuevamente nombrade ¢l Instittito Mexicano de la Propiedad Industrial,
solamente nos referiremas al IMPI o al organismo descentralizado gue lo constituye,
U Articulo 95 LPI.
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nacional tal como se registré o con ciertas modificaciones que no alieren su
caracter distintivo '®). Estas modificaciones son hechas por el titular de la marca
con la finalidad de adecuarse a las necesidades actuales de la publicidad o
también para buscar mayor impacto comercial ante e! publico consumidor: en
ocasiones son minimas las modificaciones apuntadas, como seria el conservar la
denominacion pero agregandole figuras y colores diferentes a los protegidos con
el registro, es decir que no son constitutivas de variantes significativas, porlo que

no es necesaria la presentacion de una nueva solicitud.

En tal virtud, el uso de una marca es obligatorio y debe ser
comprobado para poder conservar el derecho de exclusividad sobre la misma,
razon por la cual si ésta no es usada durante tres afios consecutivos en los
productos o servicios para los que fue registrada, procedera la caducidad de su
registrg, a excepcion que su titular o su licenciatario reconocido fa hubiese usado
tres afos sucesivos continugs previos a la presentacién de la soiicitud de
declaracion administrativa de caducidad, o en su caso que existan situaciones
nacidas aparte de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstaculo
para su uso, lales como las limitaciones a la importacion u otros requisitos
estatales dirigidos a los bienes o servicios que proteja la marca, tal como asi lo
dispone el articulo 130 LPI, que a continuacion es transcrito a la letra:

“ARTICULO 130.- Si una marca no es usada durante tres afios
consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada,
procedera la caducidad de su registro, salvo que su titular o e! usuario
que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres
afios consecutivos inmediatos anteriores a la presentacién de la
solicitud de declaracién administrativa de caducidad, o que existan
circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del fitular

de la marca que constituyan un obstaculo para el uso de la misma,

% Articulo 128 LPI.
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tales como restricciones a la importacion u ofros requisitos
gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se

aplique la marca”.

Como podemos observar, para mantener la vigencia de una marca es
imprescindible su uso, con las excepciones indicadas atribuidas al titular o su
licenciatario, o a circunstancias independientes de la voluntad del ftitular
constitutivas de impedimento para su uso, como en los casos especificos
sefialados en la disposicidn juridica transcrita con antelacion, pero las cuales si
no se presentan caducara el registro marcario de que se trate; la autoridad para
comprobar el uso de la marca, requiere solamente que se manifieste bajo
protesta de decir verdad que la marca si se ha usado, sin la necesidad de la
aportacién de mas datos o documentos para la realizacién de dicha

comprobacién.

Como ya dijimos con antelacion, todo registro marcario tiene una
vigencia de diez afios, contados a partir de la fecha de presentacién de su
solicitud, pero una vez transcurrido ese término, los efectos del registro de una
marca no se pierden si la misma es renovada; siendo que en este caso los
derechos derivados del registro original perduraran por un lapso igual de diez
afios, cumpliendose con lo contenido en el articulo 134 LPL, que a letra

menciona que:

“ARTICULO 134.- La renovacién del registro de una marca solo
procedera si el interesado presenta el comprobante del pago de la
tarifa correspondiente y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir
verdad, usar la marca en por lo menos uno de los productes o
servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por
un plazo igual o mayor al contemplado en el articulo 130 de esta Ley,

sin causa justificada”.
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£n consecuencia, la tnica condicién para la renovacion de la marca
registrada es que el interesado compruebe fehacientemente su uso efectivo y
continuo, dentro del término sefialado en el citado articulo 130 LPI., es decir, no

interrumpiéndose su aplicacion en los productos o servicios que ampare.

5.- LICENCIA DE USO DE UN REGISTRO MARCARIO.

Por otro lado, puede darse el caso que el titular de un registro
marcario determinado, por alguna causa se encuentre impedide o gue por su
propia voluntad no quiera seguir explotando dicho registro, pero que a su vez no
desee perderio, en tales condiciones puede autorizar 8 una o mas personas,
como usuarios del mismo, ya sea en algunos o todos los productos o servicios

que protege y en las condiciones previamente establecidas por los partes.

Lo citado con antelacion, tiene sustento en lo ordenado enlos
articulos 136 al 150 de la LPI., disposiciones relativas al capitulo de las licencias

y transmisién de derechos.

Uno de los requisitos primordiales es gue la licencia este debidamente
inscrita en el Instituto, para asi poder producir efectos en perjuicio de terceros,

como lo dispone et numeral 136 LPI.

E! licenciatario de una marca, cuya licencia se encuentre inscrita en el
Instituto, salvo estipulacién en contrario, gozara come si fuera el propio titular, de
plena facuitad de ejercitar todas las acciones legales pertinentes sobre la
proteccion de los derechos sobre la marca, situacion que encuentra sustento

juridico en lo establecido por el articulo 140 LPI.

Respecto al uso de la marca llevado a cabo por el usuario que tenga

concedida licencia inscrita en el instituto, es de mencionarse que es tomado
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como si hubiere sido realizado por el propio titular de la marca, como asi ordena
el articulo 141 LPL

Existe por otro lado, otra figura de propiedad industrial, conocida
como franquicia, que se da cuando con la licencia de uso de una marca se
transmiten conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, con la
simple finalidad de que al que se le conceda este en posibilidad de producir o
vender bienes o prestar servicios de manera uniforme, con los métodos
operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca,
tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios

que distinga, siendo ésta reglamentada por el articulo 142 LPL

Es procedente la cancelacion de la inscripcion de una licencia, cuando
sea solicitada tanto por el titular de la marca, como por el usuario a quien se le
haya concedido la citada licencia; por nulidad, como el tema tratado por este
estudio, caducidad o cancelacion del registro de marca, o cuando estemos frente
a marcas en tramite y no se obtenga su registro, y por ultimo por orden judicial,

que asi es como establece el articulo 138 LPIL.

Asi como también, existe la figura juridica conocida como transmision
de derechos sobre 1a marca, la cual consiste en el derecho de pasar o transmitir
a ésta, ya sea por actos entre vivos {compraventa, permuta, donacion,
aportacién a una sociedad, etcétera) o mortis causa, como derecho auténomo,
es la transferencia de un empresario a otro, que supone siempre la transferencia
conjunta del derecho de explotacion industrial o comercial de los productos

protegidos por la misma.

Es exigido por la legislacion de la materia que sea inscrita ante el
Instituto dicha transmisién, con la finalidad de que produzca efectos juridices en

contra de terceros, como asi sefala el numeral 143 LPI., lo cual resulta
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constitutivo de una formalidad ab-probatione, que respeta el caracter

normalmente declarativo de las inscripciones, en nuestros registros.

El efecto de la inscripcion de la transmision de uso es evitar
confusiones entre los consumidores respecto al origen y calidad de los productos

0 servicios.

En el caso de que exista o se origine la fusion entre diversas personas
morales, sin declararse, se entenderd que existe una transmision de los
derechos sobre las marcas registradas, salvo declaracién en contrario, como

dispone et articulo 144 LPI.

Dicha inscripcién de la transmision es obligatoria, a excepcion de que
la marca se hubiere registrado ilicitamente o que estuviéramos frente a marcas
ligadas pertenecientes a un mismo titular, por ser idénticas o semejantes en
grado tal que pudieran confundirse y que amparen iguales o similares productos,
pero no obstante esto, sera registrada la transmision de alguna de las marcas
ligadas, solamente cuando se transfieran todas a la misma persana, tal como

prevé el numeral 147 LPI.

De igual forma, ante el Instituto deben inscribirse las transmisiones’
anteriores no inscritas, cuando se solicite la inscripcion de alguna transmision de
marca registrada o en tramite, sobre la que se haya dado las transmisiones de tal

indole, segun ordena el articulo 148 LP1.

El \nstituto puede reservarse el derecho de negar la inscripeidn de una
licencia o transmisian de derechos, solamente en el caso de que no se encuentre
vigenle el registro de la marca de que se trate, lo cual fue estipulado por el
articulo 150 LPI.
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CAPITULO |l.- MARCO HISTORICO DE LA NULIDAD DE MARCAS EN EL
DERECHO MEXICANO.

“El Derecho no surge repentinamente, nace con la sociedad, y con ella
sufre transformaciones, y por eso el derecho de hoy, tiene que ser la evolucion
del derecho de ayer, de la misma manera que la sociedad de hoy, no es sino la
evolucion de la sociedad de ayer, y por eso si procuramos una solucién juridica a
nuestra situacion actual, solo podremos encontrarla a la vista de las instituciones

juridicas precedentes” {7

Partiendo de la profunda reflexién citada con antelacién y que es
inspiracion de German Fernandez del Castillo, nace la inquietud de saber cuales
son los antecedentes del derecho de las marcas en el devenir histérico legislativo

de nuestro pais.

Dentro del Derecho Precortesiano, no existia ninguna disposicion
directa o indirecla dictada respecto al derecho de las marcas, no se tiene noticia
de que existieran marcas en los pueblos de Anahuac, es decir que del estudio de
ia reglamentacion de los comerciantes al menudeo que ofrecian sus productos
en mercado de la ciudad, asi como de los comerciantes organizados al por
mayor, lamados pochtecas, no se observaba que emplearan signos o medios’
materiales que distinguieran las obras industriales o mercaderias, de otras del
mismo género o especie en el mercado, ni tampoco Ia represion de la venta de
mercancias aiteradas, como sefiala el tratadista Rangel Medina ‘'®, y asimismo

sostiene Nava Negrete 9.

Igualmente, en la época colonial no existen marcas propiamente
dichas y consecuentemente ausencia de normas juridicas protectoras del

derecho a la marca.

7 pangel Medina, David. “Tratado™, ob. <it., p.3.
“* Idem. p. 5.
% Nava Negrete Justo, ob. cit. p.4.
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No obstante lo anterior, existen noticias acerca del uso de marcas y de °
disposiciones que atafien a las mismas, introducido por los espafioles en la
Nueva Espafia, tal es el caso del empleo de marcas transparentes de agua o
filigrana hispana, nombre del papel introducido por Espafia; marcas de fuego,
impresas primeramente con hierro, el cual era desconocido por los indigenas en
un principio, pero posteriormente o conocen por la creacion de marcas de hierro
para los esclavos de guerra y para los de rescate, segun informa Bernal Diaz del

Castillo; también fueron usadas las marcas de fuego en los ganados.

También se sabe de la existencia de marcas estampadas en metales
preciosos de nuestro pais, como la plata y el oro, tal es el caso del escudo con
las armas reales puesto al reverso de las monedas de la época.

Tampoco se observaba la represién de la venta de mercancias
alteradas, no obstante que la falsificacion de medidas se castigaba severamente
con la pena de muerte, independientemente de la destruccion de las mercancias.

Por lo que toca a la materia mercanti! en la etapa independiente,
podemos sefialar que alin se seguia aplicando la antigua legislacion espafiola,
especialmente las Ordenanzas de Bilbao y el Tratado de Comercic de la Curia
Filipica, legislacion y jurisprudencia utilizadas hasta que se promulgé nuestro
primer Codigo de Comercio 9.

Para las Ordenanzas de Bilbao, las marcas eran consideradas como
signos o medios materiales empleados para indicar la procedencia de las
mercancias, pero primordialmente constituian medios eficaces de control,
seguridad y garantia para facilitar e! comercio.

% Idem.. ob, cit. {19), p. 41.
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1.- CODIGO DE COMERCIO DE 1854.

Es expedido el Codigo de Comercio de 1854 por decreto
promulgatorio del gobierno del Presidente General Antonio Lépez de Santa-
Anna, de fecha 16 de mayo de ese aiio, el cual encomendo la elaboracion de
éste nuestro primer ordenamiento legal mercantil, a una comision presidida por el
Ministro de Justicia en su Gltimo gobiernd, Don Teodosio Lares, el cual ademas
de politico era jurisconsulto, de ahi la razén de su recomendacion;, este
ordenamiento legal mercantil hace reformas importantes a las Ordenanzas de
Bilbao, las cuales seguian rigiendo en algunos estados, ain y cuando en esa

época ya eran obsoletas por los cambios dados en los usos mercantiles.

Es gracias a los problemas politicos imperantes en esa época, por lo
que tuvo una vida efimera el Cadigo en comento, terminando su vigencia el dia 9
de agosto de 1855, bajo la caida del régimen de Santa-Anna por el triunfo de la

Revolucién de Ayutla.

No obstante la inminente destruccion de dicho régimen y
consecuentemente el desconocimiento de los ordenamientos legales expedidos
dentro de éste, la abrogacion de dicho Cédigo fue solamente de hecho, en virtud
de que sus disposiciones fueron aplicadas hasta el dia 19 de julic de 1884, pues
al dia siguiente entrd en vigor el nuevo ordenamiento legal.

Como sefiala textualmente Nava Negrete @1

, que al igual que las
Ordenanzas de Bilbao, no existen disposiciones que regulen de una manera
especial a las marcas en el Cadigo de Comercio de 1854, solamente contiene

ciertas disposiciones que hacen referencia a éstas.

En tal sentido, el contenido de los numerales 125, 137, 138, 189-62,
276-1°, 318-22, 500, 525, 609-5 y 638 del citado Cédigo de Comercio, preveian

21 1gem. (20, p. 43.
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que las marcas significaban un medio de prueba de propiedad para los duefios
de mercancias, asi como también que su empleo constituia un medio de control
y garantia en la circulacion de las mercancias, conceplo contemplado

similarmente en las Ordenanzas de Bilbao.

En ese entonces ante la Secretaria de Fomento, Colonizacién e
Industria, se presentaban los propietarios de marcas para solicitar su registro o
depbsito, siendo establecido por este organismo estatal, el procedimiento de
admitir las marcas en depoésito, a solicitud de los propios interesados, tal como
menciona el autor antes citado, pero cabe aclarar que con el depésito referido,
este 6rgano gubernamental no las protegia, en virtud de que el mismo Poder
Judicial determinaba que al no existir en esa época en nuestra nacion legislacién
especial en materia marcaria, debian regirse la marcas por los preceptos de la
Propiedad Literaria y Artistica, con la que tenia gran semejanza la propiedad
industrial: en tales condiciones los titulares de las marcas, ain y cuando las
depositaban en esta Secretaria, debian acudir ante la jurisdiccion de la
Propiedad Literaria y Artistica sefialada, para asegurar la exclusividad de! uso de
sus marcas, pues la proteccidn legal de dicho derecho de exclusividad no era

efectivo en ese tiempo #2.,

2.- CODIGO DE COMERCIO DE 1884.

Con caracter federal fue expedido el 15 de abril de 1884, nuestro
segundo Codigo de Comercio, vigente a partir del 20 de julio de! mismo afio,
gracias a la reforma realizada a la fraccién X del articulo 72 de la Constitucion
Mexicana de 1857, por la ley de 14 de diciembre de 1881.

22 | dem.. p.p. 44 y 45.
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Este ordenamiento es de gran importancia, en virlud de que cuenta
con un capitulo especial denominado “De la Propiedad Mercantil”, inserto en el
Titulo Segundo del Libro Cuarto, en e! que se regulan por primera vez las marcas
de fabrica., tal como sefalaban sus articulos 1418 y 1420.

Ahora bien, para adquirir Ja propiedad de una marca, se depositaba
previamente en la Secretaria de Fomento, otorgandola ésta siempre y cuando no
se usase o se hubiere adoptado por otra persona, 0 que no fuera semejante de
tal manera que se comprendiera la intencién de defraudar intereses ajenocs,

segun ordenaban los articulos 1421 y 1422 de dicho ordenamiento.

En tal virtud, los comerciantes tenian la propiedad de sus marcas y 1a
falsificacion de éstas producia en el ramo mercantil la accion de dafos y

perjuicios, aunado a las penas que sefialara el respectivo ordenamiento legal.

Asimismo, se protegia la propiedad de las marcas de sus titulares, tal
como se preveia en el Titulo Cuarto del Cédigo de Comercio en comento,
estableciéndose en su articulo 1441 los casos existentes de usurpacion de_

marcas, que a mayor abundamiento se transcribe a continuacion.

*ARTICULO 1441.- Hay usurpacion de muestras o marcas:

|, Cuando se usa muestra o marca enteramente igual.

“|l. Cuando resulta grande analogia, porque las palabras mas
importantes de una muestra o marca se repiten en otra, aunque ésta
anuncie un propietario diferente.

“{|l. Cuando la nueva muestra o marca se redacta de manera que
pueda confundirse con la otra.

“Iy. Cuando las diferencias son puramente gramalicales.

“V. Cuando consistiendo la muestra o marca en dibujos o pinturas,

sean éstos lan parecidos que produzcan confusion™.
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Por otro lado, se contemplaba en el Titulo Quinto, "De los términos

para reclamar la propiedad mercantil®, de la siguiente manera:

“ARTICULO 4442.- El término para reclamar las acciones civiles que
procedan de usurpacion de nombres, marcas o muestras, sera el de

un afio contado desde el dia en que se sepa la usurpacién”.

“ARTICULO 1444.- E) término para reclamar la accion penal por
usurpacion de marca, sera el de dos meses contados desde el dia en

que se tenga la noticia™.

En consecuencia, observamos gue no obstante la carencia de
reglamentacion sobre derecho marcario en este ordenamiento, aun asi es el mas
desarrollade en la evolucion historica legislativa del derecho de propiedad

industrial en México.

3.- LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1889.

Esta ley que fue promulgada durante la presidencia de Don Porfirio
Diaz y vigente a partir del 1° de enero de 1830, como lo ordenaba su articulo 1°
transitorio, es considerada como el primer ordenamiento legal realizado con la
finalidad especifica de regular los derechos de las marcas en una ley especial,
materia anteriormente tratada deficientemente por la legislacion mercantil y
penal, fue inspirada por la Ley sobre las marcas de fabrica y de comercio
francesa de 23 de junio de 1857,

Esta compuesta por diecinueve articulos, que introducen importantes
disposiciones dirigidas tanto a garantizar el interés del productor, como el

general.




36.

En su articulo 1° se establecia el concepto de marca de fabrica.

Asimismo, se sefalaba en su articulo 3° lo que no constituia una

marca.

De iguat forma, se establecia el derecho de exclusividad de la marca

de fabrica, en sus numerales 4°, 9%y 10°,

Como podemos observar, solo con la condicién de la existencia de
establecimiento comercial o agencia se protegia la propiedad de marca
extranjera, esto en razén de que se estimaba como atributivo el requisito de!
registro y no como declarativo de la propiedad.

Con referencia a la doctrina, no obstante lo anterior la tesis imperante
en esa &poca era la relativa a que: “la propiedad de las marcas es de derecho
natural”, por lo que el depdsito o registro de la marca. debia ser declarativo de la
propiedad, ademas de que la omision del depasito o registro, debia privar al

propietario sélo de la acciones penales, dejando intactas las de caracter civil @3

Por otro lado, su ariculo 5° ordenaba que ante la Secretaria de
Fomento, debia de acudir el solicitante de la propiedad exclusiva de una marca
de fabrica, presentando el poder otorgado al mandatario si el interesado no se
representaba por si mismo; dos ejemplares de la marca o de su represemtacion
por medio del dibujo o grabado; y en el caso de que !a marca se pusiera en
hueco o en relieve sobre los productos, o de que presentara alguna olra
particularidad, se remitian también dos hojas separadas, en las cuales se
indicaban aquellos pormenores, sea por medio de una o varias figuras de det_alle.
o por medio de una leyenda explicativa, asi como también el contrato de
comisién escrito, a cuya virtud se haya establecido la agencia, debidamente

tegalizado.

123 1dem. (20), p. 54
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Cabe destacar que el 17 de noviembre de 1897, fue reformado el
articulo 4° y suprimida la fraccion IV del anticulo 5°, anotado con antelacion, con
el simple objeto de que los extranjeros, propietarios de marcas de fabrica, cuyo
derecho se reconocia en su pais de origen, gozaran del derecho de registrar en
nuestro pais sus respectivas marcas, con el unico requisito de sujetarse a los
preceptos de la ley nacional sobre depdsito y registro de las marcas nacionales,
trayendo como consecuencia el considerable aumento de depositos y registros

de marcas de fabricas extranjeras %,

Con referencia a la doctrina, la tesis imperante en esa época era la
relativa a que: “la propiedad de las marcas es de derecho naturai”, por lo gue el
deposito o registro de la marca, debia ser declarativo de la propiedad, ademas
de que la omisién del depésito o registro, debia privar a propietario sélo de la

acciones penales, dejando intactas las de caracter civil.

También era contemplado el derecho de prioridad considerando el uso

legal de la marca, tal como se diponia en su articulo 8°.

Respecto a la transmision de las marcas de fabrica, también se

establecid lo conducente en su numeral 11,

En relacién a la duracién de la propiedad de las marcas de fabrica, se
pronuncié en su articulo 12 que era indefinida, teniéndose por abandonada por la
clausura o falta de produccion por mas de un afio del establecimiento, fabrica o

negociacion que la haya empleado.

Ahora bien, en o tocante al tema que nos ocupa el presente estudio,
es decir a la nulidad de una marca registrada, este mandamiento legal en
analisis se pronuncid al respecto, sdlo en dos articulos como a continuacién se

reproduce integramente:

¥ 1 dem. p. 55.
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“ARTICULO 14.- La propiedad de una marca obtenida en

contravencion de las prescripciones anteriores, sera declarada

judicialmente nula a peticién de parte”.

“ARTICULO 15.- De 1a sentencia ejecutoriada en que se declare ser
nula la propiedad de una marca, se dara parte a ta Secretaria de

Fomento por el juez que hubiera conocido de! asunto™.

En relacion a la falsificacion de marcas de fabrica el numeral 16 nos
decia cuando se daba ésta en dos fracciones, sefialando que esta se daba
cuando se usaban marcas de fabrica que eran una reproduccion exacta y
completa de otra cuya propiedad estaba ya reservada y cuando la imitacién era
de tal naturaleza que, presentando una identidad casi absoluta en el conjunto,
aunque no en ciertos detalles, era susceptible la marca de confundirse con otra

legaimente depositada.

En su siguiente articulo 17 se establecia quienes se consideraban
como culpables del delito de falsificacién, sin importar el el lugar en que se
hubiere cometido, siendo aguellos que hubieran falsificado una marca o hecho
uso de una falsificada, siempre que se aplicara a objetos de la misma naturaleza

industrial o mercantil.

£n conclusian, este ordenamiento sefialaba en su Gltima disposicion
contenida en el numeral 19 gue otras figuras de propiedad industrial regulaba,

siendo éstas los dibujos y modelos industriales.

Es preciso sefialar que tal precepto legal no tuvo reglamentacion
alguna, quizés en razén de que tuvo una corta existencia, en virtud de que en la
misma fecha en que entré en vigor, es decir el 1° de enero de 1830, también
comenzo la vigencia del Cédigo de Comercio de 1880, pero no obstante lo

anterior, es sabido que en el Reglamento para el Registrc de las Marcas
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Internacionales, expedido el 9 de noviembre de 1909, concretamente en su
primer articulo se hacia alusion a las marcas de fabrica o de comercio, pero no
por esto podemos decir que en cierta forma se reglamentd nuestra comentada
Ley de Marcas de Fabrica, pues solo se hace mencion a los propietarios de una
marca de fabrica o de comercio registrada conforme a la Ley de 28 de noviembre
de 1889, domiciliados en los Estados Unidos, para mayor entendimiento
transcribiremos de! mencionado dispositive juridico  solamente la parte

conducente que nos interesa destacar,

“ARTICULO 1° Toda persona o corporacién domiciliada en los

Estados Unidos, propietarios de una marca de fabrica o de comercio,

registrada_conforme a la ley de 28 de noviembre de 1889, 0 a la

expedida en 25 de agosto de 1903, que desee asegurar la proteccion
de su marca en los Estados que se han adherido o en lo sucesivo se
adhieran al arreglo de 14 de abril de 1891, firmado en Madrid,
referente al registro internacional de las marcas de fabrica o de

comercio, remitira a la oficina de Patentes y Marcas de México, D.F.".

Es de senalarse que el mencionado reglamento nace gracias a gue en
esa época a nivel mundial se fortalecia una Union para la Proleccion de la
Propiedad industrial, siendo la inquietud imperante en esos dias, firmandose
inclusa el la ciudad de Paris el 20 de marzo de 1883, por delegados de&ariaé
naciones, la Convencion para la Proteccién de la Propiedad Industrial, asi como
un Protocolo de Clausura que forma parte integrante de tal convencion, dados a
conocer en Maxico el 11 de diciembre de 1903; aunado a esto, igualmente se
hizo del consenso general el Arreglo concerniente al Registro Internacional de
Marcas de Fabrica o de Comercio concluido entre Bélgica, Espafhia, Francia,
Guatemala, ltalia, Paises Bajos. Portugal, Suiza y Tunez, asi como su Protocolo.
de Clausura, por mandato del ejecutivo, dado con fecha 6 de septiembre de
1909, por el que de igual forma se convino adherirse al citado Arreglo y a su

Protocolo.
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4.- CODIGO DE COMERCIO DE 18%0.

Este Cédigo de Comercio vigente en la actualidad, fue promulgado en
el afio de 1889, bajo el mandato presidencial de Don Porfirio Diaz, el cudl en
virtud de la autorizaciéon que le confirid el Congreso por decreto de fecha 4 de
junio de 1887, para reformar total o parcialmente al anterior, el dia 21 siguiente
nombréd una comisién compuesta de cinco vocales y un secretario para proponer

dichas reformas.

Fue publicado en el Diario Oficial de la Federacion de los dias 7 de
octubre al 13 de diciembre de 1889, e iniciando su vigencia a partir del dia 1° de

enero de 1890, tal como ordenaba su articulo 1° transitorio.

Tuvo como inspiracion los cédigos espafioles de los afos 1829 y
1885, asi como el italiano de 1882 y el francés de 1808.

En relacion a las marcas, no incluye disposiciones que regulen
especificamente a las marcas, en razon de que entrd en vigor al mismo tiempo

que la Ley de Marcas de Fabrica de 1889,

No obstante derogar las leyes mercantiles, como segun dispone su
articulo 4° transitorio, sefiala el multicitado tratadista David Rangel Medina |
que este nuevo Codigo conservo la obligacién de inscribir en el Registro de
Comercio los titulos de marcas de fabrica, como ordena su numeral 21 fraccion
X1, estableciéndose asimismo como sancitn por la falta del registro, que los
documentos no podrian producir perjuicio a tercero, como a su vez sefiala su

articuto 26.

9 Rangel Medina, David. “Tratado™. ob. cit.. p.19.
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5.- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 25 DE AGOSTO
DE 1903.

Expedida por el Ejecutivo Federal Porfirio Diaz, en vitud de las
facultades conferidas por decreto del Congreso de la Unién de fecha 28 de mayo
de 1903, publicada en el Diario Oficial de la Federacion de 2 de septiembre de
1903 y entrando en vigor a partir del 1° de octubre siguiente, de acuerdo a lo

ordenado por su articulo 86 Transitorio.

Este ordenamiento legal en su capitulo | agrupaba lo referente a:
“Definicién, registro y nulidad™,

En su primera disposicion definia a la marca como el signo o
denominacion caracteristica y peculiar usada por el industrial, agricultor o
comerciante en los articulos que produce o expende, con el fin de singutarizarlos
y denotar su procedencia, pudiendo constituir una marca los nombres, bajo una
forma distintiva, las denominaciones, etiquetas o marbetes, cubiertas, envases o
recipientes, timbres, sellos, vifetas, orillos, recamados, filigranas, grabados,

escudos, emblemas, relieves, cifras, divisas, etc.

Respecto a la adquisicion del derecho exclusivo al uso de una marca,
su segundo precepto disponia que para obtener el derecho exclusivo al uso de
una marca era necesario hacer su registro en la Oficina de Patentes y Marcas,

lenando las formalidades que establecia dicha ley y su respectivo reglamento.

En relacion a lo que no podia registrarse como marca, su articulo 5°
sefialaba a los nombres o denominaciones genéricas, cuando la marca amparara
objetos que estuvieran comprendidos en el género o especie a que se referia el
nombre o denominacion, ya que el requisito indispensable para que una
denominacion o nombre pudiera servir como marca, era el que fuera susceptible

de sefalar o hacer distinguir los efectos amparados asi, de otros de su misma



42.

especie o clase; asi como también todo lo que fuera contrario a la moral, a las
buenas costumbres o a las leyes prohibitivas; también todo aguello que tendiera
a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de consideracion; igualmente las
armas, escudos y emblemas nacionales, asi como las armas, escudos vy
emblemas de los estados de la federacion, ciudades nacionales o extranjeras,
naciones y estados extranjeros, sin el respectivo consentimiento de los mismos y
por Olimo los nombres, firmas, sellos y retratos de los particulares sin su

consentimiento.

En cuanto a la renovacion del registro marcario, su arliculo 6° decia
gue debia ser cada veinte afos, siendo que si se retardaba esa renovacion no
traia aparejada la pérdida de los derechos al uso exclusivo de la marca, solo
hacia incurrir al interesado en un recargo sobre los derechos fiscales que debia
pagar, de acuerdo con lo gue prevenia su reglamento, y mientras no se llevara
a cabo tal renovacion, siendo que en este caso el mismo interesado no tenia

accidon penal contra los que indebidamente usaran o falsificaran su marca.

Asimismo, el registro de una marca se hacia sin previo examen de
novedad, segin establecia su articulo 10°, haciendo la Oficina de Patentes y
Marcas un examen puramente administrativo de los documentos presentados,
con el fin de cerciorarse si estaban completos y llenaban los requisitos que en

cuanto a su forma prevenian la misma ley y su reglamento.

El derecho al uso exclusivo de la marca era acreditado mediante el

titulo del registro marcario, como asi disponia su articulo 11.

En cuanto a la nulidad de un registro marcario, que es propiamente el
tema que nos interesa, su articulo 15 establecia lo siguiente:

“ARTICULO 15.- Ef registro de una marca es nulo cuando se haya

hecho en contravencién a las disposiciones de esta ley y de su
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Reglamento, o cuando la marca haya sido registrada con anterioridad
por otro, si este registro tiene mas de dos afios o si teniendo menos

de dos afos, se haya hecho con mejor derecho”.

En cuanto al interesado para solicitar la nulidad de una marca,

sefialaba el siguiente dispositivo que:

“ARTICULO 16.- La accién para pedir la nulidad del registro de una
marca corresponde a cualquiera que se crea perjudicado por €l y al
Ministerio Publico en los casos en que haya algun interés general”.

En relacién a la declaracién de nulidad, se ordenaba lo que a

continuacion se transcribe:

“ARTICULO 17.- La sentencia ejecutoriada que declare la nulidad de
una marca se comunicara a la Oficina de Patentes y Marcas por el
juez que haya conocido de! asunto, y sera publicada en la Gaceta
Oficial de Patentes y Marcas”.

Por otro lado, el ordenamiento legal en estudio contenia un capitulo
especial sobre las penas, el cual se podia localizar en su capitulo Il las cuales
era aplicadas mediante prision y multa, o una u otra pena a juicio del juez, y se ‘
aplicaban en el caso de que alguien pusiera a los efectos que fabricara o
expendiera, una marca ya registrada legalmente a favor de otra persona con et
fin de amparar'aniculos similares, o al que de igual modo pusiera a sus efectos
una marca que fuera imitacion de la legalmente registrada de tal modo que a
primera vista se confundiera con la lega! y que solo por medio de un examen
detenido pudiera distinguirse una de otra, o por ultimo al pusiera en sus efectos
una marca, que aunque estuviera legalmente registrada, se hiciera aparecer

como si fuera otra, por cualquiera adicion, substraccion o alteracion.
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Ahora bien, respecto a los organcs competentes para conocer sobre
controversias suscitadas con motivo de la aplicacion del mismo ordenamiento se

establecia lo siguiente:

«ARTICULO 35.- Son competentes los Tribunales de la Federacion
para conocer de las controversias que susciten con motivo de la
presente ley, en los siguientes casos:

4. Cuando se trate de la validez o nulidad del registro de una marca .o
se sostenga que la Oficina de Patentes y Marcas no tuvo facultades
para registraria o que la registro sin los requisitos legales;

“)1. Cuando se anuncien como registradas marcas que no lo estén;
“Ill. En cualquiera otro caso en que la Federacién fuere parte 0 se
afeclen los intereses federales; y

«Iy. Cuando se trate de actos de la Oficina de Patentes y Marcas que
no se comprenden en la fraccion | de este articulo.

“En 1o casos de que hablan las fracciones |, Il y IV, seran competentes
los Jueces de Distrito de la Ciudad de México.

“En los casos de que habla la fraccion Ill, seran competentes los
Jueces de Distrito a cuya jurisdiccion corresponda el domicilio del
demandado si se trata de accion civil, o el lugar en gue se cometio el

delito si se trata de accién penal”.

De igual forma existe un capitule especifico relativo al procedimiento
para obtener la revocacion de las resoluciones administrativas, siendo el capituto
it del mandamiento legal en analisis, ! cual dispone en su primera disposicién

que:

“ARTICULO 39.- En los casos en los que los interesados no
estuvieren conformes con las resoluciones administrativas de la
Secretaria de Fomento o de la Oficina de Patentes y Marcas, podran

acudir dentro de quince dias de hecha conocer la resolucion, a
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cualquiera de los Jueces de Distrito de la Ciudad de México,

exponiendo los motivos de su inconformidad”.

E! dispositivo que le sigue, sefialaba en que caso quedaba firme una
resolucion administrativa, segtin se desprende de su propio texto que anotamos

a conlinuacién:

“ARTICULO 40.- Si pasado el término a que se refiere el articulo
anterior no lo hubieren hecho, quedara firme la resolucidn

administrativa”.

lgualmente, contenia ofros capitulos que Sson. Capitulo IV
“Procedimiento para los juicios civiles”, Capitulo V "Procedimiento para los juicios
del orden penal”; Capitulo VI "Nombres y avisos comerciales”; Capitulo VI
“Derechos fiscales” y el Capitulo VIl “Transitorios”.

REGLAMENTO DE LA LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO
DE 1903.

Dicho Reglamento fue expedido con fecha 24 de septiembre de 1803,
igualmente por el Ejecutivo Porfirio Diaz, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 29 siguiente.

Lo constituian veintisiete articulos, relativos al registro de marcas y
avisos comerciales, al examen administrativo de los documentos que debia
hacer la Oficina de Patentes y Marcas, al resultado de éste, a la presentacion del
interesado en dicha oficina dentro del plazo que se indicaba en el recibo de
documentos, de la estampilla con el resello “Marcas”, que correspondia al pago

de los derechos, cancelandola debidamente en el documento que se le indicara,
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y de no hacerlo asi dentro del plazo sefialado en el recibo de documentos, se

entenderia abandonado el caso.

lgualmente se ordenaba en su numeral 41 que si se solicitaban varios
registros a nombre de una misma persona, era necesario que acreditara el

solicitante su persenalidad en cada solicitud.

En cuanto a lo que debia contener el certificado de registro de una
marca, su numeral 12 sefialaba al nimero de orden de la marca, a la fecha y
hora en que se habla presentado la solicitud y documentos anexos, el nombre
del titular, el sello de la Oficina de Patentes y Marcas, un gjemplar de la marca

registrada, y por Uitimo una descripcion de la marca.

Para los interesados que deseaban que se publicara alguna sentencia
relativa a marcas o avisos comerciales, debian pedirio por escrito a la Oficina de
Patentes y Marcas, presentando personalmente una estampilla por valor de un
peso con el resello *Marcas”, la cual se cancelaba en el documento que se les

indicaba, seqon dispania su numeral 22.

En su ultima disposicion, que era el articulo 27, se establecia que el
publice podia revisar fas marcas y avisos registrados, a las horas que para ese’

efecto fijara la Oficina de Patentes y Marcas.

6.- LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRE COMERCIALES DE 26 DE
JUNIO DE 1828.

La innovacidon mas importante de este precepto legal, es la adopcion
del sistema mixto atributivo-declarativo, como modo de adquirir el derecho sobre
las marcas, ademas de otorgar el derecho exclusivo al registrante de la marca,

también se reconocia el uso de la marca como fuente de derechos sohre la
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misma, tal como se establecia en sus articulos 1°, 4°, 5°, 6° y 39 fracciones Il y It -
(26)

No proponia una definicion propiamente de la marca, pero ia hacia
entender como el signo o medio material distintivo que esté usando o quiera usar
un comerciante, industrial o agriculter para distinguir y denotar la procedencia de

los articulos que expende, fabrique o produzca.

Se facultd a) estado por primera vez, para declarar, cuando asi lo
considerara oportuno, respecto el uso obligatorio de las marcas para aquellos
articulos que por su origen, naturaleza o aplicacion se relacionen intimamente
con la economia del pais y las necesidades piblicas, como lo preveia su

numeral 3°,

Ordenaba que dentro de los signos no registrables como marcas se
incluian los envases de! dominio pablico o de usoc comun, asi como las marcas
que pudieran confundirse con otras anteriormente registradas, las que pudieran
inducir en error a los consumidores sobre la procedencia de las mercancias y los
nombres que indicaran simplemente ia procedencia de los productos, con la
excepcion de que se tratara de lugares de propiedad particular, teniendo el
consentimiento del propietario, segun se disponia en las fracciones II, VI, IX y X

de su articulo 7.

Respecto a la nulidad de un registro marcario se establecia en su
capitulo 1V, denominado “Nufidad y extincion del registro de las marcas’, lo

siguiente:

“ARTICULO 39.- El registro de una marca es nulo:
“|, Cuando se haya hecho en contravencion a las disposiciones de

esta ley, o de las que estuvieren vigentes en la época de su registro.

16 fdem. oby, cit., (25) p.36.
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“Ii. Cuando la marca haya sido usada en la Republica con anterioridad
a la fecha de la marca registrada, con tal que el gue alegue el derecho
de uso, presente su solicitud de registro al Departamento de la
Propiedad Industrial, dentro de los tres anos de expedido el primero y
compruebe ante el mismo, haber usado la marca durante todo ese
tiempo y haberla empezado a usar antes que el registrante primitivo.
“Ill. Cuando la marca haya sido usada con anterioridad en el
extranjero, en el mismo caso previsto en el inciso anterior, si ademas
del uso, contiene el registro extranjero; pero el piazo de tres anos se
reducira a seis meses; y siempre y cuando que la nacion extranjera
conceda a los mexicanos ese mismo derecho en su legislacion.

“ly. Cuando por error o diferencia de apreciacién se leve a cabo un
registro existiendo en vigor otro, que se considere invadido por
tratarse de una marca que se confunda con la anterior. En tal caso, el
Departamento de la Propiedad Industrial, de oficic o a peticion de
parte, declarara nulo el segundo registro; pero siempre y cuando el
error se advierta o reclame dentro de los cinco afios siguientes a la
publicacion en la Gaceta Oficial, del segundo registro,

sy, Ccuando la marca contenga indicaciones falsas respecto a
precedencia de los efectos que ampare, ubicacion del establecimiento
industrial o comercial, o del propietario de la marca, y con respecto a
medallas, diplomas o recompensas que no hayan sido obtenidas, o
cuando se haya hecho una declaracion falsa de la fecha en que se

comenzo a usar la marca”.

Referente a la extincidn de la marca su articulo 40 sefialaba que se
daba cuando se suspendia la explotacion de la misma por mas de cinco anos
consecutivos; a menos que se renovara en la forma que dispusiera su

regtamento.
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En Ilo tocante al é6rgano facultado para emitir la declaracion
administrativa de nulidad o de extincion, se establecia lo transcrito a continuacién

a la letra:

“ARTIGULO 42.- L.a declaracion de nulidad o extincion del registro de
una marca, en los casos que proceda, se hara administrativamente
por el Departamento de la Propiedad Industrial, de oficio o a peticién
de parte;, sin perjuicio de que su resolucion pueda ser reclamada

judicialmente en los términos del capitule V11§ de esta Ley"”.

Asi mismo. en relacion a la sentencia ejecutoriada confirmateria o
revocatoria de la resolucién de declaracion administrativa de nulidad o extincion

de una marca, se disponia lo siguiente.

“ARTICULO 44.- La sentencia ejecutoriada que confirme o revoque. ta
resolucién del Departamento de la Propiedad tndustrial, relativa a la
nulidad o extincién de una marca, se comunicara a dicha oficina por el
juez que haya conocido del asunto y sera publicada en la Gaceta
Oficial de la Propiedad Industrial”.

REGLAMENTO DE LA LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES
COMERCIALES DE 11 DE DICIEMBRE DE 1928.

En su capitulo V, se hacia referencia a fa nulidad y extincién del

registro”, tal como a continuacion se senala.

“ARTICULO 75.- Cuandc aparezca que una marca registrada
conforme a las leyes anteriores a la que se reglamenta, lo habia sido
también en favor de otra persona, con anterioridad, sera nulo el

registro posterior, a menos que hubiere sido hecho dentro de los tres
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afios siguientes al otro, y que el registrante segundo haya usado la

marca con anterioridad, caso en el cual se anulara el primer registro”.

“ARTICULO 76.- Si por error, inadvertencia, etc., se lleva a cabo un
registro existiendo ya en vigor otro con mejor derecho, serd nulo el
segundo registro siempre gue se conozca o reclame el error dentro de
los cinco afios de efectuado el primero; de lo contrario quedara firme.

“De conformidad con lo estipulado en el articulo 6 bis de la
Convencidn Internacional para la Proteccion de la Propiedad
Industrial, de 20 de marzo de 1883, revisada en La Haya en 1925, la
nulidad de las marcas registradas de mala fe, podra ser reclamada en

cualguier tiempo”.

“ARTICULO 78.- Cuando al practicarse el examen de novedad de una
marca cuyo registro se solicita, se encontrare registrada otra igual o
semejante a ella, al grado que puedan confundirse, si el registro se
solicita dentro de los tres afos de efectuado el primero, y el solicitante
ha estado usando la marca sin interrupcion, con anterioridad a la
fecha en que comenzd a usar el que la tiene registrada, es nulo el
registro ya efectuado.

“Al quedar firme la nulidad del registro, procedera llevar a cabo el que

se solicita”.

«ARTICULO 79.- En el caso del articulo anterior, si el registro se
solicita después de 3 afos de efectuado el anterior, no se notificara
ésta aun cuando el solicitante pueda comprobar que ha usado la
marca antes que aquél.

Sin embargo, si el solicitante del registro hubiere estado usando la
marca antes que aguél que la registré, y ha notificado el uso sin

interrupcion, por mas de tres afios, con posterioridad a la fecha del
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registro anterior, tendra derecho para seguir usando la marca, en los

términos del articulo 4° de la Ley”.

“ARTICULO 81.- En los casos de los articulos anteriores, el uso de
las marcas se probara ante el Departamento de la Propiedad Industrial
dentro del termino que al efecto se sefiale, y que no sera menor de 30
dias, por los medios de prueba que la ley civit admite. Y conforme a la

misma, se calificara el valor de ellas”.

“ARTICULO 82.- Cuando una marca cuyo registro se solicite, no se
haya usado con anterioridad a su fecha legal, se considerara como
que se ha puesto en uso a partir de ésta, sin perjuicio de lo que
dispone el articulo 40 de la Ley™.

“ARTICULO 83.- Cuando se solicite la nulidad del registro de una
marca, deberan enterarse, junto con la solicitud, $15.00, como
derechos de investigacién, salvo el caso en que ya se hubiesen

enterado con motivo de una solicitud de registro™.

“ARTICULOC 84.- La declaracion de nulidad del registro de una marca
sera comunicada desde iuego al propietario, y se publicara en la
Gaceta del Departamento de la Propiedad Industrial y en el "Diario
Oficial” de la Federacion”.

En su capitulo VI se reglamentaba a la falsificacion, imitacion y uso

ilegal de las marcas, avisos y nombres comerciales, siendo el Departamento de

la Propiedad Industrial, de oficio 0 a solicitud de parte, el que se encargaba de

resolver administrativamente tales casos, segun se disponia en su articulo 90,

sin perjuicio de que la resolucion emitida pudiera ser revocada mediante el

procedimiento establecido en el capitulo VIIl del mismo ordenamiento.
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La declaracién administrativa de falsificacién, imitacion o uso ilegal
de las marcas, nombres o avisos, se hacia técnicamente, no nrejuzgando las
acciones civiles o penales que en el caso pudieran ejercitarse, tal como

establecia su numeral 94,

En si como podemos observar, este Reglamento contiene numerosas
disposiciones que mas que corresponder a un ordenamiento que tiene su razén
de ser en relacion con un ordenamiento superior, al cual hace referencia y esta

subordinado, son propias de la Ley que se pretende desarrollar.

7.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 31 DE DICIEMBRE DE 1942.

Fue promulgada el 31 de diciembre de 1942, publicada en el Diario
Oficial de la Federacion en la misma fecha y entra en vigor el 1° de enero de

1943, como asi lo ordenaba su articulo 22 Transitorio.

En su titulo 1, se agrupaba su numeral 1° que sefialaba que esa Ley
regulaba a la propiedad industrial, y por ende, a las patentes de invencion y de
mejoras, a las de modelos y dibujos industriales, a las marcas, a los nombres y
avisos comerciales, a las indicaciones de procedencia y a las designaciones 0

nombres de origen, asi como a la represion de la competencia desleal.

Su numeral 2° ordenaba que sus disposiciones eran de orden publico
y que su aplicacién administrativa correspondia a la Secretaria de la Economia

Nacional.

Asi mismo, en su titulo i, capitulo |, se establecian las reglas
generales sobre las marcas, siendo que en su numeral 96 se establecia que

podia adquirirse el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en ese
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entonces en la Secretaria de la Economia Nacional, satisfaciendo las

formalidades y requisitos establecidos en la misma ley y su reglamento.

Este ordenamiento no definia especificamente lo que era una marca,
pero si sefialaba lo que podia constituirla, esto es, los nombres bajo una forma
distintiva, las denominaciones y, en general, cualgquier medio material que sea
susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a
que se aplique o trate de aplicarse, de los de su misma especie ¢ clase,
pudiendo igualmente conslituir una marca, las razones sociales de los
comerciantes, cuando no eran descriptivas de los productos que vendian o de
los giros que explotaban, y los emblemnas distintivos de sus establecimientos,
aplicados a las mercancias que vendian; pero si el registro se solicitaba por un
comerciante que no era el productor de los articulos, que pretendia agregar su
marca a la del industrial que los produjo, era requisito indispensable, para que se

llevara cabo, el consentimiento de éste, tal como prevenia su articulo 97.

También hacia alusién al mejor derecho scbre la marca que era objeto
de una explotacion anterior a la fecha legal de un registro marcario, en su

numeral 99.

El capitulo Il del mismo titulo Il era el relativo a 1a solicitud y registro
de las marcas, disponiéndose en su articulo 116 que la solicitud del registro de
una marca debia presentarse en la Secretaria de la Economia Nacional en
escrito por duplicado, en el que se debia hacer constar el nombre y domicilio del
solicitante, la ubicacién de su establecimiento, y los demas datos que previniera

esa ley y su regiamento.

Respecto al uso de las marcas, su capitulo IV, seccidn primera, a
través de su articulo 140, disponia que la marca debia usarse tal cual habia sido
registrada, siendo motivo de una nueva solicitud de registro toda modificacion de

sus elementos constitutivos, exceptuandose las modificaciones que no alteraran




54

o afectaran la identidad de |la marca, o que sélo se refirieran a las dimensiones o

a la materia sobre la cual estaba impresa, grabada o reproducida.

En relacién a la renovacion de las marcas, en el articulo 168 de su
capitulo V, se ordenaba que la renovacion del primitivo plazo de 10 arfios de
duracion de los efeclos del registro de una marca y de cada uno de los plazos
ulteriores de 10 arios, debia solicitarse dentro del dltimo semestre de cada plazo,
siendo que caducaban de pleno derecho cuando no se renovaban, tal como

disponia su articulo 203.

En cuanto al tema que nos ocupa relativo a la nulidad del registro de
una marca, el Capitulo IX, hacia referencia a la nulidad, caducidad, extincién y
cancelacion del registro de las marcas, tal como se observa en el texto de la

disposicién que sigue:

“ARTICULO 200.- El registro de una marca es nulo:

“l.- Cuando se haya hecho en contravencion a las disposiciones de
esta Ley, o de las que estuvieren vigentes en la época de su registro.
“IIl.- Cuando la marca haya sido usada en la Republica con
anterioridad a {a fecha de la marca registrada, con tal gue el que haga
valer el derecho de uso, presente su solicitud de registro a la
Secretaria de la Economia Nacional, dentro de los tres afos de
publicado el primero en la "Gaceta de la Propiedad Industrial”, y
compruebe haber usado la marca durante todo ese tiempe y haber
principiado a usaria antes que el registro primitivo.

“ll.- Cuando la marca haya sido usada con anterioridad en el
extranjero, en el mismo caso previsto en ia fraccion anterior, si
ademas del uso existe el registro extranjero; pero el plazo de tres afos
se reducira a seis meses; y siempre y cuando la nacion extranjera

conceda a los mexicanos este mismo derecho.




55.

“IV.- Cuando la marca contenga indicaciones falsas respecto a
procedencia de los efectos que ampare, ubicacion del establecimiento
industrial o comercial, o del propietario de la marca, y con respecto a
medallas, diplomas o recompensas que no hayan sido obtenidas, o
cuando se haya hecho una declaracién falsa de la fecha en que
principié a usarse la marca.

“y.. Cuando por error, inadvertencia o diferencia de apreciacion se
lleve a cabo un registro, existiendo en vigor otro, que se considere
invadido por tratarse de una marca que se confunda con la anterior.
En este caso la Secretaria, de oficio o a peticién de parte, declarard
nulo el segundo registro, siempre y cuando el error se advierta o
reclame dentro de los lres afios siguientes a la publicacion en la
Gaceta del segundo registro; de to contrario éste quedara firme. la
nulidad de las marcas registradas de mala fe, podra ser reclamada en

cualquier tiempo™.

Su numeral 204 decia que el registro de una marca se extinguia si se
suspendia su explotacion por mas de 5 afos consecutivos; salve que se

rencvara en la forma especial que prevenia en su articulo 171.

Por ofro lado, en su titulo VI, se establecia el procedimiento para
diclar las declaraciones administrativas, tal como prescriben los dispositivos

juridicos que se anotan a continuacion:.

“ARTICULO 229.- Las solicitudes de las declaraciones administrativas
siguientes: a), de nulidad de una patente, de una marca o de un aviso
comercial registrados; b), de invasién de los derechos que confiere
una patente; ¢), de falsificacién, imitacién o uso ilegal de una marca o,
de un aviso comercial registrados, o de un nombre comercial
publicado o no; d), de extincion por falta de uso de una marca
registrada; y e), de existencia de la confusibn a que se refiere el
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articulo 263 de esta Ley; deberan formularse, por cada caso, en
escrito por duplicado, al que se acompanaran los documentos o
comprobantes con que se apoye la promocién, enterandose ademas
los derechos de estudioc y examen que correspondan. Si no se
satisfacen los requisitos anteriores, se fijard un plazo de 15 dias para
que lo sean, y de no cumplirse en ese término, se considerara
abandonada la gestién, requiriéndose en su caso nueva solicitud™.

"ARTICULO 232.- Cuando la Secretaria de fa Economia Nacional
considere procedente hacer, de oficio, alguna declaracién de las que
trata el presente titulo, lo comunicara al presunte afectado, en la forma
prevenida, indicandole sucintamente los motivos y fundamentos
legales de la accion que se intente, a fin de que tenga oportunidad de
hacer valer las consideraciones y de presentar las pruebas que estime
pertinentes, dentro del plazo perentorio que al efecto se le sefale”.

“"ARTICULO 233.- Transcurrido el término para formular objeciones, y
previo estudio de los antecedentes relativos, se dictara la resolucion
administrativa que corresponda, la que se comunicara a Ios

interesados en la forma gue previenen los articulos anteriores”.

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 31 ﬁE
DICIEMBRE DE 1942.

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial fue expedido por el
Ejecutivo Federal el 31 de diciembre de 1942, gracias a la facultad que le
conferia el articulo 21 Transitorio del precepto que reglamenta, publicandose en
el Diario Oficial de la Federacién en la misma fecha de su expedicion, entrando

en vigor a partir de! 1° de enero de 1943, tal como sefalaba su UNICO articulo.




57.

Primeramente, sefialaremos que su titulo |, era el concerniente a las
patentes de invencion, con disposiciones relativas a la solicitud y expedicion, en
su capitulo !, transmisién de los derechos en su capitulo Il y examen

extraordinario de novedad en su capitulo lIl.

Podemos mencionar que en su titulo I, relativo a las marcas, se
reglamentaba todo lo concerniente a éstas, mediante disposiciones relativas a la
solicitud y registro, a la descripcion de la marca y su respectiva clasificacion de
articulos o productos, sefialada en el numeral 71 de dicho reglamento, asi como

al examen de forma, tal como se estipulaba especificamente en su capitulo |.

Dentro de este primer capitulo, estaba comprendido e! articulp 63
relativo a los requisitos para obtener el registro de una marca, mediante la
presentacidn de solicitud en la Secretaria de la Economia Nacional, por
duplicado, escrita en espafiol, en la que debia constar los datos siguientes; 1.-
fecha desde la cual se habia estado usando la marca, sin interrupcién, en la
Repdblica; 2.- denominaciéon de la marca; 3.- articulos o productos a que se
aplicaria la marca, designando éstos de una manera concreta; 4.- el nombre,
nacionalidad y domicilio del solicitante; 5.- la ubicacién de la fabrica donde se
elaboraran los productos a que se iba a aplicar la marca, y si la fabrica hubiese
estado en la Reptblica Mexicana, se expresaba el estado, territorio, o Distrito
Federal, y 1a poblacién, calle y numero del edificio que ccupaba; 6.- la ubicacién
del establecimiento comercial donde se expendieran los productos, en caso de
que la marca se solicitara por un comerciante que no fuera el fabricante del
articulo; expresandose la ubicacion en la forma indicada anteriormente y 7.- el
nombre y domicilio para recibir notificaciones del apoderado, si lo habia.

Cabe destacar que las reglas relativas a los requisitos forrmales de la
solicitud de registro y de los documentos que deben acompafiarsele, que se
sefalan en la Ley que se reglamenta, debieron estar solamente en este
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Reglamento, por su caracter adjetivo, tal como asi propone el tratadista David

Rangel Medina en su multicitada obra ‘27,

Por otra parte, lo referente al uso de las marcas se reglamentaba en
su capitulo |1

El titulo 1ll, era el relacionado a los avisos comerciales y el titulo IV,

que era el ultimo, se referia a los nombres comerciales.

8.- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 10 DE FEBRERO DE 1976.

Este ordenamiento legal fue expedido por el Ejecutivo Federal
mediante decreto promulgatorio de 30 de diciembre de 1975, publicado en el
Diario Oficial de la Federacion de 10 de febrero de 1976, entrando en vigor al dia
siguiente de su publicacion, como lo dispone su articulo PRIMERO
TRANSITORIO, que abrogaba a la Ley de |la Propiedad Industrial de 31 de
diciembre de 1942, tal como asi mismo ordenaba su articulo SEGUNDO
TRANSITORIO.

En sus disposiciones preliminares se sefialaba que figuras de la
propiedad industrial regulaba, siendo tal como se indicaba en su articulo 1° el
olorgamiento de patentes de invencidn y de mejoras; de certificados de
invencién; el registro de modelos y dibujos industriales; el registro de marcas: las
denominaciones de origen y los avisos y nombre comerciales; asi como la
represion de la competencia desleal en relacion con los derechos que dicha ley

otorgara.

Su segunda disposicion mencionaba’ el caracter de sus normas y
quien estaba facultado para su aplicacion, ordenando que sus disposiciones era

“D 1 dem., p.p. (25) 49 y 50.
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de orden publico y de interés social, correspondiendo su aplicacion al Ejecutivo
Federal por conducto en ese entonces de la Secretaria de Industria y Comercio,
sefalandose como 6rgano de consulta el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologia.

Como podemos observar, era el Ejecutivo Federal el encargadoe de |a
aplicacién de tal ordenamiento, a través en ese entonces de |a Secretaria de
Industria y Comercio, posteriormente la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial, segun el mismo numeral 2°, pero del texto relativo a las reformas a
dicha ley, publicadas el 16 de enero de 1987, en el cual ademas se agregaba
como organc de consulta a las dependencias del Ejecutivo Federal, cuando fo
considerara conveniente dicha Secretaria de Estado.

En su titulo cuarto, capitulo |, relativo a “Definiciones y materia de
registro”, se indicaba en su respectivo articulo 87, que constituia una marca de
productos y una de servicios, siendo las primeras las constituidas por los signos
que distinguian a los articulos o productos de otros de su misma especie o clase
y las segundas, por los signos que distinguian un servicio de otros de su misma
clase o especie.

En cuanto al derecho al uso exclusivo de una marca, se establecia en

su articulo 88 que el derecho de uso exclusivo de una marca se obtenia
mediante su registro en la Secretaria de Industria y Comercio.

En lo relativo a la vigencia de las marcas, su capitulo |1l estipulaba en
su numerat 112 que el registro de una marca tenia una vigencia de cinco angs,
ademas de gue sefialaba como se determinaba cual era la fecha legal de una

marca.

Del uso de las marcas, ordenaba su capitulo IV, en el numera!l 115,

que debia’ usarse tal y como habia sido registrada, y si se usaba en forma
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distinta, traia como consecuencia la extincién del registro, previa la declaratoria

correspondiente.

Ahora bien, del tema que nos ocupamas, de la nulidad de un registro
marcario, el capitulo VI, referente a la “Nulidad, extincian y cancelacion del

registro”, prescribia lo siguiente:

“ARTICULO 147 .- El registro de una marca es nulo,

“l. Cuando se haya otorgado en contravencion a las disposiciones de
esta ley o de la vigente en la época de su registro.

“Nl. Cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusion
a otra que haya sido usada en el pais con anterioridad a la fecha legal
de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o
servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho de uso
compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el pais con
anterioridad a la fecha de uso declarado por el que Ia registré.

“lil. Cuando la marca se ha venido usando con anterioridad en el
extranjero, en la misma hipotesis de la fraccion anterior, si ademas del
uso exisle el registro extranjero y reciprocidad al respecto.

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

“V. Cuando el registro se hubiera otorgado con base en declaraciones
falsas o inexactas. )

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

Similares.
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“Vll. Cuando el agente o representante del titular de una marca
registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta a su
nombre, sin el consentimiento expreso del titular de la marca
extranjera. En este caso el registro se reputard como obtenido de
mala fe.

“La accién de nulidad fundada en las fracciones |, V y VI, podra
intentarse en cualquier tiempo; la fundada en tas fracciones IV y VI, en
un plazo de tres afos; la fundada en la fraccion H, en un plazo de un
afio y la fundada en la fraccién lll, en un plazo de seis meses.

“Los plazos mencionados se computaran a partir de la publicacion de!
registro en la Gaceta de Invencicnes y Marcas”.

Relacionado con la entidad federativa que era la encargada de

declarar la nulidad administrativa del registro de una marca, en ese entonces lo

fue la Secretaria de Industria y Comercio, que lo hacia de oficio, a peticion de

parte o del Ministerio Ptiblico Federal, como se desprende del dispositivo que se

anota a continuacion.

“ARTICULO 151.- La declaracion de_nulidad o extincién del registro

de una marca, en los casos en que se requiera, se hara

administrativamente por la Secretaria de Industria y Comercio de

oficio, a peticion de parte o del Ministerio Publico Federal, cuando

tenga algun interés la Federacion™.

En el titulo octavo, capitulo I, referente a los Procedimientos

administrativos, se indicaba en una de sus disposicicnes, cuando procedia dictar

la resolucién administrativa procedente, como veremos a continuacion,

“ARTICULO 197.- Transcurrido el término para formutar objeciones,

previo estudic de los_antecedentes relatives, y en su caso,

desahogadas las pruebas, se dictara la resolucién_administrativa que
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proceda, la que se notificard a los interesados. De ignorarse su
domicilio, dicha notificacion se hara en los términos establecidos en el
articulo 195",

De la publicacion de toda resolucién, en el capitulo Il se hacia
mencion a que se hacia en la Gaceta de Invenciones y Marcas, la cual era
editada mensualmente por la Secretaria de Industria y Comercio, como lo

disponia su numeral 201,

En el capitulo IV, se establecia el recurso administrativo de revision
que procedia en contra de las sanciones administrativas que afectaban a
determinadas personas, las cuales tenian que presentar dicho recurso por
escrito ante la Secretaria de Industria y Comercio, dentro del término de quince
dias habiles siguientes a la fecha en que se notificaba la resolucion base de su
afectacidn, tal como disponia su articulo 231.

En cuanto al Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, es
preciso aclarar que este ordenamiento legal tuve cuatro, primeramente en la Ley
de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 10 de
febrero de 1976, se sefalaba en su articulo CUARTO TRANSITORIO que entre
tanto el Ejecutivo Federal expidiera su reglamento, seguiria vigente en lo que no
se le opusiera, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de
diciembre de 1942; posteriormente es abrogado el anteriormente citado por el
Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, que fue expedido el 4 de
febrero de 1981, por el Ejecutivo Federal de esa época, segin disponia su
articulo SEGUNDO TRANSITORIO, publicandose en el Diarie Oficial de la
Federacién el 20 de febrero del mismo afio y en vigor a partir del dia siguiente de
su publicacién en dicho drgano oficial informativo, segiin ordenaba su articulo
PRIMERC TRANSITORIO, pero cabe destacar que fue expedido antes el
Reglamento de la Ley de Invencicnes y Marcas en Materia de Transferencia de

Tecnologia y Vinculacidn de Marcas de 8 de octubre de 1978, publicado en la
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publicacién mencionada el 14 siguiente, en vigor a los tres dias posteriores a tal
publicacion, como sefialaba su articulo PRIMERO TRANSITORIO y por dltimo es
expedido el siguiente Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 24 de
agosto de 1988, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federacion de 30 de
agosto de 1988 y en vigor a los treinta dias naturales siguientes a su publicacion
en tal fuente informativa, como asi disponia su articulo PRIMERO de los
TRANSITORIOS, dentro de los cuales es conveniente que mencionemos que el
articulo SEGUNDO era el que establecia que se abrogaba el anterior reglamento
publicado en la misma publicacion oficial de 20 de febrero de 1881, asi como el
Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas en Materia de Transferencia de
Tecnologia y Vinculacion de Marcas, publicado en el multicitado organc de
difusion de 14 de octubre de 1976,

Por orden de importancia, seran analizados Unicamente el
Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas en Materia de Transferencia de
Tecnologia y Vinculacién de Marcas, en virtud de que fue el unico expedido con
tal naturaleza, asi como el mas reciente Reglamento de la Ley de Invenciones y
Marcas, por ser el expedido por dltimo, y consecuentemente el que sobrevivid a

los dos posteriores que fueron abrogados.

REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS EN MATERIA DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y VINCULACION DE MARCAS DE 8 DE
OCTUBRE DE 1976.

Dicho reglamento, que como ya mencionamos, se publicd el 14 de
octubre de 1976 en el Diario Oficial de la Federacién, y entré en vigor tres dias
después de su publicacion en dicha fuente informativa, segun lo previsto en su_
articulo PRIMERO TRANSITORIO, surge primeramente, como se sefala en su
CONSIDERANDO PRIMERO, por la necesidad de precisar la forma en que
debia darse cumplimiento al articulo 127 de la Ley de invenciones y Marcas, asi
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como reglamentarlo, dado que es por el cual las marcas de origen extranjero o
cuya titularidad corresponda a una persona fisica o moral extranjera, destinadas
a amparar articulos fabricados o producidos en territorio nacional, debian usarse

vinculadas a marcas originariamente registradas en nuestra nacién.

En su SEGUNDO CONSIDERANDC el Reglamento en estudio
sefialaba que también era conveniente fijar la ley aplicable para fa inscripcién en
el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia, de los actos, convenios o
contratos celebrados con motivo de la transmision o cesion de patentes,
certificados de invencion o marcas, y licencias de uso de dibujos o modelos
industriales, toda vez que la Ley de Invenciones y Marcas sujeta a la inscripcion

en dicho registro a tales actos.
Lo constituian trece articulos y dos transitorios.

Lo relativo a las palabras simples o compuestas de lenguas vivas
extranjeras y las construidas artificiosamente de modo que por su grafismo o
fonética parezcan voces extranjeras, era lo que sefialaba como no registrable
como marca el articulo 91 fraccion Xl de la Ley de Invenciones y Marcas, citado
por el dltimo parrafo del numeral 127 del mismo mandamiento legal, transcrito
con antelacion y del que difimos que era aplicable por la época de expedicién del’

presente reglamento.

Referente al SEGUNDO CONSIDERANDO de este reglamento, en
cuanto a la necesidad de fijar la Ley aplicable para la inscripcion en el Registro
nacional de Transferencia de Tecnolegia, su articulo 12 preveia como tal a la
Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnologia y €l Uso y Explotacion
de Patentes y Marcas, sefialandc que en aquellos casos en los que la Ley de )
Invenciones y Marcas requeria la inscripcion en el Registro Nacional de
Transferencia de Tecnologia de los actos, convenios o contratos que se
celebraran con motivo de la transmisién o cesion de patentes, certificados de
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invencion o marcas, su previa aprobacion se regia por la Ley sobre el Registro
de la Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacion de Patentes y Marcas,
siendo que para los efectos de dicha ley, se entendia que se afectaba el interés
ptblico a que se referia el articulo 146 de la Ley de Invenciones y Marcas, en los
casos previstos en el articulo 7° de la Ley sobre el Registro de la Transferencia

de Tecnologia y el Uso y Explotacién de Patentes y Marcas.

REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 24 DE
AGOSTOC DE 1988.

Tal como ya mencionamos, el Reglamento de la Ley de Invenciones y
Marcas fue expedido el 24 de agosto de 1988, publicandose en el Diario Oficial
de la Federacion de 30 de agosto de 1988 y entrando en vigor a los treinta dias
naturales siguientes a su publicacion en la fuente informativa mencionada, como
ordenaba su articulo PRIMERO TRANSITORIO.

Lo compenian 128 articulos, integrados en trece capitulos, asi como
cinco articulos transitorios.

Su primer capitulo contenia disposiciones generales, y en su capitulo
VI, titulado "De las marcas.”, se reglamentaba a las marcas, siendo que las
registradas en Mexico, fueran originarias de nuestra nacion o extranjeras, eran
ohjeto de proteccion en los términos del registro de las mismas, tal como

disponia entre otras cuestiones su numeral 74,

En relacién a la comprobacion del uso efective de las marcas, se
establecia lo correspondiente en su articulo 83, sefalando que el interesado
debia proporcionar bajo protesta los datos e informacion requerida para su
comprobacion.
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Por otro lado. el capitulo X!, titulado “De los procedimientos -

administrativos”, establecia en sus disposiciones que:

“ARTICULO 109.- Procedera la declaracion administrativa de oficio, a

peticion de parte o det Ministerio Publico Federal cuando tenga algun

interés la Federacién, en los siguientes casos:

“]. De nulidad de concesion de patente o de registro de certificados
de invencion, de dibujos y modelos industriales, de marca, de avisos y
nombres comerciales, asi como de las autorizaciones para usar
denominaciones de origen;

U]. De extincion de derechos, salvo que opere por el mero transcurso
del tiempo o por determinada omision;

“IIl. De cesacién de los efectos de la publicacion de nombres
comerciales, a menos que opere por falta de renovacion;

“IV. De cancelacién de registro de una marca, en el caso del parrafo
segundo del articulo 150 de la Ley;

wy. De revocacion de la autorizacién para usar una denominacion de
origen,

“V1. De existencia de hechos que pudieren resultar constitutivos de
los delitos a que se refiere el articulo 211 de la Ley”.

“ARTICULO 114.- Del escrito de demanda de las declaraciones
administrativas a que se refieren las fracciones |, 11 y Il del articulo
109 de este Reglamento, se correra traslado a la contraparte,
concediéndole un plazo no menor de guince ni mayor de treinta dias
habiles para que manifieste lo que a su interés convengay se entere
de las constancias en que se funde la accién,

“Dicho plazo podra prorrogarse, por otro igual como maximo, cuandoc
ja totalidad o parte de las pruebas a ofrecer por ésta obren en el

extranjero.
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“Si dentro del plazo concedido y su préorroga, si fa hubo, no
contestase el escrito de demanda se tendra por perdido el derecho

para hacerlo. La Secretaria dictara la_resolucién que proceda con los

elementos de que disponga y los gue se hubiese allegado por su

parte, para lo cual tendra la mas amplia libertad”.

Su articulo QUINTO TRANSITORIO, se relacionaba con este capitulo,
como podemos observar de su texto que se transcribe a continuacion.

“ARTICULO QUINTO.- Los procedimientos administrativos en trémite

se_desarrollaran conforme a lo previsto en este Reglamento.

Respecto de las actas que ameriten sancidn y se encontraren
pendientes de calificacion, se procedera en los térmings de la Ley

bajo cuya vigencia se levantaron”.

Su capitulo XlIl, denominado “Sanciones y recursos”, estipulaba entre
otras cosas, en su numeral 128, un recurso administrativo que podia
interponerse dentro del termino de quince dias habiles siguientes a la fecha de
notificacidn de la resolucién respectiva.

9.- LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE
27 DE JUNIO DE 1991.

Dicho ordenamiento legal fue expedido mediante decreto
promulgatorio de 26 de junio de 1991, publicAndose en el Diario Oficial de la
Federacion el 27 siguiente, y entrando en vigor al dia siguiente de su publicacion
en la citada fuente informativa, como asi lo ordenaba su articulo ‘PRIMERO
TRANSITORIO.
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El caracter o naturaleza de tal ordenamiento, asi como a quien
correspondia su aplicacion, se sefialaba en su articulo 1°, respectivo al capitulo
unico del titulo primero, relativo a "Disposiciones generales”, el cual sefialaba
que sus disposiciones eran de orden puiblico y de observancia general en toda la
repablica, correspondiendo su aplicacién administrativa al Ejecutivo Federal por
conducto de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.

En cuanto a su finalidad, veremos que se establecia en su siguiente
dispositivo 2°, primordialmente |a prevencién de los actos atentatorios en contra
de la propiedad industrial o constitutivos de competencia desleal relacionada con
la misma, y consecuentemente establecer las sanciones y penas respectivas.

En este ordenamientc legal ya se contemplaba al Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, toda vez que en la fraccién IV de su articulo 3° se
establecia que para efectos del mismo se entendia por Instituto a dicho

organismo descentralizado.

Asi ias cosas, como vemos este ordenamiento es de suma
importancia, en virtud de que por primera vez se previd lo que seria el actual
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que en esa época ain no existia,
pues el organismo encargado de aplicar esta ley y de resolver todo lo
concerniente a la propiedad industrial, era la Direccion General de Desarrollo
Tecnolégico, dependiente directamente de la Secretaria de Comercio y Fomento

Industrial, e igualmente sus atribuciones.

En tal sentido, su numeral 7° sefalaba que el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial seria un organismo descentralizado, con personalidad
juridica y patrimonio propio, que tendria entre sus atribuciones la de ser érgano
de consulta y apoyo tecnico de la Secretaria, en materia de propiedad industrial,
{a difusién, asesoramiento, y prestacién de servicio al publico en la materia, el
coadyuvar con la Secretaria en la realizacion de sus funciones, la formacién y
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mantenimiento actualizado de los acervos sobre invenciones publicadas en el
pais 0 en el extranjero, la realizacion de estudios respecto a la situacién de la
propiedad industrial en el &mbito internacional, efectuar investigaciones sobre el
estado de la técnica, y por Ultimo las demas necesartas para su eficaz

funcionamiento.

También en su articulo quinto transitorio, se ordenaba la creacion del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tal como lo sefalaremos al
momento de hacer el andlisis correspondiente de los principales ariculos

transitorics de éste precepto.

En su articulo 8° se hablaba sobre la Gaceta de Invenciones y
Marcas, como fuente oficial informativa en materia de propiedad industrial,
editada por la Secretaria de Comercic y Fomento Industrial, por lo menos
trimestralmente, en la cual se darian a conocer cualquier inconformidad de

interés sobre la propiedad industrial y las demas materias que se determinaran.

En su titulo cuarto, relativo a: “De las marcas y de los avisos y
nombres comerciales”, contenta dentro de su capitulo |, referente concretamente
a las marcas, disposiciones que se referian a la forma de obtener el derecho al
uso exclusivo de las marcas mediante su registro en la Secretaria, asi como de
lo que se entendia por marca, acercandose a una definicion de ésta, y lo que

podia constituirla, entre otras cuestiones relativas.

En relacién a la vigencia del registro de una marca, se establecié que
era de diez afos, en su numeral 95

Igualmente, que el anterior ordenamiento legal en estudio, la presente
ley crdenaba que la marca debia usarse en nuestro pals, tal como habia sido
registrada 0 con ciertas modificaciones que no alteraran sus esenciales

particularidades, segun el texto de su articulo 128.
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De Ia teméatica del presente trabajo, se sefalaba en su capitulo VII,
denominade “De la nufidad, caducidad y cancelacion de registre”, lo
subsecuente:

“ARTICULO 151.- El registro de una marca es nulo cuando:

“l. Se haya otorgado en contravencion a las disposiciones sobre
requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro. Para
efectos de lo dispuesto en esta fraccion, se consideran requisitos y
condiciones para el otorgamiento del registro los establecidos en las
fracciones | a XV del articulo 90;

“Il. La marca sea idéntica o semejante en grado de confusién, a otra
que haya sido usada en el pais con anterioridad a la fecha de
presentacién de la solicitud de Ja marca registrada y se aplique a los
mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga
valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una
marca ininterrumpidamente en el pais, antes de la fecha de
presentacién o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por
el que la registro;

“Il. La marca se haya venido usando con anterioridad en el
exiranjero, en la misma hipétesis de la fraccién anterior, si ademas
del uso existe el registro extranjero, y que el pais de origen tenga
reciprocidad con México;

“IV. El registro se hubiera otorgado con base en datos fafsos ¢
inexactos contenidos en su solicitud, que sean esenciales;

“V. Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de
apreciacion, existiendo en vigor otro que se considere invadidg, por
tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de
confusion y que se aplique a servicios o productos iguales o similares;
“VI. El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular
de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro
a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusién, sin el
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consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este
caso el registro se reputard como obtenide de mala fe.

“Las acciones de nulidad que se deriven del presente articulo podran
ejercitarse dentro de un plazo de cinco afios, contado a partir de la
fecha en gue surta sus efectos la publicacion del registro en la
Gaceta, excepto las relativas a las fracciones | y VI que podran

ejercitarse dentro del plazo de un afo”.

Asi mismo, se establecia que la Secretaria de Comercio y Fomento

era el organismo estatal encargado de emitir la declaracién

administrativa de nulidad, caducidad o cancelacién de un registro marcario,

ademas que podia hacerse de oficio, a peticion de parte interesada o del

Ministerio Piblico Federal, tal como veremos a continuacion.

“ARTICULO 155.- La declaracion _de nulidad, caducidad o
cancelacion del registro de una_marca, se hard administrativamente

por la Secretaria de oficio, a peticion de parte o del Ministerio Pablico

Federal, cuando tenga algun interés la Federacion. La caducidad a la

que se refiere la fraccion | del articulo 152 de esta ley, no requerira de

declaracidn administrativa por parte de la Secretaria”.

En el capitulo I, del titulo sexto, relative a los procedimientos

administrativos, se hacia referencia al procedimiento de declaracion de nuiidad,

asi como al de caducidad y cancelacion.

capitulo.

Los articulos que se transcriben a continuacién, integran el citado

"ARTICULO 187.- Las solicitudes de declaracién administrativa de
nulidad y cancelacién que establece esta ley, se substanciaran y

resolveran con arreglo al procedimiento que sefiala este capilulo y las
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formalidades que esta ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en

lo que no se oponga, el Cadigo Federal de Procedimientos Civiles”.

El anterior dispositivo, como vemos es el que consiente la

supletoriedad del Codigo Federal de Procedimientos Civiles en la materia.

“ARTICULO 188.- Podra_iniciar el procedimiento de declaracion

administrativa la Secretaria de_ofigio o quien tenga interés juridico y

funde su pretension”.

"ARTICULO 199.- Transcurrido ef plazo para que el titular afectado
presente sus manifestaciones y en su caso 'la prorroga a que se
refiere el articulo anterior, previo estudio de los antecedentes relativos
y desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictara la resolucion

administrativa que proceda, la que se notificara a los interesados en

el domicilio sefialado en el expediente o, en su caso, mediante
publicacidn en los términos del articulo 194 de esta ley”.

El siguiente capitulo lll, de! mismo titulo sexto, se establecia en su
numeral 200, la procedencia del recurso de reconsideracién, solamente contra la

resolucién que negaba una patente,

Ahora bien, su ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIC abrogaba a la
Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Cficial de la Federacion de
10 de febrero de 1976, asi como sus reformas y adiciones, con la excepcion de
que se seguiria aplicando en lo referente a los delitos cometidos durante su
vigencia, la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnologia y
el Uso de Explotacion de Patentes y Marcas y su Reglamento, publicados en el
Diario Oficial de la Federacién los dias 11 de enero de 1982 y 9 de enero de
1990, respectivamente,
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Por otro lado, en su ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, se
indicaba que mientras el Ejecutivo Federal expidiera el reglamento respectivo,
continuaria en vigor en lo que no se opusiera a esa ley, el Reglamento de la Ley
de [nvenciones y Marcas, publicade en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de
agosto de 1988.

En tanto en su ARTICULO QUINTO TRANSITORIO, se sefalaba que
el Ejecutivo Federal expediria el decreto de creacién del fnstituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, a que se hacia referencia en el numeral 7° de dicho

ordenamiento legal.

Como ya indicamos con antelacion, este ocrdenamiento legal es de
suma importancia, porque propone de manera formal la creacién del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, como drgano especializado de control y
proteccion, de la propiedad industrial, asi como de aplicacion de la ley de la
materia.

Asimismo, creemos oportuno sefialar que el citado decreto por el que
se crea dicho organismo descentralizado, es de fecha 22 de noviembre de 1993,
publicado et Diario Oficial de la Federacion el 10 de diciembre de 1993,

Respecto a las declaraciones administrativas, también se’ hacia

referencia en sus transitorios, como se observa del texto del articulo siguiente.

*ARTICULO DECIMOTERCERO.- Las declaraciones administrativas
que se encuentren en tramite al entrar en vigor esta ley, continuaréan
substanciandose y se decidirdn de acuerdo con las disposiciones
contenidas en la Ley de Invenciones y Marcas™.

Ahora bien, respecto al Reglamento de la Ley de Fomento y

Proteccion de la Propiedad Industrial, podemos decir que no contaba
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propiamente con el mismo, toda vez que como ya vimos, de acuerdo al numeral
Cuarto Transitorio del ordenamiento legal que nos ocupa, continuaba en vigor en
lo que no se le opusiera el Reglamento de la Ley de Invencicnes y Marcas,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion de 30 de agosto de 1988, el cual
ya fue analizado antericrmente, por lo cual en obvio de inttiles repeticiones,
estamos a fo ya sefialado sobre el analisis de éste. en virtud de que seguia

siendo aplicable, por la razén antes expuesta.

10.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 29 DE JULIO DE 1984,

La vigente Ley de la Propiedad Industrial, que sirve de fundamento
para el tema del presente trabajo, fue expedida el 29 de julio de 1994, mediante
el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario
Oficial de la Federacion el 2 de agosto de 1994, y en vigor a partir del 1° de
octubre del mismo afio, segun asi lo ordena su articule PRIMERO
TRANSITORIO.

En su articulo 1°, del titulo primero, relalivo a disposiciones generales,
asi como de su capitulo Unico, se establece que las disposiciones de dicha Iey-
son de orden publico y de observancia general en toda la Republica sin pér]'uic_id
de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que nuestro pais sea
parte, correspondiendo su aplicaciéon administrativa al Ejecutive Federal por

conducto del Instituto.

Mediante este dispositivo, podemos observar que en razon de la
reforma que sufrid, la aplicacibn administrativa de este ordenamiento le,
corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de! Instituto, ademas que sus

disposiciones son de orden publico y de observancia general en todo el paié.
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En su numeral 2° se sefalaba como su objeto, el establecer las bases -

para que, en las actividades industriales y comerciales del pais, tuviera fugar un
sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos; el
promover y fomentar la actividad inventiva de aplicacion industrial, las mejoras
técnicas y la difusion de conocimientos tecnolégicos dentro de los sectores
productivos; el propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y
servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los
consumidores; el favorecer la creatividad para el disefio y la preseniacion de
productos nuevos y utiles; el proteger la propiedad industrial mediante la
regulacion y otorgamiento de palentes de invencion; registros de modelos de
utilidad, disefios industriales, marcas, y avisos comerciales; publicacion de
nombres comerciales; declaracion de proteccion de denominaciones de origen, y
regulacidén de secretos industriales, y por Ultimo la prevencion de actos
atentatorios en contra de la propiedad industrial o constitutivos de competencia
desleal relacionada con la misma y consecuentemente el establecimiento de las

sanciones y penas respecto de ellos.

Cabe decir que fue derogado el numeral 5° del anterior mandamiento

legal.

El articulo 6° senala que el Instituto, como autoridad administrativa
competente en materia de propiedad industrial, es un organismo
descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio, que goza de
varias facultades, entre las cuales en su fraccion IV esta la referente a la
substanciacién de los procedimientos de nulidad, tal como podemos apreciar de
su texto que a continuacion se transcribe:

“IV. Suslanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y

cancelacidn de los derechos de propiedad industrial, formular las

resoluciones y emitir__las  declaraciones  administrativas

correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en
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general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la

aplicacion de la misma.”.

En tal sentido, ! actual numera! 6° reforma al anterior dispositivo dela
Ley de Fomenio y Proteccion de la Propiedad Industrial, enumerando todas las
facultades que posee el Instituto como ya dijimos, dentro de las cuales en la
fraccion antes transcrita como ya se vio, se estipulan las concernientes a la
substanciacion de procedimientos, de entre otros, los de nulidad de derechos de
propiedad industrial, asi mismo, la emisidn de la resolucién de declaracion

administraliva correspondiente.

E) siguiente articulo 7°, nos sefiala claramente los drganos de
administracion con que cuenta el organismo descentralizado en comento, tales
como la Junta de Gobierno y un Director General, quienes tendran las facultades
previstas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y en el ordenamiento

legal de su creacion.

Respecto a la integracion de la mencionada Junta de Gobierno del
Instituto, se establecid en el articulo 7° bis que se integraba de diez
representantes, como son el Secretario de Comercio y Fomento Industrial, quien
la preside, un representante designado por la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial, dos representantes designados por la Secretaria de Hacienda y
Cradito Publico, sendos representantes de las Secretarias de Relaciones
Exteriores, Agricultura y Recursos Hidréulicos. Educacién Plblica y Salud; asi
como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia y del Centro Nacional de
Metrologia, siendo que por cada representante propietario, serd designado un
suplente, quien asistira a las sesiones de la Junta de Gobierno en ausencia del

primero, con todas las facultades y derechos que a éste correspondan.

Por otra parte, es de suma importancia hacer mencion que el articulo

89 sefiala lo concerniente a las publicaciones relativas a cualquier informacion
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materia de propiedad industrial, a través de la Gaceta editada mensualmente por
el Instituto, surtiendo efectos ante terceros los actos que consten en la misma, a
partir del dia siguiente de fa fecha de su puesta en circulacién, la cual se hace

constar en los ejemplares.

En el titulo cuarto del ordenamiento legal que nos ocupa, se hace
mencion a las marcas y a los avisos y nombres comerciales, refiriéndose
concretamente en su capitulo | a las marcas, siendo que en su numeral 87 se
hace referencia a que por medio del registro de una marca ante el Instituto es
como se adquiere et derecho a su uso exclusivo, pudiendo hacer uso de las
marcas en la industria, comercio o en servicios prestados, los industriales,

comerciantes o prestadeores de servicios.

El subsecuente dispositivo, conocido con e! numeral 88, nos sefiala
que una marca puede entenderse, como todo signo visible que distingue

productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

En cuanto a los signos que pueden constituir una marca, el articulo 89
establece que pueden ser las denominaciones y figuras visibles, suficientemente
distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen
o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase; las formas
tridimensionales; los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales,
y el nombre propio de una persona fisica, siempre gue no se confunda con una

marca registrada o un nembre comercial publicado.

De lo que no puede registrarse como marca, se previd en el articulos
90 a las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o
cambiantes, que se expresan de manera dindmica, aun cuando sean visibles: a
los nombres técnicos o de uso comun de los productos o servicios que pretenden
ampararse con la marca, y las palabras que, en el lenguaje corriente o en las
practicas comerciales, se hayan convertido en la designacion usual o genérica
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de los mismos; a las formas tridimensionales que sean del dominio piblico o que
se hayan hecho de uso comun y aquellas que carezcan de originalidad que las
distinga facilmente, asi como la forma usual y corriente de los productos o la
fmpuesta por su naturaleza o funcién industrial; a las denominaciones, figuras o
formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus caracteristicas,
sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como
marca, quedando incluidas en este supuesto las palabras descriptivas o
indicativas que en el comercio sirven para designar la especie, calidad, cantidad,
composicién, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de
produccién; a las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén
combinados o acompanados de elementos tales como signos, disefios o
denominaciones, que les den un caracter distintivo; a la traduccion a otros
idiomas, ta variacion ortografica caprichosa o la construccion artificial de palabras
no registrables; a las gue reproduzcan o imiten, sin autorizacion, escudos,
banderas o emblemas de cualquier pais, Estado, municipio o divisiones politicas
equivalentes, asi como las denominaciones, siglas, simbolos o emblemas de
organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de
cualquier otra erganizacion reconocida oficialmente, asi como la designacién
verbal de los mismos; a las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de
control y garantia adoptades por un estado, sin autorizacion de la autoridad
competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o
cualquier medio oficial de pago nacicnal o extranjero; a las que reproduzcan o
imiten los nombres o la representacion grafica de condecoraciones, medallas u
otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales.o
deportivos, reconocidos oficialmente; a las denominaciones geograficas, propias
o comunes, y los mapas, asi como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando
indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusién
o error en cuanio su procedencia; a las denominaciones de poblaciones o
lugares que se caractericen por la fabricacion de ciertos productos, para amparar
éstos, exceplo los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean
especiales e inconfundibles y se tenga el conocimiento del propietario; a los
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nombres, seudonimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los
interesados ©, si han fallecido, en su orden, del conyuge, parientes
consanguineos en linea recta y por adopcion, y colaterales, ambos hasta el
cuarto grado; a los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como los titulos
de publicaciones y difusiones periddicas, los personajes ficticios o simbodlicos, los
personajes humanos de caracterizacion, los nombres artisticos y las
denominaciones de grupos artisticos, a menos que el titular del derecho
correspondiente lo autorice expresamente; a las denominaciones, figuras o
formas tridimensionales, susceptibles de engahar al publico o inducir a error, es
decir las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o
cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar, a las
denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una
marca que el IMP] estime noteriamente conocida en México, para ser aplicadas a
cualquier producto o servicio, entendiéndose que una marca es notoriamente
conocida en México, cuando un sector determinado del puiblico o de los circulos
comerciales del pais, conoce la marca como consecuencia de las actividades
comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que
emplea esa marca en relacidn con sus productos ¢ servicios, asi como el
congcimiento que se tenga de la marca en el territerio, como consecuencia de la
promocién o publicidad de la misma, pudiéndose emplear todos los medios
probatorios permitidos por esta ley, para demostrar la notoriedad de la marca,
procediendo este impedimento en cualquier caso en que el uso de la marca por
guien sclicita su registro, pudiese crear confusién o un riesgo de asociacién con
el titular de la marca notoriamente conocida. o constituya un aprovechamiento
que cause el desprestigio de la marca, a menos que el solicitante del registro sea
el titular de la marca notoriamente conocida; a la marca que sea idéntica o
semejante en grado de confusion a otra en tramite de registro presentada con
anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares
productos © servicios, excepto que si la marca que es idéntica a otra ya
registrada, su solicitud sea planteada por el mismo titular, para aplicarla a

productos "o servicios similares, y por dltimo a la marca que sea idéntica o
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semejante en grado de confusion, a un nombre comercial aplicado a una
empresa o0 a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro
preponderante sea la elaboracion o venta de los productos o la prestacion de los
servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre
comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentacion de la
solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma, no siendo
aplicable esto, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre

comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Como podemos constatar el anterior dispositivo, normativo de lo que
no puede ser registrado como marca, sufrié varias reformas, adiciones e incluso

derogaciones.

En tanto, a la vigencia del registro marcario, es de mencionarse que
quedo igual que como se establecia la anterior Ley de la materia, es decir de
diez afios, contados a partir de la fecha de presentacién de la solicitud,
pudiéndose renovar por periodos de la misma duracion.

En el capitulo V, del mismo titulo cuarto indicado, concerniente al
registro de marcas, también presenta considerables reformas y adiciones, o en

su caso la derogacién misma.

Tal es el caso del numeral 113, que sefala que para obtener el
registro de una marca debe presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con
los datos siguientes: nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante; el signo
distintivo de la marca, mencionando si es nominative, innominado, tridimensional
o mixto; la fecha de primer uso de la marca, la que no podra ser modificada
ulteriormente, o la mencién de que no se ha usado, siendo que a falta de
indicacién se presumira que no se ha usado (esta consideracién se adiciond, la
anterior ley de la materia no la tenia); los productos o servicios a los que se

aplicara la'marca, y los demas que prevenga e! reglamento de la Ley.
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Del otorgamiento del titulo correspondiente al registro marcario, se
estipula en el numeral 125 que una vez concluido el tramite de la solicitud y
satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedira el titulo, y en
caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicara por escrito
al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolucion,

Anteriormente la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial era el
organismo facultado para negar el registro de una marca, pero ahora en el actual
preceplo legal se prevé que es el Instituto el gue goza de esas atribuciones.

De como debe usarse dentro de nuestra nacion una marca, se
estipul en el articulo 128, que tal como fue registrada ¢ con modificaciones, con
la aclaracion de que éstas no alteren su distintividad.

Ahora bien, en relacién al tema mas significativo para nosotros, en
atencion de que es el implicado en el presente trabajo, en el capitulo VII, del
mismo titulo cuarto mencionado, se norma lo conducente respecto a la nulidad
del registro marcario, asi como también de la caducidad y cancelacién del
mismo, razon por lo cual se trasladan algunas de las disposiciones que lo
integran, por orden de importancia.

“ARTICULO 151.- E! registro de una marca sera nulo cuando:

“l. Se haya otorgado en contravencién de las disposiciones de esta
ley o la que hubiere estado vigente en la época de su registro.

“No obstante lo dispuesto en esta fraccién, la accidn de nulidad no
podra fundarse en la impugnacién de la representacion legal del
solicitante del registro de la marca; _
“ll. La marca sea idéntica o semejante en grado de confusion, a otra
que haya sido usada en el pais o en el extranjero con anterioridad a
la fecha de presentacién de la solicitud de Ja marca registrada y se

aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que,
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quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber
usado una marca ininterrumpidamente en el pais o en el extranjero,
antes de la fecha de pre'sentacic')n 0, en su caso, de la fecha de primer
uso declarado por el que la registro;

“lil. El registro se hubiere otorgado con base en datos falsos
contenidos en su solicitud;

“IV. Se haya otorgado por ewor, inadvertencia, o diferencia de
apreciacion, existiendo en vigor otro que se considere invadido, par
tratarse de un marca que sea igual ¢ semejante en grado de
confusion y que se aplique a servicios o productas iguales o similares,
Y

“V. El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular
de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro
a su nombre de ésta u ofra similar en grade de confusion, sin el
consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este
caso el registro se reputara como obtenido de mala fe.

“Las acciones de nulidad que se deriven del presente articulo podran
ejercitarse dentro de un plazo de cinco afios, contado a partir de la
fecha en que surta sus efectos la publicacion de! registro en la
Gaceta, excepto las relativas a las fracciones | y V que podran
ejercitarse en cualquier tiempo y a la fraccion Il que podra ejercitarse

dentro del plazo de tres afos”.

En tales condiciones, de la transcripcidn anterior del articulo 151 del
vigente mandamiento legal de la materia, se desprende primeramente que la
fraccion |, fue reformada conteniendo la innovacion relativa a que la accion de
nulidad no puede fundarse en la impugnacion de la representacion legal del
solicitante del registro de la marca, lo cual en todo caso seria impugnad'a
oponiendo la excepeion correspondiente, en el momento procesal oportuno; en la
fraccion |l se adiciona lo referente a que al hacer valer el mejor derecho por uso

anterior, mediante la comprobacién de uso de una marca ininterrumpidamente en
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el pais, asi como en el extranjero, siendo esto ltimo lo que se agregod, ya que en
el precepto legal reformado se hacia alusion al uso ininterrumpido de la marca,
peroc solamente en el pais; la fraccion |l de la anterior legislacion marcaria fue
derogada; a la fraccién Il de Ia vigente ley de la materia, le fue excluido lo
relativo a datos inexactos, y lo referente a que sean esenciales, y el Ultimo
parrafo; fue objeto de reformas substanciales, tales como que anteriormente se
citaba a la fraccién VI, y actualmente se hace mencion ala fraccidn V, asi como
que la accién de nulidad intentada en la fraccion It, puede ejercitarse dentro del
plazo de tres afios, anteriormente la de la fraccidn |ll, se podia ejercitar dentro de

un afo.

“ARTICULO 155.- La_declaracion de nulidad, caducidad o
cancelacion del reqgistro de una marca, se hara administrativamente

por el Instituto de oficio, a peticiéon de parle o del Ministerio Publico

Federal, cuando tenga algtn interés la Federacion. La caducidad a
que se refiere la fraccion | del articulo 152 de esta ley, no requerira la
declaracién administrativa por parte del Instituto.”

Como podemos colegir, actualmente el Instituto es !a autoridad
administrativa facultada para emitir una declaracién, valga la redundancia de
indole administrativa, de nulidad, caducidad o cancelacion de un registro
marcario, sea de oficio, a peticién de parte interesada o en su caso del Ministerie
Publico Federal. '

El prosecutivo titulo sexto, es el que norma a los procedimientos
administrativos, entre los cuales esta el de decfaracion administrativa de nulidad,
estableciéndose las reglas generales de los mismos en su capitulo I, como
advertiremos en seguida.

“"ARTICULO 179.- Toda solicitud 0 promocion dirigida al Instituto, con

motivo de lo dispuesto en esta ley v demas disposiciones derivadas
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de ella, debera presentarse por escrito y redactadas en idioma

espafiol.
"Los documentos que se presenten en idioma diferente deberan

acompanarse de su traduccion al espariol”.

“ARTICULO 180.- Las solicitudes y promociones deberan ser
firmadas por el interesado o su representante y estar acompanadas
del comprobante de pago de !a tarifa correspondiente, en su caso. Si
falta cualquiera de estos elementos, el Instituto desechara de plano la
solicitud o promocién®.

El anterior dispositivo sefiala el requisito esencial de todas las
solicitudes, de que sean firmadas por su interesado o representante legal, segtin
sea el caso y del pago de la tarifa que corresponda, siendo que si no se
desahogan estos requisitos se desecha de plano la solicitud de que se trate.

“ARTICULO 181.- Cuando las solicitudes y promociones se
presenten por_conducto de mandatario, este deberi acreditar su

personalidad:
“I. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si ef

mandante es persona fisica;

“il. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en
el caso de personas morales, se trate de solicitudes de patentes,
registros, o la inscripcion de licencias o sus transmisiones.

“En este caso, en la carta poder deberd manifestarse que quien la
otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento en el
que consten dichas facultades;

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

“IV. En los casos no comprendidos en la fraccion Il, mediante poder
otorgado conforme a la legislacién aplicable del lugar donde se
otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que
el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé
fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se
otorgue el poder, asi como del derecho del otorgante para conferirlo,.
se presumira la validez del poder, salvo prueba en contrario.

“En cada expediente que se tramite debera acreditarse la
personalidad del solicitante o promovente; sin embargo, bastara con
una copia simple de la constancia de registro, si el poder se
encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido por el
Instituto™.

El articulo transcrito con antelacién es de suma importancia, ya que en
él se establece los medios por los cuales debera acreditar su personalidad el
mandatario que presente solicitudes y promociones, asi como de los poderes
que se hallen inscritos en el Registro General de Poderes de! Instituto.

“ARTICULO 183.- En toda soclicitud, el promovente debera sehalar’

domicilio para oir y recibir notificaciones dentro del territorio nacional y
debera comunicar al Instituto cualquier cambio del mismo. En caso de

que no se dé el aviso de cambio de domicilio, las notificaciones se
tendran por legaimente realizadas en el domicilio que aparezca en le
expediente.”

Para los efectos de toda notificacion, es de gran valor el citado
numeral, ya que en el se prevé la necesidad esencial de que sefalen su

domicilio fas partes vinculadas por un procedimiento.
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En el capitulo N, igualmente del titulo sexto, se establecia lo
conducente concretamente sobre el procedimiento de declaracion de nulidad,

caducidad y cancelacién, segun como es abordado por las normas que siguen.

“ARTICULO 187.- Las solicitudes de declaracion administrativa de

nulidad, caducidad, cancelacibn e infraccion administrativa que

establece esta ley, se sustanciardn y resolveran con arregle al
procedimiento gue sefiala este capitulo y las formalidades que esta

ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, -

el Codigo Federal de Procedimientos Civiles”.

A este numeral le fue adicionado, a las solicitudes de declaracion
administrativa de nulidad, caducidad y cancelacién, a las que sofamente se hace
alusidn anteriormente, la de infraccién administrativa, ademas que es de sumo
valor, en virtud de gue en éste se preveé lo relativo a la aplicacién supletoria del
Codigo Federal de Procedimientos Civiles en esta materia, sclamente en lo que
no se oponga a este precepto legal.

“ARTICULO 188.- Ei Instituto podra_iniciar el procedimiento de

declaracion administrativa de oficio o a peticion_de guien tenga interés
juridico y funde su pretensién”.

En el citado dispositivo juridico, se prevé la plena facultad del Instituto
para que oficiosamente o a peticion de parte interesada, inicie cualquier
procedimiento de declaracién administrativa.

De los requisitos esenciales para la debida presentacion de la
demanda administrativa de que se trate, el articulo 189 sefiala los siguienteé: el
nombre del solicitante y, en su caso, de su representante; el domicilio para oir y
recibir notificaciones; el nombre y domicilio de la contraparte o de su
representante; el objeto de la solicitud, detallando en términos claros y precisos;
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la descripcién de los hechos, y los fundamentos de derecho; asi como que
ademas en su numeral 190 se estipula que con la solicitud de declaracion
administrativa deberan presentarse, en originales © copias debidamente
certificadas, los documentos y constancias en que se funde la accion y ofrecerse
las pruebas comespondientes, las cuales si se presenten posteriormente, no se
admitiran salvo que fueren supervenientes, y si se ofrece como prueba algin
documento que obre en los archivos del Instituto, bastara que el solicitante
precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedicion de la copia
certificada correspondiente o, en su caso, el cotejo de la copia simple que se
exhiba.

Lo anteriormente indicado fue adicionado, pues la ley anterior no lo
contenia, siendo un gran acierto de los legisladores esta innovacién, en virtud de
gue es de gran valor para los promoventes de determinada accion, ya que en el
momento de ofrecer alguna documental poblica como prueba, en el
correspondiente capitulo de pruebas de la demanda instaurada, bastara con que
citen el expediente en donde se encuentre glosado el documento de que se trate,
el cual se presume gue obra asentado en el archivo del Instituto, para que se
solicite la expedicion de la copia certificada del documento respectivo o en su
caso et cotejo del mismo; fo mismo sucede si se ofrece como prueba documental
el expediente mismo de determinado registro marcario.

La disposicion contenida en e! articulo 191 sefiala con claridad que de
no cumplirse con los requisitos de presentacion de la demanda respectiva, asi
como por la falta de documento que acredite la personalidad del promovente,
que en la mayoria de las veces es a través de un representante legal, o también
cuando el objeto base de la accitn no se encuentre ya vigente en el momento de
la presentacion de la demanda, originara el desechamiento de la misma, no sin
antes gozar de un plazo de ocho dias para subsanar la omision incurrida,

otorgado mediante un solo requerimiento por el Instituto.
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Respeclo a las pruebas que son admitidas en los procedimientos, el
numeral 192 establece que todas seran admitidas, excepto la testimonial y
confesional, salvo que e! ftestimonic o la confesién estén contenidas en
documental, asi come las que sean contrarias a la moral y al derecho, siendo
que fue adicionado que debe darse valor probatorio a las documentos privados
consistentes en las facturas e invenlarios elaborados por el titular 0 su
licenciatario, pero claro tomando en consideracion lo dispuesto al respecto en el
articulo 203 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacion
supletoria en la materia, en el sentido de que haran prueba plena de fos hechos
mencionados en éstos, solamente en cuanto sean contrarios a los intereses de
su autor.

En cuanto al emplazamiento se indicaba lo siguiente:

“ARTICULO 193.- Admitida la solicitud de declaracidén administrativa
de nulidad, caducidad y cancelacién, el Instituto la notificard at titalar

afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manffieste por
escrito lo que a su_derecho convenga, En los procedimientos de

declaracion administrativa de infraccion se estara a los dispuesto en

los articutos 209 fraccion IX y 216 de esta ley. La notificacién se hara
en el domicilio sefialado por el solicitante de la declaracion

administrativa”.

En el anterior articulo se agregé lo referente a los procedimientos de
declaracién de infraccion, que no lo contenia la antecesora legislacion de
propiedad industrial, siendo esencial pues en el se salvaguarda la garantia de
audiencia consagrada en el articulo 14 Constitucional.

Ahora bien, tal como dispone el articulo 195, en un procedimiento de
declaracion administrativa determinado, no se substanciaran incidentes de previo

y especial pronunciamiento, sino solamente se tramitaran como si lo fueran,
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dentro del mismo procedimiento, las excepciones que oponga la- parte
demandada, como incidentes que suspenden el curso del procedimiento,
resolviéndose en la resolucion que proceda, de conformidad con el articulo 348
del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, que como ya hemos mencionado
es de aplicacion supletoria en materia de propiedad industrial, es decir que de
acuerdo con este dispositivo de cardcter federal, se estudian previamente las
excepciones que no destruyan a la accién y si alguna de éstas se declara
procedente, no se entrara al estudio del fondo del asunto.

Asi las cosas, aun y cuando se inicie oficiosamente el procedimiento
administrativo respectivo, igualmente no se conculcara la garantia de audiencia
de la parte demandada, ya que el numeral 196 LPI, prevé que se hara la
consecuente nolificacidn al titular afectado o, en su caso, al presunto infractor, en
el domicilio sefialado en el expediente que corresponda y de haberio variado sin
dar aviso al IMPI, por publicacion en los términos del articulo 194 de la misma
ley, es decir por una sola vez en el Diario Qficial de la Federacion Y en un
periodico de los de mayor circulacion en la Reptiblica, a costa de quien intenta la
accion, dandose a conocer un extracto de la solicitud de declaracidn
administrativa y sefialandose el plazo de un mes para que el afectado manifieste
lo que por derecho le convenga.

Asimismo, se prevé en el numeral 199 LPI. que cualquiet

procedimiento que se haya instaurado, culmina con la resolucion administrativa

que proceda, después de haber transcurrido el plazo para_que el titular afectado

0 el presunto ipfractor, haya presentade sus manifestaciones v, en su caso, la

prorroga o plazo adicional de quince dias que concede el articulo 198, para

exhibir las pruebas que se encuentran en el extranjero, previo estudio de los

antecedentes relativos y desahogadas las_pruebas gue lo requieran, la cual se

notificara a los interesados en el domicilio sefalado en el expediente o, en su

caso, mediante publicacion en los términos del articulo 194 antes referido.




90.

En el capitulo I, del titulo sexto, concretamente en el articulo 200, se
establece el recurso de reconsideracion, como el Gnico procedente en esta
materia, solo contra resoluciones que nieguen una patente, un registro de

modelo de utilidad o un disefio industrial.

Asi las cosas, tenemos que el siguiente y final titulo septimo del
ordenamiento legal en comento, se refiere a la inspeccion, a las infracciones, a
las sanciones y a los delitos, dividiéndose en tres capitulos, el primero de ellos
relativo a la inspeccion, el segundo a las infracciones y sanciones administrativas

y el tercero y Uitimo especificamente a los delitos,

En lo tocante a sus articulos transitorios, primeramente diremos que
son nueve, de los cuales modestamente consideramos que los que se anotan a
continuacion son los mas impertantes, claro sin  menospreciar el valor

incuestionable de cada uno de ellos.

En primer término, consideramos que el articulo primero transitorio es
de sumo valor, pues en el se sefiala como se dijo al principio del analisis de esta
ley, que el decreto promulgatorio de la misma entraria en vigor a partir del 1° de
octubre de 1894, siendo a partir de esa fecha cuando empieza a correr su

vigencia y a surtir todos sus efectos legales frente a los interesados.

El segundo transitorio, hace referencia a las solicitudes en tramite, de
las cuales podemos decir que los interesados pueden optar por la aplicacion de
disposiciones contenidas en la actual ley, debiendo hacerlo saber, por escrito, al
IMP1 dentro de los sesenta dias siguientes a la entrada en vigor de la vigente ley

de la materia.

£n su articulo tercero transilorio se dispone que las declaraciones
administrativas que se encontraran en tramite al momento de la entrada en vigor

de esta legislacion de propiedad industrial, continuarian substanciandose y se
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resolverian, conforme a las disposiciones vigentes al momento de su -
presentacion, esto con la intencién de no dar efecto retroactivo a la ley en
perjuicio de alguien, tal como consagra el articulo 14 de nuestra Carta Magna.

Podemos concluir, que la vigente Ley de la Propiedad Industrial, tiene
innovaciones muy adecuadas, que vienen a normar cuestiones y figuras
anteriormente no reglamentadas. de ahi su valor incuestionable.

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 18 DE
NOVIEMBRE DE 1994,

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, fue expedido el 18
de noviembre de 1994, asi como publicado en el Diario Qficial de la Federacion
de 23 de noviembre de 1994, y vigente a los quince dias siguientes a esta fecha
de publicacién, tal como se dispuso en su articulo primero transitorio.

Este reglamento esta constituido de 79 numerales, que se integran en
cuatro titulos, de los cuales el primero consta de cinco capitulos, como son
respectivamente, de disposiciones generales, de las solicitudes y promociones,
de las notificaciones, de la representacion y el Registro General de Poderes y de
los expedientes; el segundo de tres capitulos, que en orden progresivo son 10s
referentes a las disposiciones generales, a las solicitudes de patentes y a las
licencias obligatorias y de utilidad publica; el tercero de un capitulo unico, relativo
a las marcas, avisos y nombres comerciales, y ef cuarto y Ultimo lo conforman
tres capitulos, que son respectivamente, de los procedimientos administrativos,

de inspeccidn y vigilancia y de las sanciones.

lgualmente, esta constituido por cuatro articulos transitorios, los

cuales seran analizados con postetioridad,
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Dentro de sus disposiciones generales, sefaladas en su capitulo | de -
su titulo primero, tenemos a su numeral 1° que establece el objeto primordial de
dicho ordenamiento, siendo el de reglamentar por supuesto a la Ley de la
Propiedad Industrial, correspondiéndole al Instituto, para efectos administrativos

su aplicacién e interpretacion.

Su capitulo Il del mismo titulo primero, reguta todo lo referente a las
notificaciones, estableciéndose en su numeral 13 que las notificaciones pueden
hacerse por correo certificado con acuse de recibo al domicilio senalado para
tales efectos, personalmente igualmente en el domicilio que se indique, en las
propias oficinas del 6rgano descentralizado competente o por publicacion en la
Gaceta, comenzando a correr los plazos a partir del dia siguiente en que surta

efectos la respectiva notificacion.

Del atticulo 15 se desprende, que en la Gaceta que es editada
mensualmente, se publican los actos, documentos y signos, asi como las
reseluciones que se emitan relativas a la propiedad industrial.

En lo concerniente a la representacion y registro general de poderes,
a que se hace alusion en el capitulo IV de dicho reglamento, se regula el
acreditamiento de la personalidad de los apoderados, para lo cual el-Instituto
tendrd a su cargo el Registro General de Poderes, en ef que se inscriben
opcionalmente los documentos originales de poderes o copias certificadas de
¢éstos, en su caso legalizadas, segun lo dispone e articulo 17.

Concerniente a la solicitud de registro de marca, en el capitulo Gnico
del titulo tercero, que aborda el tema de las marcas, avisos y nombres
comerciales, en su articulo 56 se amplia lo previsto al respecto en el numeral 113
del ordenamiento legal que se regula, disposicidon que en su fraccidén V nos
remite al reglamento en analisis, cuando indica que los demas que prevenga el
reglamento de la ley, refiriéndose a los otros datos que debe llevar la solicitud
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gue se presente, es decir que cuando se conozca, sefalar el numero de la clase
a que correspondan los productos o servicios para los que se solicite el registro,
de conformidad con la clasificacién establecida en el mismo reglamento; las
leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se
reserva, siendo que por el solo hecho de presentar la solicitud de registro, se
entendera que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y corrio
aparezca en el ejemplar de la misma que se exhiba adherido a la propia solicitud,
con excepcion de las leyendas y figuras, pero tratandose de marcas nominativas,
se entendera que el solicitante se reserva el uso exclusive de la marca en
cualquier tipo o tamafio de letra, por lo tanto la solicilud se presentara en tres
ejemplares, apareciendo la firma autografa del solicitante en todos los
ejemplares, en su caso, un ejemplar de la marca debera adherirse en cada uno
de los tantos de la solicitud, y por Gltimo la ubicacion del o de los

establecimientos o negociaciones relacionadas con la marca.

En cuanto a Ja fraccion | del anterior articulo 56 comentado, que nos
habla que cuando se conozca el numero de la clase de productos o servicios que
se prelenden amparar con el registro de la marca solicitado, debera indicarse,
apareciendo la clasificacion que para tal efecto se establece en este reglamento.
en su numeral 59, haciendo referencia a su vez al numeral 93 del precepto legal
regulado, que ordena que las marcas deben registrarse en relacién con los
productos o servicios determinados segun !a clasificacion establecida, la cual se
compone de treinta y cuatro clases de ocho de servicios, que hacen un total de

cuarenta y dos clases determinadas.

Asi mismo, se prevé respeclo a la clasificacidn de productos o
servicios, que los incluidos en su lista alfabética se consideraran especies,

ademas de que los ordenados en su clase respecliva, no agotan a la misma.
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Afin a los procedimientos administrativos, en el capitulo |, del tituio IV,
se dispone o conducente, solamente en dos dispositivos, como a continuacion
podremos observar.

“ARTICULO 69.- En ia solicitud de declaracion administrativa,
tratandose de infraccion administrativa, se debera mencionar, ademas
de los datos a que se refiere el articulo 189 de la ley, la ubicacién de
la empresa, negociacion o establecimientos en donde se fabriquen,
distribuyan, comercialicen ¢ almacenen los productos o se ofrezcan o
presten los servicios con los cuales presuntamente se cometa la

infraccién denunciada.”

Por tanto, es prudente mencionar que los datos que debera contener
la solicitud de declaracion administrativa que se interponga, referidos en el
articulo 189 LPI, son los relativos a los nombres del solicitante, o de su
representante legal, asi como el de la contraparte, igualmente el domicilio de
ambos, para oir y recibir notificaciones, el objeto de la solicitud, la descripcion de
los hechos y por Ultimo los fundamentos de derecho; datos a los cuales le fueron _
agregados los descritos en el dispositivo regulador transcrito, exclusivamente
tratdndose de una solicilud de declaracion administrativa de infraccion.

“ARTICULO 70.- En toda promocién relacionada con uf
procedimiento a los que se refiere el articulo 187 de la ley, debera

acompafiarse una copia que quedara a disposicién de la contraparte.”

Al presentarse una demanda de solicitud de declaracién
administrativa, sea de nulidad, caducidad, cancelacion o infraccion, a las que se
hace referencia e! numeral 187 LPI., debe anexarse una copia destinada a la
contraparte, para que este en posibilidad de defenderse, salvaguardandose su
garantia de audiencia.
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Finalmente, de sus cuatro transitorios se desprende lo siguiente:

En el primero, como se dijo al principio del estudio de este precepto
regulador, se ordena la entrada en vigor del reglamento, a partir de los quince
dias siguientes al 23 de noviembre de 1994, en que se hizo la publicacion del

mismo en el Diario Oficial de la Federacion.

Por el segundo, se abroga al Reglamento de la Ley de Invenciones y
Marcas, publicado en el citado érgano de difusion oficial el 30 de agosto de 1988.

En cuanto al tercero, podemos mencionar que en el se dispone que
seguiran utlizandose las mismas formas oficiales, hasta que no se publiquen
otras por el Instituto.

El cuarto y ultimo transitorio, es de suma importancia, toda vez que en
el se prevé acerladamente que pueden substanciarse de conformidad a las
disposiciones del vigente reglamento, los asuntos que estuvieren en tramite at
momento de su entrada en vigor, siempre y cuando no se lesionen derechos
adquiridos, es decir que respetando la garantia que prohibe la aplicacion
retroactiva de 1a ley en perjuicio de alguien, como se desprende claramente del
articulo 14 Constitucional.
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CAPITULO lll.- LAS NULIDADES. CONCEPTOS GENERALES.

“Quae ab initio inutilis fuit institutio, ex post facto convalescere non
potest”, D. 50. 17. 210: “una figura juridica que nacid como invélida, no puede

obtener su validez por circunstancias posteriores"®®.

Para empezar el analisis del presente capitulo, es prudente hacer una
breve reflexion sobre los actos juridicos, que después de todo, en ellos recae

precisamente la figura de la nulidad.

Primeramente, podemos decir que todos los actos o negocios juridicos
nacen por la voluntad de los particulares, los cuales son libres para realizarlos,
por la autonomia de ta voluntad, conocida como la libertad para obligarse por

propia decision.

Es pertinente sefialar que esta autonomia no es absoluta, tiene sus
limites y restricciones respetando la libertad de otros, el interés general y las

buenas costumbres.

Asi mismo, es necesario que el acto de voluntad de que se trate, sea
juridicamente eficaz, esto en razén de que un acto aunqgue sea plenamente
valido, puede no producir efectos, en virtud de que las partes, postericrmente a
su celebracién, convengan en que cesen sus efectos o por su voluntad sujeten la
produccion de éstos a ia realizacion de un acontecimiento futuro e incierto que

no se produjo.

En tales condiciones, puede distinguirse a la ineficacia de la invalidez,

ya que el negocio invalido, por defectos en su formacion, no esta aplo para

# Floris M:;rgadant S.. Guillermo. “El Derecho Privado Romano™, 8* Edicién. Editorial Esfinge. S.A.
México, 1978, p. 364,
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producir consecuencias juridicas, en tanto que el ineficaz, tampoco es apto para
producir efectos, pero no por una defectuosa formacian, sino por causas ajenas
a su constitucion, es decir, que deriva de la propia voluntad de las partes, que lo
privan de efectos, sea porque no lo perfeccionan, porque lo revacan o porque la
produccién de efectos se sujeta a ciertas circunstancias o al transcurso del
tiempo.,

En tal virtud, podemos decir gque un acto valido es ineficaz, por la falta
de produccidn de efectos juridicos y porgue los que eventualmente se
produzean, seran destruidos.

En ese orden de ideas, entendemos que un acto valido es el que
puede producir todos los efectos juridicos que conforme con su naturaleza es
susceptible de crear; por lo contrario, respecto a un acto invalido, no podemos
entenderlo de esa manera tan simple, en virtud de que presenta varios grados de
gravedad, en atencidn a su origen, a lo que aplica diverso tratamiento la ley. -

En consecuencia, conocemos los siguientes grados de invalidez:

a) £l acto inexistente, que lo encontramos cuando se presenta la
causa de invalidez atacando profundamente al acto, no permitiendo incluso que

ni siquiera nazca.

b) El acto nulo, en cambio se presenta cuando en presencia de otras
causas, que no dafan al acto tan radicalmente, puede nacer, pero
conformandose de manera viciosa, nace defectuoso, ya sea porque el motivo o
fin de! acto es ilicito o porque la voluntad del autor no se ha formado libre y
conscientemente por incapacidad o vicios de la voluntad, o también porque la
voluntad no ha sido expresada conforme con cierta formalidad. Siendo que en
todos los casos sefialados, no se permite que el acte produzca sus efectos, ya

que el acto juridico no redne los elementos de existencia, como serian la
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declaracion de voluntad, un objeto fisica y juridicamente posible y en algunos
casos una solemnidad requerida por la misma ley, o por ofro lado los requisitos
senalados por la ley para la validez del acto, como condiciones dispuestas por el
legistador para la validez de los actos juridicos, presentadas como atenuaciones

al principio de la autonomia de la voluntad.

En tanto, que para el Derecho Romano la invalidez del negocio
juridico significaba que éste no tiene todos los requisitos y condiciones precisas,
y gque no reune los elementos necesarios para que se produzcan todos los

efectos juridicos, como sefiala el Eugéne Petit %\

Agrega el tratadista que la aludida invalidez del negocio juridico,
puede referirse al negocio todo o una parte de él, hablandose en tales supuestos
de invalidez total o parcial; pudiendo también existir la causa o razon que motiva
la invalidez en el momento de constitucion del negocio o nacer dicha razén o
causa después que el negocio se constituyé, lo que da lugar a una invalidez
originaria o consecutiva, segun los respectivos casos y por ultimo atendiéndose a
que pueda o no restaurarse la validez del negocio juridico, se afirma la existencia
de una invalidez sanable o subsanable o insubsanable, las cuales determinan los
modos o maneras de manifestarse la invalidez. Esta o es absoluta e
insubsanable, no pudiéndose restaurar su validez considerandose como si el
negocio no hubiera existido, es decir la inexistencia del negocio o nulidad
llamada absoluta, que procede del defecto absoluto y natural del querer, o del
objeto y de la causa de los actos, o de la naturaleza especial de los motivos
cuando son contrarios al orden publico y buenas costumbres, o de la
inobservancia de la forma que impone la ley para la existencia misma de la
voluntad. Contrariamente, la declaracion de la voluntad existe, asi como también
el negocio juridico, pero en la voluntad hay un vicio formativo por el que puede

9 pgrit, Eugéne. “Tratado Elemental de Derecho Romane™, Editorial Epoca, S.A., México, 1977, p.p. 213
y 214,
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ser anulado el acto, en este caso estamos frente a la anulabilidad o
impugnabilidad o nulidad relativa, que surge de los vicios de la voluntad
propiamente dichos, de la falta de capacidad en las personas para conslituir el
acto, o para poder disponer de la cosa objeto del negocio por una condicion o

causa de indole patrimonial.

Por otro lado, sefiala que si hoy puede estimarse complicada y oscura
en el derecho la teoria de la nulidad de los actos, por el contrario en el Derecho
Romano debe reputarse relativamente sencilla, pues el principio general era que
el acto nulo no producia efectos, siendo que todo acto juridico en que no se
habian observado las formalidades esenciales, ya en cuanto a la forma interna o
externa, era ipso iure nulo, no produciendo ninguno de sus efectos, de manera
que el deudor no debia ni la cosa prometida ni su precio o estimacién, ni aun fo

que se hubiera prometido por clausula penal.

Por su parte Floris Margadant, menciona que el negocio juridico es
como un organismo: puede nacer muerto (inexistencia) o no viable (nulidad). y
que puede también tener una existencia constantemente amenazada a causa de
una constitucion enferma (anulabilidad), en cuyo caso es posible que la
enfermedad se cure repentinamente {desaparicion de la anulabilidad por

confirmacién, rectificacién o revalidacion) ®%.

Asimismo, expresa el autor citado que los vicios que acarrean lla
nulidad o anulabilidad, pueden tener relacion con los sujetos (incapacidad), con
el objeto {imposibilidad fisica o juridica, etcétera), con ef consentimiento {errar,
dolo, intimidacién o lesién), con la causa (inmoralidad de motivos) o con [a forma

(viofacion de requisitos formales).

G0 O, Cit., “El Derecho Privado Romane™, p. 363.
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1.- TEORIA DE LAS NULIDADES.

No basta con precisar las condiciones requeridas para la validez de un
acto juridico, por lo que si no se respeta lo exigido por [a ley, habra de aplicarse

una sancién, que en este caso seria declarar nulo a ese acto.

De ahi es precisamente, donde surge la importancia del estudio de la
teoria de las nulidades, cuyo alcance es muy general, rebasando incluso, a la

materia de los contratos.

La teoria clasica de las nulidades, fue postulada por eminentes
civilistas franceses como Aubry y Rau, Baudry Lacantinerie y Barde, Colin y
Capitant, y Planiol, la cual hace una primera distincion entre la inexistencia y la
nulidad.

Para Eugéne Gaudemet, en la doctrina clasica, se da una division
bipartita de las nulidades, que la ve desde el punto de vista de la sancidon en
relacién a las condiciones para la formacion de los contratos, luego entonces se
dividen en dos categorias que son: la nulidad radical, absoluta, de pleno derecho
o inexistencia y la nulidad relativa, anulabilidad, que es una especie de nulidad

atenuada, ¥V

La nulidad radical, es la nada juridica, que no produce efecto alguno
con relacién a nadie, es la nulidad de pleno derecho, la nulidad absoluta o la

inexistencia, es decir el contrato no existe, todo el mundo puede desconocerlo.

Y Gaudemet, Eugéne. “Teoria General de las Obligaciones™, 2* Edicién, Edit. Pormia, S$.A.. México, 1934,
p. 157.
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La nulidad relativa o atenuada, puede entenderse en €l caso de que el -
contrato existe y produce efectos, solo que ciertas personas pueden atacarlo
judicialmente y hacer que se declare ineficaz, es decir que sclamente
determinadas personas pueden oponer la nulidad, pudiendo igualmente
renunciar a impugnarlo, diciéndose entonces que queda ratificado, volviendose

plenamente valido, estamos frente un contrato anulable.

Por su lado, Galindo Garfias coincide con el autor anterior, sefialando
que el Cédigo Civil Francés distingue las nulidades llamadas de pleno derecho,
de aquelios casos de invalidez que dan lugar simplemente a una accién de
anulabilidad, es decir la nulidad de pleno derecho y la simple anulabilidad 2,

Siendo !a nulidad de pleno derecho, la que ataca a los actos gue se

- realizan en contra de textos legales prohibitivos o preceptivos, actos celebrados
violando el orden publico o contra la moral o las buenas costumbres; es la obra
directa del legislador y por lo tanto no es necesario ejercer una accion de nulidad
ante los tribunales, para que el acto sea privado de los efectos que produciria, si

no estuviera afectado de tal nulidad.

Por tal motivo, esta clase de nulidad es inmediata, afecta al acto
desde su raiz, desde el momento en que se forma, por lo que, no puede producir
los efectos que pretenden las partes alcanzar con este y quienes lo han
otorgado, no se hallan ligados por vinculo juridico alguno, en virtud de que la
relacion de derecho no ha podido ser creada, es nula.

Asimismo. la nulidad de pleno derecho puede ser invocada por
cualquier interesado, produciendo sus efectos frente a las partes y frente a todos
los terceros. es decir erga omnes, ya que esa causa de invalidez, ha sido

establecida por la ley en proteccion del interés general.

) Galindo Garfias, Ignacio. “Derecho Civil”, 12* Edicion, Edit. Porria. $.A., México, 1993, p. 251.
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Otra cuestién importante que nos manifiesta el autor Galindo Garfias,
respecto a la nulidad de pleno derecho, es que es imprescriptible, no
desapareciendo por el transcurso del tiempo, incluso no desaparece por la
confirmacién o ta ratificacion del acto, entendiéndose en tales condiciones que el
acto viciado de este tipo de nulidad, no se convalida con el transcurso del
tiempo.

En relacion a la anulabilidad, sefiala que son tres las causas
principales que la originan, las cuales son primeramente la incapacidad det autor
del acto, en segundo término los vicios de la voluntad y por Oltimo la falta de
formalidades que debe revestir el acto ©%.

En tales circunstancias, la accion de anulacién, es otorgada como
medida protectora del interés de personas determinadas, como seria el caso del
incapaz ¢ el que emite por error, dolo o intimidacién una declaracién,
derivandose de este principio las caracteristicas de la anulabilidad.

Debe ser decretada por el Juzgador la anulacion del acto, requiriendo
siempre del ejercicio de la accion procesal, que en este caso seria la accion de

anulacion.

En cuanto a su efecto, cabe decir que no se produce de inmediato, ya
que al quedar formado el acto anulable, empieza a producir efectos, los cuales
cesaran cuando es reconocida judicialmente la causa de anulacién: no obstante
que no se produce inmediatamente la nulidad, una vez declarada la invalidez por
el tribunal, la resolucién de nulidad produce sus efectos retroactivamente.

Por su parte Gutiérrez y Gonzalez, respecte a la tesis clasica de las

nulidades, manifiesta que en ésta se hace una clasificacién bipartita de las

N b, cit.. (32), p.252.
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conductas humanas que no pueden producir la plenitud de sus consecuencias

juridicas. las cuales son la inexistencia y la nulidad ©*.

Respecto a la inexistencia, menciona el autor citado, que una
conducta humana es inexistente para et Derecho o es un acto inexistente, como
dice esta tesis, cuando le falta un elemento esencial, sin el cual es lbgicamente
imposible concebir su existencia juridica, y que debia criticar el término acto
inexistente, ya que si se califica de acto no puede ser inexistente, y que si es

inexistente, no puede ser acto.

Abunda, que el acto inexistente es confundido con la nada, por lo que
el Derecho no debe ocuparse de él, toda vez que de ocuparse de esos actos,
seria elaborar la teoria de la nada; no producen efecto juridice alguno estos
actos: nos da el ejemplo del contrato de compraventa en donde no hay precio, ©
no hay acuerdo de voluntades, por lo que serd un acto inexistente, por faltarle

uno de sus elementos esenciales.

De la nulidad, se expresa que el acto nulo es aquél en el que si se dan
los elementos de existencia, pero de un modo imperfecto, por lo cual no produce.
ningun efecto juridico, a! igual que e! inexistente, o produce sus efectos
provisionalmente, pues serdn destruides de manera retroactiva cuando se

determine la nulidad por la autoridad.

Resulta que para esta tesis existen dos clases de nulidades, la
absoluta o de pleno derecho y la relativa o anulabilidad.

™Mb Gutidrrez y Gonzalez. Emesto. "Derccho de tas Obligaciones™, 5* Edicién, Edit. José M. Cajica Ir., S.
A.. Pue., México. 1974, p. 133.
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Por ofro lado, Rojina Villegas, indica que la escuela clasica,
indebidamente, formuld una tecria tripartita: inexistencia, nulidad absoluta y
nulidad relativa, como tres categorias irreductibles, ya que menciona que la
clasificacion debe ser biparita, coincidiendo con los autores citados con
anterioridad, en razén de que hay que aponer la nulidad a la inexistencia, como
separacion radical, irreductible, siendo que entre la nulidad absoluta y la relativa,

solo hay diferencia en el grado de ineficacia .

En tanto de la nulidad, dice el auter, que los actos existentes pueden
clasificarse en validos y nulos, y que en la inexistencia no hay grados, es
absoluta, no produce ningun efecto, siendo que contrariamente la existencia si
admite grados, puede ser perfecta o validez, o imperfecta o nulidad. Agrega que
el acto valido no s6lo reine los elementos esenciales, sino también los
elementos de validez, como son la capacidad, la forma, la ausencia de los vicios
internos consistentes en el error, dolo, violencia y lesidn, el fin, el ohjeto, el

motivo y la condicién licitos.

En este orden de ideas, expresa que cuando falta alguno de los

elementos de validez sefialados, el acto inexistente es nulo.

Como elementos de invalidez o causas de nulidad sefala a la
incapacidad, a la inobservancia de la forma, a los vicios de la voluntad y a la

ilicitud en ef fin, objeto, motivo o condicion.

Abunda, sefalando que los actos validos no admiten grados, pues la
perfeccibn no puede ser mayor o menor, ya que observados todos los requisitos,
el acto es perfecta y su validez absoluta y que por otro lado los actos nulos si
admiten grados, en virtud de que puede haber mayor o menor im‘perféccién,
subdividiéndolos en nulidad absoluta y nulidad relativa.

35 Guniérrez y Gonzdlez, Emesto, “Derecho de las Obligaciones™, 5* Edicién, £dit, José M. Cajica Jr., S.
A.. Pue., México, 1974, p. 133,
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A su vez, igualmente hace la distincion entre la nulidad absoluta y la
refativa, porque la primera atane o afecta el interés general y la sequnda afecta
el interés particutar o privado; por esta razén la nulidad absoluta es
imprescriptible, inconfirmable e invocada por cualquier persona, y por otro lado,
la relativa es prescriptible, ya que su accién prescribe, puede llegar a confirmarse

y desaparecer, pudiéndose invocar solo por personas determinadas.

Por otro lado, René Japiot y M. Piedelievre critican a la teoria clasica
de las nulidades en sendas tesis doctorales, creando con esto las teorias

modernas de las nulidades.

En tal virtud, Japiot elabora una critica a la teoria clasica de las
nulidades, diciendo que no corresponde a la realidad la oposicion entre
inexistencia y nulidad, que comete el error de resolver conjuntamente, casos que
deben solucionarse de manera menos general, en lo referente a la intervencion
del Juzgador, a las personas que pueden hacer valer la nulidad y a la posibilidad
de convalidar el acto, por confirmacion y prescripcién, asimismo liga la no
produccidon de efectos, la no ratificacion y ta no prescripcion, con el nimero de
personas que pueden hacer valer la causa de ineficacia y por utimo no acepta
que el problema de fa nulidad y de la inexistencia, deba ser tratado en grupos
cerrados, ya que la doctrina clasica olvida que en presencia de la invalidez de los
actos juridicos, es posible comprobar que existe una variedad muy grande de
matices, sobre los efectos que produce o que no produce el acto ¥,

Posteriormente de la critica formulada a la teoria clasica de las
nulidades, el citado autor elabora su doctrina, la cual postula lo siguiente:

a} La nulidad se ha establecido en el derecho, como una sancion

contra los actos celebrados con violacion a la ley.

4 1 dem, Ob. Cit., “Derecho Civil™, p, 256.




106.

b) Al estudiarse a la nulidad, debe considerarse el fin que persigue &l
legislador cuando decreta tal sancion, por lo que su aplicacion debe irse
graduando, de acuerdo con la intensidad del mal que causaria el acto, st
produjera efectos y de acuerdo también, con la causas por las cuales se decreta

la invalidez.

c) Por el principio de equilibrio de los intereses en presencia,, €l
Juzgador debe tener en cuenta los intereses diversos que se verian afectados al

decretarse la nulidad.

Para este autor, no es verdad que la inexistencia sea ia nada; en los
actos inexistentes, hay por lo menos una apariencia de acto, que si se
desvanece puede perjudicar los intereses de terceros; no debiendo existir una
distincion tajante entre nulidades absolutas y relativas, ni menos debe tomarse
en cuenta para decretar una u ofra, la violacion de leyes imperativas o de
preceptos prohibitives, en virtud de que éstos no son sing la forma en que se
manifiesta legislativamente |a norma juridica que contienen; abunda que no debe
hablarse de nulidad absoluta o de nulidad relativa, sino de simple ineficacia
(invalidez) que sera graduada segun cada caso concreto, tomandose en cuenta
la naturaleza del aclo, los intereses en presencia y las consecuencias gue

produciria la aplicacion de la sancidn de ineficacia.

Por su parte, en la teoria moderna de Piedelievre, deja de tener
vatidez en muchos casos el proloquio lating “quod nullum est, nullum producit
efectum”, el acto viciado de nulidad no produce efectos, ya que al sistematizar su
doctrina, parte del principio contrario al admitido normalmente, es decir que la
nulidad o inexistencia de un acto no impide que éste produzca efectos.

Siendo que para este autor, el acto inexistente cuando produce
efectos, los produce como efectos de derecho y no como simples efectos de

hecho, agregando que en presencia de la nulidad o de la inexistencia, debe




107.

tomarse en cuenta la buena fe de las partes, la proteccion del interés de los

terceros y la seguridad juridica.

Por otro parte, Bonnecase crea su propia teoria, construyendo la
teoria de la invalidez, adhiriéndose a la doctrina clasica de las nulidades,
haciéndole algunos ajustes y considerando el pensamiento de los autores
modernos Japiot y Piedelievre.

En su tesis que se adhiere a la clasica, se mencionaba que era
necesario mantener la clasificacion clasica porque la sistematizacion es
indispensable a toda ciencia, pues se decia que era sumamente peligroso dejar
al arbitrio del Juez, a sus impresiones de audiencia y a su temperamento, la

determinacion de los alcances de la nulidad en cada caso concreto.

Asimismo, sostenia de acuerdo con la teoria clsica, que la
inexistencia no debe ser absorbida por la nulidad y por lo tanto apoya a la

divisién tripartita entre inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa ©7.

2.- NULIDAD ABSOLUTA.

Para el autor Rojina Villegas ©¥, los actos afectados de nulidad
absoluta pueden ser estudiados por su causa y por sus atributos, por la primera,
la ilicitud es la causa de la nulidad absoluta, todo acto ejecutado contra el tenor
de las leyes de orden publico, prohibitivas o imperativas, o contra las buenas

costumbres, es por regla general, no siempre nulo absolutamente.

U 1dem. (36). p.p. 257 y 258.
™ | dem. (36). p. 259
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Ahora bien, por sus atributos la nulidad absoluta es imprescriptible,
inconfirmable, pudiendo ser invocada por cualquier interesado juridicamente,
produce generalmente efectos que deben ser destruidos por sentencia; si son
cumplidos todos, o cuando menos los tres primeros, de los cuales si falta uno,
aun cvando se presente la ilicitud del acto, éste estara afectado unicamente de
nulidad refativa. La nulidad absoluta por lo general produce efectos provisionales,
al igual que la relativa.

En tales condiciones, dice el autor citade que la nulidad absoluta es
imprescriptible, porque el acto es ilicito., existiendo actos licitos, cuya accién de
nulidad es prescriptible; de igual forma, sefala que la nulidad absoluta es
inconfirmable, como consecuencia también de {a ilicitud, permitiendo la ley para
determinados actos licitos, la ratificacién, siendo que la ratificacion  del

interesado vale como ratificacion general.

Asimismo expresa que la escuela clasica le dio a la nulidad absoluta,
que es causada por la ilicitud, los atributos siguientes:

a}.- Imprescriptibilidad.

b).- Inconfirmabilidad.

¢).- Falta de efectos.

d).- La accidn compete a todo interesado,

En tal virtud, en la nulidad absoluta existe uniformidad en sus
caracteristicas, pues siguiendo el criterio seguido por el Cédigo Civil,
necesariamente deben concurrir la imprescriptibilidad, 1a inconfirmabilidad y la
oponibilidad por todo interesado, para que pueda clasificarse e! acto como de
nulidad absoluta. No obstante lo anterior, en relacion a que desde el punto de

vista de sus caracteristicas la nulidad absoluta es una nocién estricta y rigida, de
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tal manera que no acepta excepcion alguna en relacién con la causa o vicio de
origen, esta firmeza en el sistema desaparece para originar el problema de la
diferenciacion de aquellos actos juridicos ilicitos, sancionados con nulidad
abscluta o con relativa.

Para Gutiérrez y Gonzalez, la nulidad absoluta se origina con el
nacimiento del aclo, cuando el acto va en contra del mandato o de la prohibicion

de una ley imperativa o prohibitiva, es decir una ley de orden pablico ©2.

Posteriormente expone el ejemplo relativo a que sera nulo absoluto el
convenio en el que un mexicano venda un inmueble en la zona permitida del
pais, a un extranjero sin la autorizacién del Poder Ejecutivo, ya que la
Constitucidn prohibe a los extranjeros adquirir bienes de ese tipo sin esa

autorizacion.

Por Gltimo, podemos mencionar que la nulidad absoluta proviene de la
violacidn de una norma de orden publico, provocando la extincién de los efectos
del acto, pudiendo ser invocada por todo interesado y no es convalidable, pues
no desaparece por confirmacién o por prescripcién; por lo cual la accién de
nulidad es concedida a todo interesado juridicamente.

3.- NULIDAD RELATIVA,

Para Rojina Villegas esta nulidad puede presentar la anomalia de
tener como causa la ilicitud, y como atributos, varios de los de la nulidad

absoluta, 0 alguno de ellos, por lo que pasa a ser relativa #%.

U9 Ob. Cit., “Derecho de las Obligaciones™, p. 134,
Y9 b, Cit., “Derecho Civil Mexicano™, p. 136.
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Agrega este autor, que eslan afectados de nulidad relativa los actos

existentes cuya imperfeccién es minima o media,

La escuela clasica, senala que la nulidad relativa se origina por vicios

interno§ y le dio los atributos siguientes:
a).- Ratificable,
b}).- Prescriptible.
¢).- Produce efectos.
d).- La accién corresponde a la parte perjudicada.

En tales condiciones, la nulidad relativa, ademas de comprender todos
aquellos casos que se originan por un vicio interno en el acto, abarca aquelios
que tengan como causa un vicio externo de ilicitud en el objeto, motivo, fin o
condicidn, y que en el derecho positivo no se caracterizan en forma rigida con las
tres notas necesarias para la nulidad absolula, que son la imprescriptibilidad, la
inconfirmabilidad y la oponibilidad por todo interesado, de tal suerte que basta la

falta de una de ellas para clasificarla como relativa.

En la nulidad relativa no existe uniformidad en sus caracteristicas,
pues ademas de los casos tipicamente clasificados por la escuela clasica, que
presentan caracteristicas contrarias a las de la nulidad absoluta, existen los
casos mixtos con caracteristicas comunes a una y ctra forma de nulidad.

En conclusién, podemos mencionar que serd nulidad relativa toda.
aquella gque no corresponda estrictamente a la nocidn de nulidad absoluta asi

concebida, es decir que por exclusion sera nulidad relativa la que no posea todos
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los datos atribuidos a la abscluta; siendo en dltima instancia, los tribunales -

quienes decidiran si estan en presencia de una nulidad absoluta o una relativa.

4.- EFECTOS DE LA NULIDAD SEGUN EL CODIGO CIVIL.

El Cédigo Civil para el Distrito Federal, en Materia Comuin, y para toda
la Republica en Materia Federal, de 30 de agosto de 1928, publicado en el Diario
Oficial de la Federacion el 26 de marzo de 1928, Y en vigor a partir de! 1° de
octubre de 1932, en su titulo sexto, contiene un capitulo Unico titulado “De la
inexistencia y de la nulidad", en el gue podemes observar como en ese

ordenarmiento sustantivo se norma todo lo referente a las nulidades.

Primeramente, es necesafio que mencionemos que dicho
ordenamiento hace referencia al acto juridico inexistente, ya sea por la carencia
de consentimiento o del objeto materia del mismo, del cual establece que no
producira efecto legal alguno, ni que por confirmacion o prescripcién pudiera
tener valor y que cualquier interesado puede invocarlo, tal como podremos

apreciar de su reproduccién a continuacion:

“ARTICULC 2224.- E| acto juridico inexistente por la falta de
consentimiento o de objeto que pueda ser materia de &l no producira

efecto legal alguno. No es susceptible de valer por confirmacién, ni por

prescripeion; su inexistencia puede invocarse por todo interesado”.

La siguiente disposicion que transcribiremos, hace referencia a la
nulidad absoluta y a la relativa, indistintamente producidas por ia ilicitud, ya sea

en el objeto, en el fin o en la condicion del acto, segln lo determine la propia ley.
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“ARTICULO 2225.- La ilicitud en el objeto, en el fin o en la condicién -
del acto produce su nulidad, ya absoluta, ya relativa, segun disponga

la ley”.

En tal virtud, para reforzar lo anterior, en cuanto a que produce la
nulidad en el acto, es prudente reproducir a la letra o sefalado en la tesis
Jurisprudencial, consultable en la pagina 451, del Tomo XXX, Primera Sala,

Quinta Epoca, del Semanario Judicial de la Federacion, que dice lo que sigue:

“NULIDAD. La nulidad radica en que algunc de los elementos
organicos o especificos que constituyen el acto, se ha realizado
imperfectamente, o en que e! fin perseguido por los autores del acto,
sea condenado directa y expresamente por la ley, o implicitamente
prohibido por ella, como contrario al orden social. la nulidad es
absoluta cuando reposa en la violacion de una regla de orden publico,
y relativa en los demas casos; los aclos, aun los afectados de nulidad
absoluta, producen efectos juridicos, mientras no sean destruidos por
una decision judicial, ya que por imperfectos que sean, desde el
momento en que han nacido a la vida juridica, desempefian la funcién
de un acto regular”.

Toma XXX. Jauregui Lazaro. Pag. 451. 25 De Septiembre De 1930.

Ahora bien, el siguiente articulo 2226 del Cadigo Civil, hace referencia
a la nulidad absoluta, sin establecer los casos en los cuales se presenta,
concretamente hace alusion a los efectos del acto, en cuanto a que seran
provisionales, pues se destruirdn retroactivamente cuando la nulidad sea
declarada por el Juzgador, no desapareciendo por confirmacion o prescripcion, y
que de fa misma todo interesado puede valerse, tal como apreciaremos:

“«ARTICULO 2226.- La nulidad absoluta por regla general no impide

que e acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales seran
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destruidos retroactivamente cuande se pronuncie por el juez la
nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece

por la confirmacion o la prescripcion”.

En cuanto a la nulidad relativa, los siguientes dispositivos establecen

lo conducente:

“ARTICULO 2227.- La nulidad es relativa cuando no reune todos los
caracteres enumerados en el articulo anterior. Siempre permite que el

acto produzca provisionalmente sus efectos”.

“"ARTICULC 2228.- La falta de forma establecida por la ley, si no se
trata de actos solemnes, asi como el error, el dolo, la violencia, la
lesion y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto,

produce la nulidad relativa del mismo”.

De los anteriores dispositivos, se desprenden los supuestos por los
cuales opera la nulidad relativa en el acto, al cual siempre le permitira producir
provisionalmente sus efectos, relativos a la carencia de forma establecida por la
ley, si no son actos solemnes, al error, al dolo, a la viclencia, a la lesién o a la

incapacidad de cualquiera de los autores del acto.

En relacion a la forma de determinar a las dos modalidades de
nulidad, fa tesis jurisprudencial XI1.20.4 K, consultable en la pagina 567, del
Tome Il, Agosto de 1995, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Epoca, del
Semanario Judicial de la Federacidn y su Gaceta, se postula de la manera como

sigue:

“NULIDAD, EFECTOS DE LA. NO DETERMINAN SU CARACTER
ABSOLUTO O RELATIVO. Para establecer si la nulidad es de

caracter absoluto o relativo, carece de relevancia que produzca la
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destruccion total o parcial del acte juridico correspondiente. En
general, la nulidad es absoluta o relativa segun las causas que la
motiven, pudiendo también distinguirse una de otra en atencion a las
caracteristicas o atributos fijados por e! legislador para el caso de que
se trate (por ejemplo, si el acto es confirmable o prescriptible, o si la
accion compete a todo interesado o solamente al contratante). Ahora
bien, el efecto de la nulidad es que el acto quede insubsistente,
obligando a las partes a restituirse mutuamente lo que hubiesen
recibido, y si bien puede ser total o parcial, dependiendo de si las
partes que forman el acto juridico pueden ¢ no legalmente subsistir
separadas, o de la intencién de los contratantes al celebrar el acto, de
esa circunstancia no cabe desprender el grado absoluto o relativo de
la nulidad, porque ello equivale a confundif el efecto con ia causa”.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEGUNDO
CIRCUITO. '

Amparo directo 94/94. Fiacro Flores Cortés. 6 de junio de 1995.
Unanimidad de votos. Ponente: Abraham S. Marcos Valdes.

Secretario; José Humberto Robles Erenas.

“ARTICULO 2229.- La accién y la excepcion de nulidad por falta de

forma competen a todos los interesados”.

La disposicién transcrita con antelacion hace referencia a la nulidad

interpuesta en via de excepcion, siendo aplicable en consecuencia la tesis

Jurisprudenciai visible en la pagina: 144, del Tomo: XLIV, Tercera Sala, Sexta

Epoca, de la Cuarta Parte del Semanario Judicial de la Federacion que a la letra

“NULIDAD, CUANDO SE HACE VALER COMO EXCEPCION. La
excepcion de nulidad descansa en hechos que por si mismos no

excluyen la accion; es de tipo reconvencional, ya que quien la opone
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en realidad esta pidiendo al juzgador reconozca, en su sentencia, que
es nulo el acto juridico de que se trata, con efectos declarativos
puramente, en el caso de que dicho acto juridico no haya sido
ejecutado y con efectos de condena, cuando se hayan cumplido
prestaciones entre las partes que concertaron el acto nulo”.

Amparo Directo 6374/59. Sindico del Concurso Voluntario de
Acreedores de Salvador Soto Pérez y Ana Maria Martinez Bermtidez
de Soto. 17 de febrero de 1961. 5 votos. Ponente: Mariano Ramirez

Vazquez.

“ARTICULO 2230.- La nulidad por causa de error, dolo, violencia,
lesion o incapacidad solo puede invocarse por el que ha sufrido esos
vicios de consentimiento, se ha perjudicado por la lesion o es el

incapaz”.

Efectivamente, el anterior articulo, sefiala con claridad guien puede
invocar la nulidad, siendo en todo caso solamente e! afectado directo, es decir el
que ha sufrido de los vicios del consentimiento relativos a error, dolo, violencia,

lesidon o incapacidad.

*ARTICULO 2231.- La nulidad de un acto juridico por falta de forma
establecida por la ley se extingue por la confirmacion de ese acto

hecho en la forma omitida™.

Asi las cosas, tenemos que es extinguida la nulidad de un acto juridico
producida por carencia de forma que establece la ley, por fa sola confirmacion o
revalidacion de ese acto, hecho en la forma que fue omitida, es decir que puede

ser subsanable ese acto.

“ARTICULO 2232.- Cuando la falta de forma produzca nulidad del

acto, si la voluntad de las partes ha quedado constante de una
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manera indubitable y no se trata de un acto revocable, cualquiera de
fos interesados puede exigir que el acto se otorgue en la forma

prescrita por la ley”.

El precepto transcrito con antelacion, determina que cualquiera de los
interesados puede exigir que el acto juridico del que se trate, sea otorgado en la
forma establecida por la ley, cuando carezca de ésta y produzca la nulidad del
mismo, pero solamente en el caso de que sin duda alguna la voluntad de las

partes haya quedado constante y que el acto no sea revocable.

El dispositivo siguiente, sefiala el caso por el cual puede extinguirse la
accién de nulidad, mediante ta ratificacion tacita, llevada a cabo a través de!

cumplimiento voluntario.

“ARTICULO 2234.- El cumplimiento voluntario por medio del pago,
novacion o por cualquiera otro modo, se tiene por ratificacion tacita y

extingue la accion de nulidad”.

“ARTICULO 2235.- La confirmacion se retrotrae al dia en que se
verificd el acto nulo, pero ese efecto retroactivo no perjudicara a los

derechos de tercero”.

£n tales condiciones, por |a ventaja de que la confirmacion se pueda
retrotraer a la fecha en que se realizé el acto juridico nulo, no perjudica los

derechos de tercero.

“ARTICULO 2236.- La accion de nulidad fundada en incapacidad o en
error, puede intentarse en los plazos establecidos en el articulo 638.
Si el error se conoce antes de que transcurran esos plazos, la accién
de nulidad prescribe a los sesenta dias, contados desde que el errof

fue conocido”.
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Para mayor entendimiento del dispositivo anterior, en cuanto a los
términos para instaurar la accién de nulidad, a continuacién transcribiremos lo
previsto en el dispositivo sefialado que se le relaciona del mismo ordenamiento

sustantivo.

“ARTICULO 638.- La accién para pedir la nulidad prescribe en los
términos en que prescriben fas accicnes personales o reales, segun la

naturaleza del acto cuya nulidad se pretende”.

En consecuencia, la accion de nulidad instaurada por incapacidad o
error, prescribe a los dos, cinco o diez anos, segun se trate de acciones
personales o reales, siempre y cuando el error no fuere conocido, porque si se
tiene conocimiento del mismo antes de transcurridos esos plazos, la accion de

nulidad prescribira a los sesenta dias, contados desde que se conocid el error.

“ARTICULO 2237.- La accidon para pedir }a nulidad de un contrato
hecho por violencia prescribe a los seis meses, contados desde que

cese ese vicio del consentimiento”.

Por su parte, la accién de nulidad de un acto juridico viciado por
viclencia en el consentimiento, prescribe a los seis meses contados desde el

cese de ese vicio.

«ARTICULO 2238.- El acto juridico viciado de nulidad en parte, no es
totalmente nulo, si las partes que lo forman pueden legalmente
subsistir separadas, 2 menos que se demuestre que al celebrarse el

acto se quiso que solo integramente subsistiera”.

Como podemos observar de! articulo anterior, puede estar
parcialmente viciado de nulidad un acto juridico, por lo que consecuentemente
no es del todo nulo si pueden legalmente subsistir separadas las partes que lo
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integran, con la excepcién de que si se demuestra que al momento de celebrarse
el acto, se quiso gque subsistiera integramente, entonces si serd del todo nulo ese

acto juridico.

Respecto a los efectos que traen como consecuencia el acto anulado,
el numeral 2239 del Codige Civil en estudio, establece la obligacidn para las
partes de restiluirse reciprocamente lo que recibieron o percibieron como
consecuencia del acto anulado, tal como se desprende del texto mismo de dicha

disposicion que a continuacion es transcrita.

“ARTICULO 2239.- La anulacién del acto obliga a las pares a
restituirse mutuamente lo que han recibido o percibido en virtud o por

consecuencia del acto anulado”.

Por otra parte. en caso de que el acto anulado sea bilateral y las
obligaciones correlativas de indole monetario ambas o de cosas productivas de
frutos, desde el dia de la demanda de nufidad se hara la restitucion respectiva de
intereses o frutos, de los que percibidos hasta esa época se compensaran entre

si, como podemos ver del siguiente dispositivo legal.

“ARTICULO 2240.- Si el acto fuere bilateral y las obligaciones
correlativas consisten ambas en sumas de dinero o en cosas
productivas de frutos, no se hara la reslitucién respectiva de inlereses
o de frutos sino desde el dia de la demanda de nulidad. Los intereses

y los frutos percibidos hasta esa época se compensan entre si".

Por otro lado, no existe la obligacion de uno de los contratantes de
devolver lo que por la declaracion de nulidad esta abligado, ni puede ‘obligérsele
a hacerlo, en el caso de que el otro no cumpla con dicha devolucion, tal como se

ordena en el siguiente articulo.
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“ARTICULO 2241.- Mientras que uno de los contratantes no cumpla
con la devolucian de aquelio que en virtud de la declaracion de nulidad
del contrato estd obligado, no puede ser compelido el otro a que

cumpla por su parte”.

En relacién a la transmision a un tercera por parte de alguien que ha
llegado a ser propietario de un bien inmueble en virtud del acto anulado, de los
derechos reales o personales relativos al mismo inmueble, es de mencionarse
que |a totalidad de dichos derechos quedan sin valor, pudiendo ser reclamados
directamente del poseedor actual, en fanto no se cumpla la prescripcion,
teniendo aplicacion lo previsto para los terceros adquirentes de buena fe, siendo
que todo lo anteriormente relatado se encuentra contemplado en el numeral que

prosigue.

“ARTICULO 2242.- Todos los derechos reales o personales
transmitidos a tercero sobre un inmueble por una persona que ha
llegado a propietario de &l en virtud del acto anulado, quedan sin
ning(in valor y pueden ser reclamados directamente del poseedor
actual mientras que no se cumpla la prescripcion, observandose lo

dispuesto para los terceros adquirentes de buena fe.

Asimismo la ciencia del derecho, en relacion a los efectos originados
por el acto anulado, sefalados por los respectivos dispositivos del Cédigo Civil,

se ha pronunciado de la manera siguiente:

Tesis Jurisprudencial, visible en la pagina 1680, Sala Auxiliar, Quinta

Epoca, Tomo CX, del Semanario Judicial de la Federacion.

“NULIDAD, EFECTOS DE LA. Los articulos 2239 y 2241 del Codigo
Civl no engendran una excepcion, ni pueden determinar una

declaracion de improcedencia de la accion, sino que deben ser objeto
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de aplicacién por el Juez en la sentencia, para normar los términos de
fa ejecucion del fallo, es decir, al declarar probada la accidén de
nulidad, debe ordenarse la restitucion de las cosas al estado gque
guardaban antes de celebrar el contrato que se anula; pero dichos
articulos no pueden aplicarse cuando la nulidad es demandada por un
tercero”.

Amparo civil directo 3636/48. Hermnandez Vda. de Torres Lorenza. 29
de noviembre de 1951. Mayoria de tres votos. Panente: Mariano

Azuela Rivera.

Tesis Jurisprudencia!, consultable en la pégina 271, Tercera Sala,
Quinta Epoca, Tomo XXXV, del Semanario Judicia! de la Federacién.

“NULIDAD, EFECTOS DE LA. Una vez declarada la nulidad, y como
el efecto de ésta es que cada contratante recobre las cosas en el
estado que tenian antes de celebrarse el contrato, cuando por existir
una confusion de bienes, o un caso de accesién, o una indivisién, no
pueden restituirse las cosas en especie, debera restituirse a cada
contratante el valor de la cosa”.

Tomo XXXV. Martinez Alfonso Y Coag. Pag. 271. 12 de mayo de
1932. Véase: Tomo XXV, Pag. 336. Cassanza Alfiere, Suc. de.
Nulidad Del Contrato.

Tesis relacionada con la Tesis Jurisprudencial 192/85, consultable en
la pagina 222, Tercera Sala, Sexta Epoca, Tomo XXVIIl, Cuarta Parte del
Semanario Judicial de la Federacion.

“NULIDAD, EFECTOS DE LA. Al declarar una sentencia nulos unos
actos, aun cuando en ella no se indigue de manera expresa que las
partes se restituyan lo que respectivamente deban recibir, por virtud

de la celebracién de los actos nulos, debe considerarse que dicha
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orden se implica en la declaracién misma de la nulidad, puesto que los
efectos de ésta consisten precisamente en que las partes se hagan
las seftaladas restituciones”.

Amparo Directo 630/57. Florencio Cruz. 2 de octubre de 1959,
Mayorfa de 4 votos. Ponente: Manuel Rivera Silva. Disidente: José

Castro Estrada.

Tesis Jurisprudencial V1.20.8 A, visible en la pagina 483., Novena
Epoca, Tomo |, Junio de 1995, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario

Judicial de la Federacion y su . Gaceta.

“NULIDAD. EFECTOS DE LA, POR VIOLACIONES AL
PROCEDIMIENTO. Cuando la Sala responsable advierte la comision
de una violacion al procedimiento de comprobacion fiscal, debe
declarar la nulidad para el efecto de que se revoque la resolucion
impugnada y deje a salvo las facultades de la autoridad demandada
para que de creerlo conveniente, ordene la reposicion del
procedimiento a partir de la violacién procesal cometida”.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTQO CIRCUITO.
Revision fiscal 10/95. Obed Zamora Sanchez. 10 de mayo de 1895.
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario:
José Mario Machorro Castillo.
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CAPITULO V.- LA NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO CONFORME A LO
ORDENADO EN LA VIGENTE LLEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El vigente texto legal en materia de propiedad industrial, conocido
como Ley de la Propiedad Industrial de 13 de julic de 1994, como ya hemos
mencionado, fue publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 2 de
agosto de 1994 y puesto en vigor a partir del 1° de octubre del mismo afio, como
asi lo ordena su articule PRIMERG TRANSITORIO, en su titulo cuarto, referen@e
a las marcas, avisos y nombres comerciales. Es reservado el capitulo VIl a la
nulidad, caducidad y cancelacion de registro, dentro del cual se contempla el
articulo 151, que establece las causales de nulidad previstas en el propio

ordenamiento, las cuales en el presente apartado analizaremos una a una.

1.- ANALISIS DE LAS CAUSALES DE NULIDAD ESTABLECIDAS EN EL
ARTICULO 151 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,

El articulo 151 LPI., en cuanto a los casos en los que serd nulo un

regisiro marcario, dispone lo siguiente:

“ARTICULO 151.- El registro de una marca sera nulo cuando:

“l. Se haya otorgado en contravencién de las disposiciones de esta
fey o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

“No obstante lo dispuesto en esta fraccién, la accién de nulidad no
podra fundarse en la impugnacion de la representacion legal del
solicitante del registro de la marca;

“Il. La marca sea idéntica o semejante en grado de confusion, a otra
que haya sido usada en el pais o en el extranjero con anterioridad a la
fecha de presentacion de la solicitud de !'a marca registrada y se
aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que,
quien haga valer el mejor derecho por use anterior, compruebe haber

usado una marca ininterrumpidamente en el pais o en el extranjero,
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antes de la fecha de presentacion o, en su caso, de la fecha de primer
uso declarado por el que |a registro;

“lll. El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos
contenidos en su solicitud;

“IV. Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de
apreciacién, existiendo en vigor ofro que se considere invadido, por
fratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de
confusidn y que se aplique a servicios o productos iguales o similares,
Y

“V. E} agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de
una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a
su nombre de ésta u otra similar en grado de confusidn, sin el
consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este
caso el registro se reputara como obtenido de mala fe.

“lLas acciones de nulidad que se deriven del presente arliculo podran
ejercitarse dentro de un plazo de cinco afios, contados a partir de fa
fecha en que surta sus efectos la publicacion del registro en fa Gaceta,
excepto las relativas a las fracciones | y V que podran ejercitarse en
cualquier tiempo y a la fraccién Il que podra ejercitarse dentro del

plazo de tres afios”.

A) FRACCION |. En relacion a la primera causal de nulidad prevista
en la fraccion | del ariculo 151 LPI., podemos decir que al sefialar que un
registro sera nulo cuando se haya otergado en contravencién a las disposiciones
de esta ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro, haciendo
referencia a las diecisiete fracciones del numeral 90 LPI, en caso de que la
marca se haya otorgade durante su vigencia, ya gue tal dispositivo es el que
establece en qué casos no sera registrable una marca.

En ese orden de ideas, la accién de nulidad planteada con base en la

fraccion | del articulo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, debe ir
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directamente relacionada con alguna de las fracciones del articulo 90 de la
misma Ley, para que sea procedente, de las cuales analizaremos las mas

comunmente invocadas para intentar la nulidad.

En atencién a la anterior aseveracion, la nulidad de la marca
pretendida de conformidad con la fraccién | del numeral 151 de la LPl., en
relacion con la fraccion Il det numeral 90 de la citada ley de la materia, procede
en el supuesto de que la marca impugnada la constituya un nombre 1échico de
uso comun de los productos o servicios que pretendan protegerse con la misma,
asi como en el caso de que la conformen palabras que en el lenguaje corriente o
en las pricticas comerciales, se hayan convertido en la designacién usual o
genérica de los productos o servicios que se intenten amparar con la misma. Es
decir que serd nula la marca constituida por una denominacién instituida por los
verdaderos, necesarios, precisos y propios o usuales nombres de los productos
0 servicios que se distinguen, es decir que seria procedente la nulidad de. una
marca cuya signo distintivo fuera el vocablo FIBROASFALTADA, y que amparara
productos para la construccién de asfalto.

En tales condiciones, un comerciante o fabricante no puede adoptar
como marca para distinguir sus productos, la denominacién dnica de éstos, ya
que una marca consistente en el nombre propio del producto al que identifica,
carece a todas luces de aptitud distintiva, y por lo mismo es inapropiable, pues
no podria reservarse a un solo titular, porque su utilizacion en el lenguaje vulgar

es comun a tedos, y de empleo forzoso.

Asi las cosas, tenemos que serd nula la marca que la constituya una
denominacion genérica, es decir la designacion que se aplica a un producto del
dominio pablico o conocido bajo esa apelacién que en el uso constante ha
llegado a ser necesario, esto es que como en lenguaje usual es conocido y

designado el produclo o servicio, tal es el caso de los vocablos sanforizado,




125.

yoghurt, kleenex y bilet, que sufrieron su transformacidn de marcas a

denominaciones genéricas.

A mayor abundamiento cabe mencionar que se llaman genéricas a las
denominaciones que se aplican a un producto, de tal manera que si pudieran ser
apropiadas como marcas por un industrial o comerciante, sus competidores no
podrian servirse mas que del Unico término conocido y empleado por el puiblico
para designar las mercancias. Para reputarse genérica en la acepcion legal, fa
denominacion debe ser empleada de un modo general por el piblico, por el
comercio o por ambos, pues precisamente se considera que carece de cufo
distintivo y no puede ser adoptada para marca, en tanto que es el nombre bajo el
cual un género de mercancia es conocido en el mercado.

Es de mencionarse que el H. Primer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito en el Toca RA. 1931/82, resolvid revocar la
sentencia sujeta a revision y conceder el amparo, determinando que el vocablo
MAIZENA constitutivo del registro marcaric 350, en el uso cotidiano es ya
geneérico, esto es asi foda vez que aparecid el término MAICENA en ediciones
del Diccionario de la Lengua Espaiiola de la Real Acaderia Espariola, con e
significado de harina o maicena, es decir que por ser la denominacion usual del
producto, ha pasado al dominio publico, ya que sus titulares anteriores, el actual

y sus usuvarios autorizados provocaron y toleraron la transformacion

A mayor abundamiento, a continuacion se transcribe a la letra la parte
medular del considerando tercero de la ejecutoria comentada pronunciada en el
toca R.A. 1931/82.

“En primer lugar es necesario dejar asentado lo tendencioso del Juez.
a quo, al no transcribir completa la carta de Don José Rojas
Garciduefias. En efecto, la carfa dirigida por el Sr. José ‘Rojas

Garciduefas quien era Secretaric de la Academia Mexicana,
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correspondiente de la Real Academia Espafiola de la Lengua,
contiene la RESOLUCION OFICIAL de esa Institucién en el sentido de
gue y ahora la transcribo integra: “EL VOCABLO MAIZENA", LA
MARCA DE UN PRODUCTO, PERO CON EL USO DEL TERMINO
"MAICENA" ES YA FRECUENTE, NO PUEDE SER RESTRINGIDO Y,
EN ESTE CASO DE VOCABLO, DE EMPLEO CORRIENTE, ES
CLARO QUE DEBE SER ESCRITO CON C: “MAICENA", COMO
OTROS DERIVADOS DE MAIZ..."- - - Como se ve, no se trata de una
carta de una persona comun y corriente, sino de una misiva de un
funcionario del organismo mexicanc que tiene a su cargo el analisis y
el conocimiento del lenguaje y que mas aln contiene la
RESOLUCION OFICIAL de esa institucion, respecto a que el vocablo
maicena es de empleo corriente, que no puede ser restringido, dicho
en otras palabras que el término Maicena es una denominacion

genérica empleada como tal por los hablantes del lenguaje”.

En ese orden de ideas, en el segundo resclutivo de la mencionada

ejecutoria se determina lo siguiente:

“No es necesario la concesién del amparo para que la responsable
admita y desahogue la prueba pericial que ante ella se ofrecid, con el
objeto de demostrar la hipdtesis normativa que contempla la Ley de
Invenciones y Marcas; porque aunque es cierto que no esta fundada y
motivada correctamente 'a determinacién de la responsable, también
es cierto que es evidente lo innecesario de dicha prueba, puesto que
no se necesitan conocimientos especiales técnicos para llegar a la
conclusion de que una marca se haya o no convertido en una
denominacién genérica, pues como la propia Ley establece esa
circunstancia se puede advertir del uso generalizado de dicha
denominacién o que en los medios comerciales haya perdido su

significacion distinta...”.
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Es preciso advertir que la prohibicion del registro de marcas

constituidas por denominaciones genéricas no es absoluta.

Ei simple hecho de que los nombres sean genéricos, sin ninguna otra
consideracion, no basta para tildarlos de ineficaces como signos distintivos de
mercancias. Es decir, la sola circunstancia de que gramaticalmente una
denominacién sea genérica, no determina forzosamente que no pueda constituir
una marca valida. Lo que la Ley dispone es quée no son susceptibles de registro
como marca los nombres o denominaciones de caracter genérico cuando se
pretenda amparar articulos que esten comprendidos en el género o especie a
que corresponde tal nombre o denominacion. O cuando la marca ampare objetos
que estén comprendidos en el género o especie a que se refiere €l nombre ©
denominacion. Es pues, un prohibicion relativa que no obedece al simple hecho
de que la denominacion o nombre sean genéricos, sino a que la mercancia, la
cosa que se pretende distinguir con la marca este comprendida en el género,
especie 0 clase que de una manera logica se designa con |a palabra escogida
como marca. De tal suerte que si una palabra es la designacion genérica de una
categoria de objetos del comercio, se elige para distinguir mercancias no
comprendidas dentro de dicha categoria, no habra inconveniente legal en

considerarla como apta para diferenciar los articulos a que se aplique.

Repelimos: una denominacion no sera genérica en la acepcion que
prohibe la ley, si se aplica como marca para distinguir objetos que como especie

no pertenecen al género que comunmente tal denominacion expresa.

Desde el punto de vista logico, es el conjunto de cosas cuyos
caracteres son comunes; es la clase, es el orden en el que se consideran

comprendidas diferentes cosas.

Nombre, a su vez, es la palabra que aplicada a los objetos y a sus

cualidades sirve para designarlos y distinguirlos.
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Lo mismo sucede con los nombres técnicos, Como palabras o
expresiones empleadas exclusivamente, de sentido distinto al vulgar, esto es el
lenguaje propio de un arte, ciencia, oficio, etc., atn y cuando dichos vocablos no
se emplean de forma habitual por el publico en general, Sino por un determinado

y reducido sector de la poblacion.

Ahora bien, la nulidad intentada con apoyo en la fraccidon XIV del
relacionade numeral 90 sefalado, procede cuando la marca la constituya una
denominacién, un disefio o una forma tridimensional, que sean susceptibles de
engafar al publico consumidor o incluso inducirle a error, es decir las
constitutivas de falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o
cualidades de los productos o servicios gue se pretendan amparar, es decir que

sean signos enganosos.

En tal virtud, es nulo el signo que sea constitutivo de falsas
indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o
servicios por amparar, es decir que son las circunstancias primordiales que
influyen en los consumidores para la eleccién entre diversos competidores, ya
que se haria creer de mala fe a los consumidores de la existencia de cualidades

que no contienen los productos o servicios, segln sea el caso.

En lo tocante a la nulidad de un signo distintivo instaurada con
fundamento en la fraccion | del articulo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial,
en relacion con lo dispuesto en la fraccién XV del numeral 90 de la Ley de la
Propiedad Industrial, mencionaremos que procede cuando las denominaciones,
figuras o formas tridimensionales, sean iguales 0 semejantes a una marca que el
Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualguier
producto o servicio; siendo que se entendera que una marca es notoriamente
conocida en nuestro pais, cuando un sector determinado del publico o de los
circulos comerciales del pais, conoce la marca como consecuencia de las

actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una
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persona que emplea esa marca en relacién con sus productos o servicios, asi
como el conocimiento que se lenga de la marca en el territorio, como

consecuencia de la promocion o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podran emplearse

todos los medios probatorios permitidos por esta ley.

Este impedimento procedera en cualquier caso en que el uso de ia
marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusién o un riesgo de
asociacion con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un
aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no
serd aplicable cuando el solicitante de! registro sea ftitular de la marca

notoriamente conocida.

En tales condiciones, deben colmarse tres supuestos normativos para

que se actualice la causal de nulidad en estudio, tales como:

a) Que exista una marca, que la autoridad en materia de propiedad

industrial, estime notoriamente conocida en nuestro pais;.

b) Que se haya concedido el registro a una marca igual o semejante’

en grado de confusion a la considerada notoriamente conocida, ¥

c} Que la marca similar a la notoriamente conocida se aplique a
cualguier producto o servicio, y que sea susceptible de crear confusion o riesgo
de asociacion respecto de la notoria, en forma tal que induzca a error al publico

consumidor.

Para lo cual, debe demostrarse que la marca que sirve de fundamento
para el ejercicio de la accion, era notoriamente conocida en nuestro pais en las

fechas de solicitud y concesion del registro marcario sujeto a nulidad.
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Tal es el caso que se alegd por la empresa TIME WARNER -
ENTERTAINMENT COMPANY, L. P., en el sentido de decir haber desarrollado
en los Estados Unidos de América un personaje con el nombre de DAFFY
DUCK. e cual al internacionalizarse en Mexico y en jos demas paises de lengua
castellana, se le bautizé como PATO LUCAS, denominacion que se dijo que al
asociarse con la figura del personaje de una ave, es notoriamente conocida en
nuestro pais desde hace varios anos, debido a su aparicién a nivel nacional e
internacional en cintas cinematograficas, programas de television, tiras ©
historietas comicas, revistas, publicaciones y en cientos de producios de los

conocidos como mercadeo o merchandising.

Por su parte, al respecto el Convenio de Paris para |a Proteccion de la
Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, conocido por nosotros gracias al
decrelo por el que se le promulgé, publicado en el Diario Oficial de la Federacidn
de 27 de julio de 1976, en su Articulo 6 bis, relativo a las marcas notoriamente

conocidas se establece que:

“ARTICULO 6 BIS {(Marcas: marcas notoriamente conocidas).

1) Los paises de la Unién se comprometen, bien de oficio, si la
legislacion del pais lo permite, bien a instancia del interesado, a
rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de
fabrica o de comercio que constituya la reproduccion, imitacién o
traduccion, susceplibles de crear confusion, de una marca que ta
autoridad competente del pais del registro o del uso estimare ser alli
notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que
pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos
idénticas o similares. Qcurrird lo mismo cuando la parte esencial de la
marca constituya la reproduccion de tal marca notoriamente conocida

o una imitacion susceptible de crear confusion con ésta”.
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En relacion a la causal de nulidad instaurada con fundamento -
igualmente en la fraccion | del articulo 151 LPI, pero esta vez en relacion con la
fraccion XVI del numeral 90 del mismo ordenamiento legal, sefalaremos que
procede en el supuesto de que la marca sujeta a nulidad sea idéntica o
semejante en grado de confusion a otra en tramite de registro presentada con
anterioridad a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares
productos o servicios, con la excepcién desde luego de que si la marca idéntica a
otra ya registrada, fue solicitada por el misma titular, para aplicarla a productos ©

servicios similares, en este caso no es procedente su nuiidad.

Como vemos la solicitud de un registro marcario no puede
considerarse tan solo como una expectativa de derecho, ya que en base a ésta
causal puede intentarse la nulidad del registro marcario que sea idéntico o
semejante en grado de confusidn a la marca propuesta a registro, siempre y
cuando gue la que se encuentre en tramite se haya solicitado con anterioridad,
por lo que en tal sentido si otorga interés juridico para demandar ia nulidad de
ofra ya registrada, no procediendo por lo tanto en contra de dicha accion de
nulidad la excepcion de falta de interés juridico para iniciar tal procedimiento
administrativo, en razdn de la existencia del interés contraric, o de que la
autoridad declare o constituya un derecho, tal como prevé el articulo 1° del
Cédigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacién supletoria en materia de

propiedad industrial.

Sirve de sustento a lo mencionado con antelacion, el criterio

Jurisprudencial siguiente:

“MARCAS, INTERES EN SOLICITAR LA NULIDAD DE.- De los
terminos del articulo 1° del Codigo Federal de Procedimientos Civiles,
aplicado por el Juez de Distrito se infiere que esta legitimado para
iniciar un procedimiento, aquél que tenga interés en que se declare o

constituya un derecho, o bien el que tenga un interés contrario 'y si
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acontece que la parte tercero perjudicada tiene interés en que se
declare la nulidad administrativa de la marca registrada a favor del
quejoso, resulta suficiente para acreditarlo, la presentacion de una
solicitud relativa al registro de fa misma marca, en virtud de lo cual
resalta el interés contrario existente entre la parte quejosa y la tercero
perjudicada”. .

Amparo en Revision 1556/86, J. Joseph Kennedy, 24 de agosto de
1988, Unanimidad de votos. Ponente Mario Pérez de Ledn Espinosa.

Secrelaria Adela Dominguez Salazar.

B) FRACCION I1. En otro orden de ideas, 'a declaracion administrativa
de nulidad intentada en base a la causal prevista en la fraccién U del articulo 151
LP1, relativa a que el registro de una marca sera nulp, cuande la marca sea
idéntica o semejante en grado de confusion, a otra que haya sido usada en el
pals o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentacién de la solicitud
de la marca registrada y se aplique a los mismos © similares procductos o
servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior,
compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el pais o en el.
extranjero, antes de la fecha de presentacién o, en su caso, de la fecha de
primer uso declarado por el que la registré; requiere la actualizacién de los

supuestos normativos siguientes:

a).- Que la marca se haya venido usando en el pais o en extranjero
con anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud o a la del primer uso
declarado, comprobando, quien haga valer un mejor derecho de uso, su usO

ininterrumpido anterior a dichas fechas.;
b).- Que exista un registro en el extranjero;

¢).- Que ambas marcas sean iguales o semejantes en grado de

confusién, ¥
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d).- Que amparen los mismos o similares productos o servicios.

Asi las cosas, es conveniente sefialar que la hipotesis legal que prevé
la causal de nulidad en comento se adecud a la perfeccion para declarar la
nulidad del registro marcario 392280 SAN JOSE, mediante resolucion
administrativa contenida en el oficio nimero 2827 de fecha 26 de junio de 1995,
en virtud de que este signo distintivo fue soficitado a registro el 1° de octubre de
1990, para amparar alimentos y sus ingredientes, con excepcion de harina de
trigo, de la clase 30 de la clasificacion oficial vigente en esa época, indicandose

en tal solicitud que no se habia usado esa marca.

Por lo tanto, se acreditd la existencia ininterrumpida en el mercado de
la licenciataria ARROCERA DE JOJUTLA, S. A, la cual era la responsable de la
notoriedad, reconocimiento, publicidad, comercializacién y aceptacion de la

marca SAN JOSE, la cual ha sido conocida en le mercado desde el afio de 1954.

El seqgundo y el tercero de los supuestos se actualizaron, en virtud de
que las marcas en controversia oslentaban la misma denominacion SAN JOSE,
por lo que fonética como visualmente era exactamente idénticas, asi como
igualmente amparaban alimentos y sus ingredientes, excepto harina de trigo, por
lo que ambas se destinaban a proteger los mismos productos, por 0 que en

consecuencia se declard Ja nulidad solicitada.

Idéntica situacién se present6 al declararse administrativamente ia
nulidad de! registro marcario 429758 OFFICE DEPOT, por haberse adecuado al
caso la hipétesis legal establecida en la causal en estudio, tal como podemos
apreciar en la resolucion emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, mediante oficio nimero 550 de fecha 21 de julio de 1995, en
cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada por el H. Juzgado Octave de
Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el Juicio de Amparo
342/94, promovido por AUGUSTO GARCIA OLEA A., como consecuencia de
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que el A-quo en su fallo de primer grado concedio el amparo y proteccion de 1a
Justicia de la Union, para el efecto de que se dejara sin efectos la anterior
resolucion administrativa y se dictara otra con plenitud de jurisdiccion y en
atencion desde luego a la solicitud de declaracion administrativa de nulidad de la
marca sefialada presentada por la empresa OFFICE DEPOT, INC., a través de
su escrito de fecha 5 de abril de 1994, con base a la correlacionada fraccion lll
del articulo 151 de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial,
disposicién que unicamente se diferencia con la actual en cuanto a que
establecia la exigencia de que existiera reciprocidad entre el pais de origen de la

marca en pugna con nuestro pais.

C) FRACCION 1ll. Pasamos ahora al analisis de ta causal de nulidad
prevista en la fraccion Il del articulo 151 LPL, la cual es la relativa a la que el
registro de una marca sera nulo cuando se hubiere otorgado con base en datos
falsos contenidos en su solicitud. Esta hipdtesis legal se relaciona intimamente
con el capitulo V de la LPI, referente al registro de marcas, asi las cosas,
tenemos que en su numeral 113 se seralan los datos que debe contener la
solicitud de registro de marca presentada por escrito ante el Instituto, lo cuales

son:

1.- El nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

2.- E) signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo,
innominado, tridimensional o mixto,

3. La fecha de primer uso de la marca, la que no podra ser
modificada ulteriormente, o la mencién de que no se ha usado. A falta de
indicacion se presumira que no se ha usado la marca,

4.- Los productos o servicios a los que se aplicara la marca, y

5.- Los demas que prevenga el Reglamento de a LP1.
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En tales condiciones, e! articulo 56 del Reglamento de la LPL,
establece que ademas de los datos senalados en el dispositivo antes referido, en

fa solicitud de registro de marca debera indicarse lo siguiente:

1- ElI numero de la clase a que correspondan los productos o
servicios para los que se solicita el registro, en caso de que se conozca y de

conformidad con la ciasificacion que establece el propio reglamento;

2.- Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y
cuyo uso no se reserva. Con solo presentar la solicitud se entendera que el
solicitante se reserva el uso exclusivo de Ja marca, como aparezca en le
ejemplar de la misma que se exhiba adherido a la solicitud, excepto las leyendas
y figuras citadas anteriormente, y respecto a las marcas nominativas se entiende
que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca en cualquier tipo o

tamarfio de letra.

La solicitud se presentara en tres ejemplares, debiendo aparecer la
firma autografa del solicitante en todos los ejemplares, siendo que unNo debera

adherirse en da uno de los tantos de la solicitud, y

3. La ubicacion del o de los establecimientos o negociaciones

relacionadas con la marca.

En tal virtud, se podra solicitar la nulidad de una marca registrada, si
se presume gue no se proporcionaron datos verdaderos, de cualquiera de los

requeridos en los dispositives en mencidn.

Asi las cosas, tenemos gue el tratadista Dr. David Rangel Mediné, en
la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica % sefialaba

41 Ranpel Medina, David. “Revista Mexicana de la Propiedad Indusirial y Artistica”, Afe II, Namero 3,
Encro-Junio de 1964, Edit. Libros de México, 5. A, México, D.F..p.p. 199, 215y 216.
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textualmente en relacion con los precedentes jurisprudenciales Mexicanos dela’
declaracion de nulidad por faisas indicaciones que: “Cuando se comprueba
plenamente que en el domicilio sefalado en la solicitud de regisiro de la marca
como ubicacion de la fabrica, que ésta no existio jamas, ni actuaimente, ni hay
indicio de que pueda existir en lo futuro, la falsa declaracién con respecto a la
ubicacion del establecimiento industrial origina por si sola la causal de nulidad
del registro. Si el domicilio sefialado originalmente en la solicitud de registro es
falso, el cambio de dicho domicilio no puede convalidar en forma alguna la falsa
declaracién hecha en la solicitud de registro, cuando segln las constancias
procesales se desprende que dicho cambio de domicilio no fue realizado de
buena fe. Si en la solicitud de registro de una marca y en el tramite de la misma
una persona se oslenta como productor de las mercancias a que se refiere l1a
marca, y declara que la usa para distinguir dichos productos, manifestando
ademas que los fabrican en un establecimiento que no existe, si todavia
manifiesta que la marca es de su propiedad, cuando se demuestra que tales
aseveraciones resultaron falsas, el registro obtenide en tates circunstancias debe

nulificarse”.

En refacién a lo anterior, posteriormente es resefiada la resolucion que
quedo firme por no haberse recurrido, contenida en el oficio niumero 63 de fecha
24 de julic de 1963, mediante la cual se declard administrativamente nulo el
registro de la marca 104433 SPRITE, en virtud de que el sefior Gid L. Neal, al
solicitar y tramitar el registro de la marca impugnada, se ostenté como productor
de bebidas sin alcohol, de la clase 45, declarando usar la marca para distinguir
dichos productos, que produce dichas mercancias en su fabrica, que ésta estaba
ubicada en la ciudad de Houston y gue la marca SPRITE era de su propiedad,
siendo que de las constancias que obraban en el expediente respectivo se aclaro
y demostré que dichas aseveraciones eran falsas, por fo que al no existir buena
fe por parte del demandado al efectuar el registro de la marca a su nombre,
resuliaba eslrictamente aplicable al caso lo previsto en la fraccién IV del articulo

200 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente en esa época, asi como lo
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dispuesto en los numerales 96, 99, 105 fraccion X\ del citado ordenamiento legal,
y el articulo 6 bis de la Convencién de la Union de Paris para la proteccién de la

Propiedad Industrial.

D) FRACCION IV. En relacion a la causal de nulidad dispuesta en |a
fraccion IV del articulo 151 de 1a LPI, se da cuando la marca se otorgé por errdr,
inadvertencia, o diferencia de apreciacion, existiendo en vigor otro que se
considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en

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

Tal es el caso, que esta causal contiene los siguientes supuestos

normatives que deben suplirse para que proceda la declaracion de nulidad.

a).- La existencia en vigor de un registro marcaric que se considere

invadido;

b).- Que se trate de una marca igual o semejante en grado de

confusion;
¢).- Que se aplique a servicios © productos iguales o similares, y

d).- Que se haya otorgado el registro marcario por error, inadvertencia

o diferencia de apreciacion, en consideracion de los anteriores supuestos.

E) FRACCION V. Por ultimo, la causal de nulidad invocada con
fundamento en la fraccion V del articulo 151 de la LP, es la relativa a que el
registro marcario sera nulo cuando el agente, el representante, el usuario o el
distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicité y obtenga
el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusion, sin el
consentimiento expreso del litular de la marca extranjera, reputandose como

obtenido de mala fe.
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Es decir que para que se supla la nipotesis legal en comento al caso -

concreto, es necesario que se den los supuestos normativos siguientes:
a).- Existir una marca registrada en el extranjero;

b).- Que el agente, representante, usuario o distribuidor del titular de 1a
misma solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado

de confusion, y

¢).- Que lo obtenga de mala fe sin consentimiento expreso del titular

de la marca extranjera.

Ahora bien, son diferentes los términos para interponer la accion de
nulidad segdn la causal que se invoque, tal es el caso que cuando se instaure en
base a las fracciones | y V podra ejercitarse en cualquier tiempo; en base a la
fraccioén |l en un plazo de tres afics y con apoyo en las restantes fracciones il y
IV en el plazo de cinco afios, contado a partir de la fecha en gue surta sus

efectos la publicacion del registro en la Gaceta de Propiedad Industrial.
2.- PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES.

A) ADMINISTRATIVOS.

Tenemos antecedentes de gran importancia respecto a la declaracién
administrativa de nulidad de un registro marcario, resuelta por el Instituto, de los
cuales a continuacién se anotaran algunbs.

Tal es el caso que mediante oficio nimero 4341 de fecha 28 de

agosto de 1995, se declard administrativamente 'a nulidad del registro marcario
442495 SUPREMA USA (Y DISENO), que amparaba servicios de lavado y
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secado de ropa de la clase 37 de la anterior nomenclatura oficial, propiedad de la
empresa THE DRY CLEANER DE MEXICO, S.A. DE C.V,, en virtud de haherse
actualizado las hipotesis legales previstas por el articulo 151 fraccion |1l de la Ley
de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, correlativo del numeral 151
fraccion Il LPI, en atencién de que estaban coexistiendo en el mercado nacional
las denominaciones SUPREMA USA y SUPREMA USA CLEANERS, causando
confusion entre el publico consumidor, por ser usadas en establecimientos que
ofrecen servicios similares, referentes a asesoria técnica para 1a instalacion y
operacion de tintorerias, declarandose la nulidad de la marca impugnada con el
objeto de evitar la desviacion de la clientela que originariamente corresponde a la
empresa actora SUPREMA USA CLEANERS, INC., dando seguridad a los
clientes que requieren de los servicios que se ofrecen al amparo de la marca
450844 SUPREMA USA CLEANERS de la demandante.

Ahora bien, mediante oficio nimero 2482 de fecha 26 de noviembre
de 1996, se declard administrativamente la nulidad de! registro marcario 501076
MTV MUSIC TELEVISION (Y DISENO), que amparaba vestidos, calzados,
sombrereria y toda clase de vestuario de la clase 25 de la clasificacidn
internacional, propiedad del sefor JOSE DE JESUS GARCIA BARRETO, en
virtud que se actualizaron los supuestos normatives previstos en la fraccion XIlI
del articulo 90 LPI, en relacion con el numeral 151 fraccion | del mismo’
ordenamiento legal vigente, ya que la empresa actora VIACOM
INTERNATIONAL. INC, es titular de los derechos autorales de la obra artistica
titulada “MTV MUSIC TELEVISION", consistente en un dibujo estilizado, que ha
adquirido en nuestro pais un caracter notorio, que coincide con ta denominacion

y disefio impugnados, por ser idénticos.

Por ofro lado, mediante oficio nimero 733 de fecha 28 de febrero de
1997, se declaré administrativamente la nulidad del registro marcario 487937
VANITY FAIR, que protegia a la clase 42 internacional, servicio de

comercializacion de ropa, propiedad de ta empresa VANITY FAIR, S.A., en virtud
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de la actualizacion en el caso de los supuesto previstos en la fraccion: I del
numeral 151 LPI, por afectarse 1a titularidad del derecho al uso exclusivo de |a
empresa actora VANITY FAIR, INC., sobre su marca 376118 VANITY FAIR, ya
que acuerdo con el principic de prelacion al haberse presentado la marca de la
demandante a registro con antelacién a la fecha de presentacion de la solicitud
de registro de la marca de la demandada, debid haberse citado como
anterioridad oponible antes de otorgarse el registro marcario impugnado, pues
invade los derechos de propiedad industrial de la actora, ademas de que las
marcas en conflicto estan constituidas por denominaciones idénticas, al ser
analizadas en su conjunto, aun y cuando los productos de las marcas en

controversia son amparados por diferentes clases, prolegen similares productos.

Mediante oficio numero 3143 de fecha 11 de julio de 1995 se declard
administrativamente la nulidad del registro marcario 454480 FLIT, propiedad dei
sefior ELIAS MINA MELETIADES, en vitud de que oficiosamente se
actualizaron los supuestos legales a que se refieren los articulos 90 fraccion I y
151 fraccion 1 LPI, asi como sus correlativos 90 fraccion Il y 151 fraccion | de la
Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, en virtud de que la
denominacion de ta marca impugnada esta compuesta por una palabra que en
lenguaje corriente se ha convertido en la designacion usual o genérica de los
productos que se protegen, siendo que los consumidores tienen identificados a
los insecticidas, desinfectantes y productos para la destruccion de animales
dafinos, con el simple hecho de mencionar la palabra FLIT, ya que es asi con:|o

generalmente se les conoce a tales productos.

Para finalizar no esta por demas sefalar, como lo haria el tratadista
Jorge Otamendi “?, que: "La declaracion judicial de nulidad de la marca extingue
el derecho respectivo”, agregando al respecto que: “Al igual que cualquier otro
acto juridico una marca puede estar viciada por contener algin defecto de fondo

U2 (pamendi, Jorge. “Derecho de Marcas™, Edit. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, p. 306.
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o de forma que la condenan a su invalidez, es decir la hacen nula”, cuestiones
que son plenamente tomadas en consideracién por la autoridad competente del

IMPI al emitir una declaracién de dicha indole.

B) JUDICIALES.

Existen antecedentes importantes de indole judicial, tal es el caso de
la resolucion contenida en e! oficio nimero 332 de fecha 2 de mayo de 1995,
mediante la cual el Instituto declaré administrativamente la nulidad del registro
marcario 374867 “7 y DISENO”, en cumplimiento al mandato judicial
pronunciado por el H, Tercer Tribunat Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito en el Toca R.A. 1963/94, relativo al Juicio de Amparo 33/94,
promovido por THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF
IRELAND.

En efecto, la ejecutoria dictada por el citado Tribunal de Alzada,
revocd la sentencia de primer grade, concediendo el amparo y proteccién de la
Justicia de la Union a la parte quejosa, en lo términos siguientes:

“... Es por eso que el registro como marca a la denominacién “ 7
LIMON" por parte de la autoridad responsable, fue incorrecto, ya que
en reiteradas ocasiones se ha dicho que, para que una marca pueda
ser registrada debe ser lo suficientemente distintiva para poder
diferenciar los productos o servicios a que se apliquen, con la finalidad
de proteger los derechos marcarios de los titulares de las marcas
registradas con antelacién y evitar la confusién, desorientacion o error
en que pueda incurrir el publico consumidor, respecto a la naturaleza y
origen de los productos que concurran en le mercado, por lo que de
otorgarse el registro marcario propuesto por la ahora quejosa, se
lesionaria el derecho al uso exclusivo que le asista a la hoy tercero

perjudicada de su marca “7 UP", el cual esta contemplado eh el




142,

articulo 87 de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad -
Industrial... “En consecuencia, la marca “7 LIMON", con la de la
tercero perjudicada “7 UP”, son desde un punto de vista grafico y
fonético similares entre si, ya que contienen un elemento que por su
caracteristicas resulta la parte mas importante o significativa (7), sin
que los otros elementos de |la marca a registro sean suficientes para
desvirtuar la simifitud en "grado de confusion entre tales
denominaciones, pues dichos elementos son de menor significado o
de poca importancia y pasarian desapercibidos para el publico
consumidor al momento de adquirir los productos (refrescos y
golosina), pues graficamente dan 1a impresion de ser denominaciones
similares o que es variante de la ofra, aungue amparen distintos
productos. por tanto, contrariamente a lo sostenido por la autoridad
responsable y por le juez a quo, las marcas en conflicto son similares
en grado de confusion ante el plblico consumidor.

“_De donde se concluye que al estar registrada fa marca “7 UP" y ser
notoria y conocida su existencia, prestigio para e! pablico consumidor,
es inconcluso que éste podria ser inducido al error y confundirse
facilmente al encontrar en le mismo lugar de venta, tanto esa marca
como la diversa “7 LIMON" pensando que ésta corresponde o deriva
de la primera, que tiene su misma calidad, prestigio, etc., ya que del
analisis de las marcas en pugna, se advirtio que graficamente
producian una asociacion mental entre ellas, por la similitud de sus
elementos caracteristicos. ello es asi, porque de las denominaciones
“7 UP" y “7 LIMON", se puede desprender que el elemento mas
relevante o caracteristico es el numero “7”, pues las palabras "UP" y
“IMON" solo constituyen un cumplimiento de la idea que se quiso
plasmar, pero no conslituyen un elemento de mayor fuerza que
desvirtué la semejanza principal derivada del elemento comun, por lo
que el nimera “7", entre las marcas en conflicto, es la que resulta ser

la mas importante o de mayor significado por tener todo el enfasis del
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elemento comin y, por elio, la confusion entre ambas marcas en
conflicto es evidente, ya que graficamente dan Ja impresién de ser
denominaciones similares o que es una variante de la otra, ain

cuando ambas marcas amparan diversos productos”.

De tal suerte que la ejecutoria transcrita con antelacion se apoyé en la
hipotesis legal que prevén los articulos 151 fraccion | y 90 fraccién XVI de la Ley
de Fomento y Proteccidn de la Propiedad Industrial, correlativos de los
numerales 151 fraccion | y 90 fraccién XVi LPI.

Igualmente por mandato judicial se declaré administrativamente la
nulidad del registro marcario 381814 TAMPICO Y DISENOQ, segun se desprende
del oficio nimero 1140 de fecha 6 de septiembre de 1996.

Lo anterior es asi toda vez que el H. Quinto Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito, en la parte medular del considerando
cuarto del toca R.A. 885/96, relativo al Juicio de Amparo 445/95, promovido por
EMPACADORA BUFALO, S.A. DE C.V,, resolvié lo siguiente:

“En efecto, contrariamente a lo sostenido por las recurrentes, el A-guo
de manera correcta considerd que el registro de la marca 381814
“TAMPICQ" y disefio, fue concedido por error o inadvertencia de
conformidad con io dispuesto en los articulos 151, fraccion V,
actualmente fraccion IV y 90, fraccidn XVI, de la Ley de Fomento y
Proteccion de la Propiedad Industrial; pues existia una marca similar
en grado de confusion, registrada con anterioridad y que se aplica a
productos similares, que era la marca “TAMPICO", con numero de
registro 185978; siendo que la primera de dichas marcas es propiedad
de MARBO, INC., tercero perjudicada en el juicio de amparo, ahora
recurrente, en tanto que la segunda es propiedad de EMPACADORA
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BUFALO, sociedad andnima de capital variable, quejosa en dicho

juicio™.

En esas condiciones, el Instituto en total acatamiento de! mandato

judicial declaré la nulidad, en los términos siguientes:

“Ahora bien, en virtud de que la Autoridad Judicial determiné que el
registro de la marca 381814 TAMPICO Y DISENQ fue concedido por
error o inadvertencia de conformidad con lo dispuesto en los articulos
151, fraccion V, actualmente fraccién IV y 90, fraccion XVI, de la Ley
de Fomento y Proteccion de la propiedad Industrial; pues existia una
marca similar en grado de confusion, registrada con anterioridad y que
se aplica a productos similares, que era la marca TAMPICO, con
numero de registro 185978, por lo que esta Autoridad hace suyo el
razonamiento establecido en la ejecutoria de mérito y cifiendose a lo
resuelto en ella por el Quinto Tribual Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, se concluye que en cumplimiento a
la misma, resulta procedente declarar administrativamente la nufidad
de! registro marcario 381814 TAMPICO Y DISEROQ™.

Declarandose acertadamente la nulidad de! registro marcario 381814
TAMPICO Y DISENO, con fundamento en los articulos 90 fraccion XVI y 161
fraccién V, 155, 188 y 199 LPI.

De igual forma mediante oficio nimero 176 de fecha 20 de febrero de
1997 se declar6 administrativamente la nulidad del registro marcario 403387
PETER PAN, propiedad de la empresa PETER PAN DE MEXICO, SA, que
amparaba a la clase 25 internacional, referente a vestidos, calzados, sombrereria
y toda clase de vestuario, correspondiente a dicha clase, en cumplimiento a a
sentencia ejecutoria dictada por el Juez Quinto de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito federal, en el juicio de amparo 227196, promovido por
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PETER PAN DE MEXICO, S.A., la cual en su considerando tercero determing lo
siguiente:

“Por los motivos antes aducidos, son fundados los conceptos de
violacion antes analizados y suficientes para conceder el amparo
solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable deje
insubsistente !a resolucién reclamada en los términos antes
precisados y con libertad de jurisdiccion y desechando las pruebas
ofrecidas por la actora en su escrito de alegalos, de fecha once de
julio de mil novecientos noventa y cinco; emita nueva resolucion en el
procedimiento de declaracion administrativa de nulidad de la marca
389731 (sic) Peter Pan”.

En consecuencia se llegd a ia conclusion que se satisfacian los
supuestos contenidos en las fracciones | y |l del articulo 151 LPI, correlativos de
la fraccién IV de la Ley de Fomento y Proleccién de la Propiedad Industrial,
invocados como causales de nulidad por la empresa |. APPEL CORPORATION,
en virtud de que se acreditd fehacientemente que la marca PETER PAN, fue
usada en nuestro pais desde el afio de 1958 por la empresa FORMFIR

ROGERS, actualmente la empresa actora.

Por su parte, por medio del oficio numero 550 de fecha 21 de julio de
1995, se declaré administrativamente la nulidad del registro marcario 429758
OFFICE DEPOT, propiedad del sefior AUGUSTO GARCIA OLEA A., que
protegia productos referentes a papel, cartéon y articulos de estas materias,
productos de imprenta, articulos de encuadernacién, fotografias y papeleria'de la
clase 16 internacional, en cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada por el
Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, enel
juicio de amparo 342/94, promovido por AUGUSTO GARCIA OLEA A, la cual en

su décimo sexto considerando ordenaba lo siguiente:
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“En las relacionadas condiciones, si como ya se vio, el aclo de
autoridad que se trata no se encuentra debidamente meolivado y por
via de consecuencia debidamente fundado, procede conceder a la
quejosa el amparo y proteccion de la Justicia Federal solicitado. para
el efecto de que la responsable deje sin efectos la resolucion
contenida en el oficio namero 2376 de fecha seis de septiembre de mil
novecientos noventa y cuatro, y proceda a dictar otra con plenitud de
jurisdiccién, en la que subsane la violacion cometida y satisfaga los
requisitos que al acto de autoridad impone el citado articulo 16
Constitucional, atento a los lineamientos expuestos en esta

sentencia”.

Resolviendo la autoridad declarar la nulidad en vitud de haberse
cumplido todos 1o supuestos normativos previstos en la fraccion Il del articulo
151 de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, correlativo del
articulo 151 fraccion 1l LPI, ya gue son idénticas la marca impugnada y el registro
marcario numero 1,448,065 OFFICE DEPOT, expedido por la Oficina de
Patentes y Marcas de los EU.A., a favor de la empresa actora OFFICE DEPOT,
INC., para proteger productos semejantes a los de la marca combatida, teniendo
reciprocidad con México el pais otorgante de la marca extranjera, por ser ambos

signatarios del Convenio de Paris para la Proteccion de ta Propiedad Industrial.
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CAPITULO V.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DECLARACION DE
NULIDAD.

1.- AUTORIDAD COMPETENTE.

La autoridad administrativa competente para substanciar
procedimientos de declaracion de nulidad de un registro marcario es la Direccion
de Proteccion a la Propiedad Industrial del Instituto, tal como asi lo dispone la
fraceion 1 del articulo 10 del Reglamento de dicho organismo descentralizado, el

cual sefiala lo siguiente:

“ARTICULO 10.- Son atribuciones de ia Direccion de Proteccion a la
Propiedad Industrial:
I. Substanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelacion

de los derechos de propiedad industrial, conforme a lo dispuesto en.1a

ley; formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas

correspondientes y, en general, resolver las solicitudes que se

susciten con motivo de la aplicacion de la misma ¢ cualquier otro acto

administrativo _tendiente a__privar _de eficacia__juridica a las

autorizaciones, registros, convenios, contratos o cualquier otro que

implique contravencién a las disposiciones”.

De igual forma, el citado dispositivo reglamentario en su fraccion Vi,
le otorga atribuciones a la menciona Direccion para substanciar los
procedimientos de declaracion administrativa en general, entendiéndose que
dentro de los cuales se encuentra el procedimiento de nulidad también, por lo

cual es conveniente su reproduccion a la letra a continuacion.

“\i1. Substanciar lps procedimientos de dectaracion administrativa y,

en su caso, girar oficios de requisitos, desechamientos, abandonos,

prorrogas, desistimientos, etc, asi como_emitir las resoluciones




148.

administrativas a que se refiere la ley en relacion con e! Cadigo

Federal de Procedimientos Civiles de aplicacion supletoria”.

2.- PROCEDIMIENTO.

Existe en nuestra LPI, disposiciones expresas reguladoras del
procedimiento de declaracidn administrativa, las cuales se encuentran en dos de

los capitulos de su titulo sexto.

Del articulo 187 de la LPI se desprende que las solicitudes de
declaracién administrativa de nulidad que establece la propia ley, se substancian
y resuelven con arreglo al procedimiento que sefiala el capitulo {hablando del
capitulo i1} y a las formalidades previstas por la propia ley de la materia,
aplicAndose supletoriamente el Cadigo Federal de Procedimientos Civiles en lo

que no se oponga.

Cabe destacar que el Instituto de acuerdo a lo ordenado por el
numeral 188 de la LP| puede iniciar el procedimiento administrativo de dos
formas:

a).- De Oficio, y.

b).- A peticion de quien tenga interés jurfdico y funde su pretension, es
decir mediante la presentacién de una solicitud o demanda ante el IMPL.

A) OFICIOSO.
El procedimiento de declaracion administrativa de nulidad iniciado

oficiosamente por el organismo descentralizado en materia de propiedad

industrial tiene como fundamento los articulos 155 y 188 LPI cuando considere
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que se estan violando 0 invadiendo los derechos de propiedad industrial del
titular de una marca registrada que goza de su uso exclusivo de conformidad con

io dispuesto en el articulo 87 LP).

Tal es el caso del registro marcario 454480 FLIT, que mediante oficio
nimero 425 de fecha 7 de febrero de 1995, se inicid de oficio el procedimierto
administrativo de su declaracién de nulidad, por estimar que fue concedido con
fecha 17 de marzo de 1994, en contravencion a lo dispuesto por los articulos 1561
fraccion | y 90 fraccién 11 LPI, por considerar que 'a marca impugnada fue
otorgada en contravencion a las disposiciones que sobre requisitos y condiciones
para el otorgamiento de registros de una marca prevé la ley de la materia, toda
vez que se trata de una palabra que en el lenguaje corriente o en las practicas
comerciales, se ha convertido en la designacién usual o genérica de los

productos o servicios que pretenden ampararse.
B) DEMANDA.

Al igual que el procedimiento oficioso, el iniciado por fa entidad
descentralizada a peticion de parte interesada tiene como fundamento los

citados numerales 155 y 188 LPI.

Ahora bien, el interés juridico queda acreditado como prevé el articulo
1° del Codigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacion supletoria en
materia de propiedad industrial, en el sentido de que puede iniciar un
procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga el interés suficiente en que
la autoridad declare o constituya un derecho o imponga una condena, asi.como
el que tenga el interés contrario, actuando en el mismo los interesados ¢ sus
representantes o apoderados, en términos de la ley, siendo los mismos en
cualquier caso los efectos procesales, salvo la existencia de una prevencion en

contrario.
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a).- PLAZO PARA EJERCITARLA.

£l plazo para ejercitar la accion de nulidad de un registro marcario.
esta previsto en el propio articulo 151 de la LP!, en su ultimo parrafo y como ya
se dijo son diferentes los términos para interponerla segun la causal que se
invoque, esto es, cuando se instaure con fundamento en las fracciones | y V
podra ejercitarse en cualquier tiempo; si es en base a la fraccion 1l en un piazo
de tres afios y si es con apoyo en las restantes fracciones lIt y IV en e! plazo de
cinco afos, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicacién
del registro en la Gaceta de Propiedad Industrial.

b).- REQUISITOS DE PRESENTACION.

Los requisitos previstos para la presentacion de la solicitud o demanda
de declaracion administrativa de nulidad estan claramente establecidos en el

mencionado titulo sexto de 1a LPL.

Asi las cosas, tenemos que toda solicitud debera presentarse por
escrito y en idioma espariol, los documentos presentados en otro idioma que no
sea el nuestro, deberan acompanarse de su traduccion a nuestra lengua, segun

prevé el articulo 179 LP1.

Aunado a lo anterior, as solicitudes deberan ser firmadas por e!
interesado o su representante legal, acompanadas del comprobante de pago de
la tarifa correspondiente, si faltare cualquiera de estos elementos el Instituto
desechara de plano la solicitud o promocion de que se trate, como dispone el
articulo 180 LPL

Ahora bien, la solicitud de declaracién administrativa que se
interponga debera contener como prevé el numeral 189 LPI, los requisitos

siguientes!
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1 - Et nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;

2 - E! domicilio para oir y recibir notificaciones,

3.- El nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;

4 - El objeto de la solicitud, detallando en términos claros y precisos;
5.- La descripcion de los hechos, y

6.- Los fundamentos de derecho.

Asimismo, ordena el articulo 190 LP1 que con la solicitud de
declaracién administrativa deberan presentarse en original o copias debidamente
certificadas, los documentos y constancias en que se funde la accién y ofrécerse
toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que estén
contenidas en documental, ni tampoco las que sean contrarias a la moral y al
derecho, las cuales no seran admitidas si se presentan posteriormente, salvo
que fueren supervenientes; siendo que si ofrece como prueba algtin documento
que obrare en los archivos del Instituto, el solicitante debe precisar el expediente
en el cual se encuentra, solicitando la expedicién de la copia certificada

correspondiente o el cotejo de la copia simple exhibida, en su caso.

No obstante lo anterior, en caso de que el solicitante no cumpliere con
los requisitos referidos, el Instituto lo requerird por una sola vez, para que
subsane la omision en que incurrié o haga las aclaraciones correspondientes,
concediéndosele un plazo de ocho dias, siendo que si no se cumple el
requerimiento en dicho plazo, se desechara la solicitud, la cual también se
desechara por la carencia de documentc que acredite la personalidad o cuando
el registro marcario base de la accién no se encuentre ya vigente, lo cual se

encuentra establecido en el articulo 191 LPI.

¢) NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO.

Siendo admitida la solicitud de declaracion administrativa de nulidad,

el IMP! la notificara a la parte demandada, como titular afectada, en el domicilio
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sefialado por el soficitante, emplazandola para que conteste en el plazo de un

mes, como asi lo dispone el articulo 193 LPL

En caso de que por cambio de domicilio no haya sido posible la
notificacién, ya sea el indicado por el soficitante o el que obre en el expediente
respectivo, y se desconozca el nuevo, la notificacion se hara a costa de quien
intente la acciéon por medio de publicacion en el Diaric Oficial de la Federacidn y
en un periddico de mayor circulacion de la Republica, por una sola vez,
haciéndose conocer en ia publicacion un extracto de la solicitud de declaracidn
administrativa, sefalandole e! plazo del mes para que el titular afectado

manifieste lo que a su derecho convenga, COMo establece el articulo 194 LPI.

ijgualmente, en el caso de que el instituto haya iniciado de oficio el
procedimiento de declaracion administrativa, la notificacion al titutar afectado se
hara en el domicilio sefialado en el expediente correspondiente y de haberse
variado sin darse aviso a dicho organismo descentralizado, se hara por

publicacién en los mismos términos exigidos por el citado numeral 194 LPI.
C) CONTESTACION.

La parte demanda goza del derecho de dar contestacién a la solicitud
de declaracion administrativa de nulidad instaurada en su contra, negando ©
aceptando los hechos expuesto por la actora, objetando todas o alguna de las
pruebas, oponiendo excepciones y defensas, y en su caso segun convenga a

sus intereses en el mismo acto contrademandado.
a).- EL PLAZO PARA SU PRESENTACION.
De acuerdo igualmente con el texto del numeral 193 LPI, la parie

demandada gozara de un mes de plazo para que manifieste por escrito lo que a

su derecho convenga.
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La demanda deberd contestarse negandola, confesandola u
oponiendo excepciones, como lo dispone el articulo 329 del Codigo Federal de
Procedimientos Civiles.

En caso de que haya transcurrido e! término del emplazamiento sin
haberse emitido contestacion alguna a la demanda, se tendran por confesados
los hechos, siempre que el emplazamiento se haya hecho debidamente
conforme a derecho, quedande a salvo en todo caso los derechos del
demandado para probar en contra, segin lo previsto por el articulo 332 del
Cédigo Federat de Procedimientos Civiles.

Cabe sefialar que existe criterio jurisprudencial que se opone a la
concesion de prérroga al plazo legal para contestar una demanda de declaracién
administrativa de nulidad de un registro marcario, tal es el caso de la tesis
Jurisprudencial nimero 136, consultable en la 2° Parte 1, 8® Epoca, Enero-Junio
de 1988, Tribunales Colegiados de Circuito, de! Semanaric Judicial de la

Federacion, que a continuacion se transcribe:

"MARCAS IMPROCEDENCIA DE LA PRORRQGA DEL PLAZO
LEGAL PARA CONTESTAR LA DEMANDA DE DECLARACION
ADMINISTRATIVA DE NULIDAD DE REGISTRO DE.- El Director
General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnolégico de la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, carece de facultades
legales para conceder prorroga para la contestacién de una demanda
de declaracion administrativa de nulidad de registro de marca, pues
aun cuando ia prorroga haya sido otorgada con base en un acuerdo
administrativo, este acuerdo no puede establecer situaciones
contrarias a la ley, sino que es al término improrrogablé para
contestacion de demanda establecido en el articulo 194 de la Ley de

Invenciones y Marcas al que debe sujetarse el funcionario citado .
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO. AMPARO EN REVISION 1685/87.
MARCOS SALOME JAFIF Y COAGRAVIADOS. 3 DE MAYO DE
1988. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE JULIO HUMBERTO
HERNANDEZ FONSECA. SECRETARIO MARGARITO MEDINA
VILLAFANA. '

b).- REQUISITOS DE PRESENTACION.

El escritc de contestacion de la parte demandada o titular afectada
debera contener como ordena el articulo 197 LPl lo siguiente:

1 - El nombre de! titular afectado y en su caso el de su representante;

2 . El domicilio para air y recibir notificaciones;

3.- La oposicién de excepciones y defensas pertinentes,

4- Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de ia
solicitud de declaracion administrativa, y

5.- Los fundamentos de derecho.

De igual forma, con ia solicitud de declaracion administrativa deberan
presentarse, en originales o copias debidamente certificadas, los documentos ¥
constancias en que se funde la accién y ofrecerse las pruebas correspondlentes
las cuales si son presentadas con posterioridad no seran admitidas salvo las

supervenientes, como lo sefiala claramente el numerat 180 LPI.

Asi mismo, establece el ordenamiento adjetivo supletorio, en e! citado
numeral 329, que el demandado debera referirse a todos y cada unc de los
hechos comprendidos en la demanda, afirmandolos, negandolos, expresando los

que ignore, por no ser propios, ¢ refiriéndolos como crea que tuvieron lugar.
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¢) EXCEPCIONES Y DEFENSAS.

La demanda de nulidad debera contestarse negandola, confesandola
o0 en su caso oponiendo excepciones, tal como prescribe el ya citado articulo 329

del Codigo Federal de Procedimientos Civiles.

Ahora bien, por excepcitn en sentido abstracto debemos entender
que es el poder que tiene el demandado para oponer, frente a la pretension del
actor, aquellas cuestiones que afecten la validez de la relacion procesal e
impidan un pronunciamiento de fondo sobre dicha pretension, o aquellas
cuestiones que por contradecir el fundamento de la pretensién, procuran un

funcionamiento de fondo absoluto.

Asi las cosas, tenemos que las excepciones como medios de defensa
det que goza la parte demandada pueden clasificarse en que impiden el curso de
la accion lamadas dilatorias y las gue destruyen la accion, conocidas como

perentorias.

En consecuencia, antes de entrar al estudio de fondo del
procedimiento de declaracién administrativa de nulidad previamente deben
estudiarse las excepciones opuestas por la parte demanda si las hay, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 348 de Codigo Federal de
Procedimientos Civiles, que de resultar alguna procedente se abstendra la
autoridad de entrar al fondo del negocio, dejando a salvo los derechos de la

parte aclora.

Entre las excepciones mas frecuentemente opuestas en las demandas
de declaracion administrativa de nulidad son la de falta de interés juridico para
demandar, encaminada en el mayor de los casos a que una solicitud de registro
de marca en tramite es una expectativa de derecho y no un derecho adquirido

que pueda servir de base para instaurar un procedimiento determinado.
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La anterior excepcion no prospera planteada en relacién a la solicitud
de registro como marca, en atencion a lo dispuesto por el articulo 1° del Cadigo
Federal de Procedimientos Civiles y a los criterios Jurisprudenciales que

conjuntamente a continuacion se transcriben:

«ARTICULO 1°.- Sélo puede iniciar un procedimiento judicial o
intervenir en &!, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare
o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el
interés contrario.

Actuaran, en el juicio, los mismos interesados 0 sus representantes o
apoderados, en los términos de la ley. En cualquier caso, los efeclos

procesales seran los mismos, salvo prevencion en contrario”.

“MARCAS, INTERES EN SOLICITAR LA NULIDAD DE.- De los
términos del anticulo 1° del Codigo Federal de Procedimientos Civiles,
aplicado por el Juez de Distrito se infiere que ésta legitimado para
iniciar un procedimiento aquél que tenga interés en que se declare o
constituya un derecho, o bien el gue tenga un interés contrario y si
acontece que la parie tercero perjudicada tiene interés en que se
declare la nulidad administrativa de la marca registrada a favor del

quejoso, resulta suficiente para acreditarlo, la_presentacién de una

solicitud relativa al registro de la misma_marca, en virtud de lo cual

resalta el interés contrario existente entre la parte quejosa y la tercero
perjudicada”.

AMPARO EN REVISION 1556/86, J. JOSEPH KENNEDY, 24 DE
AGOSTO DE 1988, UNANIMIDAD DE VOTOS, PONENTE MARIO
PEREZ DE LEON ESPINOSA, SECRETAR!A ADELA DOMINGUEZ
SALAZAR. '

“MARCAS, INTERES JURIDICO PARA SOLICITAR SU NULIDAD O
E£XTINCION.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 151 de
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la Ley de Invenciones y Marcas, la declaracidn de nulidad o extincién
del registro de una marca se hara administrativamente por la
dependencia correspondiente del Ejecutivo Federal, en forma oficiosa,
a peticion de parte e incluso, cuando tenga algun interés la
Federacion, a solicitud del ministerio publico Federal, ef concepto de
“parte” a que se reftere el aludido precepto, necesariamente no debe
de entenderse en relacion con la idea de procedimiento y dentro de
este es parte quien ejercita una accidn con quien opone una
excepcion o interpone un recurso, ahora bien, como el referido
numeral no dispone que sélo el titular de otro registro puede ejercitar
validamente esa accién, debe considerarse que el interés juridico para
pedir por lo menos, cuando se ha presentado para registro una marca
cuyo tramite se cita como anterioridad oponible la tildada de nula e
incluso de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 93 del enunciado
ordenamiento, cuando de buena fe se ha hecho uso de una marca; en
le territorio de la Republica con antelacion de mas de un afo a una
que aparece registrada”, )
AMPARO EN REVISION 573189, SANDYS CONFEZIONI, S.P.A. 28
DE MARZO DE 1989. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE
FERNANDO LANZ CARDENAS. SECRETARIO JUAN CARLOS
CRUZ RAZO. VISIBLE EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA
FECERACION, OCTAVA PARTE, TOMO [H, ENERO-JUNIOQ 1989,
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, SEGUNDA PARTE-1.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

En tales condiciones, el simple hecho de pretender abtener el registrb
de una marca, deriva en el interés juridico suficiente para ejercitar cualguier tipo
de accion y al saberse que un tercero esta utilizande los elementos constitutivos
de la marca solicitada, de ahi se desprende el interés juridico.
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Otra excepcién opuesta frecuentemente por los demandados es la
referente a la falta de personalidad del mandatario que promueve en
representacién del mandante, la cual tampoco resulta procedente la mayoria de
las veces en atencion a la tesis Jurisprudencial namero 132, consultable en la
pagina 226 de la 8 Parte, Pleno y Salas del Apéndice al Semanario Judicial de
la Federacion de 1975, aplicable analégicamente y que a la letra dice:

"PERSONALIDAD EN EL AMPARO.- La falta de comprobacién
de la personalidad de quien presente la demanda, no causa
manifiesta improcedencia, sino que debe considerarse como una
obscuridad de la misma demanda, y, por tanto, es procedente
pedir su aclaracion, en los términos de la ley y no desechar la
demanda de plano”.

lgualmente, es opuesta la excepcion de falta de accién (sine actione
agis), no siendo esta (ltima propiamente una excepcion, pues lo regularmente
planteado para interponer ésta, versa sobre cuestiones que deben ser
analizadas al estudiar el fondo del asunto, razén por la cual con regularidad es

desechada como improcedente.
d) RECONVENCION.

Si al contestar la demanda se opusiere reconvencion, siendo el Gnico
momento procesal oportuno en el que se puede interponer, se correra traslado
de la misma a la parte actora, para que conteste, observandose los rmismos
requisitos dispuestos por la LP| respecto a la demanda y contestacion, lo cual se
encuentra regulado por la misma ley de la materia y supletoriamente por el
numeral 333 del Cédige Federal de Procedimientos Civiles.

En el caso de que al contestar no se contrademande, no podra
ampliarse la contestacion en ningiin momento del procedimiento, a salvo que
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sean excepciones o defensas supervenientes o que no haya tenido conocimiento
el demandado al producir su contestacion, como asi lo dispone el articulo 329 del

Codigo Federal de Procedimientos Civiles.
D) EXHIBICION Y DESAHOGO DE PRUEBAS.

Es prudente partir de lo que se entiende por prueba, siendo que en
sentido amplio, se designa como pruebas a todo el conjunto de actos
desarrollados por fas partes, los terceros y el propio juzgador, con el objeto de
lograr la obtencién del acreditamiento judicial sobre los hechos discutidos y
discutibles, y por extension son los medios, instrumentos y conductas humanas,
con las cuales se pretende lograr la verificacion de las afirmaciones de hecho
y tal como dispone el numeral 86 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles

solamente los hechos estan sujetos a prueba.

El actor debe probar los hechos constitutivos de su accién y el
demandado los de sus excepciones, es lo que determina el numeral 81 del
Cddigo Federal de Procedimientos Civiles.

Como ya se ha sefialado con antelacién, el articule 190 LPI dispone
que con la solicitud de dectaracion administrativa deberan presentarse, en
originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en
que se funde la accion y ofrecerse las pruebas correspondientes, las cuales si se
presentan posteriormente no seran admitidas salvo que fueren supervenientes o
en su caso que no puedan ser exhibidas dentro de plazo concedido la totalidad o
parte de las pruebas por encontrarse en el extranjero, para lo cual se otorgara

plazo adicional de quince dias para su presentacion, con la condicidn de que se

UM Diceionario Juridico Mexicano, Tome VIL 1° Edicion, Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM,
Meéxice, 1982, p.p. 302 y 303.
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hayan ofrecido en el respectivo escrito y que se haga el sefialamiento af

respecto, como asi lo prevé el numeral 198 LPI.

Igualmente, dispone el dispositivo 190 en comento que cuando se
ofrezca como prueba algun documento que obre en los archivos de! Instituto,
bastara que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentra y solicite
la expedicion de la copia certificada correspondiente o en su caso el cotejo de la
copia simple exhibida,

Por su parte, el numeral 182 LPI establece que en los procedimientos
de declaracién administrativa seran admitidas toda clase de pruebas, excepto la
testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesion estén contenidas
en documental, asi como las que sean contrarias a la moral y al derecho,
indicAndose posteriormente en dicha disposicion que sin perjuicio de lo que se
manifestd con antefacion, se otorgaria valor probaterio a las facturas expedidas y

a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatario.

Ahora bien, el siguiente articulo 192 bis LPI sefiala que para la
comprobacién de hechos que puedan constituir violacién de alguno o algunos de
ios derechos que protege la ley, o en los procedimientos de deciaraciér}
administrativa, el Instituto podra valerse de los medios de prueba que estimare
necesarios, es decir para mejor proveer; lo cual viene a ser complementado con
lo estipulado en el articulo 79 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles,
respecto a que para conocer la verdad, el Juzgador puede valerse de cualquier
persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, perlenezca a las
partes 0 a un tercero, con ia sola limitacién que las pruebas estén reconocidas

por la ley y tengan relacién inmediata con los hechos controvertidos.

La autoridad administrativa goza de la mas amplia libertad para hacer

el andlisis de las pruebas rendidas por las partes, determinando su valer unas
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enfrente de las otras, como lo ordena el numeral 197 del multicitado

ordenamiento federal adjetivo.

Asi las cosas, tenemos que los documentos publicos hacen prueba
plena de los hechos afirmados por las autoridades de las que procedan, como

senala el articulo 202 del ordenamiento adjetivo.

Siendo que por su parte los documentos privados forman prueba de
los hechos mencicnados en ellos, s6lo cuando sean contrarios a los intereses de
su autor, tal como lo establece el siguiente numeral 203 de! mismo precepto
federal indicado.

Tendran pleno valor probatorio, las presunciones legales que no
admitan prueba en contrario y las demds quedaran al prudente arbitrio de la
autoridad que las valora, es lo que ordena el numeral 218 del Cédigo Federal de
Procedimientos Civiles.

3.- RESOLUCION DE DECLARACION ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, SU
NATURALEZA Y EFECTOS JURIDICOS.

El articulo 199 LPI establece que transcurrido el plazo para gue el
titular afectado o demandado presente sus manifestaciones y en su caso la
prorroga de quince dias para la presentacion de pruebas gue obran en el
extranjero, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las
pruebas que lo requieran, el instituto dictara la resolucion administrativa -que
proceda, la cual se notificard a los interesados en el domicilio sefialado en el
expediente 0, en su caso, también mediante publicacién como lo dispone el

mencionado numeral 194 LP|.
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En tal virtud, la resolucién emitida por el Instituto que declare
administrativamente nulo un registro marcario, segin la facuitad que le atribuye
la propia ley de la materia en la fraccién IV del articulo 6°, en el caso de que
quede fime, por no haberse interpuesto juicio de garantias alguno en su contra
en el término correspondiente, restituye en el pleno goce del derecho de

exclusividad al titular de la marca considerada invadida.

La publicacion legal de la resolucion de declaracion administrativa de
nulidad de una marca se hara a través de la Gaceta de la Propiedad Industrial,
como drgano de difusion del Instituto, tal como asi lo dispone la fraccidén X del
articulo 6° LPI.

4.- IMPUGNACION.

Toda vez que e! Unico recurso contemplado por la LPI es el de
reconsideracion, que solo procede contra la resolucién que niegue una patente,
registro de modelo de utilidad y disefio industrial, como se senala en su numeral
200, Ia resclucidn que declare administrativamente la nulidad de una marca, se
impugnara Unicamente mediante el juicio Constitucional, el cual se interpondra
en el término de quince dias, contado desde el dia siguiente al en que se haya
notificado a la parte quejosa la resolucién que reclama, tal como asi lo ordena el
articulo 21 de la Ley de Amparo.

Al instaurarse un Juicio de amparo Indirecio en contra de la resolucion
administraliva de que se trate, conocera de la misma en razon de turno uno de
los diez Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal,
resolviendo otorgando o negando el amparo y proteccién de la Justicia de la
Union, mediante una sentencia de primera instancia, Ja cual puede causar
estado, si no fue recurrida, o si lo fue, al declararse desierto el recurso
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interpuesto, asi como por desistimiento del recurrente o por consentimiento

expreso de las partes.

Si se niega el amparo interpuesto en contra de la resolucién
administrativa, ésta quedara firme en los términos en que fue emitida y si se
concede el amparo y no se interpuso recurso de revision, se procedera a dejarla
sin efectos {a resolucion, procediéndose a la emisién de una nueva ajustandose
estrictamente a lo ordenado en el fallo Constitucional, debiendo ser
inmediatamente cumplida por las autoridades responsables sin excederse ni

cumplimentarse deficienternente, pues se harian acreedoras a sanciones.

5.- CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA.

Entiendase por ejecutoria a la cualidad que se atribuye a’las
sentencias que, por no ser susceptibles de ulteriores impugnaciones o
discusiones, han adquirido la autoridad de la cosa juzgada; es decir que
sentencia ejecutoria es sindnimo de sentencia firme, ambos adjetivos significan

la atribucidn de la autoridad de la cosa juzgada.

En caso de que no se interponga recurso de revision en contra de la
sentencia de primer grado, ésta causard estado, no obstante lo anterior aun y
cuando se hubiere interpuesto recurso, causara ejecutoria cuando se hubiere
declarado desierto el recurso o se hubiere desistido expresamente el recurrente,
debiendo la autoridad responsable cumplir en los términos del fallo de primera
instancia, requiriendose de declaracién judicial de cosa juzgada, tal como lo

ordena el numeral 357 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.

Tambien causan ejecutoria las sentencias consentidas expresamente
por las partes por minislerio de ley, como igualmente dispone el dispositiva en

comento.
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Por Jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nacion se
ha reconocido que las sentencias de los Jueces de Distrito, que no son
recurridas en revision, causan ejecutoria, como se puede constatar en la pagina
1354, Tomo XXI del Semanario Judicial de la Federacion.

En el caso de que no se esté de acuerdo con lo resuelto por el A-quo,
de conformidad con los articulos 83, 86 y 87 de la Ley de Amparo cualquiera de
las partes podran interponer recurso de revision en el término de diez dias
contados a partir del dia siguiente en que fue nolificada la sentencia de primera
instancia, la cual se interpondra ante el Juez de Distrito que la pronuncié para

que sea turnada y substanciada por el Tribunal de Alzada en turno.

Asi las cosas, el Ad-quem a su vez dictara sentencia en segunda
instancfa, confirmando o revocando la sentencia recurrida, la cual en todo caso
debera cumplirse por la autoridad responsable en términos del articule 80 de la

Ley de Amparo, el cual establece o siguiente:

“ARTICULO 80.- La sentencia que conceda el amparo tendra por
objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantia individual
violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la
violacién, cuando el acto reclamado sea de caracter positivo; y cuando
sea de caracter negativo, el efecto del amparo sera obligar a la
autoridad respensable a que obre en el sentido de respetar la garantia
de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantia

exija”.

En consecuencia, se dara cumplimiente a la ejecutoria como ya se ha
dicho apegandose al sentido del fallo, el cual purede ordenar dejar sin efecto la
resolucién administrativa y restituir el procedimiento, para que con plenitud de
jurisdiccidn se estudie y resuelva nuevamente conforme a derecho el
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procedimiento de origen subsanandose las deficiencias, con el fin de emitir una
resolucion debidamente fundada y motivada; o por su parte por mandato judicial
el tribunal puede ordenar que se resuelva en determinado sentido.
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CONCLUSIONES.

12 A lo largo de este trabajo, se intentd cubrir lo aspectos mas
importantes sobre los registros marcarios, y en especial lo referente al
procedimiento administrativo que los declara nulos, también se ha tratado el
derecho a su uso exclusivo obtenido mediante su registro en el Instituto
Mexicano de a Propiedad industrial

2% Vimos que el procedimiento de deciaracién administrativa de
nulidad de una marca se inicia por e! Instituto via peticién de parte interesada o
via oficiosa cuando crea necesaria su instauracién como consecuencia de que
Se presuma que se esté dafando o invadiendo algln derecho de propiedad
industrial, de conformidad con Is dispuesto en el rumeral 188 LPI.

3% Ante la oleada de conflictos que se presentan en torno a los
derechos de propiedad industrial, los cuales se acrecientan dia con dia, en razén
de que son cada vez mas las marcas que se suman a las ya existentes en el
mercado, se origina la inminente necesidad de sus titulares de gozar de
proteccion de sus derechos de exclusividad sobre éstas, cbtenido por el registro
mismo, segun lo previsto en el articulo 87 LPI, lo cual en la mayoria de las veces
no se observa en la realidad, por ia latente invasion de dichos derechos que en
la actualidad se presentan méas casos. Por tal motivo surge la imperiosa
necesidad de que ef organismo descentralizado encargado de la proteccion de [a
probiedad industrial, en atencion al debido examen de fondo que preste a una
solicitud de marca, no conceda por error o inadvertencia su registro, respetando
incondicionalmente el derecho de prelacién o preferencia si se presenté con
antelacion la solicitud de otro registro marcario idéntico o semejante en grado de
confusidn al pretendido, o incluso si ya existe el registro otorgado, debiéndose
hacerse saber oportunamente a la solicitante la anterioridad oponible y en su
caso negar la marca, para que de igual forma esta altima desistiera de su
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intencién de registro que invadiria de otorgarse derechos adquiridos
legitimamente con anterioridad.

4% o anterior evitaria eficientemente futuras controversias de
declaracion administrativa de nulidad iniciadas en base a la fraccién IV del
articulo 151 LPI, y disminuiria la carga administrativa, en aras de un sano
desarrollo de las funciones del Instituto, entre las que se encuentra el

otorgamiento de un titulo marcario.

5% Por otro lado, no obstante que ya existe la sugerencia por diversos
medios respecto a la creacidon un Tribunal plenamente especializado en materia
de propiedad industrial, que se encargue de resolver exclusivamente las
controversias que se susciten en torno a la misma, nos unimos a dicha solicitud
en beneficio de una imparlicion de justicia mas justa y mas eqguitativa, que se

refleje clara y eficazmente en casos concretos.
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