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INTRODUCCION

Una de las figuras de la Propiedad Industrial son las marcas, las cuales
constituyen auténticos y eficaces instrumentos de penatracion en los mercados
nternos y de exportacidn en los diversos paises a fravés de su proceso de
diferenciacion e identficacién, asi como también desempedan una funcion
publicitaria, azdicionaimente el desarrolio de una marca constituye un mecanismao
para que las compras de los consumidores se orienten a favorecer aguellas
variedades que mejor satisfacen sus necesidades, de tal suerte que al producir
una demanda selectiva se traduzca en mayores ganancias para las personas que

cfrecen ¢ prestan sus servicios

El primer problema que se presenta al apordar los derechos intelectuales y
especificamente en su rama de la propiedad ndustrial, es la escasez de los

estudios sobré estos temas.

Paca atencion ha dedicado el derecho al estudio de la naturaleza,
caracteristicas y elementos de tas nstituciones de los derechos intelectuales, y la
mayoria de los juristas salvo algunos, lo harn considerado poco digno de su
atencion dedicando tan solo superdiciales referencias. Dentro del ambito
académico los derechos intelectuaies se analizan desvinculando sus dos
vertientes, de propiedad industrial y propiedad intelectual ias cuales reciben
Jnicamente un tratamiento marginal, pues al ser consideradas tanto instituciones
del Derecho Civil @ Derecho Mercantil, como de Derecho Admiristrativo. no son

estudiadas a fondo por ninguna de éstas ramas

Fue a partir de la Revolucion Industriat que |a regutacion y proteccion de la
Propiedad Industrial ha ido cobrando cada vez mas importancia y actualmente se

le reconoce cada uno de los factores principales en el progreso de los puebios.

El segundo problema que se presenta, y Como consecuencia de la apertura
comercial que se dio a partir del Tratado de Libre Comercio, es que no



existe dentro de la regulacion marcaria un control adecuado respecto al uso de las
marcas siendo éstas de gran importancia juridica y econdmica en ia vida de
nuestra pais esto provenientes de la demanda selectiva de los consumidores,
asi las marcas de productos y de servicios, los nombres de establecimientos,
los avisos comerciales y las denominaciones de origen de los productos,
tlenen un papel especial para la defensa de los intereses de los

consumidores demandantes de calidad y buen funcicnamiento del mercado.

La Ley de Propiedad Industrial en el capitulo respeclivo a las marcas
no menciona que el registro de una marca sea obligatorio, sina  por lo
contrario dice que se podra hacer uso de una marca en |a Industria o en el
comercio, pero que el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene con

5U registro.

Resulta de suma impertancia establecer de manera obligatoria el registro
de una marca, desde el momento mismo en que una sociedad se constituya o
bien en el Instante en que un particular de inicio a cualquier actividad comercial
que traiga consigo ei manejo de una marca, y asi brindar una mayor proteccion al
comerciante, industrial o prestador de servicios. Una vez establecida la obligacién
de registrar una marca debe existir una sancién para quien no lleve acabo su
registro antes de pener en circulacion su producto o servicio, dejando a salvo
desde luego sl derecho de aquellas personas que hayan nictado  actividades
comerciales aln sin registrar su marca, tomando en consideracion la no
iretroactividad de la ley, evitando con esto la competencia desleal entre los que

colocan y distriouyen bienes o presten servicios

El presente trabajo de tesis estara conformado de cuatro capitules, el
primero de ellos se ocupara de la ubicacién de las marcas dentro de la Propredad
Intelectual asi como del estudio de las materias que se desprenden de la misma

pasando por la Propiedad Intelectual y la Propiedad Industrial.

E| segundo capitulo abordara ta evolucidn de las marcas a través de las
stapas de mas relevancia como son el periodo prehispanico, colonial e

independiente para establecer su importancia dentro del derecho, asi como en el



ambito comercial y econdémico. Se expondran los conceptos doctrinarios de
mayor importancia del concepto de marca, asi como ia definicién legal del

término de marca.

El tercer capitulo se ocupara del estudio de la creacidn del Instituto de
Propiedad Industrial, sus funciones y autoridades competentes, se detallaran los
signos distintivos y los productos que se pueden registrar como marca, de tal
manera se explicara e procedimiento para la obtencion de un registro marcario
asi como su conservacién. Por ditimo el cuarto y dltimo capifulo, se enfocaran a la
importancia de establecer el registro marcaric de manera abligatoria dentro de la

Ley de Propiedad Industrial.

La presente mnvestigacion de tesis se basara en el método clentifico
pasando por todas las etapas de que consta el mismo, apoyandonos para su
desarrolio en’ la recoleccion de material documental, organizando fichas de
rabajo, fichas bibliograficas, y econografia encontrada sobre el tema de estudio.
Ocupando para la redaccién del presente trabajo un periode aproximado de ocho

meses contados.



CAPITULO |
LA PROPIEDAD INMATERIAL

1.1 Ubicacién de fas Marcas dentro del concepto de Propiedad Industrial.
1.2 Materias comprendidas dentro de la Propiedad inmaterial.
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1.4 Propiedad Industrial.

a) Patentes

b} Certificados de Invencién

c) Disefios Industriates

d} Marcas

e) El Nombre Comercial

fj Ei Aviso Comercial

g} Denominacién de Origen

h) La Represién de la Competencia Desleal

i) Traspaso de Tecnologia



LA PROPIEDAD INMATERIAL

1.1 UBICACION DE LAS MARCAS DENTRO DEL CONCEPTO
DE PROPIEDAD INMATERIAL

Las cosas son el objeto del derecho y toman su nombre de bienes cuanda
son susceptibles de apropiacién, de ingresar at patrimonic de una perscna. Son
corporales las cosas gue pueden apropiarse por los sentidos o sea, las gue tienen
existencia fisica, son incorporales las cosas inmateriales, las que solo se conciben
mentalmente, dando origen a que la propiedad tradicionalmente enfocada hacia
las cosas materiales sufra algunos cambios para poder cubrir el aspecto de los
bienes inmatenales. intangibles e incorpéreos, creande de tal manera un nuevo
tipo de propiedad que abarca no solo bienes sino también a la propiedad
ntelectual a la cual se lea denominado de diversa maneras por parte de los
estudiosos de esta rama del derecho, sin llegar hasta el momento a un cniterio

uniforme

El autor Nicala Stalfi maneja el término de bienes juridicos inmateriales entre
jos cuales incluye a los derechos de autor, dibujos y modelos de fabrica, patentes

de invencidn y las marcas de fabrica y comercio 2

Ei jurista Belga Edmundo Picard utiliza el concepto de derecho Intelectual
para designar a |a categoria de derechos que son de naturaieza sui generis y que
tienen por objeto las concepciones del espiritu en oposicion a los derechos reales,

cuyo objeto son los bienes materiales y que son los siguientes ?

1 Los derechos sobre obras literarias y artisticas

2 Los mventos

* Puente y Calvo. Derecho Mercantil. México  Editorial Pormia. 1999 PA4g. 220.
* Francesco, Camelutti Usucapion de la Propiedad_industnal Traduccidn de Francisco
Apodaca y Osuma México Editanal. Porrua S ADEC YV 1995 Pags 30y 31,

* Picar, Edmundo Enbrioloqie juridique, ciado per Cartos Mauchet Sigfndo Radaelli. Los
Derechos del Esgntor y del Artisla, Madrid Editonal. Cuitural Hispanicas.1953 pag. 22.




3. Los modelos y dibujos industnales
4 Las marcas de fabrica
5 Las ensefias comerciales.

Por otra parte, Joac de Gama manifiesta que el término adecuado es el de
propiedad inmaterial Par no ser bienes tangibles sino creatives El maestro David
Rangel Medina se adhiere a esta postura y manifiesta que es el termino mas
adecuado. englobando asi los derechos relativos a las producciones intelectuaies
del dominio literario, cientifico y artistico, camo los derechos que se derivan de ias
creaciones nuevas, los signos distintivos, |a represién a la competencia desleal y

la tecnologia que juntos configuran a la propiedad industrial 4

1.2 MATERIAS COMPRENDIDAS DENTRO DE LA PROPIEDAD
INMATERIAL

La rama de la propiedad inmaterial se divide solo de manera doctrinaria

para su mejor estudio, y dentro del cual se engloban las siguientes disciplinas

Siguiendo la clasificacion del profesor David Rangel Medina el primer grupo
comprende las obras en las que el ser humano imprime su inteligencia & ingento,
las cuales se encuentran plasmadas en el drea de las ciencias y de las artes, esta

clasificacién se denomina propiedad intelectual o derechos de autor.”

El segundo grupo estd compuesto por las creaciones coperantes en el
campo de la industna y del comercio y que reciben el nombre de Propiedad

Industrial.

* Rangel Medina, David. Tratadg de Derecho Marcano México Editorial. Porria S.A , 19680

pag 90.
*Ibid Pag .91




1.3 PROPIEDAD INTELECTUAL O DERECHOS DE AUTOR

En la actuaiidad ha cobrado gran auge la Propiedad Intelectual, ya que a
través de la cual el autor o creador de una obra encuentra un medio legal para
proteger su creacidn artistica, este derecho se encuentra establecido en el
articulo 28 constitucional y es reglameniado por la ley Federal de derechos de
autor, el articulo de la ley en cita establece los derechos que el autor recibe y que

son de manera, perpetua, inalienable, imprescriptible e irenunciable

El creador de una obra didactica, literaria, cientifica o artistica tiene la
facultad exclusiva de usarla, explotaria y de autorizar ef uso o explotacion de ella,
en todo o en parte; de disponer de esas derechos a cualquier titulo, total o

parcialmente y de trasmitirlo por causa de muerte.®

La proteccién a los derechos de autor sdlo recaerd, en las obras que

correspondan a las siguientes ramas.

a) literarnas;

b} Cientificas, iécricas y juridicas,

¢) Pedagogicas y didacticas;

d) Musicales, con letra o sin ella,

e) De danza, coreografia,

f) Pictograficas, de dibujo, grabado o htografia;

g) Escultéricas y de caracter plastico;

h) De arquitectura;

() De fotografia, cinematografia, audiovisuales, de radio y television;

1} De programas de computo

La division de derecho de moral y pecuniario sélo se hace de manera
didactica ya que el derecho de autor es indivisible, pero siendo éste tan amplio se

tiene la necesidad de separarlo.

% Lipszyc, Delia. Derechos de Autor y Derechos Conexos. Mexico. Editonal. Unesco. 1991
pag 930




a) Derecho Moral

El nombre de derecho moral no tiene nada que ver con la moral,

amoralidad o inmoralidad del autor, se trata de un derecho de personalidad, ya

que el autor tiene ef derecho y el deber de defender la integridad de su obra tanto

en

el fondo como en la forma, de tal manera se ha definido de la siguente

manera’

El derecho que tiene el autor de crear y de presentar 0 no su creacion al

publico bajo la forma elegida por él, asi mismo de exigir de tode el mundo el

respeto de su personalidad, en tanto que esta se encuentra unida a su calidad de

autor

Las caracteristicas del derecho moral son las siguientes;

PERPETUQ: no esta sujeto a términa ni a condicién, no se extingue con la
muerte del autor.

INALIENABLE' en toda cesién de derechos intelectuales, solo se transfiere el
derecha pecuniario conservando siempre el derecho moral.
IMPRESCRIPTIBLE: no se adquiere por usucapion, no se pierde por
prescripcién extintiva.

IRRENUNCIABLE: en virtud de que el derecho moral tiene por objeto defender
ia personalidad dei autor de las posibles lesiones a su capacidad o calidad

creadora

Los derechos del autor se traducen en los siguientes.

1.

Deracho de crear Se observa que el principio fundamental que rige toda la
materia del derecho moral del autor, es la libertad de pensamiento como

condicién indispensable.
Derecho de continuar y terminar fa obra. De ninguna manera un tercero

puede remplazar al autor en la elaboracion de una obra, ya que se frata de

un derecho eminentemente personal.



3 Derecho de modificar o destruir la cbra El autor tiene la facultad exclusiva
de publicar la obra en 1a forma en que el mismo la ha creado.
4 Derecho de inédito. Consiste en el seforio absoluto que tiene el autor sobre
su obra durante el periodo anterior a |a publicacidn de la misma
Derecho de publicar la cbra bajo seudénimo o en forma anonima
Derecho de elegir intérpretes.
7 Derecho de retirar la obra del comercic.
El derecho moral es un derecho casi imposible de respetar dado a su

caracter subjetivo e inmaterial.
b) Derecho Pecuriario

Los derechos patrimoniales o pecunianos tienen su fundamento en un
concepto de justicia y en una situacion de interés social ya que el autor tiene &l
legiimo derecho a participar de fos frutos de su trabajo El profescr David Rangel
Medina lo define como "El derecho econémico o pafrimonial’, por su parte,
implica la facultad de obtener una justa retribucion por la explotacién lucrativa de
la obra y tiene como contenidc sustancial el derecho de su publicacidn, de
reproduccion, traduccién y adaptacion, el derecho de ejecucidon y el de

transmistan.’

Por otra parte el autor Tomas Méndez Ormaechea en su libro de la
organizacion Mundial de la Propiedad intelectual menciona “El fundamento de ta
proteccién juridica del trabajador intelectual es fa razdén por la cual el derecho
regula la conducta humana gue se expresa como actividad inteligente en forma tal
que esta, por su sola naturaleza, sea capaz de reproducir, en beneficios
economicos’ ®

De manera general el derecho econdmico, patrimonial o pecuniaric es el
derecho moral que subsiste en la persona del autor aun después de la
enajenacién de la obra. Por lo tanto, las facultades de explotacion provenientes de

7 Rangel, Medna. Loc.cit. Pag 99.
8 Mendez Ormachea, Tomas. La Crganizacidn Mundial de la Propiedad Intelectual o
Derechos de Autor. México. Editonal Porrua S. A. 1985 Pag 288
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ta publicacion de una obra intelectual. conceden al autor 1a facultad de obtener
emolumentos de su explotacién, sea gue la administre por s/ mismo, 0 sea que
encomiende a otra la gestidn.

Por lo tanto, el derecho pecuniario consiste como o menciona el autor

Lasso de la Vega en las siguientes facultades:®

El derecho de explotacion,
El derecho de modificacién y supresion,

El derecho de fiscalizacion o control y

N

El derecho de continuacion,

El autor Rangel Medina hace una traduccion de las facultades antes
citadas. ordenandolas de la manera siguiente. '

- Derecho de publicacidn,

- Derecho de reproduccién;

- Derecho de transformacidn o adaptacion,

- Derecho de colocacion de la obra dentro del comercio;

- Derecho de transmisicn.

Es importante aclarar que las prerrogativas antes mencionadas surgen al
momento mismo de la publicacion y desaparecen cuando la obra entra al dominio
publico. El derecho patrimonial como el derecho moral subsiste en la persona del

autor después de la enajenacion del objeto material.

® Ind Pig 288
% Rangel, Medina. Log Cit. Pag. 99-100
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1.4 PROPIEDAD INDUSTRIAL

Esta tiene por objeto promover y alentar toda actividad que se aplique en la
rama de la industria, entendiendo esta palabra no solamente en el estricto
sentido, s1 no englobando el aspecto de la agricultura, comercio e industria

extractiva, asi como toda la gama del trabajo humano como son:

a) larealizacion de invenciones patentables
- certificados de invencion

- dibujos industriales

b) las indicaciones comerciales como son,
- marcas
- avisos comerciales
- nombres comerciales
- denominaciones de origen

La proteccion juridica de la propiedad industrial estmula a las empresas y
personas fisicas a emprender mejoras en $us procesos de produccion, productos
y formas de comercializacién, para reforzar su competitividad y obtener un mayor
beneficio econémico. sin verse afectadas negativamente por la copta o imitacion

no autorizada de las mismas®’

De tal manera se le puede definir como el conjunto de institutos juridicos o
leyes gue tienden a garantizar la suma de los defechos deducidos de la actividad
ndustnal o comercial de una persona. Con motive del seguimiento de esta
investigacién, se analizaran todos los aspectos comprendidos dentro de la

propiedad industrial

Viid, Pag 99-100
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A} Patentes

Por patente se entiende el derecho exclusivo que el estado concede a una
persona fisica para explotar su invento, a cambio de gue infroduzca la invencion
patentada en la industria o en el comercio nacional para que la poblacién se
beneficie de esa invencion, este término iguaimente abarca al titulo que expide el

Estado como reconocimiento de ese derecho

Como se sabe en México estan prohibidas las practicas monopdhcas, sin
embargo, en el aspecto de las patentes, el Estado otorga el privilegio de uso de
una invencion por su creador convirtiéndose de tal manera en una excepcién a lo
establecido por el articulo 28 constitucional, el cual menciona que quedan

prohibidos en los Estados Unidos Mexicanos los monepolics.

El inventor gozara del derecho de perseguir a toda persona que viole su
derecho asi como la que pretenda utilizar el método patentado. par ta fabricacidn
de lo patentado o en cierios casos por poner a la venta productos patentados. La
Ley de Propiedad Industrial establece dos tipos de patentes que son.

i De invencién. como su nambre lo dice son tadas aquellas invenciones de
nueva creacion, desde fuego dentro de la rama de la Industria, ya sea que se

utilice para el procedimiento de produccion o que se fabrigue.

2  De mejoras: Se da cuando ya hay una invencion patentada, a través de un

estudio MINUCIOSO y S& encuentra que puede ser mejorada.

Es importante mencicnar lo que no puede ser patentable, en los que se

incluyen los siguientes puntos

+

- Los principios iedricos o cientificos y los métodos matematicos, asi como
dar publicidad a algo ya existente en la naturaleza aun cuando ne lo
conociera el hombre.

- Los sistemas y planes comerciales.
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- Las creaciones de nuevas reglas para juegos de video, asi como los
programas de computacion.

- Las creaciones artisticas y literanas

. Todos lo métodos de tratamiento guirdrgico o terapéuticos del cuerpo
humano.

- Las especies vegetales.

- Los amimales y sus variedades.

- Las aleaciones

- Los alimentos y bebidas de consumo fumano.

- Las invenciones cuya publicacién o explotacion sean contrarias a la ley.

- La preservacion del medio ambiente.

- La seguridad publica.

- Fertiizantes

- Alimento de consumo animal.

- Los procesos biotecnologicos para  obtener farmaquimicos vy
medicamentos.

- Plaguicidas y herbicidas

Tanto |a solicitud como el registro de patentes pueden ser requeridas por el
inventor o su causahabiente, es decir, el que adquiere por cualquier titulo legal los
derechos det inventor. Ademas, en ambos cases puede ser sclicitada a través de
un representante legal Los documentos bdsicos para la presentacion de tas

solicitudes son'

{ Solcitud debidamente llenada y firmada, en cuatro tantos
Il Comprobante de pago de la tarifa( Originat y dos copias)
Il Descripcion de la invencidn
IV Relvindicaciones
vV Resumen de la descripcion de fa invencion

V| Dibujo técnico { por triplicade)

Una vez ingresada la solicitud, el primer paso es el examen de forma, el
cual se publica a los 18 meses o antes a peticion del solicitante. Después se

practica e} examen de fondo, emitiendo una comunicacion oficial al solicitante o
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su apoderado en el lapso de 30 o 32 meses. Después del otorgamiento de la
patente, e} articulo 80 de la Ley de Propiedad Industrial establece que se tiene
que realizar un pago de anualidades, ya que si no se realizara pedria caducar su
derecho de patentabilidad, y por lo tanto la invencion se convertiria del dominio
publico, adem4s del pago antes mencionado deben realizar los siguientes:

a) Por la solicitud de copias o cotejo de documentos al IMPI,
b) Por la publicacion anticipada de la solicitud de patente.

¢) Por transmision de derechos, licencias de uso, cambioc de nombre,

denominacién o razén sccial del sclicitante o titular de una marca

d) Por la transformacion de una solicitud de patente a una de registro de

modelo de utihidad o disefio Industral y viceversa.
e} Por dividir una solicitud de patente, deberd pagarse por cada una

fy Busquedas bibliograficas o de informacién téenica, de patentes nacionales

o extranjeras.
q} Acreditamiento de nuevo apoderado.

Estos pagos adicionales deberan ser ingresados al Instituto Mexicano de fa
Propiedad Industrial para la realizacién del tramite correspondiente segln sea el

caso.
B) Certificados de Invencidn

En este apartado encuentran cabida ciertas invenciones que resultaron no
patentables, por no estar dentro de las ramas permitidas en la Ley de Propiedad
Industrial, de tal manera se le brindan un cierto tipo de seguridad a sus inventores

otorgandoles lo que se conoce como certificados de invencion. Estos certificados
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son firmadas por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial se otorgan por

un plazo de catorce afios, en |0s siguientes casos:

Productos quimices y farmaceéuticos

Medicamentos

Bebidas y alimentos- Fertilizantes

Plaguicidas

Las invenciones relacionadas con energia y seguridad nuclear

-~ o o0 o

Los aparatos y equipos contaminantes

A diferencia de las patentes los certificados de invencion pueden ser
explotados par cualquier persona siempre y cuando cumpla con el requisito de un
acuerdo previo con el autor de la invencion, para fijar el pago de regalias, este
acuerdo debera ser inscrito ante el registro Nacional de Transferencia de
Tecnologia en el caso de que no se llegara a un acuerdo sobre el monto de las
regaiias, la ley establece un procedimiento para fijar el monto de las mismas una
vez lranscurnidos los catorce afios las invenciones se convierten del dominio
publico, igualmente sucede cuando se cancela una certificado de invencidn. Un
punto de controversia es que si existiera una invencidn que pudiera ser
patentable. el inventor puede optar por solicitar una patente u cobtener un
certificado de invencidn, ésto con el Unico fin de obtener mas rapidamente la

proteccidn de |a ley.
C) Disefios Industriales

Se entiende por disefios industriales cualquier dibujo o forma para decorar
un producto o para darle una apariencia o imagen propia ( Si el disefio es
bidimencional se denomina dibujo, si es tridimensional se le llama modelo).

Un dibujo Industrial es toda combinacién de figuras, lineas o colores que se
incorporan a un preducto industrial. El modelo es toda forma tridimensionat que

sirve de patrén para la fabnicacién de un producto.
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Su registro concede a su titular el derecho de uso exclusivo por 15 afios a
pariir de la solicitud. El disefio sélo esta protegido contra ef uso no autorizado por
su fitular, en México La proteccion juridica de fos derechos de propiedad
industrial, Uricamente se otorga en el pais donde ésta es solicitada y concedida
S) se desea la misma proteccién juridica de los derechos de propiedad industrial
en el extranjero, se deberd presentar la solicitud en cada pais y realizar otros

tramites por medic de un despacho especializado.

Las solicitudes de estos registros deben de contener los mismos datos que
las de patentes y deben de acompafiarse de una repraduccion grafica o
fotografica del objeto de la solicitud, y los dibujos o clichés correspondientes, asi

como la indicacién de los praductos para los que se utilizarg el dibujo o modelo.

Se aplican a los dibujos y modelos industriales, en lo conducente, las
disposiciones sobre patentes con relacién a la novedad, descripcion, examen,
publicacién, derechos exclusivos, licencias, pago de derechos, caducidad, y

proteccion legal.
D) Marcas

Las marcas aportan a fas mercancias una individualidad que hacen posible
reconccer a un producto entre los articulos competidores o analogos, pero no sdlo
existen marcas de proguctos sino que también existen las marcas de servicios.

Las primeras son los signos que seé usan para distinguir articulos o
productos de otros de su misma especie o ciase; las segundas son los signos que
distinguen un servicio de ofro de su misma clase o especie. El articulo 87 de la ley
de Propledad Industrial establece que el derecho para usar exclusivamente una
marca se adquiere mediante su registro Este derecho no produce efecto contra
un tercero que ya esté explotando dicha marca en la Replblica, con mas de un
afio de anteriondad a la fecha legal de ese registro. Las marcas se registran con
relacion a productos o servicios determinados. Las marcas pueden consistir en
denominaciones y signos visibles suficientemente distintives para identificar tos
productos o serviclos a que se apliquen, asi como en nombres comerciales y en

razones o denominaciones sociales. El registro de marcas otorga al comerciante
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o prestador de servicios proteccidn juridica contra aquellas personas deshaonestas

que utihzan sus denominaciones con fines de lucro.

Como bien o apunta el profesor Cesar Sepliveda, debe adverirse que las
marcas se encueniran protegidas por la ley atendiendo a dos consideraciones
principales. La primera, para garantizar |as actividades econdmicas de la industria
y del comercio contra la competencia deshonesta y podria decirse que en aste
caso ampara el esfuerzo humano, tanto en su aspecto inventive como de
onginalidad, ya sea en el aspecto econdmico de utilidad que representante. La
segunda finalidad consiste en |a proteccion al pdblico consumidor, por cuanto que
la marca hace distinguir enire productos similares de tal manera es una garantia

de calidad uniforme.*?

Los efectos del registro de una marca duran diez afios, a partir de la fecha
y hora de la presentacién de la solicitud, pero a diferencia de las patentes en que
el piazo es improrrogable, tratdndose de las marcas el plazo puede renovarse
indefinidamente por periodos de diez afios La renovacidn debe solicitarse dentro
del ultimo semestre del plazo que éste corriendo, cabe sefalar que el tiempo
aproximado para llevar acabo un registro en de seis meses, aunque en fa vida
practica esto no suceda sino al cabo de ocho meses o inclusive de un afio o dos.

Un aspecto muy importante en cuanto a las marcas es lo referente a su
uso, debido a que estas deben de usarse tal y como han sido registradas. Las
variaciones que e realizara su propietario no estarian registradas por lo tanto se
tendria que hacer un nuevo registro, perc no como maodificaciones de la antenor
sINo como uno nueve Por otra parte los productos nacionales protegidos por
marcas registradas en México, debe llevar de manera ostensible la leyenda
“Marca Registrada’, su abreviatura "Marca Reg" o las siglas "M.R" tratéandose
de marcas de servicios la leyenda debe aparecer en el lugar en que se contraten
o presten los servicios, como en aguellos medios capaces de prestarla
graficamente. En los productos de elaboracidn nacional debe indicarse la

ubicacidn de la fabrica o lugar de produccidn. Los productos nacionales en que se

2 Sepulveda, Cesar. EI Sistera Mexicano de 1a Propiedad Industriat Mexico Editorial Porrua S. A de
C V 1981, pdp. 115,



utiicen marcas, registradas o no, deben llevar la leyenda "Hecho en México". Los
productos de exportacidn deben ostentar la contrasefia que se establezca

oficialmente.

L as indicaciones, leyendas y contrasefas antes mencionadas deben figurar
tanto en los productos, como en las etiquetas y en los empaques © envase en que

se contenga al expenderse al publico

La ley de ia materia estipula que los vendedores de articulos de origen
extranjero con marcas en las que se indique gue estén registradas, sin que lo
hayan estado en México, aun cuando estén registradas en sus paises de ongen o
en otro, deberédn indicar claramente el lugar de registro, al respecto ta Ley, para et
caso de incumplimiento de io antes referido menciona, que se haran acreedores a
una sancién. Sin embargo, es de consideracién advertir gue no existe tal sancion

debido a que la Ley lo contempla pero no lo establece.

En lo gue respecta a las marcas posteriormente se continuara ¢on un
detalle minucioso de las mismas de acuerdo al orden logico de la presente

investigacion
E) El Nombre Comercial

Come es bien sabido e igualmente reconocide dentro de la personalidad es
el atributo del nombre; las personas fisicas se designan por su nombre y apellido,
y las morales, en lo particular las sociedades mercanfiles por su razdn social o
denorminacion. Ademés, pueden tener un nombre comercial que distinga a la

empresa de otras similares que presten los mismos servicios.

Los industriales y comerciantes, ya sean personas fisicas o juridicas
resuitan ser propietanos de su nombre comercial y tienen el derecho a su use
exciusivo, sin la necesidad de depdsito o registro (al contrario de las marcas)
dentro de una zona geografica que abarque la clientela efectiva y tomando en
cuenta la difusidn del nombre y la posibilidad de que por su uso por un tercerg
induzca a error a los consumidores, sin embargo, resulta de suma importancia la



19

publicacién del nombre comercial en la Gaceta de Invenciones y Marcas para que
exista la presuncidn de buena fe en la adopcion y uso del mismo como 1o
astablece el articulo 106 de la Ley de Propiedad Industnal, mediante un escrito
que debera de presentarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industriat al
cual se le deberan anexar los documentos que acrediten el uso efectivo de dicho
nombre coma par ejemplo la publicacion efectuada a traves de anuncios por
medio del periddico o seccion amarilla etc., ademas de io anterior se hace un
examen de novedad para averiguar st existe lo que se denomina en la vida
practica como anteriordades y due se traduce en algun nombre comercial
publicado, idéntico o semejante, con el que se pueda llegar a un grado de

confusién,

Los efectos de la publicacién de un nombre comercial duran diez anos y
puede renovarse indefinidamente por pariodos de la misma duracion, dentro del
segundo semestre del Ultimo afio de cada periodo de no renovarse, cesaran sus

efectos,

La fransmisién de una empresa o establecimiento confiere el derecho de

uso exclusivo del nombre comercial respectivo, salvo estipulacion en contrario

F) Et Aviso Comercial

Se consideraran como avisos agquelias frases u oraciones gue tienen comao
objeto anunciar al publico un comercio, una negociacion o determinados
productos Cuando los avisos contienen sefialada originalidad con la cual
facimente los distingue de otros, $e puede adquinr su registro para obtener de
esta manera el derecho exclusivo de seguirlos usando y de impedir que otras

personas hagan uso de avisos iguales o semejantes

Para oblener el registro de un aviso comercial debe presentarse una

solicitud escrita, por duphcado, y seguir los mismos tramites que para las marcas.

Cuando un awviso comercial tiene por objeto anunciar productos, éstos

deben especificarse en la solicitud, sin que puedan comprenderse en un MISMo
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registro articulos que carrespondan a dos © mas clases, segun la clasificacion gue
establece el Reglamento. Si el aviso comercial tiene como objeto anunciar un
establecimiento o institucién, se considera comprendido en una clase especial,
pero en estos casos el registro no puede amparar articulos o productos, aun

cuando con ellos esté relacionado el establecimiento o institucion

Los efectos del registro de un awiso comercial duran diez afos, al t&rming
de Ios cuales cae de pleno derecho bajo et dominio pablico, sin que pueda volver

aregistrarse.
G) Denominacion de Origen

Estas se pueden definir como l0s nombres de las regiones geograficas del
pais que se utilizan para designar un productc originaric del mismo,

cemprendiendo éstos, |os factores naturales y humanos.

La Ley de Propiedad Industrial También protege a las denominaciones de
orgen. EF uso ilegal es sancionado aun cuando se acompafie de indicaciones
tales como "género”, "tipa", "manera”, "imitacién” u otras similares que produzcan

confusion en el consumidor o impliquen competencia desteal.

La declaracion general de proteccidn a una denominacidn de origen se
hace de oficio o a peticion de quien demusstre tener interés juridico; en este
segundo caso la ley situa a las personas fisicas o moraies que se dediquen a la
extraccion, produccian o elaboracién de fos productos que se pretendan amparar
con la denominacidn de origen; las camaras o asociaciones de fabricantes ©
productores y las entidades del Gobierno Federal y de los Estados.

La solicitud de declaracién general de proteccién a una denominacion de
origen debe hacerse por escnito, en &l que debe sxpresarse el nombre de la
denominacion de origen y producto que se pretenda proteger, la descripcion
detallada de los productos que protegera la denominacion; procedimiento y lugar
y lugares de extraccién, elaboracién o fabricacion; y sepalamiento de los vinculos

entre denominacién, producto y temtorio, segun el caso. La solicitud debe
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publicarse en el Diario Oficial de la Federacion para que en un plazo de cuarenta
y cinco dias, cualquier tercero interesado formule las observaciones u objeciones
que estime procedentes. Et Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dictara
su resolucicn definitiva. £l plazo de vigencia de la declaracion de proteccion es

indefinido, en tanto subsistan las condiciones que la motivaran.

El Gobierno de nuestro pais es el titular de fa denominacion de origen y
solo puede usarse mediante autorizacion del Instituto antes citado. El propio
Instituto, por conducto de Relaciones Exierores, tramiaréd el registro de las
denominaciones de origen que hayan sido materia de una declaracion general de
proteccién, para obtener su proteccion internacional conforme a los tratados sobre

la matena

El derecho de usar una denominacién de origen debe solicitarse por
escrito, en el que indique el fugar en que el solicitante realiza la extraccion,
produccion o elaboracion; y fa forma en que el solicitante cumple con los
requisitos para ser titular del derecho de uso de la denominaciton de origen, en los
términos de la declaracion general Los efectos de origen del registro del derecho
a usar una denominacién de ongen duran cinco afios, plazo gue puede renovarse
por periodos 1guales. El usuario esta obligado a utilizar ia denominacion de origen
como aparece protegida en la declaracion general El derecho a usar la
denominacion de origen puede transmitirse en los términos de la legislacion
comun- el usuario puede otorgar licencia de uso Unicamente a quienes distribuyan
o vendan sus productos; el convenio de licencia debe ser aprobado y registrado
por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y debe estipularse que el
licenciatario Unicamente puede utilizar la denominacién de origen acompafada de
una marca registrada cuyo titular sea el licenciante y que éste haya explotada en

terntorio nacional.

£l registro de usuario de una dencminacion de origen termina por nulidad
cuando se otorgue en contravencion a la ley o en vista de declaraciones falsas;
por caducidad cuande el registro no se renueve y por extincién cuando el usuario
no utilice la denominacién dentro de un afio a partir de la autorizacion o cuando

suspenda la utilizacién por més de un afio.
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h) La Represion de Ja Competencia Desleal

Este elementa se incluye como uno mas de la rama de la propiedad
industrial debido a que en la mayoria de los casos las violaciones que existen en

esta rama, constituyen un acto de competencia desleal,

£l autor Francisco Carnelutti, al respecto del tema menciona que la
competencia entre los comerciantes es leal, en tanto cada uno se sirve para
adelantar a los demas de sus propias fuerzas; cuando se hace asi, el derecho
asiste impasiblemente a la competencia, como los jueces & upa carrera pero el
derecho no permite que alguno de los concurrentes impida a otro servirse de sus

propias fuerzas ni menos que trate de utilizar las fuerzas de &l

En nuestro derecho existe un concepto genérico del acto desleal en el
articulo 10 bis del Convenio de Paris para la proteccion de ‘a propiedad industrial

suscrito por México en 1955 El mencionado articulo dispone lo siguiente

1 Los paises de la Union estén obligados a asegurar a i0s nacionales de ios
paises de la unién una proteccion eficaz contra la competencia desleal,

2 Constiluye acto de competencia desleal todo acto contrario a los usos
honestos en materia industrial o comercial

3 En particutar deberan prohibirse’

. Cualquier acto capaz de crear una confusién, por cualquier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industnal o comercial

de un competidor;

- Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o

comerclai de un competidor.
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- Llas Indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el gjercicio del comercio,
pudieran inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacion,
las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la calidad de los productos

La Ley de Propiedad Industrial sefala en su articule 213 fraccion |y X, los
actos que a fa luz de nuestro régimen interno, son considerados como actos de

competencia desleal, esto se refuerza con la siguiente tesis junsprudencial:

MARCAS. LEY DE INVENCIONES ¥ MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. QUE DEBE
ENTENDERSE POR.

E) articulo 210, inciso b, fraccién X, de la Ley de de Invenciones y Marcas. dispone "Son mfracciones
admunstraivas a)... b) La realizacién de actos relacionados con la matena que esta Ley regula, contranos a
fos buenos usos y costumbres en la industra, comercio y serviclos que implique competencia desteal. De
manera enunciaava s¢ consideran nfracciones administrativas las siguientes’ 1 Intentar o lograr el propdsito
de desacredrtar los productos. 108 servicios o ¢l establecimuento de otre” Por su parte ¢l Convenmo de Paris
para 13 Propredad Industnal, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 ¥ publicado en el Diarte Cfictal
de 1a Federacion el 27 de julio de 1976, al referirse a la competencia desleal en su articulo 10 bis establece
textualmente lo sigutente: "Los paises de ka umén estan obligados a asegurar a los nacionales de los paises de
Ja union una proteccidn eficaz contra la competencia desleal 2) Constituye acto de competencia desleal todo
aclo de competencia contrano 2 los usos honestos en matena industrial o comercial. 3) En particular deberén
prolubirse. | Cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que sea, respecto del
stablecimuesito. los productos o la acuvidad industnal o comerciat de un competidor. 2 Las aseveraciones
falsas en ¢l ejercicio del comercio, capaces de desacredutar el establecinuento, fos productos o la actvidad
industnal o comercial de un competidor, 3 Las indicaciones o aseveraciodnies cuyo empleo. en el giercicio del
comercio. pudieren inducir al pablico a error sobre la naturaleza, ¢l modo de fabricacion, de las
caraclensiicas. fa aptitud en el empleo la cantidad de los productos” Ahora bien, para que un comerciante o
fabricante 1ncurra en actos de competenciz desteal es suficiente que sustraiga la atencion de la clientela de un
competdor en su beneficio, no haciendo uso de sus propias fuerzas, recursos o nventivas, sino realizando
actos de 1utacién respecto de las carasteristicas predermnantes de su competidor Consecuenterneite, st una
soctedad pretende basar el éxito de su producto, s1 no exclusivamente, si de manera prnimordial y destacada,
¢n el hecho o circunstancia de sustraer en su provecho la clicntela ajena, sin empefiar a cambio sus propios
feCursos. IMYENUVas o su propla fuerza economica incurre en competencia desteal, porque con su conducia
fleva La tntencion de susiraer la clientela del fabneante o comerciante competidor, atrayéndola para s nusmo,
reciende indebidamente los beneficios de que disfruta su nival

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparc en revisién 244/92. Panam de México. 5 A de C. V 9 de abni de 1992. Unaninudad de
votos Ponente Dawid Delgadilio Guerrero. Secretane José Luts Fuentes Reyes

Instancia Trbunales Colegiados de Circuito. Fuente Semanano Judicial de la Federacién Epoca: Octava
Epoca Tomo X-Agosto. Tesis: Pdgina, 583. Tesis Aislada

MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA
INFRACCION ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

La Ley de Invenciones v Marcas en su articulo 210, seftala de manera enunciauva doce actos que constituyen
snfracciones admimstratinas. por ser actos contrarios @ los buencs usos y costumbres de la industria,
comercio ¥ servicios que impliquen competencia desteal, entre los que se encuentran, el efectuar en el
gjercicio de actividades industriales o mercantiles, acios que causen 0 wnduzean al piblico a confusion, error
o engaiio, por hacer creer o suponer infundadamente. la existencia de una relacién o asociacién entre dos
establecimientos, que la fabricacion de un producto se realiza bajo normas, licencia ¢ autonzacion de un
tercero. 0 que se presta un servicio o se vende un producto con awtorizacién o licencia de un tercero {inciso
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b), fraccion X, de esta manera encontramos en el citado precepto dos elementos indispensables para que s¢
actuahce la infraccibn admunistrativa en é] prevista, el primero se refiere a la existencia de una conducta
contrana a los buenos usos y costumbres de la industna o comercio que mplique competencia desleal v el
szgundo elemenio consiste en que esa conducta cause o iduzea al publico a confusidn. eror ¢ engafio en
relacidn con el producte o servicio que requiere o ¢on el establecimiento que lo ofrece, por lo que respecta al
pnimer elemento, debemos atender a los lineamentos del legislador, en el sentido de considerar que todo acto
contranio a los usos, costumbres y leyes que rigen 1a industria o e comercio que menoscabe la libre
competencia o perjudique al piblico consumidor constituye compe tericia desleal En nuestro sistema furidico,
ta libre compelencia estd constitucionalmente garantzada por los articulos So. y 28 de nuestra Carta Magna,
y conforme a dichos preceptos a nadie puede impedirse que s¢ dedique a l1a profesién, industtia o comercio
que le acomode. siendo licito ¥ cuando no se ataquen los derechos de lerceros m se ofendan los derechos de
1a sociedad. se profuben los monopolios, a excepeién hecha de aquétlos que por su naturaleza corresponden
al Estado y de los privilegios que conceden las leyes sobre derechos de autor y de invenciones y marcas
Ahora blen, en marena de propredad industnal, nuestro pais e ¢Rmarca €0 un ratado mfernacional, que es el
Converuo de la Union de Pars, vigente desde mil novecientos ochentz y tres, mismo que en témminos del
articulp 133 consumcional, es [a ley en nuestro pais; este convenio fue publicado en el Diaro Oficial de la
Federacion el vewtsiete de julio de mil novecientos setenta y seis, y en su articulo 10 bis sefiala
expresamente que. los paises de la Umén estdn obligados a asegurar a los nacionales. wuna proteccion eficaz
comra ia competencia desteal, v aclam "constitluye acto de competencta desleal todo acto de competencia
contranio a los uses honestos en matena mdustnal ¢ comercial" Con base en esto, la Ley de Invenctones ¥
Marcas vigente, trata de evitar la competencia desleal reprinuendo fos actos deshomestos en matena de
industna s comercio. y aquéllos que sean contrarios a las disposiciones que consagra. Para ¢l estudio de estos
aclos deshonestos, s tmportante tener presente que lo sancionable. ¢s ef abuso del bien juridico tutelado por
el anticulo 28 constitucional, es decir, ¢l abuso a Ia libertad de competencia que en ¢l se consagra, no siendo
adnusible la resmecidn de esta liberlad sin la existencra de una conducta que se adecue exactamente al
supuesto Juridico contemplado por la norma legal. La ley sefiala una serte de actos deshonestos que considera
como conductas de competencia desteal, que aparie de ser actos contrarios a las dispesiciones que la misma
establece, causan perjuicio mo solo al tercero de quien chuene beneficio o causan dafio. smo tarabién al
desarrollo def comarcio y la industna, repercutiendo a su vez en un dafto para el piblico que requiere de los
productos o 5ervicios que le ofrecen. Asi, tomando en cuenta los actos deshonestos que s¢ sancionan como
infracclones adrunistrativas y como delitos, podemos defirur 2 Ia competencia desleal, como la conducta de
un competidor que utiizando cualquier procedimento en contra de las buenas costumbres o de alguna
disposicién legal, sustraiga, uttlice o explote un derecho comercial o industriat de otre recurrente, con el fin
de obtener ventazas indebidas para si, para vanas personas, o para causarle un dafio a aquél, para tal efecto,
debemos decit que ef concepto de buenas costumbres ha sido interpretado por La doctrina como los principios
deducibles de normas positivas que son aceplados per el sentimuento juridico de una comumdad Asi,
costumbres comerciales como anuncios, promociones de ventas, camparias de descuento, etcétera, son licitas
y permudas para atrzer clientela a un establecimiento o hacta un producto, siempre que no se empleen
medios reprochables para ello Siguiendo con el concepto de competencta deslieal a que hemos legado, es
requisite primordial para que haya deslealtad, que primero exista competencia entre los comerciantes, es
decir, que desarrolien una actividad encaminada o relacionada con el musmo fin, toda vez que podria darse
una conducta ilicita entre comerciantes que no compiten entre si, ¥ €ésta, independientemente de que sea
sancionable por otros medios, no constituye competencia desleal. También cabe decir. que la conducta
deshonesta del comerciante desleal puede ser activa o pasiva, es decir, consisur en un hacer o en una
omisién, realizada con la intencidn de obtener un beneficio propie ¢ causar daflo a olre recurrente. Ahora
bien, para que esa competencia desteal sea sancionable como infraccién administrativa, en el supuesto que
estudiames, es wdispensable que se actualice ef segunde supuesto, consistente en que esa conducta calificada
de desleai cause o induzca al piblico a confusién, error o engafio en relacion con el producto o servicio que
requiere o con €l establecimiento que lo ofrece. Para entender este segundo supuesto, es ymporiante
establecer lo que se enttende por causar o inducir ab piblice, esto es, productr en €1, un &mmo incitandolo o
persuadiendolo a moverse en determinado sentedo, con el fin de obtenerlo como cliente. esto es vilido en la
lbre competencia pero 1o a través de conductas deshonestas Lo que resulta reprochable. es obtener este fin
mediante 1a confusidn, el error o &l engafio en que se hace caer al piblico Conforme al diccionario de la Real
Acaderua de la Lengua Espafiola, confusion, significa la mezcla de dos ¢ mds cosas diversas de modo que
las partes de la una se incorporen a 1a otra, falla de orden o de clandad; 1a acepcién de error, es concepto
equivocado o juicio falso y engaiio, 1a falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre, De esta
manera, la conducia de) comerciante encaminada a confundir, equivocar o engaflar al piblico, es una
conducta deshonesta, pero solo encuadsa en el supuesto de infraccrén que analizamos, st la confusion, el error
o el engario lo levan a suponer que existe relacion o asociacion entre un esiablecimuento y et de un tercero,
como por glemplo en las cadenas de uendas o negocios que ostentan la misma o semejante denominacién, o
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bien, que o hagan suponer que s¢ fabrican o venden productos © se prestan servicios bajo l1as normas.
licencia © autorizacién de un tercero, como por giemplo, las agencias de carros que componen o venden
piczas originales de la misma empresa que fabrican los automéviles Para que una conducta sea sancionable
conforme 4 i ley, es necesario que se cumplan todos fos requusitos previstos en las hipdtesis normativas. en
wirtud, de que en tuesiTo sistema juridico, a excepeién de que expresamente lo sefiale la ley, no es admisible
la aplicacion de sanciones por conductas andlogas a las previstas En estas condiciones, resulta necesarto para
que surta 12 causa de 1nfraccién administrativa, que se den los dos elementas que han sido analizados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUTTO.

Amparo en revision 3043/90 Kenworth Mexicana. S.A de C.V. 30 de enero de 1991 Unanimidad de
votos Ponente Genaro David Géngora Pimentet Secretaria Guadalupe Robles Denciro

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente' Semanano Judicial de la Federacion Epocas Octava
Epoca Tomo VII-lumo. Tesis: Pagina: 320. Tesis Aislada

1y Transpaso de Tecnologia

Primeramente se entiende por tecnclogia al conjunto amplio y variado del
conocimiento requeridos para cierta produccion o servicio industrial, y que van
desde fos estudios de marcado y de factibilidad hasta los ajustes de operaciones
y puesta a punto de la produccion, pasando por etapas que se relacionan con
conocirmentos muy especializados como el examen y seleccion de los pracesos,

locahzacion, proyecto definitive, contratacién de equipo e instalaciones.

La capacidad humana para crear nuevas tecnologias y su transformacion
en mercancias, han venido a sefialar en nuestros tiempos el diferente grado de
desarrollo entre los pueblos al extremo de medirse el adelanto o el atraso
econémico de los mismos por el nimerc de patentes y cerlificados de invencion

que de ellos se expidan para proteger las invenciones.

El Instituto de la Propiedad Industrial notficara cualquier resolucion gue
dentro de la cual no se autorice la inscripcidn de un convenio respecto a la
inscripcion de transferencia de tecnologia, como lo menciona la siguiente

jurisprudencia.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y
MARCAS, LEY SOBRE REGISTRO DE.

S; ¢l acuerdo del Director General del Registro Nacional de Transferercia de Tecnologia, que denegd la
wnseripeion de un conveno celebrado entre Ja soficiiante y otra compania, no se fe notificd directamente a ia
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peticionarte, haciendole saber su fecha, los mottvos concretos que lo mforman, los preceptos legales que lo
apoyan, s las conssderaciones Juridicas que lo determunan, no puede alegarse validamente que la peticionana
debi6, antes de ocurny al juicio de garantias, intentar el recurso administrativo que contempla el arficulo 14
de la Lev de la materia Mas adn, esta sola onusion, de suyo infrnge. en agravio de la solicitante. poer dejarla
en estado de indefension. la garantia de audiencia que consagra el articulo 14 del Pacto Federal

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITQ

Amparo en revision 762/75. Carbonell v Cia. de México, 5. A 23 de enero de 1976. Unanimudad de
votos. Ponente Juan Gomez Diaz.

Ingancia. Trbunates Colegiados de Curcutto, Fuente Semanario Judicial de la Federacion Epoca. Séptima
Epoca Volumen 85 Sexta Parte Tesis Pagina 92 Tesis Aislada
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ANTECEDENTES DE LAS MARCAS EN MEXICO

ia divisidn que a continuacion se presenia responde a que estas etapas
son las mas representativas acerca de los posibles antecedentes de las marcas

sin que esto signifique que sean las Unicas
2.1 PERIODO PRERISPANICO

En el pericdo prehispanico no se conoce documento alguno gue nos
permita conocer si existia alguna reglamentacion en |la materia tratada. Por otra
parte, no se puede olvidar que aunque en esta etapa de fa tustoria el comercio
tuvo gran auge y aceptacion, no existieron antecedentes directos de ias marcas
ya que las mercancias no traian consigo distintive alguno, esto debido a que el
comerclo se ejercia mediante el trueque que consistia en el intercambio de
mercancias, el cual no implicaba la necesidad de especificar su origen Sin
embargo es indispensable sedalar, la existencia de indicios de que los habitantes
de! Angnuac, que usaban medios materales para individuahzar condiciones o
clases sociales, pruaba de esto es la figura denominada “Collera’, que servia para
\dentificar al mal esclavo, y evitar que este huyera entre la gente, o penetrara por
Jugares estrechos. Asi como para que los compradores de esclavos de collera
llevaran un registro del nimero de ventas por las que habian pasado alguno de

eilos

Ademas, tenemos gue en la Huasteca, miembros de ciertas clases
sociales, eran iabrados en el rostro, individualizandolos, esto con el fin del

privilegio de no pagar trbuto alguno.

En Ia etapa prehispanica de Méxica los medios de distincion equiparables a

las marcas, ya eran conocidos y usados.

Una muestra de este uso son los famosos sellos o pintaderas, utllizados
como utensilios para decorar con pinturas la piel humana. Algunos autores indican
que estos sellos o pintaderas eran también usados para la impresion de dibujos

en la ceramica, como puede corroborarse con las diferentes piezas arqueoclégicas
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encontradas a lo largo de la historia. Ademas, las pintaderas se empleaban para
la identificacion de ciertos tributos que los pueblos pagaban a los reyes y sefiores.

Las pintaderas o sellos tuvieron dos formas distintas las cuales son Jas

siguientes-

LOS SELLOS PLANGCS.- Consistian en un mango de madera y una tabla
plana de forma variada en alguno de sus costados, en una de cuyas superficies
era grabado un dibujo cualquiera, siendo éste el que servia para imprimir, {estos
sellos son exactamente el mismo concepto gue conocemos actualmente, con fa
anica salvedad de que sus materiales de fabricacidn son diferentes, dado que

aquellos fueron grabados en ceramica y ahora son de caucho).

EL SELLO O PINTADERIA CILINDRICA.- Consistid en un cilindro sélida o
hueco, semejante a un rodillo, el cual sobre su superficie tenia grabado un dibujo

que gra el que se utiizaba para imprimir 13

Asi. encontramos que existieron signos de distincion equiparables a las
Marcas, puntualizando que aunque no eran conocidas como hoy en dia, éstas ya
eran usadas por nuestros antepasados, en objetos o personas cumpliendo con el

fin de indwvidualizacién y distincién,

2.2 EPOCA COLONIAL

Las primeras manifestaciones que encontramos en esta época son las
dencminadas marcas transparentes de agua o filigrana, que eran resultado de la
necesidad de los productores de papel de diferenciar sus productos, mediante el
uso de marcas o contrasefias en el proceso de fabricacion del papel, se utiizé hilo
de metal entretejdo, de tal manera que la figura resultante era casi fotalmente

transparente, optandose por llamaries de agua o transparentes; estas marcas

‘> Mendieta, Sonia. Evolucién Histérica de las Marcas .Revista Mexscana de la Propledad
industnal y antistica. México. Editonal SEGOB 1966 pag. 6
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posiblemente, son el antecedente inmediato de las marcas en los productos de

papel actual.

Otra figura refevante en esta época, son las llamadas marcas de fuego en
las cuales se ulilizaba el hierro para su impresion, llegandose a la cryeldad, ya
que se ulllizé para la marca de esclavos a partir de 1524. En relacién a lo anterior,
se puede mencionar que los espafioles que adguirian esclaves indios en la Nueva
Espana ya fuera por que los indios se hubieran rebelado y matado espafoles o
porqué se les hubiera requeride estar en paz y no lo hicieran se les podia hacer
asclavos y marcartos con hierro en la cara, quedando asi bajo la denominacion de
esclavos de guerra, 0 bien, para que los espafioles los adquirieran como tributo
de rescate, pudiendo asi tener el derecho de comprarios A éstos se les llamo

esclavos de rescate ™

Estas inhumanas marcas en los esclavos eran medio probatorio suficiente

de propiedad, siendo impresas también en los muslos ¢ en los carrillos

Pero estas marcas de fuego coma simbolo intrinseco de propiedad, no sélo
fueron usadas en los esclavos, sino que también se tiene noticia de gue el hierro
candente se utilizo a partir de 1525 para la marca del ganado, teruendo aqui gran
auge, ya que llegaron a exsstir penalidades para los poseedores de ganado no

marcado o con marca distinta a ta suya.

Asi. encontramos que el mismo Cortés, que propicid la cria de ganado por
fos naturales, para la conservacion e individualizacién de los animales dictd varias
ordenanzas al respecto; En la ordenanza ndmero 26 del mes de mayo de 1525,
dispuso “que todos fos traedores de cualquier género de ganado gue sea, tengan
un hierro o seRal, el cual registren ante el escribano del cabildo (la autoridad
competente), no pudiéndolo mudar sin licencia de dicho cabildo El que no tuviera
dicho hierro o sefal perdia las reses que tuviera por herrar, en favor del alguacl|
mayor de la villa La sefal gue no se registrara ante el escribano de dicho catwldo,

 cervantes, Manuel, El Derecho Mercantil Temestre de Ja Nueva Espafia México Editonal
A Myares y Hno 1930 P4g.30




31

o o mudare sin dicha licencia, pagaria cincuenta pesos de oro para las obra

publicas™ '°

No es sino hasta 1532 que se observd esta disposicion, tomandose nota
detallada de los hierros y marcas que se registraron ante los sefiores de justicia y
regidores de la Cudad de México. Sin embargo, los delitos en este ambito, se
comelian con mucha frecuencia, por lo que el Emperador Carlos V, mandé
establecer en la Nueva Espafia, el tribunal de la MESTA, que se conformaba por
uno o dos alealdes elegidos por el cabildo de la Ciudad de México, ésfos duraban
an su puesto un afio, y no podian ser reelegidos sino por justa causa y no
habiendo otro por elegir. Los alcaldes rezlizaban dos consejos con ta asistencia
de tados los que tenian ganado Este tribunal, ademas de tener |la posibilidad de
emitir ordenanzas. las cuales obtenian su range como tales, al ser aprobadas por
el wimey o por el gobernador del distrito, y que consecuentemente eran
publicadas, tenian como funcion principal, la de aplicar severos castigos a quien

no las cumpliera.

Cabe sefialar, que los propietarios de ganado tenian el deber de tener sus
marcas propias, y registrar éstas mediante el pago de un derecho anual al
ayuntamiento, quien les expedia una copia de la matricula de registro Esta accidn
puede parecer el antecedente remoto de los titulos que ahora se expiden para
amparar el registro de marcas. Ahora bien, cabe destacar que en la actuahdad

persiste la obligacion de marcar a fuego el ganado.

Otra manifestacion que encontramos en materia de marcas en este
periodo, es |a que se producia entre artesanos, tejedores, alfareros, y en general,
entre los artistas de la época, ejemplo de esto son los llamados maestros, quienes
tenian, entre ofras, la obligacidn de presentar un examen figuroso, tednco y
practico en la especialidad gremial elegida, y una vez aprobado en sesion
solemne. se le daba tal grado, debiendo estampar en la carta de examen o titulo,
la marca o sefial gue el nuevo maestro debia usar en todos sus frabajos (parecida

a la actual marca de fabrica). Con esto se pretendia tener un control del

"% Alaman, Lucas. Disertaciones. México. Editoriat Jus. 1969. Pag. 281.
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cumplimiento de las ordenanzas, ademas de no permitir a los no examinados,
gozar de franquicias y castigar a los infractores Como consecuencia surge los
Veedores, cuya actividad principal era la de vigilancia e inspecaion, pero éstos
también imprimian su marca y sellaban la obra para su venta postenor, sello que
1ba hgado a la calidad de la manufactura.

Ei aumento considerable de actividad mercanti], asi como la aparicion de
nuevas industrias y oficlos, trajo como consecuencia la formacion de gremios de
diversos oficios que reglamentaron sus actividades con ordenanzas que eran
ratificadas ante e! poder plblico para obtener su fuerza legal. A continuacion se
citardn algunas de estas ordenanzas, en las que se Iinvolucra el uso de las

marcas’
-ORDENANZAS DE HERREROS”

Las dictd La Muy Noble y Leal Ciudad de México, el 6 de abrit de 1568, en
ostas ordenanzas se fijan una serie de medidas protectoras gue regulan el oficio
de herrero, con $u respectiva pena en caso de contravencion. Ademas
mencionaba, que “todos jos maestros tengan sefial con que marcar sus obras, y
con ella lo hagan, y no con la marca de otro, bajo pena de pérdida de la obra y
seis pesos; por la segunda la misma y seis dias de prisidn, por ia tercera las

mismas, y privado de oficio”."®

‘ORDENANZAS DE LOS PANADEROS”

Las dictd la Noble Ciudad de México, e 24 de octubre de 1589, y las
confirmé el ilustrisimo Virrey de la Nueva Esparia, el 16 de noviembre del mismo
ano

Se imponen algunas obligaciones a los panaderos, para indicar su numerae,
se establecia la venta del pan en un lugar determinado, igualmente la cantidad de
pan; si no cumplian con estas disposiciones se les imponia severas penas

Ademas, se dispuso “gue los que amasan pan, pongan en cada torta la marca de

® nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas. México. Editorial. Porria 1985, Pag 5
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su nombre, pena al que vendiere pan sin marca, de 10 pesos por la primera vez y

100 por la segunda "/

Otra actividad en esta época, que se vio ligada al uso y reglamentacion de
marcas fue la de los metales, asi nos encontramos que el emperador Carlos V
ordend por medio de una cédula dictada en Granada el 9 de noviembre de 1526,
gue sin kmitacién, tanto indios, negros, espanoles, pedian y debian trabajar en las
minas, pagando por esto Unicamente quinto real, lo cual trajo como consecuencia,
que muy pronto se abrieran més minas, comenzando entonces ia extraccion de
los metales precioscs Necesarios para proveer & la creciente demanda de cruces,
alhajas y vasos sagrados que requeria el clero, a fin de exteriorizar el espiritu de
la época. El auge de tal industria precisé que se tomaran prevenciones

legislativas que garantizaran un eficaz conirol de pago de los derechos reales.

Por lo que se refiere a las marcas que existieron con una finalidad de
guardar una relacidn cercana con la que hoy se les asigna, merecen especial

mencion los siguientes ordenamientos.

-ORDENANZAS DICTADAS EN LO TOCANTE AL ARTE DE LA PLATERIA “Por
el Marquez de Cadereyta el 20 de octubre de 1638.

“OCTAVA ORDENANZA’

£| orden gue ha de seguirse para que no se defraude el quinto real, asi de

parie de los plateras como de los veedores. Y oficiales reales, es el siguiente

a Antes de labrar |a plata y el oro los plateros estan obligados a presentar la
pasta a |os oficiales reales, para que ésios vean si esta quinta y marcada.

b. €l veedor, en presencia de dichos oficiales reales, las marcara, con la

marca y sefial que para este efecto deban llevar.

17
!

o

id. Pag. 31
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"DECIMO SEPTIMA ORDENANZA’

a) Que los plateros de oro y plata han de tener marca y sefial conocida para

identificar |las piezas que labren.

b) Que esta marca han de registrarla ante ei escribano publico del Cabildo de

fa Ciudad de México, y

¢) Que sin ella no pueden vender piezas, hajo penas”.
'DECIMO OCTAVA ORDENANZA’

Que el veedor no reciba pieza alguna de oro ni de plata sin que tenga ta

sefial y la marca del artifice que |a elabard™®

Confirmando lo establecido por tas ordenanzas de 1638, las ordenanzas

del Vimey Fuen Clara de 1746, prevenian a través de fa “Ordenanza Décimo

Octava’

a. Que los platerios de oro y piata han de tener marca, sefal conocida, que

pongan en tas piezas que labren.

b Que registren su marca ante el escribano del juez veedor”'
2.3 PERIODO INDEPENDIENTE

Al comienzo de este periodo, nos encontramos que naturaimente se
siguieron empleando por algin tiempo, las directrices goberantes de la época
colonial, logicamente esto debido a la inexperiencia de los gobernantes, que se
dieron a la tarea de crear un México independiente: tal justificacion la asevera el

maestro Justo Nava Negrete, al decir que

18 awrence, Anderson. El Arte de la Plateria en México. México. Editorial. Pormia, S.
A 1956 P4g. 286
° ihid, Pdg 287
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“Al hacer la independencia de México, las ideas directoras, métodos y
procedimientos de Gobierno eran substancialmente las mismas que se habian
empleado durante et régimen colonial. El monopolio, la prohibicion, el estanqueo
fusron bases sobre 1as que el goblerno espafiol, sin darse cuenta de sus propios
intereses, ni de los intereses de sus nacionales asentd su comercio y se declard
libre, los puertos se abrieron a los buques de todas las naciones, porque se
implanté desde luego, el régimen de las prohibiciones, declarando vedada a

importacién de 1o que en la tisrra mexicana se producia 420

Por lo antes expuesto encontramos que en este periodo aun se seguia
aplicando la antigua Legisfacion espafiola en materia comercial; con algunas
salvedades, encontrando como ejemplos de esto que en materia comercial en el
ambito de la Propiedad Industriai empiezan a dictarse lineamientos legales,
siendo éstos prmeramente centro de la legislaciones mercantiles y
posteriormente en leyes especiales. A continuacion se da una exposicion de los

principales ordenamientos referentes a fas marcas

"ORDENANZAS DE BILBAO"

Aprobadas por Felipe V, el 2 de diciembre de 1737 y confirmadas por
Fernando Vil el 27 de julio de 1814, estas ordenanzas se ocuparon de regular af
comercio de nuestro pais de manera minuciosa Sin embargo, por lo que toca a la
Propiedad Industrial y en especifico a las marcas se mencionaba que éstas
podian ser consideradas como signos o medios materiales que se empleaban
para indicar la procedencia de las mercancias, pero fundamentaimente
constitujan medios eficaces que servian de control, seguridad y garantia para

facilitar et comercio.
CODIGO DE COMERCIO DE 1854

Expedido el 6 de mayo de 1854, bajo las instrucciones del general Don
Antonio Lopez de Santa Anna, al igual que en las ordenanzas de Bilbao no

existieron disposiciones que regularan de una manera especial a las marcas y tan

® nrava Negrele, Justo. lag. cit. Pag. 41
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sdlo se reduce a ser mencion de ellas en varios de sus articulos, de los cuales
podemos decir que las marcas segun el contenido de estos preceptos significaban

un medio de prueba de propiedad para los duefios de mercancias.

CODIGO DE COMERCIQ DE 1884

Fue expedido el 15 de abril de 1884 e icio su vigencia el 20 de julio del
mismo afo A partir de este codigo el legislador tomo conciencia de que las
normas ce Propiedad Industrial en especial ias marcas, nombres mercantiles y
muestras. son de naturaleza mercantil y que su regulacion carresponde al codigo
de comercio. Dentro de este ordenamienic legal se establece que todo fabricante
tiene e} derecho de poner a sus productos una marca especial para su distincién,
@ inclusive padria ser el nombre del mismo fabricante o su razdn social, el nombre
de su establecimiento, ciudad, localidad, asi como letras, divisas, dibujos,

cublertas y contrasefias.

De igual manera este precepto sefala el procedimiento que habria de
seguirse para obtener la propiedad de una marca y que consistia en depasitar 1a
‘marca en la entonces Secretaria de Fomento y que actualmente es la Secretaria
de Comercio y Fomento Industrial, que tenia la facultad de conceder la propiedad

siempre y cuando dicha marca no se hubiere usado. a
CODIGO DE COMERCIO DE 1889

Este cédigo entrd en vigor ef 1° de enero de 1890, fue inspirado en los
codigos Espaiioies de 1829 y 1883, en el codigo Italiano de 1882, asi como en el

codigo Frances.

£l articulo 4 transitorio de este cédigo derogé todas las Leyes Mercantiles
preexistentes, no obstants, conservé aun la obligacion por parte de los
comerciantes de inscribir en el Registro Pablico de Comercio, los titulos de

Proptedad Industnal.

2 gecretaria de Gobernacidn. Leyes y tratados Mercantilgs de México, México. Editorial .
Secretaria de Gobemacidn. 1964. Pag. 72.
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CRODENAMIENTOS JURIDICOS ESPECIALES

A partir de 1989 se mician los ordenamientos que regulan de manera

especifica la Propiedad Industrial y especialmente a las marcas.
LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 1889

Promulgada el 28 de noviembre de 1889, entrd en vigor el 1° de noviembre
de 1890, éste resulta ser ei primer intento de regular a las marcas en una ley
especial separandota de la Legislacion Mercantil. Esta ley define a las marcas
como cualguier signo determinante de la especialidad para el comercio en un

producte industnal.

Desecha como elementos registrables la forma, color, locuciones o
designaciones que constituyan por si solas el signo determinante de Ila

especialidad de un producto, Lo que actualmente conocemos como marcas

descriptivas”

Sefiala como sujetos del derecho a ta propiedad de una marca a todo
nacional o extranjero, siempre y cuando residan en el pais, Asi mismo, establece
los derechos del titular, las cbligaciones que se contragn con un registro de
marca, la duracién del mismo, su publicidad y nulidad. También fija las sanciones

por usurpacion y falsificacion.

LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 1903

El 25 de agosto de 1903 entra en vigor dicha ley y el 24 de septiembre det
mismo afio comienza la vigencia del reglamento de la misma. Por primera vez, se
incluye en el reglamento, una clasificacion dividida en 50 clases, que sirve de
marco de referencia a ta autoridad, para encuadrar los articulos a los que se

pretende aplicar las marcas
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Otro punto importante de esta Ley, es que por primera vez se regulan |os
Nombres Comerciales y los Avisos Comerciales, aunque de una forma muy
escueta y primaria. Este ordenamiento no define proptamente a la marca, pero
dice que es el signo o medio material distintivo que esté usando 0 quiera usar un
comerciante, Industrial o agricultor para distinguir y denotar (a procedencia de los

articulos que fabrica que expenda y produzca.

Adopta el sistema muxto atributivo declarativo de adquisicion del derecho de
marca dado que no solo reconoce el derecho exclusivo por mecio del registro,
sino que también reconoce los derechos adquiridos por un usuario extrarregistrai,
siempre y cuando haya explotado dicha marca con mas de 3 afios de anterioridad
a la fecha legat del mencionado registro. Senala con mayor claridad o que es

susceplible de registro y aquello que no lo es
LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942

Se expidio el 31 de diciembre de 1942, al igual que su reglamento, Por fo
que se refiere al procedimiento de registre, continia sin cambios de
consideracion, a excepcién de que incorpora el examen de novedad.

Se establece legalmente un precedimiento determinado, para dictar las
declaraciones administrativas, a efecto de que no se deje sin oir a los interesados
cuando se afecten intereses de terceros Un aspecto muy importante es que
establece como obligatorio el uso de las leyendas “hecho en México”, Esto con el
fin de evitar que se disfracen marcas mexicanas como extranjeras.

LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1876

Esta Ley fus expedida el 9 de febrero de 1976, y su reglamento el 20 de
febrero de 1981, presenta una serie de innovaciones las cuales se mencionan a

continuacion:

- Mayores limitaciones para ¢l regisiro de una marca.

- La vinculacion de las marcas.
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- Ei establecimiento de la licencia obligateria sobre marcas por causa de

utllidad publica.
- Perdida de |la marca cuando se convierta en denominacion genérica.

. La inclusion de las marcas de servicio.

Asimismo, intraduce novedades respecto a las infracciones y sanciones,

tas cuales son mas rigurosas respecto a las anteriores.
LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Esta ley fue publicada en el Diario Oficial el 27 de junio de 1991, el estudio de
este ardenamiento se hara de manera muy general, debido @ que sera objeto
mas delante de un estudio detaltade, de tal manera que solo se hara mencién de

sus objetivos principales, resultando los siguientes:

a) Establecer las bases para que las actividades industriales y comerciantes

del pais. estén en constante perfeccionamiento;
b) Promover y fomentar la actividad inventiva

¢) Propiciar y fomentar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios

de ia Industria y comercio a favor de los consumidores,

d) Proteger a la propiedad Industrial mediante la regulacion y otorgamiento de
patentes, registros de modelos utilidad, disefios industriales, marcas,

avisos comerciales y nombres comerciales.

Esta ley trata de regular de una manera mas especifica a las marcas, pero
se debe recordar que las leyes estan en constante cambio debido a las exigencias
de una sociedad que exige cada vez mayor cahdad y sobre todo mayor proteccidn

en (o que respecta al &mbito comercial.
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2.4 DIVERSOS CONCEPTOS DOCTRINARIOS DE LAS MARCAS

A to largo del tiempo, se ha conceptualizando a las marcas de diversas
maneras pero siempre sefalando los elementos esenciales que las componen,
por lo tanto minguno de estos conceptos se podra tachar de invalido, ya que todos
redundan en sefalar de una manera certera, lo que se conoce y se ha conocido
por 1a figura juridica denominada marca. Luego entonces se sefialaran algunos de
los comceplos mas representativos: Asi, tenemos que el autor Brever Mareno,
define a las marcas como °“El signo caracteristico con que el industnal,
comerciante o agricultor distingue a los preductos de su industra, comercio o

expiotacion mercantl 2

El autor en cita a pesar de realizar una buena definicion del tema excluye
de ranera categdrica a todas aquellas personas que se dedican a la presiacion
de servicios, un punto Importante es que esta definicién solo hace mencion & la

distintividad de los productos

Yves Sant-Gal, otorgd a las marcas dos planos, a saber, uno se encuadra
en el aspecto juridico y el otro en el econémico; en el primero da la siguiente
definicion “La marca es un signo distintivo que permite a su titular, ya sea
fabricante o comerciante, distinguir sus productos o servicios de los de la
competencia *, y concluye gque la marca sOlo es un signo de adhesidon de la
clientela En el plano econdémico apunta que la marca sdlo tiende a proporciaonar a
la clientela una mercancia o servicio cubierto piblicamente con su garantfa. Como
se puede observar el autor hace referencia a la distintividad, pero en especial a la
importancia de la calidad del producto en si, esto dado a el reconocimiento de una

marca dentro del publico consumidaor

El docto Joaquin Redriguez Rodriguez, apunia gue “La marca es la sefial
externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por &l
elaborado, vendidos o disiribuidos, o los servicios que presta, de manera que el

adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo

2 \1oreno, Brever. Tratado de marcas de fabrica y de Comercio Buenos Arres. Editorial,
Robis. 1946 Pag 31




41

de los efectes de la competencia desieal que le hicieren los que pretendiesen
utilizar et prestigio y la solvencia de aquél para colocar productes inferiores y no

acreditados, ©

De lo anterior se desprende ta inclusién de la importancia de |las marcas,
como proteccién de la competencia desteal, la cual implica una pérdida tanto
econémica, como de prestigio y clientela Otre aspecte resaltante es que se hace
mencién, de alguna manera de que a marca brinda la procedencia de onigen del

producto

Ascarelli, cita que “ marca es toda aquella que sirve para individualizar el
producto; también conslituye un bien matenal que se traduce materiaimente en
una contrasefa puesta en las mercancias o en su embalaje, y que sirve para

indicar la procedencia del preducto atrayendo y conservando a la clientela”

Aqui se contempla que ta marca es un bien Inmaterial, consecuentemente
se sobre entiende que la marca se constituye como parte del patrimonio de una
persona fisica o moral. Se vuelve a recalcar la necesidad de integrar a la
definicidn lo referente al arigen del producto, pero sin llegar hacer descriptivo ya

que esto provocaria la negativa de la autoridad para {levar acabo un registro de

marca.

El profesor César Sepulveda conceptualiza de la siguiente manera “La
marca es un signo para distngur y sefaler mercancias 0 productos de la
Industria, o bien servicios, diferenciandolos de los otros” Asi las marcas aporfan a
los productos una individualidad, y hacen posible reconocer ese producto entre

los articulos competidores o anélogos **

Es necesario sehfalar que ademas de las definiciones anteriores,

existen mas del significado de marca. Sin embargo las antes mencionadas

# Rodriguez Rodriguez. Joaquin Derecno Mercantil. México. Editorial Porra S. A 1981
Pag 425
2 Sepuiveda, Cesar. Loc. Cit Pag. 113.
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resultan ser las mas representativas de la materia entre otras Asi mismo se
puede observer que los autores antes mencicnados se refleren @ un principio
fundamental que es la distincion y la proteccidn ante la competericia desleal.

2.5 DEFINICION DE JURISPRUDENCIA

De acuerdo & la suprema corte de Justicia de Ja nacién |la marca tiene la
siguiente funcidn y definicion: La marca sirve para distinguir los productos o
servicios que provienen de su fabricante o de un comerciante, de los productos o
servicios de sus competidores Las fuentes del derecho a la marca, reconocidas
por ta doctrina y adoptadas por las legislaciones de distintos paises, son el primer
uso y el registro, habiéndose generalizado este Uiimo como el medio mas eficaz
para la proteccion del signo marcario. Ahora bien el sistema adoptado en nuestro
pais se puede considerar como mixto segin lo antes mencionado, dado que la
ley de Propiedad Industrial menciona en su articulo 87 que el derecho al uso
exclusivo se obtiene mediante el registro, también hace referencia a que éste no
surtira efectos contra un tercero que de buena fe esté usando en este caso la

marca con antelacion

De lo anterior se desprende que la jurisprudencia equipara a un
comerclante o industrial con un prestader de serviclos que bien podria ser un

profesionista en las diferentes ramas existentas.

2.6 DEFINICION LEGAL

En México, nuestra actual ley de propiedad industrial publicada en el diario
oficial el 27 de jumio de 1991, en su litulo cuarto de las marcas, avisos y nombres
comerciales capitulo | de Jas marcas, define a las mismas, como todo aguel signe
visible que pueda distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o

clase en el mercado
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Pasteriormente [a ley en cita seriala cudles son los signos que  pueden
constiluirse como marca y que son los siguientes:

- Denamnaciones de origen
. Las formas tridimensionales; con ia salvedad de que no sean cambiantes
- Nombres propios de persona fisica, siempre y cuando no se confunda con

una marca o un nombre comercial ya publicado.

Todos estos signos estan sujefos a gue no se encuadren dentro del supuestc
contemplado en el articulo 90 de la ley en comento ya queé no podrian ser

considerados como marca.

Posteriormente se hard una mencion mas precisa con respecto ai articulo
antes mencionado Es basico resaltar que dentro de este concepto acertadamente
se incluye a I3 prestacion de servicios ya que estos ademas de los productos o
mercancias ocupan gran importancia tanto en la vida diaria como en el ambito

comercial.

2.7 DIVERSAS CLASES DE MARCAS

Nominativas “Son aquellas que se componen exclugivamente de una o mas

‘palabras, y pueden consistir en un nombre proplo, geografico o

'comercial expresado bajo formas distintivas.

Innominadas Son las que se componen por una o varias figuras tambiénﬂ:
conocidos coma disefios, resulta importante sefialar al momento
_de solicitar el registro que la marca se constituye Unicamente por
;diseﬁo el cudl tendra que ser usado tal y como se presento al-

'momento de la solicitud del registro, !

Figuratvas . Consisten en dibujos o figuras caracteristicas, que

-independientemente del nombre ¢ denominacidn sirven paraf




44

designar los productos a que se aplican. A estas marcas también
se les conoce con el nombre de emblemdticas

Mixtas Se conforman por la combinacién de la marca nominativa y Iai
marca figuraiiva, esto quiere decir gue se componen tanto de!
patabras como de disefios

Plasticas Cuando la forma de los productos o Ia forma de los envases, de
o tndimensionales ;sus respectivas envolturas es el medio material que se emplea’

‘como signo distintivo de las mercancias.

Marcas Estas marcas de dan cuando se aplican a un tipo determinadc
de proteccion de producto, pera ademas obtienen registros, de la misma marca
o defensivas para otros productos que no se piensan fabricar o comercializar,

‘esto no significa que se pretenda llevar a cabo una prdctica
monopélica, ya que para ef registro de la misma se necesita
establecer la clase en la cual se destinard comprendiendo en

estas varnos preductos

Marcas higadas Reciben este nombre por pertenecer a un mismo propietario, ser
idénticas y amparar distintos productos dentro de una misma
clase, su caracteristica principal es que no pueden ser:

trasmitidas de manera individual, sino en conjunto.

Marcas comunes  Se denominan asi cuando las relaciones de caracter industrial o
comercial que existen entre dos © mas personas gue tengan.
interés en una marca sean tales que ningunc pueda utilizarla por-
separado, siendo a nombre de estas personas o en un producto'

-con el cual todas ellas tengan relacion; y podran ser registradas

'esas personas como copropietarios.

Marcas colectivas  Aqui las marcas no pertenecen a un comerciante, sino a un’
.conjunto de fabricas o de comercios, como por ejemplo, a una

"asociacion de industriales o de campesinos.
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Marcas Se conforman por (0s signos que distinguen a fos prodictos o,

de productos _articulos de otros de su misma especie.

"Marcas de servicio ' Se conforman por los signos gue distinguen un servicio de otro

de su misma especie 0 clase.

2.8 CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LAS MARCAS

Dentro del ambito marcario existen caracteristicas esenciales que todo signo

que se constituya en una marca debe reunir y que resultan ser las siguientes:

a) Distintivas

Esia as una caracteristica basica, pues es obvio que una marca debe ser
totalmente distinta de otra para poder asi distinguirse de las demas. dado que las
mismas estan destinadas a idenficar un producto o un servicio de otros de su

misma clase o especie.

No puede concebirse una marca gue carezca del caracter distintivo, pues

sin ello. simplemente no hay marca

Todas las leyes referentes a la propiedad industrial exigen esta caracteristica
para estar en posibilidad de autorizar los registros. Es precisamente mediante ia
funcion diskintiva que la marca se constifuye como una finahdad de la adhesién
de la clientela es decir, un instrumento eficaz para adguirir, conservar y aumentar
la clientela: asi también, con el objetivo de garantizar la calidad de los productos

ostentantes de la marca

b} Especial

Dentro de la vida practica mo se puede solicitar el registro de una marca

ubicandola dentro de dos clases distintas, ya que uno de los requisitos basicos es
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ia especialidad, esto significa que la marca sélo debe amparar productos de una
sola clase, mas sin embargo en repetidas ocasiones las marcas se encuentran
reclasificadas en diferentes clases, esto a consecuencia de los constantes
cambios de la clasificacion de productos que ctorga el reglamento de la ley de

propiedad industrial.

¢} Novedad

Derivade del principio @ caracter distintivo de la marca, surge una segunda
caracteristica que es aquella que busca la inconfundibilidad con otras marcas

existentes ya registradas o en vias de registro.

dy bwotud

Tanto en la doctrina como en ia ley y en la jurisprudencia, se afirma tacita y
expresamente que entre los requisitos de validez de una marca, esta presente
indudable e inevitablemente la licitud del signo, es indispensable que la marca no

sea contraria a |a ley y a las buanas costumbres

e) Veracdad

Otro principio que contempla nuestra legislacion es el de la veracidad de la
marca, ya gue cualquiera que sea el signo que se escoja, puede conshituir una
marca si no contiene indicaciones contrarias a la verdad, que pueda inducir al
error al pablico adquiriente de un producto acerca del crigen y calidad del mismo,
por tanto este principio tiene como finalidad principat evitar que la marca sea un

instrumente de fraude para el consumidor.

2.9 CARACTERISTICAS SECUNDARIAS

a) Facultativa

Esta caracleristica se desprende del articulo 87 y 92 de la Ley de
Propiedad Industrial al reconocer el derecho al uso de una marca por medio de un
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registro. asi como al momento de reconocer el derecho de aquelfa persona que
utihza una marca de buena fe sin llevar acabo su registro, dado que éste no es

cbligatono.

£l maestro Breuer Moreno sefiala que. “El metivo fundamental de esta
disposicién ya sea tacita o expresa, debe buscarse en el hecho de que la marca
constituye un auxiliar para ef comerciante, un elemento del que puede disponer
para facilitar el conocimiento de sus mercancias Libre él, entonces, de utilizar o

no ese medio de identificacion”

Descartes de Malgaes explica esta caracteristica de la marca diciendo’
“Tratandose como se trata de un derecho no de un deber y atendiendo no séio a
saludables principios gue en relacion con la libertad del trabajo consagra el
derecho publico moderno, sinc también a la conveniencia del comercio, en
general y en particular, en interés de los consumidores, el uso de la marca es

facultative” %

by Adherencia

Han existido diversidad de opinicnes en relacion a si la marca debe ser
Incorporada material y directamente al preducto, o bien, si el concepto de marca

existe por si mismo sin necesidad de su adherencia al articulo gue identifica.

Algunos autores han considerado que es necesaric que la marca se
adniera al producte que corresponda; sin embargo quedarian excluidos de este
criteno aquellos articulos en los cuales se presenta la imposibilidad matenal de
aplicar la marca por la naturaleza del producto, por ejemplo, cremas, liquidos,
alambres, etc., o por reducidas dimensiones, sin contemplar aquelios articulos de

moda o que por el gusto no se toleraria ningln signo sobre el producto, y por

 Breumer Moreno, P. Tratado de las Marcas de Fabnca y de Comercio. Buenos Alres.
_Editorial Robis 1946 Pag.34
“ Rangel Medina Loc.cit pig 56
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estas razones se empezo a admitir que la marca cumplia su mision aplicandola a

los envases, cajas o envolluras de éstos.

Aclualmente no es necesario una relacion fisica de coexistencia entre el
producto y marca, sino que la ley preve dnicamente, que la marca esté constituida
por un signo que distinga el producto y bastando que esté se refiera al producto o

servicio que identifica.

¢c) Apanencia

Generalmente se dice que no es necesario que una marca sea aparente,
es decir. que vaya fijada al exterior del objeto, s no que tal y como io sefala el
maestro David Rangel Medina basta que en determinadoe momento pueda servir
come elemento de identificacion para que Ja marca desempefie su mision,
valiendo la pena citar el ejemplo que para explicar esta caracteristica nos da el
propio autor en el sentido de que en los vinos, s practica muy usada, aplicar ia
marca en la parte interna def tapén y a las marcas asi colocadas se les denomina

ocultas por contraposicion a las aparentes de aplicacion externa.”’

Cabe destacar que los doctrinarios admiten que debe restringirse la validez
de las marcas interiores, ya que éstas, al no aparecer en el producto en el
momento en que se compra, no pueden ser un signo de conservacion de

clientela.

Nusastra legislacién no dice nada al respecto, pero el silencio legal acerca
de una exigencia especifica del uso aparente de una marca debemos suplirla con
ia interpretacién extensiva de sus disposiciones concernientes al uso de leyendas
obligatorias en las marcas, como por eemplo, Marca Registrada (articulo 131)
ubicacién de la fabrica (articulo 113). Por tanto, si las menciones y leyendas
obligatorias citadas deben estamparse en forma ostensible y clara y precisamente
por las marcas al aplcarse a los productos que distingue, es i6gico que las
exigencias de claridad y ostentacién relativa a dichas indicaciones, evidentemente

debe entenderse aplicada también a la marca misma, siendo éste el fundamento

7 bid. Pag 56
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para considerar como requisito de la marca su caracter aparente en oposicién a

su aplicacién oculta.



CAPITULO I

MARCQO LEGAL EN EL REGISTRO Y CONSERVACION DE LAS MARCAS EN
MEXICO

3.1 Creacién del Instituto Mexicano de la Propiedad.
3.2 Funciones de! instituto.
3.3 Autoridades Competentes.
3.4 |.o que se puede registrar como marca.
3.5 Procedimiento para el registro de marca.
a) Examen Administrativo.
b} Examen de novedad.
¢} Proceso de Titulacién.
3.6 Conservacién de Registros.
a)} De las Licencias y Trasmision de Derechos.
b} Nulidad.
¢} Caducidad

d} Cancelacién de Registro
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MARCO LEGAL EN EL REGISTRO Y CONSERVACION DE LAS MARCAS EN
MEXICO

3.1 CREACION DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Fue creado por decreto presidencial, el dia 22 de noviembre de 1993 bajo
el gobierno de Carlos Salinas de Gortan v publicado en et diario oficial del 10 de

diciembre de 1984, entrando en vigor al dia siguiente de su publicacion

Es un organismo Publico Descentralizado de la Secretaria de Comercio y
Fomento Industnial, con personalidad juridica y patrimonio propio, asi mismo
cuenta con la autondad legal para administrar el sistema de propiedad industrial

en nuestro pais

El Instituto tendra como abjetive principal brindar apoyo técnico vy
profesional a la autoridad administrativa, iguaimente proporcionar servicios de
crientacion y asesoria a los particulares para lograr un mejor aprovechamiento del
sislema de propiedad ndustrial, quedando agrupado en el sector coordinado por

la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial

El patrimonic del Instituto estara constituido por los recursos que le sean
asignados en e presupuesto egresos de Jla federacion del ejercicio
cortespondiente, el cual podra ser incrementado con aportaciones en efectivo o
en especie que realice el gobierno federal, sus entidades paraestatales, o
cualquier persona fisica o moral de caracter publico o privado, nacional o
extranjera Asi mismo su patrimonic podréd ser incrementado, a través del cobro

de los servicios que preste en el desarrollo de sus actividades.

* Diano Oficial de Ia Federacién. Tomo CDLXXXIE. No.8 México, DF viemes 10 de
Dictembre. 1993, Pags.16,17 y 18,
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3.2FUNCIONES DEL INSTITUTO

De conformidad con el decreto con antelacién mencionado el Instituto

Mexicano de Propiedad Industrial tiene encomendadas tas siguientes actividades:

a)

b}

d)

e)

Fomentar y proteger los derechos relacionados con la propiedad industrial,
de todos aquellas creacion de aplicacion industrial, tales como un producto
tecnicamente nuevo; una mejora & una magquina © aparato; un disefio
orniginal para hacer mas utl y atractivo un producto; un proceso de
fabricacion novedoso; una marca o aviso comercial; una denominacién que
identifique un establecimiento, o una declaracion de proteccion sobre ef

origen geogréfico que distingue o hace especial un producto

Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelacién de los
derechds de propiedad indusinal, formular resoluciones y emitir las
declaraciones administrativas corréspondientes; realizar las investigaciones
de presuntas infracciones administrativas, ordenar y practicar visitas de
inspeccion y fungir como arbitro en 1a resolucidn de controversia cuando los

involucrados lo designe expresamente, entre otras

Promover fa cooperacién internacional mediante el intercambio de
experiencias administrativas y juridicas con otras oficinas de propiedad
industnal y difundir el sistema de propiedad industrial en México, a través de
la asesoria y la realizacidén de alleres, cursos y seminarios nacionales e
Internacionales dirigidos a asociaciones empresariales y comerciales,

universidades y centros de investigacidn.

Fomentar la transferencia de tecnclogia para coadyuvar a la actualizacion
tecnolégica de las empresas, mediante la divulgacidén de acervos
documentales de infermacion tecnoldgica y de la situacidn que guardan los
derechos de propiedad industrial en el extranjero para que las empresas
nacionales incrementen su competitividad internacional.

Realizar estudios sobre la situacion de la propiedad industrial en el dmbito

internacional y participar en las reuniones o foros internacionales.
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Participar en la realizacién de exposiciones tecnologicas que estimulen la
capacidad nventiva y su aplicacin practica en la mdustria y el comercio.

Celebrar Convenios de colaboracidn con instituciones publicas y privadas,
nacionales y extranjeras que tengan como objeto fomentar la innovacion

tecnolégica de aplicacion industrial.

Fungrr como organo de consulta en materia ante entidades de la

administracién plblica federal.
Contribuir a la formacién de recursos humancs especializados.

fomentar una cultura de propledad ndustrial en empresarios e
investigadores, asi como contribuir a la actualizacién tecnologica de las

empresas.

El instituto tendra su domicilio en el Distrito Federal, con oficinas en toda la

Reptiblica, ¥
3.3 AUTORIDADES COMPETENTES
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial esta conformado por:

- Junta de Gobiermno

- Direccidn General.

DIRECCIONES

- Direccion de Patentes.

- Direccion de Marcas,

- Direccién de Proteccion a la Propiedad Industrial.
- Direccion Técnica.

- Direccion de Asuntos Juridicos.

' INTERNET. Hitfimpr.gob.mx 15 febrero 2000 730p. m
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SUBDIRECCIONES ADSCRIPTAS A LA DIRECCION GENERAL

Subdireccion de Relaciones Intemacionales
Subdirecciéon de Adminisiracién y Finanzas.

Contraloria Interna.

Los Drrectores de las Unidades Administrativas y Subdirectores adscritos a

la Direccidon General tienen las siguientes atribuciones:

Auxiliar al Director Generat en las resoluciones de los asuntos que se

encuentran dentro de su competencia.

Planear, programar, organizar, dirigir, controlar, asi como evaluar el buen

funcionamiento y desempefio dentre de sus areas.

Someter a la aprobacion del Director General los estudios que se elaboren
en las 4reas a su cargo, deberan vigilar que se cumpian las disposiciones

legales en los asuntos de su competencia

Suscribir los decumentos relativos al ejercicio de sus funciones y aquellos
que le sean sefialados por delegacion de facultades del Director General,
asimismo, autorizar por escrito a los servidores puiblicos subaltermos para
que firmen la documentacidn relacionada con los asuntos de su
competencia cuando sean procedentes conforme a la delegacidn de

facultades que se les hubiese otorgado.

Deberan proporcionar los datos que soliciten ofras dreas del propio instituto
u otras Dependencias de la Administracion Publica Federal, previa

autorizacion del Director General del Instituto.



10,

55

Asesorar técnicamente en los asuntos de su especialidad a las otras areas
del Instiuto desempefiar las comisiones encomendadas por & Director

General para el mejor desempefio de sus areas

Firmar y notficar los acuerdos de trdmite, asi como las resoluciones o
acuerdos de autoridades superiores que consten por escrito, y aquellos
que emitan con fundamento en las facultades que les correspondan.

Custodiar los expedientes a su cargo, expedir coplas certificadas de los
mismos previa solicitud por escnto de ia parte interesada.

Establecer y apoyar ios programas de formacidn de recursos humanos
para la investigacion y fortalecimiento de las funciones de su area, crear y
proponer programas de becas en los términos de las convocatorias o
convenios internos o internacionales para la realizacion de estudics dentro

del Pais como en el extranjero.

Colaborar en los cursos de capacitacion del futuro personal destinado a su

area en coordinacién con las Subdirecciones.

DIRECCION DE PATENTES

Esta Direccién cuenta con las siguientes facultades:

Mantenerse en constante vigilancia de la aplicacion de las disposiciones de la

Ley como de su Reglamento para |la obtencion de Patentes, registros de
Modelos de Utlidad vy Disefios Industrisles asimismo de la negativa de los

antes mencionados.

Asegurar la proteccién legal para la explotacién y conservacion de los

derechos dervados de la concesidn de Patentes, Modelos de Utilidad y

Disefios Industriales,
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3 Proporcionar a fa Direccidbn General la informacidon que requiera sobre la

framitacién de los asuntos a su cargo

4 Resolver las solicitudes que se presenten para la transmision y conservacion
de derechos de Patentes, Modelos de Utilidad y Disefios Industriales,
iguaimente deberan de emitir las resoluciones que tengan por abandonadas

las solicitudes.

5 Coadyuvar con las dreas correspondientes en la difusion y conocimiento del
Sistema de Propiedad Industrial, asi como en |la promocion de las invenciones

de aplicacién Industrial
DIRECCION DE MARCAS

1. Proponer y supervisar la aplicacidn de fas politicas, normas y linearmientos
para el registro de Marcas, Avisos Comerciales; publicaciones de Nombres
Comercrales y autarizacion de Denominaciones de Qrigen, elaborar y emitir los

registros de los mismos.

2 Regular la proteccion legal de la explotacion y conservacion de los derechos
derivados de la autonizacién de regisfros de Marcas, Avisos Comerciales y

Denominaciones de Origen, asi como por su uso,

3 Coordinar con el area que correspenden ta atencidn, orentacién, supervisién

respecto a los servicios que se prestan al publico

4. Proponer a la Direccidn General las modificaciones de los derechos a cubrir
por la prestacién de los servicios de los actos regulados por la Ley, podra
ofrecer posibles reformas o enmiendas a las disposiciones legales aplicables

en la esfera de su competencia.

5 Tramitar los oficios asi como su despacho de los asuntos concernientes de las
Marcas, Avisos Comerciales, Nombres Comerciales, y Denominaciones de

Origen



Deberd coadyuvar con las umdades administrativas del Instituto en los
Programas de Simplificacion administrativa o en la automatizacién de

procedimientos de funciones de las areas operativas.
DIRECCIONES DE PROTECCION A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Substanciar, formular resoluciones y aclaraciones respecto a los
procedimientos de nuhidad, caducidad y cancelacidn de los derechos de
Propledad Industrial conforme a lo dispuesto por la Ley o cualquier otro acto
adminisirativo tendiente a privar de eficacia juridica a tas autorizaciones

registros, convenios, contratos, o cualquier otro que implique controversia.

Estard a su cargo la investigacion de infracciones administrativas asi como
emplazar a los posibles infractores, ordenara y practicard las visitas de
Inspeccidn, padra decretar medidas de aseguramiento y solicitar fianza.

Realizar las investigaciones de hechos presuntamente constitutivos de delito a
peticién de parte, efectuar las actuaciones y recabar las pruebas que sean
necesarias para dichas investigaciones; emitir ios dictdmenes técnicos
correspondientes, hacer del conocimiento del Ministerio Publico Federal los
hechos que presumiblemente configuren delitos de los previstos en la Ley, asi
como poner a su disposicién los bienes que se hubieren asegurado tambien

debera emitir los dictamenes técnicos que le sean solicitados.

Tramilar y otorgar las constancias del registre general de poderes, emitir las

copias certificadas de los expedientes que obren en su area.

Actuar como autoridad mediadora o en caldad de arbitro en los
procedimientos administrativos, cuando las parles se encuentren de acuerdo

en someterse a dichos procedimientos.

Substanciar y resolver los recursos administrativos que se interpongan en
contra de sus resoluciones relativas a los actos de aplicacion de la Ley de

Propiedad Industrial y de su regfamento.
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7. Emitir los informes previo y justificado, e interponer los recursos que procedan

en los juicios de amparo, en los que & Instifuto sea sefalado como

responsable

DIRECCION TECNICA

1

Coordinar y evaluar los programas de automatizacién del Instituto de acuerdo

a lo establecido en el programa operativo anual.

Promover y asesorar técnicamente al sector productivo sobre sus necesidades
de modernizacién tecnolégica del pais, difundir los resultados del avance

tecnolégico nacional e internacional

Preseniar al Director General para su aprobacion, la evaluacién deniro del
ambito de competencia del Instiluto, de los resultados obtemdos en la
ejecucion del Plan Nacional de Desarrollo, en materia de Propiedad Industrial

Coordinarse con las demas éareas para la elaboracion de los informes de auto
evaluacion de las actividades del Instituto, que son entregadas cada afio {as

cuales en la vida practica llevan un atraso de un afio

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICGS

1.

Deberan cumplir con las funciones de asesor juridico en materias de la
competencia del Instituto Mexicano de |a Propiedad Industrial en los asuntos
de su competencia, cuando se celebren tratados, acuerdos o convenios

internacionales

Dar seguimiento a las publicaciones en el Diario Oficial de [a Federacidn en los
asuntos relacionadeos con el Instituto e informar a las unidades administrativas
de tas disposiciones y hormas qgue trasciendan en el area de su competencia
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. Sera el representante en todos los asuntos contenciosos administrativos en
donde el Instituto sea parte, asi mismo dara contestacion a las demandas de

los procedimientos antes mencionados.

Debera gestionar y realizar todos los tramites migratorios para la internacion
del pais de todos los becarios, profesores e investigadores, de acuerdo a los
programas derivados de los convenios con organismos Yy goblernos

extranjeros.

Asesoraréd a las unidades administrativas en los asuntos laborales,
levantamientos de constancias v actas administrativas, asi como dictaminar
sobre la procedencia da las bajas o demas sanciones gque se impongan al
personal de base o de confianza, de conformidad con la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio det Estado, reglamentaria del apartado “b” del articulo
123 constitucional, establecera todas las formalidades y requisitos de las actas
antes mencionadas y de todos aquellos documentos que utilicen las unidades

administrativas del Instituto

Llevar un seguimiento sistematico de fos acuerdos tomados en las sesiones
de la Junta de Gobterno del Instituto, cuerpos colegiados en los que participen
representantes del mismo y 6rganos colegiados intermos del propio Instituto;
informara al Director General peridédicamente su evolucién y emitira su opinion
sobre el desarrollo y congruencia de los programas confarme a la politica

secterial.
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Su atribucion principal es la de evatuar y proponer la aplicacion de los recursos
administrativos del Instituto asi como vigilar el cumplimiento de las
disposicicnes legales aplicables a la administracién del patrimonia conforme a
los lineamientos que reciba de la Junta de Gobierno del Instituto,

Establecer el programa de trabajo a la que debera sujetarse la formulacion del

ante proyecto de presupuesto del instituto, en funcién de los programas
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instiucionates y de acuerdo a las directrices y lineanuentos emitidos por |a

Secretarfa de Hacienda y Crédito Pdblico.

Debera mantener permanente relacion con las unidades admimstrativas para
cubrir las necesidades retacionadas con los recursos financieros, material y
humanos de las dreas gue integran la estructura organica del Instituto.

Debera vigilar que se cumpla con las condiciones generales de trabajo asi
como el otorgamiento de las prestaciones vigentes, controlar los movimientos
ocupacionales del personal, autonzar las licencias con o sin goce de salario de
los trabajadores del Instituto previa conformidad de los titulares de cada area.

Expedir constancias de servicio de percepciones por concepto de
remuneraciones; asi como de retenciones por concepto de impuestos sobre
productos de trabajo; hojas Unicas de servicio de canceptos de acreditacion
laboral ante el Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los Trabgjadores
del Estado y del Fondo de la Vivienda del Instiluto de Seguridad y Servicios
Saciales de los Trabajadores del Estado y certificaciones documentales

derivados de la relacion laboral del personal del Instituto.

Realizar las adquisiciones, arrendamiento y la contratacién de servicios que se
autoricen, asi como llevar el control y administracion del almacén para todos
los articulos y bienes que adquiera el Instituto, igualmente llevara el inventario

de todos los bienes muebles del mismo.

Por dltimo convocar a las licitactones nacicnales e internacionales para la
adquisicién, arrendamientos y contratacion de servicios que determine el
comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios de conformidad con las

disposiciones legales aplicables, asl como de obras publicas que se requiera.
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SUBDIRECCION DE RELACIONES Y COOPERACION NACIONAL E
INTERNACIONAL.

1 Deberd como érgano de enface con {os organismos del sector publico vy
Privado nacicnales asi como sus contrapartes extranjeras para lograr la
cencertacién de convenios gue lleven como objetivo la cooperacién en materia

de propiedad industrial.

2. Apoyar y asesorar a la Secretaria de Relaciones Exteriores en la planeacion,
programacién, concertacion y seguimiente de la coaperacion en materia de
propiedad industrial, participaréd en nombre del Instituto en coordinacion de las
unidades competentes de la Secretaria de Relaciones Exteriores en las
negociaciones para el establecimiento de tratados o acuerdos internacionales

de conformidad con el ambito de las atribuciones del Instituto

3 Atendera y resolverd en coordinacion de las unidades administrativas del
instituto consultas en  materia de propiedad industrial que formulen las
personas interesadas, las dependencias y entidades de la Administracion
Publica Federal, asi como los centros de investigacidon nacionales para la

adecuada defensa de sus intereses en el extranjero.

La organizacion interna de las unidades administrativas (direcciones), asi
como fa distribucién no previstas en el reglamento estaran sujetas a la Junta de
Gobierno, en el caso de ausencia tempoeral del Director General el despacho y las
resoluciones estardn a cargo de los Directores de area o los Subdirectores

adscritos a la Direccion General que corresponda.

3.4 LO QUE SE PUEDE REGISTRAR COMO MARCA

A manera de recordatorio se citaran las figuras que pueden constifuir una

marca y que son las siguientes;

1 Denominaciones y figuras visibles,
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2 Las formas tridmensionales;
3 Los nombras comerciales y

4  Elnombre propio de una persona

Las marcas se registraran en relacién con productos o servicios determinados
segun la clasificacion aceptada internacionalmente que establece el reglamento

de la Ley de Propiedad Industrial, el cual establece lo siguiente:
| - PRODUCTOS

Clase 1.-Productos quimicos desfinados a la industria, ciencia fotografia,
horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plasticas en
estado bruto; abono para ias tieras, composiciones extintoras, preparaciones
para el temple y soldadura de metales; productos quimicos destinados a
conservar los alimentos; materias curtientes. adhesivos (pegamentos) destinados

a la industna.

Clase 2 -Colores, barnices, lacas: conservantes contra la herrumbre y deterioro
de la madera. materias tintéreas' mordientes; resinas naturales en estado brutc;

metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

Clase 3.-Preparaciones para blanguear y ofras susiancias para la colada;
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones; perfumeria;
aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentifricos.

Clase 4.- Aceites y grasas mndustnales, lubricantes, Productos para absorber,
regar y concentrar el polvo: Combustibles ( incluyendo gasolinas para motores) y

materiales de alumbrado, bujias, mechas.

Clase 5 -Productos farmacéuticos, veterinarios € higiémicos: sustancias dietéticas
para uso médico, allmentos para bebés, emplastos, material para apositos:
material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes;

productos para |a destruccién de animales dafiinos; fungicidas, herbicidas.



63

Clase 6-Metales comunes y sus aleaciones materiales de construccion
metalicas; construcciones transportables metalicas: materiales metdlicos para
vias férreas, cables, e hilos metdlicos no eléctricos; cerrajeria y ferreteria
metahca; fubos metalicos; cajas de caudales; productos metalicos no

comprendidos en otras clases; mmeraies

Clase 7 - Maquinas y herramientas; motores (excepto motores para vehiculos
terrestres), acoplamientos y organos de fransmision (excepto para vehiculos

terrestres), Instrumentos agricolas, incubadoras de huevos.

Clase 8- Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualments;

cuchilleria, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinas de afeitar.

Clase 9.- Aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, geodésicos eléctricos,
fotograficos, cinematograficos, dpticos, de pesar, de medida, de sefializacién, de
control (inspeccidn), de socorro (salvamento) vy de ensefanza; aparatos para el
registre, transmision, reproduccidn de scnido o imagenes, soportes de registros
magneticos, discos aclsticos, distbuidores automaticos y mecanismos para
aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras equipe para

el tratamiento de 1a informacidn y ordenadores extintores.

Clase 10.- Aparatos e instrumentos quirdrgicos, médicos, dentales y veterinarias,

miembros ojos y dientes artificiales; articulos artopédicos, material de sutura

Clase 11 - Aparalos de alumbrado, de calefaccién, de produccion de vapor, de
coccidn, de refrigeracion, de secado, de ventilacién de distribucion de agua e

instalacicnes sanitarias
Clase 12 - Vehiculos; aparatos de locomocidn terrestre aérea o marina

Clase 13.- Armas de fuege; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de

artificio.
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Clase 14.- Metales preciosos y sus aleaciones y articulos de estas materias o de
chapado no comprendido ¢n ofras clases; joyeria, bisuteria, piedras preciosas,

relojeria e instrumentos cronométricos.
Clase 15.- Instrumentos de musica

Clase 16.- Papel. Cartén y articulos de estas materias no comprendidos en ofras
clases; praductos de imprenta, articulos de encuadernacion; fotografias papeleria,
acdhesivos (pegamentos) para papeleria o la casa; material para artistas; pinceles,
maquinas de escribir y articulos de oficinas (excepto muebles), material de
instruccion o de ensefanza (excepto aparatos);, materias plasticas para embalaje
{ no comprendidas en otras clases), naipes; caracteres de imprenta; clichés.

Clase 17.- Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de esas
materias no comprendidos en oitras ctases, productos en materias plasticas
semielaboradas:; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar,

tubos flexibles no metalicos.

Clase 18- Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no
comprendidos en otras clases; pieles de animales; balles y maletas; paraguas,

sombrillas y bastones; fustas y guamicioneria.

Clase 19.- Materiales de construccién no metélicos tubos rigidos no metalicos
para la construccidn. asfalto pez, y betdn; construcciones transportables no

metalicas: monumentes no metalicos

Ciase 20.- Muebles, espejos, marcos, productos no comprendidos en ofras
clases, de madera corcho, cafia, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena,

concha, ambar, nacar, espuma de mar, sucedaneos de todas estas materias

plasticas

Clase 21.- Utensilios y recipientes para el manejo de |a cocina { que no sean de

materiales precioscs ni chapados) peines y esponjas: cepillos material de



65

hmpieza, viruta de hierro: vidrio en bruto 0 semielaborado ( excepto del vidno de

construccion cristaleria, porcelana y loza no comprendidas en ofras clases.

Clase 22.- Cuerda, bramante, redes, liendas de campafia, toldos, velas, sacos(
no comprendidas en otras clases) materias de refleno { con excepcidn del caucho
o materias plasticas) materizles textiles fibrosas en bruto.

Clase 23.- Hilos para uso textil.

Clase 24.- Tejidos y productos textiles no comprendidos en ofras clases. ropa de

cama y mesa
Clase 25 - Vestidos, calzado, sombrereria

Clase 26.- Puntillas y bordados, cintas y lazos, botones, corchetes y ojillos,

alfileres, y agujas; flores artificiales.

Clase 27 - Alfombras, felpudos, esteras, lindleum y otros revestimientos de

suelos; tapicerias murales gue no sean en materias textiles

Clase 28.- Juegos, juguetes, articulos de gimnasia y de deportes no
comprendidos en olras clases' decoraciones para arboles de navidad,

Clase 29 - Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas, y legumbres
en conserva, secas y cocidas, gelatinas, mermeiadas, compotas; huevos, leche y

productos lacteos, aceites y grasas comestibles,

Clase 30 - Café, té cacao, azicar, arroz, tapioca, sagl, sucedéneos del café;
harinas y preparacicnes hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados
comestibles: miel, jarabe de melaza' levaduras, polvos para esponjar. sal,
mestaza, vinagre, salsas( condimentos) especias, hielo.
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Clase 31.- Productos agricolas, horticolas, forestales y granos ro comprendidos
en otras clases animales vivos, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y
flores naturales: alimentos para los animales. Malta.

Clase 32- Cervezas: aguas mnerales, y gasecsas y ofras bebidas no
alcohglicas; bebidas y zumos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer
bebidas.

Clase 33 - Behidas alcohdlicas( excepto cervezas).

Clase 34 - Tahaco articulos para fumadores; ceriflas.

2 - SERVICIOS

Clase 35 - Publicidad gestén de negocios comerciales, administracion comercial;

trabajos de oficina

Clase 236.- Seguros, negocios financieros: negocios monetarios: negocios

inmobilianos.

Clase 37.- Construccion reparacion servicios de instalacion

Clase 38.- Telecomunicaciones.

Clase 39.- Transporie: almacenaje de mercancias, organizacion de viajes.
Clase 40 - Tratamiento de materiales.

Clase 41- Educacidn: formacién; esparcimiento, actividades deportivas y

culturales

Clase 42- Restauracién (alimentacién) alojamiento, cuidados meédicos, de

higiene, v de beileza: servicios veterinarios y de agricultura: servicios jurfdicos,



67

investigacion clentifica e industnal: programacion de ordenadores; servicios que

no puedan ser clasificados en otras clases.

3.5 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE MARCAS

En el procedimiento del registro de las marcas, existen tres etapas

fundamentales que conllevan toda solicitud, las cuales seran definidas a

continuacion:
a) Examen Administrativo

Es ia primera etapa para el registro de una marca, en éste se debe revisar
exhaustivamente, que la solicilud que se presenta a registro, éste debidamente
integrada con 105 elementos esenciales y secundarics los primeros se refieren a la
informacion que debe contener la solicitud y los segundos son los documentos

anexos a ella

Dentro del capitulo V articulo 113 de la Ley de Propiedad Industrial se
establecen los datos que deben contener todas fa solicitud y son los siguientes;

Datos del solicitante
|. Nombre;
li. Nacionahdad,
Il Domicihio; calle, nimero, colonia, codigo pastal;
V. Poblacién, estado y pais y

V Teléfono, fax, e-mail.

Datos del apoderado
I. Nombre(s);
il Domycilio, calle, numero, colonia, codigo postal,
lIl Poblacidn y estado y
V. Tetéfono, fax, e-mail.
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Datas de 1a marca

i
v

Vi

Nombre del signo distintivo,
Tipo de marca;
Fecha de primer uso, especificando claramente el dia, mes afio,

£n el caso de no haber usado fa marca con anieriorndad se debe
especificar dentro de la solicitud de tal manera seré tomada la fecha de
primer uso a partir de la presentacion de la solicitud;
Se debe marcar el recuadro segun el tipo de marca de que se trate, dentro
de la solicitud se encueniran, las marca nominativas, nnominada,
tridimensional, mixta y
Clase, dentro de este recuadro se debe anotar los productos que se van a

proteger dentro de una misma clase

Datos del establecimiento

X

Domucilio, calle ndmero, colonia, y codigo postal, poblacidn, estado, pais.

Solo en caso de marcas deberén llenar fos siguientes datos.

1

i

Leyendas y figuras no reservables;

Prioridad reclamada, ngmero, fecha de presentacidn, dia, mes, afio, pais
de crigen;

Nombre y firma del solicitante ¢ su apcderado legal y

Lugar y fecha.

La solicitud debera ser presentada en criginal y tres copias todas firmadas

en original { firma autdgrafa).

Documentos que deben acompafiar a la solicitud.

Comprobante de pago de la tarifa correspondiente;

Carta poder, en caso de que una persona moral sea la titular, se debera
presentar el documento notariat donde se acredite la personalidad juridica
de la persona o personas gue estén facultadas para otorgar o sustituir

poderes y
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Il En caso de ser una marca con disefo se¢ anexaran siete etiquetas en
blanco y negro y siete a color tal y como se piensa utilizar la marca.

Una vez recibida la solicitud se procederd a su estudio, al cual se le
denomina examen administrativo o de forma para examinar si se cumple con los

requisitos antes mencionados.
b) Examen de Novedad

Este sirve para verficar s la marca es registrable, esto referente a su
caracter imnovador de tal manera sirve para saber si existe alglin impedimento
para su registro o alguna antericridad, en este dltimo caso es importante reafizar
antes de la presentacion de |a solicitud una busqueda denominada fonética, esto
con el fin de averiguar si se encuentra registrada alguna marca con la misma
denominacion o diseflo con anteriondad. El institute  notificard por escrito al
solicitante  cualquier requisito, impedimento o anteriondad que se presente,
otorgandote un plazo de dos meses para gue subsane los errores u omisiones en
los que hubiere incurrido y manifieste 1o que a su derecho convenga, asi mismo
se contara con el plazo adicional de dos meses previo pago por muita, s el
interesade no contesta dentro del plazo concedido, s1 no se cumpliera con lo

anterior el Instituto considerard ahandonada la solicitud.

Si al contestar el solicitante dentro del plazo concedido modifica ¢ sustituye la
marca, ésta se sujetara a un nuevo trémite, debiendo realizar el pago de derechos

por la solicitud de una nueva marca,

Por ctra parte, s1 se presentara algun impedimento por la existencia de una
marca parecida en grado de confusién, de la cual se pretenda su registro se podra
subsanar esto mediante un convenio con ef titular de fa marca registrada con el fin
de que se extienda lo que se denomina “carta consentimiente”, en la cual se
ctorga el permiso para usar et signo distintive parecido a la marca con antelacién

registrada.
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¢} Proceso de Titulacion

El instituto Mexicano de la Propiedad Industrial expedira un titulo por cada
marca, como constancia de su registro, en el cual se hara constar lo siguiente
Nombre de la marca;

Productos que ampara especificado la clase;
Datos del titular de la marca,

Datos del establecimiento comercial;

Fecha legal;

Namero de registro de la marca;

Fecha de primer uso;

Fecha de priondad si existe ésta y

© W N R W N =

Fecha de concesion.

| a mencicnada fecha de concesién resulta importante para contabilizar la
fecha en la cual se debera realizar el tramite de renovacion de la marca, dado que
a partir de esa fecha se contaran los diez afios de vigencia y la fecha de
presentacion de la solicitud servird para contabilizar la fecha para realizar la
llamada comprobacion de uso que si bien es clerto que no es obligatoria es basica

para ahorrarse problemas futuros de coniradiccion de criterios del propio instituto.

3.6 CONSERVACION DE REGISTROS

Una vez que ha sido sefialado el procedimiento para ei registro de marcas,
es de suma importancia destacar los medios para su conservacidn que se

traducen en.

Primeramente la marca debera ser usada tal y como se registro o con
modificaciones que no alteren su esencia, encontrando que este uso, ademas de
ser en territorio nacional para tener validez, debera amparar los productos para la

que fue solicitada
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Otro aspecto es el referente a la renovacidn fa cual deberd solicitar el
nteresado o su apoderado legal cumpliendo con todos los requisitos sefalados
por la ley de la materia, por escritc y bajo protesta de decir verdad de que se hace

uso de la marca ininterrumpidamente, anexando el pago de derechos.
a) Transmision de Derechos y Licencia de Uso

Los derechos obtenidos a través de un registro pueden llegar a
transmitirse, ya sea en el procedimiento para la obtencion del registra o cuando se
haya obtenido éste, como lo indica el articulo 62 de |a Ley de Propiedad industrial,

Se podra solicitar ia transmision mediante una sola promccion de la
transferencia de |la Wtularidad de dos o mas solicitudes en trémite, cumpiiendo con
los requisitos establecidos en la ley de Propiedad Industrial, asi mismo deberan
contener 1o establecido en los articulos &, 9, 10, del reglamento a la Ley de

proptedad Industnal, los cuales se transcriben a continuacion.

ARTICULO 62. Los derechos que confieren una patente o registro, o
aquellos gue deriven de una solicitud en trémite, podrén gravarse y transmitirse
total o parcial en los términos y con las formalidades que establece la legislacién
comun Para que la transmision de derechos o gravamen puedan producir efectos

en perjuicio de terceros, debera inscribirse en el Instituto,

Podrd solicitarse mediante una sole promocidn la inscripcidén  de
transferencia de la titularidad de dos o méas solicitudes en tramite o de dos o mas
patentes o registros cuando quien transfiere y quien adquiere sean las mismas
personas en todos ellos El solcitante debera identificar cada una de las
solicitudes, patentes o registros en los que se hara la inscripcidn, Las tarifas
correspondientes se pagaran en funcion del nimero de solicitudes, patentes o

regisiros involucrados.

ARTICULO 5. Las solicitudes o promociones deberdn, presentarse ante el
propio Instituto © en las delegaciones de la Secretaria y cumplir los siguientes

requisitos
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Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares,;

Utllizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y
publicadas en el Diario Gficial y en la Gaceta, en el nUmero de ejemplares
y anexos que se establezca en la propia forma, las que deberan
presentarse debidamente requisitadas vy, traténdose de medios
magnéticos, conforme a la guia que el Instituto emita al efecto.

En caso de no requerirse formas oficiales, las solicitudes o promociones

deberan presentarse por duplicado, indicando al rubre &l tipe de tramite solicitado

y los datos a que se refiere la fraccién V de este articulo,

i

Vi

Vil

VIl

Acompanarse de |0s anexos que en cada ¢aso sean necesarios, los gue
debera, ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por

cualquier medio;
Sefiatar domicilio para oir y recibir notificaciones en el terntorio nacional;

Indicar el nimero de solicitud, patente registro, publicacién declarataria, o
folio y fecha de recepcién a que se refieran, saivo en el caso de solicitudes

iniciales de patente o registro;
Acompanarse del comprobante de pago de |a tarifa correspondiente;

Acompanarse de la correspondiente traduccidn al espafiol de los
documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con ia solicitud o

promocion;

Acompanarse de los documentos que acrediten el caracter de los
causahabientes, la personalidad de los apoderades o representantes

fegales, vy

Acompafarse de la legalizacién de los documentos provenientes del

extranjero, cuando proceda.
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Las solictudes y promociones deberdn presentarse par separade para
cada asunto, salvo cuando se trate de inscrpcion de licencias o transmisiones en
jos términos previstes en fos articulos 62, 63, 137 y 143 de la ley; inscripcion de
transmisiones de derechos en las que hayan habido transmisiones intermedias no

nsentas, y las relacionadas a un mismo asunto.

Cuando las solicitudes o promociones no cumplan con los requisitos
establecidos en las fracciones | a VI, VIit y IX anteriores, ef Instituto requerira a los
solicitanies o promoventes para gue dentro de un plazo de dos meses los
subsanen. En el caso de no cumplirse con el requerimiento, las solicitudes o

promaciones serdn desechadas de plano.

En caso de que las solicitudes o promociones no cumplan con el
requenmiento  establecido en la fraccion VIl anterior, los solicitantes ©
promoventes deberdn, sin mediar requerimiento del Instituto, presentar antes la
iraduccion correspondiente de los documentos que se exhuban dentro de los dos
meses siguientes a al fecha en que esas solicitudes o promociones se entreguen.
En caso de que los solicitantes o promoventes no exhiban la fraduccién dentro de

un plazo fijo, las solicitudes o promociones seran desechadas de plano.

Las solicitudes y promociones remitidas por correo, servicio de mensajeria
u ofros equivalentes se tendran por recibidas en la fecha en que le sean

efectivamente entregadas al [nstituto.

Se podran presentar solicitudes o promociones por transmision telefdnica
facsimilar, siempre que fa solictud © promocion y sus anexos originales,
acompafiados def comprobante del pago de la tarifa que en su caso proceda y del
acuse de recibo de la transmision facsimilar, sean presentados en las oficinas del
propio instituto al dia siguiente de haberse efectuado 1a transmision. En este caso,

bastara que la transmisién facsimilar contenga la solicitud o promocion.

ARTICULO 9. La soficitud de Inscripcién de una transmision de los

derechos conferdos por una patente, certificado de invencion, registro,
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autonzacion o solicitud en tramite, cambio de denominacién o razén social,
transformacion de régimen juridico o fusion, deberd, ademés de los requisitos a

que se refiere el articulo 5° de este reglamento:

1. Sefalar el nombre, denominacién o razdn social y nacionalidad del titular
inmediato anterior del derecho o de los sucesivos titulares anteriores, cuando las
correspendientes transmisiones o modificaciones no hayan sido previamente
Inscritas asi como los mismos datos del nuevo titular, ademas de los datos que

se soliciten en las formas oficiales, y

it. Acompafiarse de un ejemplar certificado o con firmas autégrafas del o de los
convenios o documentos en que consten las transmisiones o modificaciones de
derechos. ncluyendo aquellos que correspondan & transmisiones o

modificaciones celebradas con anteriondad, que no hubierén sido inscritos

Las sohcitudes de inscripcidn podran ser presentadas por el titutar cedente

o subragante o el ttular cesionario o subrogatario.

ARTICULO 10. La solicitud de inscripcion de una licencia de uso de
cualquier dereche ¢ propiedad industrial o franquicia, ademas de |os requisitos a

que se refiere el articulo 5° de este reglamento, deberén sefalar.

| El nombre, dencminacion o razoén sacial, nacionalidad y domicilic del
hcenciante o franquiciante y licenciatano o franquicitario;

1 La vigencia del convenio;

ill.  Siel convenio reserva al licenciante, usuario autorizado o franquiciante ia
facuitad de ejercer las acciones legales de proteccion det derecho de
propiedad industrial materia del mismo;

V. Tratandose de licencia de uso de una marca, los productos o servicios
respecto de los cuales se concede la licencia, y

V. Los demés datos que se soliciten en tas foermas oficiales.

La solicitud debera acompafarse de un ejemplar certificado 0 con firmas
autdgrafas del convenio en que conste la licencia, autorizacion de usc ©

franquicia. Podrén emitirse en el sjemplar que se exhiba, las estipulaciones
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contractuales que se refieran a |las regalias y demas contraprestaciones que deba
pagar el licenciatario, usuario autorizado o franquiciatanio; tas que se refieran a
informacién confidencial, referente a las formas o medios de distnbucidon y

comercializacion de los bienes y servicios, asi como los anexos de informacién

técnica que lo integran

La selicitud de mscripeidn podra ser presentadas por cualquiera de las
partes. Ademas se deberd de realizar el pago de derechos segun lo marca el
reglamento. anexando el contrate por el cual se transmite la propiedad de dichos
registros o solicitudes marcarias, a continuacion se transcribe un ejemplo del
escnto antes refende, por virtud del cual se realiza una "transmision de derechos”,

el cual se aborda en la siguiente foja del presente trabajo:

EXPEDIENTE DE MARCA 377918
*CORONA PREMIUM?( ¥ DISENO)
EN CLASE 33

ASUNTO: TRANSMISION DE CERECHOS

INSTITUTO MEXICANG DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE EXAMEN Y REGISTRQ DE MARCAS
SIGNOS DISTINTIVO Y CONSERVACION DE DERECHOS
DEPARTAMENTO DE EXAMEN

PRESENTE

Solicito se regisire la transmisidn de derechos de la solicitud de marca citada al rubro, a
favor de GRUPD TEQUILA CORONA, S.A DE C.V. en virtud de haberla adquiride mediante
conirato de fecha 21 de Junio de 1999, mismo que en original al presente se acomparia. ’

DENOMINACION DE LA
SCLICITUD DE MARCA “CORONA PREMIUMT(Y DISENO)
FECHA LEGAL 4 DE JUNIO DE 1999

NOMBRE DEL TITULAR
ANTERIOR DE LA MARCA: ENRIQUE ARTUROQ H
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NOMBRE DEL TITULAR

ACTUAL DE LA MARCA: GRUPQ TEQUILA CORONA
S. A DE C.v, DE NACIONALIDAD
MEXICANA CON DOMICILIO
PASEOQ DE LA REFORMA 1650
COL LOMAS DE CHAPULTEPEC.
c P 11000 MEXICO,DF

NOMBRE DEL APODERADGC: LIC. ENRIQUE VILLAF,

DOMICILIO PARA OIR
NOTIFICACIONES: COLIMA 410 COL. ROMA
C.P. 06700 MEXICO D.F.

MEXICO, D.F A 29 DE JUNIC DE 1999

ANEXO contrale de cesién de derechos celebrado entre ENRIQUE ARTURO H. Y
GRUPO TEQUILA CORONA S.DE C V. EN EL CUAL SE ACREDITA LA PERSONALIDAD DEL
SUSCRITO, RECIBO DE PAGO.

Para que la transmision de derechos pueda surtir efectos en perjuicio de
terceros, deberd inseribirse en el Instituto de la Prapiedad Industrial. Cuando a
consideracion del Instituto la trasmision solicitada no proceda, por falta de algun
requisito, o por cualquier otra causa, el Instituto notificara al solicitante para que

en el plazo de dos meses, manifieste lo gue & su derecho convenga.

£n cuanto a las licencias de uso el titular de una marca podréd conceder
mediante un conirato la explotacion de su marca, cumpliendo con los requisitos
que establecen los articulos 63, 137 y 143 de la Ley de Propiedad Industnal, que

al tenor literal dicen;

ARTICULO 83. El titular de la patente o registro podra conceder, mediante
convenio, licencia para su explotacion. La licencia deberd ser inscrita en el
Instituto para que pueda producir efectos en perjuicic de terceros. Podra

solicitarse mediante una sola promocion la inscripcion de licencias de derechos
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relativos a dos o mas solicitudes en tramite o & dos 0 mas patentes o registros
cuando el licenciante y licenciataric sean los mismos en todos ellos. El solicitante
debera identificar cada una de las salicitudes, patentes o registros en los que
hara, la nscnpcidn. Las tanfas comespondientes se pagaran en funcidén del

numero de solicitudes, patentes o registros involucrados

ARTICULO 137 Para inscribir una licencia en el Instituto bastara formular

la solicitud correspondiente en los términos gue fije el reglamento de esta ley

Podra solicitarse mediante una sola promocién la inscripcion de licencias
de derechos relativos a dos o mas solicitudes en tramite o a dos ¢ mas marcas
registradas cuando el licenciante y el licenciatario sean los mismos en todos ellas
E! solicitante debera identificar cada una de las solicitudes, o registros en los que
se hara la inscripcidn. Las tarifas correspondientes se pagaran en funcidn del

numero de solicitudes, o registros involucrados

ARTICULO 143. Los derechos que deriven de una solicitud de registro de
marca o los que confieren una marca registrada, podran gravarse o transmitirse
en los términos y con ias formalidades que establece la legislacion comun Dicho
gravamen o transmision de derechos debera inscribirse en el Instituto, de acuerdo
a lo establecido en el reglamento de esta ley, para que pueda producir efectos en

perjuicio de terceros

Podra solicitarse mediante una sola promocidén la inscripcidn de
transferencias de la titularidad de dos o mas solicitudes en trémite o de dos o mas
marcas registradas cuando quien transfiera y quien adquiera sean las mismas
personas en todos ellos El solicitante deberd identficar cada una de las
solictudes o registros en fos gque se hara la inscripcidn. Las tarifas
correspondientes se pagaran en funcion del nimero de solicitudes o regisiros

involucrades.

A continuacién se transcribe el geiemplo de un contrato por el cual se

establecen licencias de uso,



78

CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCAS CELEBRADO ENTRE EL SENOR EDUARLO
GARCIA MIGOYA, QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL PROPIETARIO" POR
SU PROPIO DEERECHO POR UNA PARTE Y POR LA OTRA SOLERA, S. A DE C. V. A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA "LA USUARIA® REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
EL SERCR EDUARDC GARCIA MIGOYA, DE ACUERDQ COM LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS
DECLARACIONES

t.- DECLARA “EL PROPIETARIO"

1 -Ser una persona fisica de nacionatidad meaxicana con la capacidad legal necesaria para

|a celebracién det presente contrato.

2 .Ser thular de las marcas denominadas “KIN JAMAICA™ 514032 y *“MARISOL" 514033
ambas de fecha legal 8 de Noviembre de 1995 y fecha de concesién 16 de Enero de 19986,
que amparan “Bebida alcohdlicas, con excepoion de cervezas, en la clase 32 de la
clasificacidn oficial de productos y servicios, las cuales se encuentran debidamente
registradas y vigentes anie el [nstituto Mexicano de la Propiedad Industnal de la Republica
Mexicana, a las que en lo sucesivo se les denominard "LAS MARCAS®

3 .Estar interesada en las actividades y operaciones comerciales de ‘LA USUARIA” y ha
hecho arreglos con ella por lo que se refigre ala distribucién y venta deniro del terntono de
la Republica Mexicana de los productos amparados por “LAS MARCAS”

1 - DECLARA EL REPRESENTANTE LEGAL DE “LA USUARIA”
1 -Que su representada es una sociedad mercanti constituida de conformidad con las

Leyes de los Estados Unidos Mexicanos.

2.-Tener la capacidad legal necesana para celebrar el presente contrato, estando sus
facuitades contenidas en fa Escritura Publica namero 13,045 de fecha 5 da Septiembre de
1994 otorgada ante la fe del Lic. Mario Salazar Riveroll, titular de |a notaria numero 42 de
la caudad de Puebla, Puebla, las cuales a la fecha no le han sido medificadas o revocadas

en forma alguna,

3.-Que es deseo de su representada distnbusr y comercializar los productos amparados

por "LAS MARCAS" dentro del temtorio Nacicnal
CLAUSULAS

PRIMERA -*EL PROPIETARIO’AUTORIZA a °LA USUARIA® para que use “LAS
MARCASa fin de distnbuir y vender o comercializar los articulos que éstas amparan, con
sujecidon al cumplimiento por parte de “LA USUARIA' de los términos y condiciones

siguientes:
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SEGUNDA.- El usc de “LAS MARCAS” por parte de la "USUARIA” debera limitarse a los
articulos que éstas amparan y en ningtn caso, "LA USUARIA® podra hacer uso distinto de
"LAS MARCAS® o aplicar las mismas a otros articulos.

TERCERA.- Los derechos concedidos en este contrato a “LA USUARIA” se consideran
coma personafes y "LA USUARIA”™ no podré cederios, transiitirlos ni autorizar a terceros
para usar “LAS MARCAS" en forma alguna.

CUARTA.- "LA USUARIA® conviene en que los derechos concedidos para usar “LAS
MARCAS™ no afectaran en forma alguna la propiedad exclusiva de "EL PROPIETARIO”

sobre ¢llas

QUINTA.- Los productos que comercialice o distnbuya "LA USUARIA” tai ¥ como e
establece el articulo 139 de [a Ley de la Propiedad Industnal, deberan indicar de acuerde a
fo que establece el articulo 64 det Reglamento de la Ley de ta matena, lo siguiente:

A) Nombre y demicilio del tiutar de la marca.

B) Nombre y domicilio del licenciatario de la marca.

C) E! uso bajo licencia de las marcas registradas.

LA USUARIA" se obliga a aplicar a "LAS MARCAS™ que use, las leyendas obligatonias
que establece la ley de la matena articulo 131 de la Ley

SEXTA.- "EL PROPIETARIO" tendrd derecho en todo tlempo a designar un inspector o
inspectores en Ja negociacién operada po la "USUARIA™ y en donde dichos articulos sean
disribuidos o comercializados y en {os cuales se usardn o propondran usar “LAS
MARCAS" Ei referido inspector tendr4 Yibre acceso a todas las dependencias de la citada
negociacién donde se distibuyan o comercialicen los articulos a que se ha hecho

mencidn, pudiendo hacer inspecciones y pruebas, segln lo deseen.

SEPTIMA.- *LA USUARIA® deberd informar at “EL PROPIETARIO® cuando elia conozea de
cualquier violacion, ya sea consumada o nminente de “LAS MARCAS™ “EL
PROPIETARIO®, una vez consultado con “LA USUARIA®, decidird s1 alguna accién debe
ser tomada o no. “EL PROPIETARIO" podra sin causa juslificada, absienerse de

demandar las viclaciones mencionadas.

OCTAVA.- “LA USUARIA™ no podrd celebrar contratos o asumir obligaciones ni incuitir en
responsahilidades a nombre o en representacidn de “EL PROPIETARIO® o viceversa
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NOVENA .- Este contrato no constituye asociacién entre las paries y en ningun caso seré
responsable “EL PRCPIETARIO" por cualquier obligacién de *LA USUARIA™ o viceversa a
excepcidén de aquellas que expresamente contraidas por escrito y firmado por algan
funcionano autorizado al efecto.

DECIMA.-“LA USUARIA” renuncia expresamente al derecho de solicitar en forma conjunta
la cancelacidn de la inscripaidn de usuano autenzado, facuitando desde este momento a
*EL PROPIETARIO® para que por si sola pueda hacer valer ef supuesto de cancelacién de
contrato, a que se refiere [a fraccion [ det anticulo 138 dela Ley de fa Propiedad Industnal.

DECIMA PRIMERA - En el caso de liquidacibn quiebra o insolvencia de “LA USUARIA" o
en el caso de que su negocio o su aclivo o cualquier parte det mismo fuera embargado,
confiscado o expropiado mediante proceso judicial o en cualquier ofra forma, como
resuftado de intervencion extranjera, o en el caso forzeso o involuntario de cambio de
propletario o de controi administrativo, incluyendo venia de acciones o partes sociales a
terceros, la autonzacién concedida en este contrato se dard por terminada en forma
inmediata, después de que tal cosa ccwra. La temninacion de este contrato, debid a las
causas expuestas, en esta o cualquier otra clausula, no relevara a “LA USUARIA™ de las
cbhigaciones contraidas en este contrato.

DECIMO SEGUNDA - El término de este contrato serd de un afio a partir de la fecha de
fima Sin embargo, el mismo se renovaré automdéticamente por pericdos de un afio, a
menos que cuaiquiera de las partes o dé por terminado mediante aviso por escrito dado a
la ofra parte, por lo menos con 90 dias de anticipacién al término de cualquiera de dichos
periodos de un afio. Una vez terminado el contrato por cualguier causa,"LA USUARIA"
dejara de usar “LAS MARCAS" cuyo uso se le autorizé por medio def presente contrato

DECIMA TERCERA - Las parles autonzan expresamente al Lic. Enrique Villa Ferndndez
para que lleve acabo el registro de este contratc ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industriat y cancelar dicho registro a su terminacién.

DECIMA CUARTA.- “LA USUARIA® liberard a "EL PROPIETARIO” de toda pérdida, costos
( inctuyendo sin limitacién honorarnos de abogado} o responsabilidad que prevengan de
tesidn a cualquier persona o de perjuicio de cuaiquier propiedad y que sean resultantes de
la venta, transportacién almacenaje 0 uso de los productes que lleven “LAS MARCAS",
DECIMA QUINTA.- Las parles sefialan respectivamente como sus domicilios
convencionales y para el cumplimiento de las obligaciones denvadas de este contrato, los
siguientes’
‘EL PROPIETARIO®, Blvd. Atiixco No. 2805

Col. Nueva Antequera
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72180 PUEBLA, PUEBLA.
‘LA USUARIA™ 5 de Mayo No. 1203
Col. Centro PUEBLA, PUEBLA

DECIMA SEXTA Para el conocimiento de cualquier controversia que flegare a suscitarse
con motivo de la interpretacién o cumplimiento de este contrato, las partes renuncian
expresamente a cualquier jurisdiccion que pudiera corresponderies en razén de sus
domicihos presentes o futuros y se sometan expresamente a los Tnbunales competentes
del Distrto Federal Para su constancia, las partes, habiendo leido este instrumento y
enteradas de su aleance y efectos, lo firman ante los testigos que lo suscnben al calce, en
la ciudad de México, D.F. alos 15 dias del mes de Febrerc de 1999.

*EL PRCPIETARIO® “LA USUARIA®
TESTIGOS

La licencia de uso debera ser inscrita en el Instituto de la Propiedad
Industrial para que surta efectos contra terceros, por otra parte ta cancelacién de

la inscripcion de una licencia procedera en cualquiera de los siguientes casos:

.- Cuando la solicite conjuntamente ef titular del registro y |a persona que
se le haya concedido la licencia,
| -Por que devenga un caso de nulidad, caducidad de la marca

Il.-Par orden judicial
b} Nulidad

En este apartado primeramente se dara el sigrnificado del término en
cuestion, de acuerdo al autor Rafael de Pina Vara la nulidad significa la ineficacia
de un acto Juridico como consecuencia de la iticitud de su objeto o de su fin, de la
carencia de los requisitos esenciales exigidos para la realizacion o de la
concurrencia de aiguin vicio de la voluntad en el momento de su celebracién. 32

En cuanto a las marcas la nulidad deviene por;

a) Por el otorgamiento de una marca en contravencién a o dispuesto en la Ley

de Propiedad Industria;

2 pina VARA, Rafael, Diccionang de Derecho México, Editonal Portia S. A, 1994, 383 p.
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b) Cuando la marca sea parecida en grade de confusidn a una ya regstrada
siempre y cuando se compruebe el uso por parte del titular del registro previo, alo

cual se anota la siguiente jurisprudencia al respecto:

MARCAS CONFUSION ENTRE DOS

Para determunar la existencia de confusion entre dos marcas, debe entenderse no sdlo a sus diferencias, smno
tambien a sus semejanzas, pero haciendo el estudio de Ias marcas en su conjunto v en su forma que hubleran
stdo regisradas

VOLUMEN. XCVIL, 3 PARTE, PAGUINA 58, AMPAROC EN REVISION 2221/60 LABORATORIO
SENQUSIAIN, 27 DE ENERO DE 1961. 5 VOTOS. PONENTE : OCTAVIO MENDOZA GONZALEZ

MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO BE CONFUSION,
CLANDC LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE.

La marca es todo signo que se utiliza para disimgwir un producte o servicio de otros y su principal funcion es
senir como clemento de idenuficacién de los satisfactores que genera el aparato productive. En ia
acluatidad. vivimos en una sociedad consumista, en donde fas empresas buscan wcrementar su clientela,
ponzendo a disposicion de la poblacién una mayor cantidad y variedad de articulos para su consumo, con la
unica finahidad de aumentar la produccidn de sus productos y, por ende, sus ganancias econdmucas. El
incremento en ¢f nimero ¥ variedad de bienes que genera ¢l aparato productive, fortalece la presencia de las
marcas en el mercado, porque effas consttuyen ef imco instrumento que tiene a su disposicién el consumidor
para 1denuficarlos ¥ poder seleccionar ¢l de su preferencia. Ahora bien los (ndustriales, comerciantes o
prestadores de servicios podrin usar una marca en la industna. en el comercio o en los servicios que presten.
empero el derecho a su uso exclusive se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, segin asi
lo establece el articulo 87 de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industnal, ademas en este
ordenamiento legal en sus articulos 89 y 90, se indican las hupdtesis para poder constiur wna marca, asi
como los supuestos que pueden ongmnar el no registro de la nusma. Uno de los objetivos de la invocada ley
secundana. es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen fos musmos productos o
senvicios, v para ello establecid la siguiente disposicion que dice: "Articulo 90. No se registrarin como
marcas . XVI Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion a otra ya registrada ¥ vigente,
aplicada a los rusmos o similares productos o servicios Sin embargo, si podrd regisirarse una marca que sea
idéntica a otra ya registrada. 51 la solicitud es planteada por el musmo ttular, para aplicarla a productos o
servicios similares . Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos O SErviclos
simafares a os que ya existen ent el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por
s1 musma. es decir, que debe revestr un cardcter de originalidad suficiente para desempediar ¢l papel que le es
asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con l1a finahdad de evitar oda posibiiidad de confusion con
marcas existentes Determunar fa existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se
de. no siempre es tarea facil; no existe una regla matematica, clara y precisa, de cuya aphcacibn surja
indubitable la confundibihdad de un cotejo marcario La cuestion se hace mds dificil ya que lo que para unos
¢s confundible para otros no [o serd Es mds, las mismas marcas provocardn confusién €n un ¢1ero Contexio y
¢n oro no; sin embargo, fa confundibilidad exssard cuando por ef parecido de los signos el piblico
consurudor pueda ser llevado a engadio, La confusion puede ser de tres tipos: a) fonética; by grafica; v, c)
conceptual o weoldgica. La confusion fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo
sumtar. En la prictica este tpo de confusién es frecuente. ya que el piblico consumidor conserva mejor
recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La confusidn grifica se ongina por la identidad o simuditud de
los signos, sean estos palabras. frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observacion
Este npo de confusién obedece a la manera en que se percibe la marca ¥ ne como se representa, manifiesta o
expresa el signo. Esta clase de confision puede ser provocada por semejanzas ortogréficas o grificas, por la
sunihrud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, ademas de que en este tipo de confusién
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pueden concwrrir 4 su vez la confusién fonética y conceptual La simulitud ortografica es quizds la mis
habitual en los casos de confusidn. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna v pana ello
influsen Ia rusma secuencia de vocales, la misma lengitud y canudad de silabas o terminaciones comunes
La sirulitud grifica también s¢ dard cuando los dibuos de las marcas o los pos de letras que se usen en
marcas denominauivas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los
dibujos representan, scan diferentes, Asimismo, existird confusion derrvada de la simubitud grafica cuardo ltas
cliquelas sean 1guales o parecidas, sea por sumilitud de la combinacién de colores utitizada, sea por la
disposicidn sumilar de elementos dentro de Ia misma o por la wtilizacién de dibujos parecidos. La sirbitud
grafica es comuin encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases
La confusién ideolégica o conceptual se produce cuando stendo las palabras fonéuca y graficamente
diversas, expresan el musmo concepto, es decir, es la representacién o €voCacidn a una musSma Cosa.
caracieristica o 1dea. 1a que impide al consumdor distinguir una de ofra. El centerudo conceptual es de suma
impoenancia para decidysr una inconfimdibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal
conterudo facilita enormemente ¢l recuerdo de la marca. por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el
misno contenido conceptual, 1a confusidn es meviable. aun cuando también pudieran aparecer similitudes
ontograficas o fonéucas Este npo de confuston puede onginarse por la sunlitud de dibujos, entre una palabra
y un dibuo, entre palabras con sigmficades contrapusestos y por la inclusién en 1a marca del nombre del
producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve s ¢l relativo a las palabras y los
dibujos. va que si ¢l emblema o figura de una marca es la representacion grifica de una wdea, indudablemente
se confunde con la patabia o palabras que designen la misma 1dea de la otra marca a cotejo, por ¢so las
denomunacignes evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sélo la expresidn que las constituyen,
s1no también el dibujo o emblema que pueda graficamente representarlas, lo anterior es asi, porque de lo
contrano seria factble burlar el derecho de los propietanos de marcas, obteruendo ¢l registro de emblemas o
patabras que se refieren a la musma cosa o cualidad aludida por la denerninacién ya registrada, con la cual el
publico consurmdor resuitaria facilmente inducido a confundir los productos Diversos criterios sustentados
por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han seftalado que para determunar s1 dos marcas som
semejantes en grado de confusion, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es
necesano al momento de resolver un cote)e mMArcario temer en cuenta las siguentes reglas' 1) La semejanza
hav que apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La comparacidn debe apreciarse tomando en
cuenta las semejanzas ¥ no las diferencias. 3) La umitacién debe apreciarse por imposicién, es dectr, viendo
allernanvamente las marcas ¥ no comparandolas una a lado de la cotra, y, 4) La sinulitud debe apreciarse
suponiendo gue la confusidn puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea ek comprador medio,
v que preste la atencién comin y ordinana Lo anterior, implica en olros términos que la marca debe
apreciarse en su toralidad, sin particulanzar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o
detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendierdo a sus semejanzas que resulten de
su examen global, para deterrunar sus elementos prumordiales que le dan su carcter distintivo; todo etlo
debera efectuarse a la pnmera impresién normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el
consurmidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimildrsefe a un exarunador minucioso y
detallista de signos marcanos. Esto es asi, porque es el pablico consumidor quien fundamentalmente merece
la proteccibn de la autoridad admunistrativa quien otorga el regstro de un signo marcario, para evitar su
desonentacion ¥ error respecto a fa naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el
mercado. por to que dicha autondad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en
cucnea que la marca a registrar sea Io suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas, de tal
manerz que el pibhico consurmdor no solo no confunda una con otros, sino que ni siquiera exssta la
posibilidad de que las confundan, pues 5610 de esa manera podra lograrse una verdadera proteccién al piblico
consunudor y, obviamente, se podrd garantizar [ integridad ¥ buena fama del signo marcario ya registrado,
asegurande de esa forma la ficil 1dentificacion de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de
detersmnar si dos marcas son semejantes en grado de confusién conforme a la fraccton XVI del articulo 90 de
la Ley de Fomento v Proteccion de la Propiedzad Indusmal, debe atenderse a las reglas que previamente se
han citado

TERCER TRIBUNAEL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 1773/94. Comercial y Manufacturera, S.A. de C.V. 20 de octubre de 1994,
Unanimidad de votos Ponente: Genaro David Géngora Pumentel. Secretario; Jacinto Judrez Rosas
Amparo en revision 1963/94. The Concentrate Manufactunng Company of ireland. 14 de octubre de
1994 Mayoria de votos, Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto Villasefior Secretaria. Silvia
Elizabeth Morales Quezada Instancia Tnbunales Colegiados de Circuito, Fuente. Semanario
judicial de la Federacitn Epoca Octava Epoca Tomo XV-I, Febrero Tesis [30.A 581 A Pdgina-
207. Tesis Aislada
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MARCAS, IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL REGISTRO DE LAS. CUANDG LA
SOLICITANTE NO PRUEBA EL USG ANTERIOR.

La simihtud existente entre dos marcas, una cuyo registzo se solicita y otra ya registrada con anterioridad.
significa que aqueila persona fisica o moral interesada en el registro de su marca, estd en aptitud de solicitar
i3 declaraciton de nulidad de otra sinmlar a la suya, y debe satisfacer determinados requisitos, como son el
demosirar que esta solicitando el registro dentro de los 3 afios de publicade €l pnmero ¥ que el solicitante ha
¢stado usando la marca sin interrupcidn, con antenoridad a la fecha en que la principid a usar el que la tiene
remstrada De ald que st la avtondad responsable mega ia nuhdad del zegistto de una marca propiedad de la
tercera perjudicada, por considerar que la soiicitante no acreditdé que hubiese nsade la misma marca con
anteriondad a fa fecha en que se regisird fa marca de la tercera perjudicada, aun cuando afirme que si uso fa
musma denominacién con antenondad, tal proceder de 1a responsable no es vielatona de garantias.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Rewvision admimstrativa 349/76 Empresas Santa Fe, $ A 12 de agosto de 1976 Unammidad de votes,
Ponente Angei Sudrez Torres Instancia: Tnbunales Colegiados de Cizcuto Fuente. Semanario
Judicial de la Federacion Epoca Séptuma Epoca Volumen 91-96 Sexta Pante Tesis: Pagma. 133
Tesis Auslada.

b) Si el registro es obtenide bajo datos falsos;

Esto se refuerza bajo la siguiente tesis jurisprudencial siguiente:

MARCAS, NULIDAD BE. FALTA DE USO Y FALSEDAD EN DECLARACIONES,

~o se debe confundir Ja causal de extincién de un registro por falta de uso, que prevén los articulos 156 y 157
de la Ley de la Propiedad Industral, con la causal de nulidad de un regstre cuando Ja marca contenga
indicaciones falsas respecto de la ubicacion del establecirmente de su propietario, ¢n términos del articulo
104 fraccion [V En efecto. $i una persona cbtiene el registro de una marca, proporciona el demucilic donde
csta la fabnca. y manifiestz que no ha explotado ain su marca o no manifiesta estarla explotando, es clato
que tenc un plazo de cinco afios. de acuerdo con ¢l articulo $56. para hacer funcionar su fibrica. sm que
pueda ircurnr ¢n fafta por 1o que hace a la declaracion de ubicacion del establecimiento, a menos que haga
constar en la marca un domicilio diferente del registrado, antes de comumnicar ¢l cambio de ubicacion de la
Secretana (articulo 151)

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Ampare en revision 995/70 Banner Productions, Inc. 27 de abnl de 197]. Unanumdad de votos
Ponente Guilermo Guzmin Crezco. Instancia- Tnbunales Colegiados de Circwto  Fuente.
Semanano Judicial de la Federacion. Epoca' Sépnma Epoca Volumen 28 Sexta Parte. Tesis:
Pagina. 44 Tesis Aislada.

d) Se haya otorgado par error, inadvertencia, existiendo en vigor otro registro que
se considere invadido por tratarse de una marca parecida en grade de confusion,

a lo cual se cita la jurisprudencia referente a lo antes mencionado:
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YARCAS ERROR EN EL REGISTRO DE LAS

La reaccion v del articulo 30 de la Ley de marcas, avisos ¥ nombres comerciales establece’”Cuando por
error o diferencia de apreciacidn se lleve acabo un registro exisbendo otro en vigor, que se constdere
invadido, por tratarse de una marca que se confunda con la anteror, ¢l departamento de la Propredad
industnal, de oficio o petrcidn de parte, declarard nulo el segundo registro, pero siempre y cuando se advierta
o reclame dentro de los cincos afios sigurentes a la publicacién en la gaceta oficial, del segundo registro”
Ahora bien no cabe duda que la mterpretacion recta de la antenor disposicion, es 1a de que el error puede o
ser adverdo o ser reclamado, competiendo la primera al Departamemto de la Propiedad Industnal el que en
tal caso puede ser de oficlo declarar la nulidad del ilimo registro, lo segundo al wtular de ta marca
prmeramente registrada. quien debe interpener la accién relativa dentro del termino de cinco anos. a partir de
1a publicacion del ukterior registro cr 12 gaceta oficial

TOMO LXXX. PAGUINA 2004 AMPARC ADMINISTRATIVO EN REVISION 8386/43 THE
CENTAUR COMPANY. 2 DE MAYQ DE 1944 UNANIMIDAD 4 VOTOS INSTANCIA- SEGUNDA

SALA FUENTE. SEMINARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. EPOCA QUINTA TOMO LXXX
TESIS

e) Cuando el agente, representante, o el usuario, distribuidor del titutar una marca
en el extranjero, solicite y obtenga el registro del mismo signo distintivo en Mexico

sin consentimiento del titular original.

c) Caducidad

En el sentido etimolégico se dice llémese caduco, del latin caducus, a lo
decrépito o muy anciano, lo poco durable se dice que ha caducado, de o que
ha dejado de ser o perdido su efectividad. La caducidad es la accion y efecto
de caducar, acabarse, extinguirse, perder su efecto, sea por falta de uso, por
terminacién plazo u otro motivo alguno, ley o decreto, costumbre, instrumento
pablico, etcétera. La caducidad pertenece al campo de dejar de ser. Von Thur
afirma que la caducidad es la pérdida de un deracho como consecuencia legal

de un acto del titutar.®

En el aspecto marcario ia caducidad opera cuando (articulo 152 fraccion Il Ley

de Propiedad Industrial);

*ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA.Tomo II, Argentina, Editorial Bibliografica Argentina S. R. L.
1967, 481-482 p
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a) Cuando el registro no se renueva dentro del termino establecido de diez afios a
partir de la fecha de concesion de marca, como lo Indica a jurisprudencia citada

continuacion;

VMARCAS, RENOVACION ESPECIAL DE LAS, CONSERVA SU VIGENCIA INICIAL.

Los articulos 156, 204 v 171 de la Ley de 1a Propiedad Industrial, dicen a la letra. "Si se suspende por més de
cinco afios consecutinos la explotacion de una marca registrada, s¢ extinguirdn los efectos del registro. a
menos que se renueve en la forma especial que previene cl articulo 171 de esta Ley" "El registro de una
marca se exungue st s¢ suspende la explotacion de la musma por mds de 5 aflos consecutivos, salvo que se
renueve en la forma especial preveruda por el articulo 171 de esta Ley™. "La solicitud de renovacién por falta
de uso, a que s¢ refiere ¢l articulo 156 de esta Ley, para conservar [a vigencia de una marca que o se hiaya
explotado, deberd presentarse a la Secretaria antes de que concluya el pertodo de 5 afos, desde el dia en que
se suspende la explotacion Esta renovacién especal por falta de uso y los derechos fiscales que por ella se
causer. sern sin perjuicio de lo dispuesto por ¢! articulo 168 acerca de la renovacién penddica de las
marcas” Como se advierte de lo anteror, la renovacion especial invalida el tempo transcumdo de desuso de
las marcas, siempre que no se haya consumado el lapso de 3 affos, pues la Ley no le otorga efectos
retroactis 6s. En consecuencia, tiene 1a eficacia conservatoria de mantener ta vigencia miciaf de las marcas y
con ello tambien el derecho de exclusividad que otorga su registro en la Secretaria de Indusina y Comercig,
supuesio que explicitamente se consigna que ¢sa renovacion es "para conservar la vigencta de una marca que
no se hava explotade” De manera que, wnutitizdndose el aempo de desuso ocurtido con anteriondad, como sk
nunca hubrera transcurrido, tesulta indudable que juridicamente el msmo ya no puede formar parte def nuevo
computo para establecer la extincién del registro de la marca por falta de explotacidn, por lo cual resulta
madmisible wnterpretar el articuto 171 de ta Ley en consulta en el sentido de que [a suspension a que se
refiere ndica cesacton de un uso va wuciado, pues en nuestro idioma “suspender” es no solo detener una
acc1on u obra. sino (ambién dufenir tal accion u obra y "diferir” es retardar la gjecuctén de una cosa. lo Esme
que susperder tal gecucidon Consiguientemnente, fa suspension a gue se refiere el articuto 171 comprende lo
mismo la detencion de una explotacion o uso ya iniciado, como el difenimiento ¢ posterganuento de ese uso o
explotac1én. lo que se commobora con el nusmo texto del precepto que nos ocupa al referirse a "una marca que
no s¢ haya explotade”, asi como el anticulo 96 de la misma Ley en consuita que tan claro como terminante se
refierc al "que esté usando” o "quiera usar unz marca®, sin que dicha disposicion legal fije térnuno alguno
para que en el segundo supuesto tenga principio ¢l uso

Sexta Epoca. Amparo en revisién 330/66 Chas Pfizer and Co Inc. 6 de julic de 1966. Unammidad de cuatro
\0105 Amparo en revision 1600/66. Cerveceria Modelo. 8 A. 14 de julio de 1966. Cinco votos Amparo en
revision 804/66 N.B Phillips Gloellampenfabriecken 5 de julic de 1966 Cmnco votos, Amparo en revisién
8166/65 Unlever-Lumted 24 de jubo de 1966. Cinco votos. Amparo en revisién 1598/66. Cerveceria
“odelo, § A 29 de julic de 1966. Cinco votos.

Instancia. Segunda Sala. Fuente Apéndice de 1995. Epoca: Sexta Epoca. Tomo 111, Parte HO. Tesis: 1054
Pagina: 830 Tesis de Jurisprudencia,

b) Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres afios consecutivos
inmediatos anteriores a la solicitud de declaracion administrativa de caducidad,

salvo que exista causa Jusiificada a juicio del instituto.

Lo anterior lo refuerza el articulo 130 de la misma ley asi como el articulo
62 del reglamento de la misma ley. Al efecto es aplicable la siguiente tesis

jurisprudencial:
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MARCAS. CADUCIDAD POR FALTA DE EXPLOTACION. GARANTIA DE AUDIENCIA.

Conforme al articulo 60 transiorio de la Ley de Invenciones y Marcas vigente, el plazo para Ja caducidad
por falta de explotacién de una marca empezard a comer, en térmnos del articulo 48, a partir de la fecha en
que dicha ley enird en vigor. Conforme af articulo 41, la explotacion de una patente debe uniciarse dentro de
up plazo de tres afios contados desde la fecha de expedicion de la patente Y conforme al articulo 48, la
palente caducard s1 vencido ese plazo del articulo 41, transcurriere mas de un affo sin gue el wtniar de la
patente inicie la explotacion, n1 dentro de este iftimo lapso se hubieren salicitado heencras gbligatonias Por
otra parte. el articule 50. de la Convencién de Umén de Paris de marzo de 1883, revisada en Bruselas en
1900, en Washington en 1911 y en Ia Haya en 1925, establece que sélo podra declararse la caducrdad de una
patente cuando la concesién de licencias obligatoras no baste para corregur la falta de explotacion. y en un
lapso no menor de tres afios que se contardn desde la fecha en que se concedié. Ahora bien, el lapse de tres
aftos a que se refiere el Convemo de Parls. que conforme al ardculo 133 constitucional es de jerarquia
superior a la Ley de Invenciones y Marcas, ¥ a cuyo texto se debe dar aphcacién preferente por los
tnbunales, no se debe empezar a contar 2 partir def dia en que entrd en vigor la Ley de Invenciones y Marcas,
perque no es eso lo que dice su texto, s1mo a partir dei dia en que se concedio la patente Y, por otra parte, ¢l
érming de cualro afios que para la caducidad de una patente establece el arficulo 48 de la Ley de Invenciones
v Marcas no resuita viokatorio del articulo 50 del Convenio de Paris, porque esa caducidad parte del supuesto
de que 1o solo no s¢ haya explotado la patente, sino también del supuesto de que en ese lapso no s¢ hayan
sghaitado Licencias obligatonas, las que puedan solicitarse después de los tres afios a que se refiere el articulo
41 de la Ley, en témunos de los articulos 50 y sigwientes. En consecuencia, como hay interés publico en que
¢l pais no quede indefinidamente sujeto al pegwcio industral de tener concedidas patentes que los
ndustriales nacicnales no pueden explotar, sin que lo hagan tampoco los tribunates de dichas patentes, y sin
que nadie solicite una licencia obligatoria para explotarlas, ya que ello agrava la sttuacion de subdesarrollo
indusinal. es de conciuirse que si la autondad dectara caduca una patente por no haber sido explotada en el
lapso sefiatado en el articuto 60, Transitorio de la ley vigente, 1a persona utular de la patente, afectada por la
caducidad. no podra alegar que no se tomé en cuenta un lapse de tres afios a partir de la vigencia de la nueva
icv. s1no que tendrd que afegar que no ha transcurrido ef fapso legal a partir de Ia concesion de la patentc Por
otre. parte el articulo So. del Convenio de Paris también sefiala que no podrd declararse la caducidad de una
patente st €] dueffo presenta excusas legitimas para su falta de explotacion, y que la caducidad solo puede
declararse s1 el sistema de licencias obligatorias o basté para corregir el abuso consistente en no explotar la
patente De esto se desprende que antes de declarar la caducidad de una patente, por falta de uso, en términos
de los articulos 48 y 6o, transitorios de la ley la autoridad debe dar al afectado oportunidad para alegar y
probar lo que a su derecho convenga, para no violarle fa garantia de audiencia establecida en el articulo 14
constitucional. de manera que ¢l titular de la patente pueda probar, en su caso, que s s¢ solicitaron licencias
obligatonias, o que la autoridad no resolvié cportunamente sobre ellas, o que ndebidamente las negé, o que
tiene alguna ofra excusa tegiima para no haber efectuado €1 1a explotacién

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO,
Amparo en revisién 234/81 Atlas Pacific Ingineering Company. 11 de junio de 1981. Unanimidad de votos
Ponente Guillermo Guzmin Orozeo.Instancia; Trbunales Colegiados de Cirawto. Fuente. Semanario

Judicial de la Federacion Epoca $éptima Epoca. Volumen 145-150 Sexta Parte Tesis: Pdgina 159, Tesis
Asslada

d) Cancelacion de Registro

Existen dos casos por los cuales se llega a cancelar un registro marcario y
son los establecidos en los articulos 153 y 154 de |a Ley de Propiedad Industrial y
que se {ranscriben a continuacién’
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ARTICULQO 153 Procedera la cancelacién del registro de una marca, si su
titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominacion generica
que corresponda a uno o varios de los productos © servicios para los cuales se
registré, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por
gl publico, la marca haya perdido su cargcter distintivo, como medio de distinguir

el producto o servicio a que se aplique.

ARTICULO 154. El titutar de una marca registrada podra solicitar por
escrito, en cualquer tiempo, la cancelacidon de su registro. £l Instituto podra
requenr |a ratificacion de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el

reglamento de esta ley.



CAPITULOC IV

1.A IMPORTANCIA JURIDICA DEL REGISTRO MARCARIO

4.1 La obligatoriedad del registro de marca
4.2 Sancién al incumplimiento del registro anticipado
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LA IMPORTANCIA JURIDICA DEL REGISTRO MARCARIO
4.1 La obligatoriedad del registro de marca
La modernizacién de la industria y del comercio en nuestro pais constituye
un aspecto fundamental para su crecimiento econémico El desarrolto industrial ha
propiciado fa necesidad de contar con una legisiacidn mas precisa, en los
derechos de la Propiedad Industrial, ya que hoy en dia su proteccidn y fomento
son trascendental para la aperfura econdmica del pais al exterior. Por tal motivo
se ha incrementado el interés por regular con eficacia todos los aspectos legales

orginados de la Propiedad Industrial.

Respecto a la legislacion de las marcas se ha temdo un avance
considerable, aungue todavia no se ha llegado a su perfeccionamiento, dejando
puntos muy importantes sin ninguna proteccidn, como es el caso de la

obligatoriedad del registro marcario

La obligatoriedad del registro de una marca es de suma importancia para
el crecimiento econdmico del pais, por [o que el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, érgano encargado del control de las marcas y de las ofras
figuras que conforman a la Propledad Industrial, deben contar en sus archivos con

el antecedente de todas las marcas existentes en el mercade mexicano.

De esta manera se tendrd un control preciso sobre éstas, lo cual permitira
que cuando un comerciante, industrial o prestador de servicios desee registrar un
signo distinfivo, al momento de realizar |la busqueda fonetica o de disefio, tenga la
certeza de que existe 0 no un signo parecido al suyo o semejante en grado de

confusion.

El problema fundamentat que se presenta en la practica, es gue muchos
comerciantes, industriales o prestadores de servicios utilizan por muche tiempo
marcas sin registrar, contribuyendo can ésto a que otra persona registre la misma
denominacién por mala fe o por desconocimiento de la existencia del primer
usuaro. Este Uitimo al verse afectado solicita, ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial la nulidad del registro de su misma denominacién solicitada

por el segundo usuario asesorade legalmente y apegandose a lo que establece el
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articulo 151 fraccidn |1, a continuacion se transcribe el articulo integro para mayor

comprension’

ARTICULO 151. Ei registro de una marca seré nulo cuando; Se haya
otorgado en contravencidn de las disposiciones de esta ley o la gue se hubiese

estado vigente en |a de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fraccion, la accien de nulidad no podra
fundarse en la impugnacion de la representacion legal del solicitante del registro

de la marca.

Il La marca sea idéntica 0 semejante en grado de confusidn, a ofra que se
haya usado en el pais o en el extranjero con anterioridad a la fecha de
presentacion de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o
similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho
par uso anterior, compruepe haber usado una marca ininterrumpida en el pais o
en el extranjero, antes de la fecha de presentacion o, en su caso, de [a fecha de

primer uso declarado por el que la registr;

Ill. Ef registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en

su solicitud;

IV Se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciacion,
existiendo en vigor ctro que se considere invadide, por tratarse de una marca que
sea Igual o semejante en grade de confusién y que se aplique a servicios o

productos iguales ¢ similares, y

V El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titutar de una
marca regisirada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de
ésta u otra similar en grado de confusion, sin &l consentimiento expreso del titular
de la marca extranjera, En este caso ef registro se reputard como obtenido de

mala fe.
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Las acciones de nulidad gque se derive del presente articulo podran ejercitar
dentro de un plazo de cinco afios, contado a partir de la fecha en que surta sus
efectos la publicacion del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las
fracciones [ y V que podran ejercitar en cualquier tiempo y al fraccién |l que podra

gjercitar dentro del plazo de fres afios.

La ejecucion del registro obligatorio de la marca contribuye a evitar ios
procedimientos de nulidad provenientes de fa existencia de los usuarios de buena
fe, denomiracidn que utiliza 'a Ley de la materia en su articulo 92, el cual
menciona en su fraccion | que el registro de una marca no producira efectos frente
a una persona gue, va utilizaba el nombre de buena fe (sin registro) este articulo

se transcribe enseguida para la mayor comprension de este capitulo
ARTICULO 92. El regisiro de una marca no producird efecto alguno contra;

|. Un tercero que de buena fe explotaba en territoric nacional la misma
marca u otra semejante en grado de confusion, para los mismos o similares
productos 0 servicios, siempre y cuando el tercere hubiese empezado a usar la
marca, de manera ninterrumpida, antes de la fecha de presentacidn de la
solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendré derecho
a solictar el registro de la marca, deniro de los tres, afios siguientes al dia en que
fue publicado el registro, en cuyo caso deberd tramitar y obtener previamente ta
declaracion de nulidad de éste, y

I Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use ef
producte al que se aplica la marca registrada, luego de que dicho producto
hubiere sido introducido licitamente en el comercio por el titular de la marca

registrada, o por |la persona a quien le haya concedido licencia

Queda comprendida en este supuesto la importancia de los productos
legitimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso,
distribucién o comercializacién en México, en los términos y condicicnes que

sefiale el reglamento de estaley, vy
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Il Una persona fisica o moral que aplica su nombre, denominacion o razon
socal a los productos que elabore o distribuya, a los servicios gque presente, o a
sus establecimientos. o lo use como parte de su nombre comercial, siempre
que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarle y que tenga
caracteres que lo distingan claramente de un homomimo ya registrado como

marca o publicado coma nombre comercial,

La realizacidn de cualquier actividad contemplada en el presente articulo

no constituird infraccion administrativa o delito en los términos de esta ley.

Ahora bien no existe ningun articulo en la ley de Propiedad Industrial gue
proporcione algin tpo de proteccion a la persona que ha efectuado un registro
marcarto, esta situacién plantea la siguiente interrogante, a realizar a los
servidores publicos asignados al Instituto Mexicano de [a Propiedad industrial,
quién retnbuira los gastos efectuados por el comerciante, industrial o prestador
de servicios que se preccupd por registrar su marca, conforme o establece la Ley

en la materna?
t.os gastos o ercgaciones cuando surge esta problematica se traducen en:

- Honorarios por servicios profesionales { abogado especialista en la rama
de la Propiedad Industrial);

- Busqueda fonética y en su caso de disefio;

- Pago por los servicios que presta el Instituto de ta Propiedad Industnial y

- Realzacion de etiquetas.

El articulo 87 de la Ley de Propiedad Industrial contribuye a provocar la
existencia de los usuanos de buena como se aprecia en su frascripcién que se

presenta a continuacién:

ARTICULO 87.-Los Industriales comerciantes o prestadores de servicios
podréan hacer uso de marcas en |a industria, en el comercio o en los servicios que
presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su

registro
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presten Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obfiene mediante su

registro.

De la interpretacion del articulo anterior se desprende que si esta permitido
el uso de marcas sin registro, pero como menciona el citado articulo, el uso
exclusivo sélo se obtiene medianie ef mismo, esto resulta contradictorio ya que en
la practica no importa tener el uso exclusivo, cuando aparece otra persona que
con anteriandad venia utiizando nuestra denominacién o una parecida en grado
de confusion puede legalmente solicitar ta nulidad de la marca registrada y
posteriormente a de los tres afios siguientes, solicitar se le otorgue [a marca, sélo
por tener un uso anterior al nuestro, para reforzar lo anterior se transcribe la

siguiente jurisprudencia que ilustra este problema:

YIARCAS. NULIDAD DE SU REGISTRO EN RAZON DE UN USO ANTERIOR POR OTRA
PERSONA.

5t el problema esinba en determunar si, para obtener que se anule el registro de una rearca, basta que quen
soltcita la anulacion demuestre el uso de la misma marca con cualquier antericndad, por mintma que sea,
respecto de Ia fecha legal del registro, o bien s los articulos 100 y 200, fraccton 11, de la Ley de la Propiedad
Industrial. en congruencia con lo que previene el anticule 99 de esa Ley, deben iterpretarse en et sentido de
que tal antenornidad habra de ser por més de tres aflos, debe decirse que exisie una estrecha vinculacion entre
los articulos 99, 100, 200 y 201 del citado ordenamiento El arficulo 201 (que ro pretende ofra cosa sine
establecer meras consecuencas de lo que prescribe el 200) remute, en su fraccién IV, al articulo 99. al
disponer que quien ha estado usando una marca antes que aquel que la registeé, gozard del derecho de
scguiria explotando. "en los términos del armiculo 99" Los dos primeros de los cuatro preceptos que se
mencionan dicen lo sigwente. "99.- El derecho al uso de una marca, obtenrdo mediante su registro. no
producira efecto contra un tercero que explotaba ya dicha marca en la Repiiblica, con mas de tres afios de
antenondad a la fecha tegal de dicho registro 100.- Cuando la persona que usaba ya la marca posteriormente
registrada por un tercefo, presenta a su vez su solicitud de registro, dentro de los tres ailos de efectuado el
antenor. 12 marca regsirada quedard sujeta a lo que previene la fraccion H del articulo 200 de esta ley". La
antertondad a que alude la Gltima de las normas que se citan, es inegablemente la misma que contempla el
articulo 100 3. por otra parte, al emplear dicho articule 100 la expresion "cuando 1a persona que usaba ya Ia
marca posteriormente regisirada”, es obvio que hace referencia a la nusma persona y a la propia situacion de
fa que especificamente habla el articulo 99, en otras palabras, se trata de !a hipdtesis en que afguien explotaba
¢en la Repiblica con mas de tres affos de anticipacadn, la marca que despugs se registté Dicho de otro modo.
el aruculo 99 sefala los derechos que adquiere, aun sin haber solicitado el registro, quuen ya explotaba fa
marca cen anternondad de tres aflos respecto de la fecha legal del registro obterudo por otro. Los articulos
100 v 200, fraccidn 11, disponen lo que acontecera st aquella misma persona solictta ademads, dentro de los
tres siguientes afios. el registro a su nombre y fa nulidad del registro efectuado en favor de otro Serfa muy
extrafio. » mas que esto, inexplicable del todo y absolutamente mjustficado. que para obtener la
consecuencia mayor, sin duda alguna Ia mds grave y defirativa, como es la nulidad del regstro de ta marca.
bastara acreditar simplemente un uso de ésta que fuera, por gjemplo, anterior en sélo uno o dos dias a ta fecha
legal del propio registro ¥ a ta imclacion del uso del registrante y que en cambio, cuando tnicamente se
asptra al resultado menor, indiscutiblemente mAis restringido y m4s modesto, o sea que la marca, continuando
subsisiente, no surta efectos contra el uspario, debiera éste por neces:dad comprobar la explotacion del signo
por mas de tres arfos antes de 1a fecha de registro.

SEGUNDOC TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en 1evis16n $95/77 Estee Lauder Cosmetics Lumuted 7 de juho de 1977 Unammidad de votos
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Ponente. Jesis Toral Moreno
Instancia- Trbunales Colegiados de Circuto Fuente: Sermanario Judicial de la Federacion Epoca Séptima
Epoca Volumen 103-108 Sexta Parte Tesis. Pigina' 135 Tesis Aistada

Esta tesis resulta contradictoria a la siguiente jurisprudencia la cual es mas

congruente tratando el asunto que nos ocupa’

MARCAS, USO ANTICIPADO DE UNA NO REGISTRADA.

Aun admitiendo que una persona haya usado el nombre de un producto primere que otra, si aquélla no tuvo fa
precaucion de registrarlo previamente, careciendo de derechos de exclusividad, ne puede considerarse
atropellada ni invadida

Amparo directo 3364/57. José Limantour Pérez 12 de noviembre de 1958 Mavoria de 3 vetos Ponente
Alfonso Guzman Neyra. Disidentes Gabriel Garcia Rojas y Mariano Ramirez Viazquez

Instancia’ Tercera Sala Fuente. Semanano Judicial de la Federacion. Epoca Sexta Epoca. Volumen XVII,
Cuarta Parte Tesis Pépina: 181 Tesis Asslada.

De tal manera que para efiminar de este articulo Ia posibilidad del uso de

una marca sin registro, éste debera establecer o siguiente:

ARTICULO 87 .- Los industriates, comerciantes o prestadores de servicios
no podran hacer uso de marcas en la industria, en ef comercio o en los servicios

que presten si no obtiene previamente su registro.

De esta manera se podran reducir considerablements los problemas que
representan las denominaciones no registradas, evitando asi una de las
consecuencias mas graves que son los procedimientos de nulidad, en los cuales

se invierte mucho tiempo y dinero.

En relacion con o anterior el primer parrafo del articulo 92 de la Ley de la
materia debera derogarse, ya que no tendria sentido su existencia, pues siendo
el registro obligaterio, éste surtird efecto frente a cualquier persona, quedando

como se presenta a continuacion de la trascripcion integra del articulo:
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ARTICULQO 92.- El registro de una marca no preducird efecto alguno

contra

I Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma
marca u otra semejante en grado de confusién, para los mismos o similares
productos servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la
marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentacion de la
solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendra derecho
a solicitar el registro de la marca, dentro de |os tres afios siguientes al dia en que
fue publicado el registro, en cuyo caso deberd tramitar y obtener previamente la

declaracién de nulidad de éste, v

Il. Cualquier persona gque comercialice, distribuya, adquiera o use el
producto al que se aplica la marca registrada, luego de que dicho producto
hublera sido introducido licitamente en el comercio por el titular de la marca

registrada o por la persona a quien le naya concedido licencia

Queda comprendida en este supuesto la importancia de los productos
legitimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso,
distribucion o comercializacién en México, en los términos y condiciones que

senale el reglamento de esta ley, y

Hl Una persona fisica o moral que aplique su nombre, denominacién o
razon social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que preste, o
a sus establecimientos, o los use como parte de su nombre comercial, siempre
que lo aplique en la forma en que estd acostumbrado a usarlo y que tenga
caracteres que lo distingan claramente de un homonimo ya registrado como

marca o publicado como nombre comercial

La realizacién de cualquier actividad contemplada en el presente articulo

no constituird infraccion administrativa o delito en los términos de esta Ley
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I. Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el
producto al que se aplica ta marca registrada, luego de que dicho producto
hublera sido Introducido licitamente en el comercic por el titular de la marca

registrada o por |a persona a quien le haya concedide licencia

Queda comprendida en este supuesto la importancia de los productos
legitimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso,
distribucidn o comercalizacidn en México, en los términos y condiciones gue

sefale el reglamento de esta ley, y

IIl. Una persona fisica o moral que aplique su nombre, denominacién o
razon social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que preste,
o asus establecimientos, o los use como parte de su nombre comercial, siempre
que lo apliqgue en la forma en que estd acostumbrado a usarle y que tenga
caracleres que lo distingan claramente de un homénimo ya registrado como

marca o publicade como nombre comercial.

La realizacién de cualquier actividad contemplada en el presente articulo

no constituird infraccidn administrativa o delito en los términos de esta Ley

Un punto basico, que contribuiria al control de las marcas es exigirtes a los
comerciantes, industriales y prestadores de servicios que al momento de iniciar
sus actividades comerciales realicen simultdneamente el registro de los signos

distintivos que se van a utllizar en su actividad

4.2 SANCION AL INCUMPLIMIENTO DEL REGISTRO ANTICIPADO

Tomando en consideracién [a obligatoriedad del registro de marca es
importante establecer una sancion para el caso de incumplimiento, ésta debera

encontrarse establecida en et articulo 213, capitulo It referente a las infracciones y
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sanciones administrativas de la Ley de Propiedad industrial. Este articulo se

transcribe a continuacion:

ARTICULO 213.- Son Infracciones administrativas:

Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria,

comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con

la materia que esta ley regula;

Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no 1o estén Sila
patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrira en la infraccion
después de un aro de la fecha de la fecha de caducidad o, en su caso, de
la fecha en que se haya quedado firme la declaracion de nulidad,

Poner a la venta o en circulagion productos u ofrecer servicios, ndicando
que estan protegidos por una marca registrada sin que lo esten. Sin el
reqistro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se
incurrira en la infraccidn después de un ano de la fecha de caducidad o en
su caso de la fecha en que haya quedado firme [a declaracian

correspondiente;

Usar una marca parecida en grado de confusién & ofra registrada para
amparar los mismos o similares productos o servicios gue los protegidos

por la registrada

Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en
grado de confusidn como elemento de un nombre comercial 0 de una
denaminacion © razén social. o viceversa, siempre que dichas nombres,
denominacicnes o razones sociales estén  relacionados  con
establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por al

marca,
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Usar, dentro de la zona geogréfica de la clientela efectiva o en cualquier
parte de Ja Republica, en el caso previsto por el articulo 105 de esta Ley,
un nombre comercial idéntico o semejante en grade de confusion con ofro
que ya éste sido usado por un tercero, para amparar un establecimiento

industrial, comercial o de servicios del mismo o simiar giro.

Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas ©
emblemas a que se refiere el articulo 4° y las fracciones VIE, VI 1XXI
Xill, XV, XV, de! articulo 90 de esta ley,

Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusion
como nombre comercial, denominacion ¢ razén social o como partes de
éstos, de una persona fisica o morat cuya actividad sea [a produccion,
importacion o comercializacion de bienas o servicios iguales o similares a
las que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifiesto por
ascrito, del titular del registro de la marca o de la persona que tenga

facultad para ello;

Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles actos que
causen o Induzcan al publico a confusién, error o engario, por hacer creer o

suponer infundadamente,

La existencia de una relacion o asociacion entre un establecimiento y de un

tercero

Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorizacion

de un tercero

Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorizacion, y

licencias o especificaciones de un tercero

Que el producto de que se trate proviene de un territorio, regién o localidad
distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al publico a

erfor en cuanto al origen geogréfico del producto,
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Intentar o lograr el propdsito de desprestigiar los productos, los servicios, la
actividad comercial o el establecimiento de otro. No estard comprendida en
esta disposicidn, la comparacion de productos o servicios que ampare la
marca con el proposita de informar al publico, siempre de dicha
comparacion no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la

ley Federal de Proteccién al Consumidor;

Fabricar o elaborar productos amparades por una patente o por un registro
de modelo de utilidad o disefio industrial, sin consentimiente de su titular o

sin hcencia respectiva,

Cfrecer en venta o poner en circulacidén preductos amparados por una
patente o por un registro de medelo de utilidad o disedo industrial, a
sabiendas de que fuercn fabricados o elaborades sin consentimiento del

titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva,

Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente ¢

sin la icencia respectiva;

Ofrecer en venia o poner en circulacién productos que sean resultado de la
utllizacidn de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el
consentimento del titular de la patente o de quien tuviera la licencia de

explotacidn;

Reproducir o imitar disefios industriales protegidos par un registro, sin el

consentimiento de su titular o sin |a licencia respectiva,

Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusion,
sin el consentimiento de su titular o sin licencia respectiva para anunciar
bienes, servicios o establecimentos iguales o similares a los que se

aplique el aviso;
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Usar un nombre comercial ¢ uno semejante en grado de confusidn, sin el
consentimiento de su tfular o sin la licencia respectiva, para amparar un
establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo ¢ similar giro,

Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su ttutar ¢ sin la
licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que

las marcas se aplique,

Ofrecer en venta o poner en circutacién productos iguales o similares a 10s
que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usd ésta en los

mismos sin consentimiento de su titular,

Ofrecer en venta o poner en circulacidn productos a log que se aplica una

marca registrada que hayan sido alterados;

Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se aplica una
marca registrada, después de haber alterado, sustituidos o suprimido

parcial o totalmente ésta,

Usar sin autorizacidn o licencia correspondiente una denominacién de

origen;

Reproducir un esquema de trazado protegido, sin fa autorizacian del titular
del registro, en su totahdad o cualquier parte que se considere original por

si sola, por incorparacién en un circuito integrado o en otra forma;

Impertar, vender o distribuir en coniravencion a lo previsto en esta ey, sin
la autorizacién del titular del registro, en cualquier forma para fines

comerciales:

Un esguema de trazado protegido;

b} Un circuito integrado en el que éste incorporado un esquema de trazado

protegido;
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¢) Un bien que incorpore un cireuto integrade que a su vez incorpore un
esquema de trazado protegido reproducide ilicitamente, y

XAV Las demas violaciones a las disposiciones de esta ley que no constituyan

delitos

Dentro del articulo en cita como fraccién primera debera anexarse el
incumplirmiento del registro de marca ya que la omision de este precepto resultaria
muy grave para el contral de la vida comercial del Pais, por lo que el articulo en

comento debe quedar de la siguiente manera:

* ARTICULO 213 —Soen infraccicnes y sancionas administrativas;
1 £l incumplimiento del registro de marca
2 Realizar actos contrarios a |os buenaos

La anterior adicion al articulo con antelacién transcrito deberd ser
sancionada como lo establece el articulo 214, segun el cniterio det instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, a cantinuacién se transcribe el articulo en

comento:

ARTICULO 214. Las infracciones administrativas a esta ley o demas

disposiciones dervadas de ellas, seran sancionadas con:

a. Multa hasta por el importe de veinte mil dias de salarioc minimo general
vigente en el Distrito Federal;

b. Multa adicional hasta por el importe de quinientos dias de salanto minimo
general vigente en el Distnto Federal;
Clausura temporal hasta por noventa dias;

d. Clausura definitiva, y

e Arresto administrativo hasta por 36 horas.

Para la implementacion de la obligatoriedad del registro marcario como el
de una sancion por la omision del mismo, resulta necesario iniciar una campafia
de difusion acerca de las actividades realizadas por el instituto Mexicane de la
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Propiedad Industrial, a través de los medios de comunicacién como e radicy la
television, en complementacion al internet, ya que si bien es cierto que existe

difusién sobre este tema, no resulta ser suficiente como se aprecia en la practica

Por otra parte el desconocimiento sobre la materia no sélo se limita a los
industriales, comerciantes y prestadores de servicios, sl no que también se
incluye a algunos licenciados en Derecho, esto debido a la faita de la materia de
Propiedad Industrial e Intelectual, en sus pianes de estudio como es el caso de la
Escuela de Estudios Profesionales Aragon de la Universidad Nacional Autdnoma
de México en forma paraddjica con |a facultad de derecho en Ciudad Universitaria
ya que en ésta si exista la materia en comento, al respecto se sugiere que en los
planes de estudio de fa licenciatura en Derecho se implemente la materia de la

Propiedad Industrial



CONCLUSIONES

PRIMERA. La regulacién en materia de marcas ha ido cobrando a través del
tiempo mayor importancia, ya que como se ha demostrado a lo largo de este
trabajo. en un principio no existian ordenamientos especiales que precisaran los
derechos marcarios, debidoe a ia escasa importancia que entonces tenian, sin
embargo con el transcurso del tiempo ha cobrado mayor importancia la necesidad
de contar con signos que ayuden a diferenciar la propiedad de las perscnas,
creandose ordenarmientos especiales que hacen que surja un nuevo derecho, el
derecho de las marcas dentro de lo gue se llama “Derecho de la Propiedad
Industrial’ contemplade dentro de 1a Ley de Propiedad Industnial, la cual es el
ordenamiento mas reciente que las reglamenta, aun cuando ésta no ha alcanzado

su perfeccionamiento.

SEGUNDA. La evolucion de las marcas ha sido tal, que actualmente es un
sinénimo de garantia de calidad y de procedencia de los productas y servicios que
un censumidor adquiere en el mercade y que hace preferr ese preducto sobre
otros 1guales o similares, aunado a la forma y a las intensas campanas de
publicidad que los fabricantes o comerciantes hacen del producto o de los

serviclos de que se trate

TERCERA. La marca es un signo distintive gue permite distingurr la propiedad de
una persona de las otras, ya que desde tiempos inmemoriables, sabemos que el
hombre siempre ha tenido un instinto innato de diferenciar las cosas que le
pertenecen, de las que le pertenecen a otras personas, tal y como se mendoné

en el capitulo 1.

CUARTA. Es preocupante el desinterés general gue se tiene sobre la materia de
la Propiedad Industrial, adn entre los profesionistas que se dedican a esta rama
dal derecho, por lo cual es necesario motivar el interés sobre el tema, con mayor
difusion tanto en los medios de comunicacidn como en la vida doctrinaria y
estudiantil, comenzando primeramente con la implementacion de la matena de la
Propiedad Intelectual dentro de jos planes de estudio de las Universidades .
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QUINTA. Es necesario llevar un centrol adecuado sobre las marcas que se
utilizan diariamente en el mercado, tanto en productos como en servicios y para
ssto es necesario reformar el articulo 87 de ia Ley de Propiedad Industrial, para
evitar con ello el uso de una marca sin registro y derogandc asi con esto |a

fraccion | articule 92

SEXTA. Por lo anterior, se llega a la conclusién, que el articulo 87 de la Ley de
Propiedad Industnal se reforma y para efectes de ilustracion, se plasma como

esta en la legislacion y posteriormente como se sugiere que debe quedar:

ARTICULO 87 - Los industriales, comerciantes ¢ prestadores de servicios podran
hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en |05 servicios que preste.
Sin embargo, el dereche a su uso exclusivo s obtiene mediante su registro en el

Instituto

“ARTICULO 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios
no podran hacer uso de marcas en la industria el comercio o en los

servicios que presten si no obtienen previamente su registro”.

SEPTIMA. Por uitimo, es necesario contar con una medida para el caso de
incumphmients de la obligatoriedad del registro, para lo cual resuita indispensable
adicionar como fraccién primera al articulo 213 de la Ley de |la Propledad
industrial la sancion al incumplimiento del registro de una marca.

OCTAVA. De igual manera, también se llega a la conclusién de que el articulo
213, debe ser reformado y adicionado, por o que a continuacidn se transcribe su

texto actual y la reforma que se propone, que al tenor literal dicer
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ARTICULQ 213.- Son infracciones  administrativas:

| - Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en fa industria,
comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con

la matena que esta ley regula,

iI.- Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén Si
la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrird en la infraccion después
de un afo de la fecha de la fecha de caducidad o, en su caso, de |la fecha en que

se haya quedado firme la declaracion de nuhdad;

Il - Poner a la venta o en ciculacion productos u ofrecer servicios,
ndicando que estan protegidos por una marca registrada sin que lo estén Sin el
registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurnra
en la nfraccion después de un afo de la fecha de caducidad o en su caso de la

fecha en que haya quedado firme la declaracion correspondiente;

IV.- Usar una marca parecida en grado de confusion a otra registrada para
amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegides por la

registrada

V.- Usar, sin consentimento de su btular, una marca registrada o
semejante en grado de confusién como elemento de un nombre comercial o de
una denominacidn o razdn social. o viceversa, siempre que diches nombres,
denominaciones o razones sociates estén relacionados con establecimientos que

operen con los productcs o serviclos protegidos por al marca,

VI.- Usar, dentro de la zona geografica de la clientela efectiva o en
cualquier parte de la Republica, en el caso previsio por el articulo 105 de esta
Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusidn con otro
que ya éste sido usado por un tercero, para amparar un establecimienta industrial,

comercial o de servicios del mismo o similar giro.
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VIl.- Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o
emblemas a que se refiere el articulo 4° v las fracciones Vi1, VL, XX XL XV,
XV. del articulo 90 de esta ley;

VIl - Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de
confusién como nombre comercial, denominacidn o razén social 0 como partes
de éstos, de una persona fisica o moral cuya actividad sea la produccion,
mportacién o comercializacion de bienes o servicios Iguales o similares a los que
se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifieste por escrito, del
titular del registro de la marca o de la persona que tenga facuitad para ello;

IX - Efectuar, en el gjercicio de actividades industriales o mercantiles actos
que causen o induzean al plblico a confusién, error 0 engafio, por hacer creer o

suponer infundadamente,

a) La existencia de una relacion o asociacion entre un establecimiento y de
un tercero,

b) Que se fabriguen productas bajo especificaciones, licencias o
autorizacién de un tercero

c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorizacion, y
licencias o especificaciones de un tercero

d) Que el producto de que se trate proviene de un terrtorio, region o
localidad distinta a! verdadero lugar de origen, de modo que induzca al

publico a error en cuanto al arigen geografico del producto

X - intentar o tograr el propdsito de desprestigiar los productos, los servicios,
la actividad comercial o el establecimiento de otro No estara comprendida en esta
disposicién, ta comparacion de productos ¢ servicios que ampare la marca con el
proposito de informar al publico, siempre de dicha comparacién no sea
tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de |a ley Federal de Proteccién al

Consumidor,
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Xl.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un
registro de modelo de utihdad o disefio industrial, sin consentimiento de su titular o

sin licencia respectiva;

Xl Ofrecer en venta o poner en circulacion productos amparados por una
patente o por un registré de modelo de utilidad o disefio industrial, a sabiendas de
que fuercn fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de |la patente o

registro o sin ia licencia respectiva;

XHI Utihzar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente

0 sin la kcencia respectiva;

XIV. Ofrecer en venta o poner en circulacion productos que sean resultado
de la utihzacién de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el
censentimiento del tilular de la patente o de quien tuviera la licencia de

explotacién,

XV Reproducir o imitar disefios industriales protegidos por un regstro, sin el

consentimiento de su ttutar o sin la hcencia respectiva,

XV Usar un aviso comercial registrado o unc semejante en gradc de
confusién, sin el consentimiento de su ftitular o sin {icencia respectiva para
anunciar bienes. servicios o establecimientos iguales o similares a los que se

apiique el aviso,

XVl Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusién, sin
el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un

establecimento industnal, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

XVl Usar una marca registrada, sin et consentimento de su titular o sin la
iicencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que las

marcas se aplique;
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XIX. Ofrecer en venta o poner en circulacion productes iguales o similares a
los que se aplica una marca regisirada, a sabiendas de que se uso ésta en los

mismos sin consentimiento de su titular,

XX Ofrecer en venta o porer en circulacion productes a los que se aplica

una marca registrada que hayan sido alterados,

XXl Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica
una marca registrada, después de haber alterado, sustituidos o suprmido parcial

o totalmente ésta,

XXII. Usar sin autornizacion o licencia corespondiente una denominacidon de

origen,

XX\|l. Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorizacién del
titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se cansidere original por

si sola por incorporacion en un circuito integrado o en otra forma;

XXV Importar, vender o distribuir en contravencion a lo previsto en esta ley,
sin la autorizacion del ttular del registro, en cualquier forma para fines

comerciales.

a) Un esquema de trazado protegido;
b) Un circuito integrado en el que éste incorporade un esquema de trazado

protegido,
¢} Un bien que incorpore un circuto integrado que a su vez incorpore un

esquema de trazado protegido reproducido ilicitamente, y

XXV Las demas violaciones a las disposiciones de esta fey gue no

constituyan delites.
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“ARTICULOQ 213.- Son infracciones administrativas :
{ Elincumplimiento del registro marcario,
Il Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la
industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y

que se relacionen con la materia que esta ley regula., ..".
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