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INTRODUCCION.

Existen dos ordenamientos que regulan la Propiedad Intelectual, la Propiedad
Industrial, la cual es regulada por la Ley de Propiedad Industrial y el Derecho de
Autor, regulado por Ia Ley Federal de Derechos de Autor.

La Propiedad Indusirial, se refiere a las patentes, modelos de utilidad, disefios
industriales, secretos ndustriales, demominaciones de origen, Marcas, nombres y
ayisos comerciales, y esquemas de trazado de circuitos mtegrados.

De igual manera, los Derechos de Autor, hacen referencia a las Obras
Literarias y Artisticas, Derechos Conexos y una figura juridica especial denominada
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, regulados por 1a Ley Federal de Derechos de
Autor.

En el presente trabajo, hago referencia a la Protecciéon Acumulada de los
Signos Distintivos, referente a la Marca como por la Reserva de Derechos al Uso
Exclusivo, ya que resultan de gran importancia en Ia Propiedad Intelectual en nuestro
pais, resulta atractivo realizar una exposicion sobre la Reserva de Derechos al Uso
Exclusivo, figura “sui generis™,

Realizo un estudio de la Marca y de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo,
asi como su naturaleza juridica, ambos Signos Distintivos en relacion a la Proteccion
Acumulada.

De ninguna manera sostengo el supuesto desaparecer la figura de la Reserva
de Derechos al 1jso Exclusivo, asi como las Marcas, por ser figuras juridicas de
doble proteccién, en virtud de que ambas tienen un fin en comiin, tanto las Marcas,
como las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo.

El objetivo que pretendo resaitar, son los conflictos juridicos y ia
problematica que se derivan de 1z regulacién y aplcacion de 1z Reserva de Derechos
al Uso Exclusivo, conflictos ubicados en la Teoria como en la Préctica, ya que
ocasionalmente, una Marca, por asi decirlo, se encuentra paralelamente protegido
tanto por la Reserva de Derechos como por la Marca.

El presente trabajo se estructura en Cinco Capitulos, el primero de los cuales
menciona los “CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO DE 1A
PROPIEDAD INDUSTRIAL” en sentido amplio, dando un panorarna general tantc
de la Propiedad Industrial como de los Derechos de Autor.



E! Segundo Capitulo titulado “SIGNOS DISTINTIVOS EN LA LEY DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL” comprende un estudio de 1a Marca, su concepto como
Signo Distintivo dentro de Ja Propiedad Industrial, el andlisis de su naturaleza
juridica, sus fimciones y requisitos para su proteccion, hasta los modos de concluir el
registro Marcario.

De igual forma, se expone la clasificacion de la Marca, asi como el estudio de
la proteccion otorgada a dicho signo distintivo en nuestro pais, asi como los demds
signos distintivos que contempla la Ley, ldmense Nombres Comerciales, Amuncios o
Avisos Comerciales y Denominaciones de Origen.

El Tercer Capitulo titwlado “LA RESERVA DE DERECHOS AL USO
EXCLUSIVO COMO SIGNO DISTINTIVO EN LA LEY FEDERAL DEL
DERECHQO DE AUTOR” versa sobre el estudio de lz naturaleza juridica de la
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo y lo que su concepto, los géneros existentes de
la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, hasta los modos de conchuirla, asi como Ia
proteccidon otorgada a la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo conforme a lo
establecido por la Ley Federal del Derecho de Autor.

E! Capitulo Cuarto, versa sobre el estudio del “NOMBRE,
DENOMINACION O RAZON SOCIAL”, asf como un analisis detaliado de cada una
de las figuras juridicas por separado, del Nombre como tal, la Denominacién Social,
v la Razon Social.

Cabe mencionar, que realizamos un estudic en especial de la Razén Social,
destacando su funcion, el procedimiento por medio del cual se puede obteper, ante
guien se tramita, el lugar, los requisitos establecidos, el costo y los formatos
requeridos.

El Quinto Capitulo, hace mencion al tema en estudio, “LA PROTECCION
ACUMULADA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS”, el estudio de su naturaleza
Jjuridica, su concepto, que se eniiende por Proteccién Acumulada, los sistemas que
permiten la Proteccién Acumulada en la Ley, {(Ley Federal del Derecho de Autor v la
Ley de Propiedad Industrial), el inicio v vigencia de la Proteccion Acumulada,
menciono algunas de las controversias suscitadas en relacion al tema, las ventajas e
inconvenientes que se pueden presentar, asi como algunas alternativas para
perfeccionarla, algunos ejemples y casos practicos de Proteccion Acumulada, por
mencionar algunos, Ronny Ricaleta, e] Trio los Dandys y el Grupo Caiiaveral .

Mi posicién al respecto de la “PROTECCION ACUMULADA DE LOS
SIGNOS DISTINTIVOS”, en ningtin momento, se encuentra a favor de ella, como en
contra, simplemente, realizo un estudic profundo del tema, hago referencia a la
existencia de una gran laguna en la ley, en razon a que dicha figura juridica, Himese
Proteccion Acumulada de las Marcas v las Reservas de Derechos al Uso Exclastvo,
1o se encuentran reguladas expresamente en la Ley.

Ii



CAPITULO PRIMERO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

1.1  DERECHO INTELECTUAL.

El Derecho Intelectual, fusiona al concepto de Derecho de Autor, sistematiza el uso;
a pesar de que ambos estén intimamente relacionados, no es posible afirmar que tan sélo el
Derecho de Autor es parte del Derecho Intelectual, resulta mas complejo, ya que integra
otras disciplinas ademas del Derecho de Autor.

El objeto del Derecho Intelectual es la regulacién de las creaciones del intelecto, que
surgen af crear o transformar la materia existente, logrando nuevos cobietos para facilitar la
vida del hombre,

La exstencia de los Derechos Intelectuales, es justificada como productos del
espiritu, que versan sobre una idea, necesitando una proteccidn especial respecto a su
naturaleza y grado de complejidad.

La doctrina generalmente determina que el Derecho Intelectual se complementa por
los Derechos de Patentes de invencion; de Modelos y Dibujos de fibrica; de planes de
trabajo publicos y privados; de producciones artisticas; de Obras Literarias; y de Marcas de
fabrica o de comercio y de insignias.

1.2, DERECHO DE AUTOR.

El Derecho de Autor, se entiende como "el conjunto de pormas que regulan las
prerrogativas v beneficios gue las leves reconocen v establecen en favor de los autores v de
sus causahabientes por la creacion de obras artisticas, cientificas, ndustriales o

ni

comerciales™’.

Comprende aquellos Derechos que se ejercen sobre bienes incorpéreos, como las
producciones, ya sea artistica, cientifica o literaria; esos Derechos y su ejercicio tienen una
naturaleza propia y especifica que se refleja en la indole especial de las prerrogativas de
que gozan los autores, las cuales pueden ser agrupadas en facultades de orden moral y
€condmico,

Para que exista juridicamente ¢l Derecho de Autor, se requiete:

a) La manifestacidn externa de la idea, que implica el hecho de dar a conocer

'David Rangel Meding, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. UNAM, México, 1992, p.7



piblicamente 1a obra misma a través de un texto, un fonograma, un video-grama,
ete.

La manifestacion externa de 1a idea confiere al autor un Derecho de Propiedad sobre
su obra, de Ia que emana un Derecho moral que le otorga la facultad de exigir el
reconocimiento de su cardcter de creador y un Derecho pecuniario sobre la produccién de
su obra.

b} La existencia de una norma juridica gque reconozca una facultad o atribucion al
autor de esa manifestacion, es decir, el Estado reconoce al autor de una obra artistica o
literaria, concediéndole los Derechos exclusivos para la explotacion de su obra, asi como la
facultad para exigir que s¢ le reconozea como creador de la misma.

¢) El ejercicio de la facultad concedida por la norma mediante el registro de la Obra
Intelectual, que se traduce en el ejercicio mismo del Derecho consagrado en los dos incisos
anteriores.

La justificacion para la existencia de la proteccion al Derecho de Autor, sc basa en la
necesidad de un patrimonio cultural fincado en principios de justicia social, de desarrollo
cultural, de orden econdmico y moral.

Se puede comprender al Derecho de Autor, como el conjunto de privilegios y
prerrogativas morales y pecumiarias que poseen los creadores de una obra por el hecho
mismo de haberla creado, a partir de un acto soberano del Estado que Jos concede.”

El ordepamiento legal que en Meéxico protege a los Derechos de los Autores y
sanciona su violacién es la Ley Federal del Derecho de Autor y su reglamento, y la
institucion encargada de su aplicacion serd el Instituto Nacional del Derecho de Autor
{INDA).

1.3. DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La Propiedad Industrial es una de las dos partes que conforman la Propiedad
Intefectual junto a los Derechos de Autor.

La Propiedad Industrial, se puede entender como un "nombre colectivo que designa
¢l conjunto de institutos juridicos o leves que tienden a garantizar la suma de Derechos
deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar la Jealtad de la
concurrencia industrial o comercial"?

El término Propiedad Industrial estd "constituido por las prerrogativas industriales
que aseguran a su titular, frente a todo el mundo, la exclusividad de la reproduccién ya de

2 Fernando Serrano Mgallon, Nueva ley Federal del Derecho de Autor, Textos, Antecedentes, Andhisis. Proceso
Legislativo Porraa Meéxico, 1998, p. 592
*David Rangel Medina, Traiado de Derecho Marcario, Libros de México. México, 1960, p. 18,



una creacion nueva, bien de un signo distintivo™.

La Propiedad Industrial es el Derecho que faculta a una persona para gozar de una
cosa, producto de su destreza, regulando asi la competencia enire productores y la
proteccion a los consumidores,

El Dereche de Propiedad Industrial comprende cuatro grupos sobre Ia base de lo que
establece €l Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, que son:

1.- CREACIONES INDUSTRIALES NUEVAS. Comprende las patentes de invencitn, los
Certificados de invencién y los registros de modelos v dibujos industriales.

2.- SIGNOS DISTINTIVOS. Tienen como finalidad el distinguir establecimientos,
productos y servicios de otros existentes en ef mercado; éstos son: las Marcas, los Nombres
Comerciales, Ias Denominaciones de Origen y los Avisos Comerciales,

3.- REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL. Es la actividad publicitaria dirigida a
provocar confusion o descrédito, entre competidores sobre los bienes o servicios que
ofrecen y se considera contraria a los buenos usos mercantiles.

4.- FASES QUE CONFORMAN LA TECNOLOGIA. En su sentido més amplio, podemos
mencionar a las variedades vegetales y los conocimientos técnicos o "know-how™.

El propésito esencial de la Propiedad Industrial, es la actividad del intelecto aplicado
en la blisqueda de soluciones concretas de problemas especificos en el campo de la
industria ¥ del comercio, o a la seleccidn de medios diferenciadores de establecimientos,
mercancias y servicios.

Las modalidades de Propiedad Industrial existentes en México efectiian su proteccion
por medio de:

Otorgamiento de Patentes de Invencion;

Registro de Modelos de Utilidad;

Registro de Modelos Industriales;

Registro de Marcas;

Registro de Avisos Comerciales;

Publicacion de Nombres Comerciales; y

Declaracion de proteccion de Denominaciones de Origen.

*® & 2 ¢ & & @

La proteccion juridica de la Propiedad Industrial, estimula a las empresas a
emprender mejorar en procesos de produccion, productos y formas de comercializacion
para reforzar su competitividad y obtener un mayor beneficio econdmico, sin ser afectados
por la copia o imitacién no autorizada de las mismas,

“ fbidem. p. 25



El ordenamiento legal que en México protege la Propiedad Industrial y sanciona su
violacién es la Ley de 1a Propiedad Industrial v su reglamento, y la institucion encargada de
su aplicacién es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Institato Mexicano de la
Propiedad Industrial).

1.4. CREACION INDUSTRIAL.

Las creaciones o disefios industriales se refieren las patentes de invencidn, los
Certificados de invencién y los registros de modelos de utilidad y dibujos industriales.

El Modelo de Utilidad es un producto del arte aplicado a Ja industria, puede haber
coexistencia entre elementos estéticos v elementos intrinsecos de fumcion habilidad del
objeto; por lo que ¢l criterio de distincién entre el modelo y la invencion reside en que la
invencion patentable produce un resultado ndustrial, resultando conveniente, en tanto gue
el modelo sirve Gmicamente para individualizar el objeto por su forma independientemente
de su utilidad",

La Ley de Ia Propiedad Industrial, el Articulo 32 en su fraccién II sefiala que fos
Modelos Industriales estdn constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o
patron para la fabricacion de un producto industrial que e dé apariencia especial en cuanto
no implique efectos técnicos.

El Dibujo Industrial, a diferencia del modelo, “es un cuerpo tangible constituido por
lineas o colores que se incorporan con un producto industrial con fines ornamentales y que
le dan un aspecto peculiar y propio™; el dibujo constituye la representacion caracteristica
de la expresion externa del objeto, al que le da un efecto nuevo.®

Eil Articulo 32 de la Ley de Ia Propiedad Industrial, define en su fraccién I a los
Dibujos Industriales sefialando “que son toda combinacion de figuras, lineas o colores que
se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentacion y que le den un aspecto
peculiar y propio.”

La mencionada Ley, establece para su registro, que serén registrables los Disefios
que sean nuevos y susceptibles de aplicacidn industrial; considerando como nuevos a los
disefios de creacién independiente y que difieran en grado significative de disefios
conocidos o de combinaciones de caracteristicas conocidas de disefios,

En cuanto a la proteccion conferida a un Disefio Industrial no comprenderd los
elementos o caracteristicas gue estuviesen dictadas vinicamente por cousideraciones de
orden técnico o por la realizacidn de una funcidn téenica, v que ne incorporen ningin
aporte arbitrario del diseflador; ni aquellos elementos o caracteristicas cuya reproduccion
exacta fiuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el disefio sea montado
mecinicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza

* César Sepilveda, EJ Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Porriia, México, 1961 p. 63
® Joidem p 64



integrante; dicha limitacion no se aplicara tratandose de productos en los cuales el disefio
radica en una forma destinada a permitir ¢l montaje o la conexién miultiple de los productos
o de su conexién dentro de un sistema modular.

1.5, SIGNOS DISTINTIVOS.

1a finalidad de Jos Signos Distintivos es proteger el patrimonio del industrial o
empresario, evitando asi la competencia desleal, y asegurar al puiblico que adquiera dichos
productos la calidad que buseca con su adquisicion.

Los Signos Distintivos forman parie de la Propiedad Industrial, y son integrados por
los siguientes conceptos:

1.- MARCAS son los signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de
servicios, en las mercancias o en aquellos medios capaces de presentarlos gréficamente,
para distinguirlos, singularizarios, individualizarlos, denotar su procedencia y calidad, en su
¢aso, de otros idénticos o de su misma clase o especie.

2.- NOMBRES COMERCIALES son toda designacién, Denominacion, Razon Social o
nombre civil, bajo la cual, los comerciantes c¢olectivos ¢ individuales, realizan sus
actividades mercantiles o identifican sus mercancias o servicios, de otros con la misma o
similar actividad industrial o mercantil.

3.- ROTULO DEL ESTABLECIMIENTO es la Denominacion que algunos autores y
Legislaciones emplean para designar el signo exterior de los locales de la negociacién,
como una variante del Nombre Comercial.

4.- MUESTRA DEL ESTABLECIMIENTO es otra modalidad del Nombre Comercial, que
se utiliza para la designacion material y exterior del establecimiento mercantil.

En la Ley de la Propiedad Industrial, ni Ja muestra ni el rétulo, que en la actualidad
son sindnimos, se consideran como instituciones independientes de] Nombre Comercial.

5.- DENOMINACION DE ORIGEN es el nombre de un jugar geogrifico con e} que se
identifican las mercancias que tienen propiedades similares, derivadas de los elementos
naturales de dicha regién, como clima, tierra v agua, asi como de la técnica, destreza,
habilidad y tradicion artesanal de quienes habitan en eila para producirlas.

6.- AVISO COMERCIAL es el texto del ammcio publicitario, del slogan comercial con el
que s¢ dan a conocer al piiblico para efectos de su propaganda, los tres medios comerciales
identificadores ya mencionados.



CAPITULO SEGUNDO

SIGNOS DISTINTIVOS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

2.1. MARCAS
2.1.1. CONCEPTO

Para comprender el tema, partiremos de la nocidén de Marca que nos sefialan
diferentes diccionarios de Ia lengua espafiola, los que en términos generales la conceptian
de la siguiente forma:

MARCA:
« SERAL HECHA EN UNA PERSONA, ANIMAL O COSA, PARA
DISTINGUIRLA DE OTRA, O DENOTAR CALIDAD O PERTENENCIA.
SENAL QUE SE LE PONE A UNA COSA PARA RECONOCERLA.

= DISTINTIVO DE UN FABRICANTE © COMERCIANTE.

= SIGNOS UTLIZAPOS POR LOS INDUSTRIALES, FABRICANTES O
PRESTADORES DE SERVICIOS, EN LAS MERCANCIAS O EN AQUELLOS
MEDIOS CAPACES DE PRESENTARLOS GRAFICAMENTE, PARA
DISTINGUIRLOS, SINGULARIZARLOS, INDIVIDUALIZARLOS; DENOTAR
SU PROCEDENCIA ¥ CALIDAD, EN SU CASO, DE OTROS IDENTICOS O
DE SU MISMA CLASE O ESPECIE. 7

«  MARCA DE FABRICA ES EL DISTINTIVO O SENAL QUE EL FABRICANTE
PONE A LOS PRODUCTOS DE SU INDUSTRIA, Y CUYO USO LE
PERTENECE EXCLUSIVAMENTE.

»  MARCA REGISTRADA ES LA RECONOCIDA LEGALMENTE PARA SU USC
EXCLUSIVO. )

El Dr. Rangel Medina considera a la Marca “como el signo de que sc valen los
wdustriales, comerciantes v prestadores de servicios para diferenciar sus mercancias o
servicios de los de sus competidores™

Desde el punto de vista juridico, se entiende segtn lo expresado por Yves Saint Gal
"un Signe Distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus

? Garcia Pelayo v Gras, Diccionario El Pequeio Larousse Hustrado, Larousse, México, 1994, p. 659,
® David Rangel Medina, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, UNAM. México, 1992, p. 48



productos o sus servicios de los de la competencia”, en un sentido econdmico "un signo gue
tiende a pro;;orcionar a la clientela una mercancia o un servicio cubierto piblicamente con
su garantia™.

La Organizacién Mundial de 1a Propiedad Irdustrial (O.M.P.1), define a I Marca
como "un signo visible, protegido por un Derecho exclusivo concedido en virtud df:o la ley,

que sirve para distinguir las mercancias de una empresa de las de las otras empre .

Otro concepto, considera que la "Marca es todo signo que se utiliza para distinguir un

producto o un servicio de otros"'’.

En ese sentido, todos los autores coinciden con que la principal funcién de la Marca
es servir como elemento de identificacién de los satisfactores que genera el aparato
productivo de una determinada economia.

Joaguin Rodriguez y Rodriguez indica que la "Marca es la sefial externa que ¢s usada
poT un comerciante para distinguir los productos por é1 elaborados, vendidos o distribuidos,
de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a
salvo de los efectos de la competencia desieal que le hicieren los que pretendiesen utilizar

el prestigio y la solvencia de aquél, para colocar productos inferiores no acreditados™”.

Por su parte, Breuer Moreno, entiende por Marca "el Signo caracteristico con el que
¢l industrial, comerciante o agricultor, distingue los productos de su industria, comercio o
explotacion agricola"’®.

Para Carlos E. Mascarefias, "la Marca es un signo gue se usa para distinguir, en el
mercado, los productos o los servicios de una emmpresa, de los productos o de los servicios

de las otras empresas"’*,

Hermenegilde Baylos Carroza, sefiala que "la Marca es un signo destinado a
individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada vy hacer que sean
reconocidos en el mercado por el plblico consumidor. No identifica un producto o un
servicio considerados en su individualidad; sino en cuanto ejemplares de una serie™'®

Sefala el otro autor, que el punto de vista juridico es "un Signo Distintivo que
permite a su titular (fabricante 0 comerciante), distinguir sus productos o servicios de los de
la competencia."’®, en cuante al punto de vista econémico "un signo que tiende a

? Jaime Alvarez Soberanis, “El Caso de México" en Revista del Derecho Comercial y de las Obhigaciones”, la Funcién
Economica de los Acuerdos de Clientela de Uso de Marcas en los pafses en vias de desarrollo. México, Afic 9. No. 50
Abril 1976, p. 152,

¥ Jaime Alvarez Soberanis, La Regulacidn Juridica de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnologia,
Porria. México, 1979, p. 54.

1 Jdem

* Joaguin Rodriguez y Rodriguez. Dereche Mercantil Tomo 1. Porria, México, 1974, p. 425,

™ Pedro Breuer Moreno, Tratado de Marcas de Fabrica y de Comercio, Robins. Buenos Aires. 1946. p. 31.

" Carlos Mascarefias E.. Las Mareas en ef Dereche Comparado y en el Derecko Venezolano, Coleccion Justitia et Jus,
No. 1, Venezuela, 1963, p. 9.

"*Hermenegildo Baylos Carroza. Tratado de Derecho industrial. Civitas, Madrid. 1978, p. 838.

Justo. Nava Negrete. Derecho de Jas Marcas, Porria. Msxico, 1985, p. 143,



proporcionar a la clientela una mercancia o un servicio cubierto piblicamente con su
garantia""’.

La Ley de la Propiedad Industrial en su Articulo 88, define a la Marca:

Articulo 88.- SE ENTIENDE POR MARCA A TODO SIGNO VISIBLE QUE DISTINGA
PRODUCTOS O SERVICIOS DE OTROS DE SU MISMA ESPECIE O CLASE EN EL MERCADC.

Historicamente las definiciones que se han manejado son:

La Ley de Marcas de Fébrica del 28 de noviembre de 1889, definié a la Marca de
fabrica como “cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un
producto industrial™.

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903%, conceptuaba a la Marca
como el signo o Denominacion caracteristica y peculiar usada por el industrial, agricultor
o comerciante en los Articulos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y
denotar su procedencia”.

Ninguna ley anterior habia incluido dicha definicion, siendo que la legislacidn
subsiguiente se limitd a sefialar Jos Derechos y obligaciones de los usuarios de las Marcas,
sin: damos un concepto claro de lo que por Marca se entendia.

L.a Ley de 1z Propiedad Indusirial nos da un concepto amplio de la Marca ya que no
distingue, como lo hacian las otras leyes, respecto del titular del Derecho de uso de la
Marca, v ademds inchiye en €l no sélo productos sino tambidn servicios que pueden ser
susceptibles de identificarse mediante una Marca.

2.1.2. FUNCIONES DE LA MARCA.

Para comprender la importancia que tienen las Marcas en todo el mundo, debemos
partir del principio de que la funcién béasica de la Marca es la de distincién, ya que permite
identificar a un producto v distinguirlo de otros de su mismo género o especie.

Jaime Alvarez Soberanis, indica que “la teoria tradicional de las Marcas, sostiene que
es un instrumento de orden piblico porque cumple con una funcidn social al proteger al
publico consumidor, indicandole en términos mequivocos el origen y 1a calidad del bien o
servicio Marcado.""”

La proteccién otorgada por la Marca, es de interés pablico ya que Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial de que el consumidor sea engafiado acerca del origen de un

' Organizacién Mundiz! de la Propiedad Intelectual, Transferencia de Tecnologia a los paises en desarrolls, Aspectos
Juridicos de los acuerdos de licenciz en ei campo de las patentes. las Marcas y los conocimientos técnicos Daocumente
FJi192, Ginebra. | de Junic de 1973, p. 3.

*¥ Diario Oficial de ia Federacion de! 2 de septiembre de 1503

® laime Alvarez Soberanis. La Regulacion Juridica de las invenciones y Marcas v de la Transferencia de Tecnologia.
Porraa, México, 1979, p. 67 ¥ 68.



producto existente en el mercado. El hecho de permitir que otra persona use la misma
Marca es autorizarlo a que engafie al publico ¥ venda sus productos como si fueran
fabricados por el verdadero duefio de la Marca.

Son diversas las funciones que peeden atribuirse a una Marca, segtin Hildegart Rondd
de Sanso®, las principales son las siguientes:

1. - Distincién o caracter distintivo.- Deriva de la propia naturaleza de la Marca en
cuanto que es un objeto destinado a distinguir un producto de otro del mismo género; es
decir, es el producto considerado en sf mismo a lo que el consumidor dirige su atencion. El
cardcter distintivo, es reconocido en nuestra legislacion vigente, ya que menciona el
caracter distintivo del que se constituye la Marca.

2.- Proteccién.- Se protege al titular de la Marca de presuntos competidores,
protegiendo simultaneamente a} publico de los piratas, en virtud de la Marca que el
comprador adquiere ¢l producto.

3.- Garantia de calidad.- La calidad del producto es io que lo califica, lo que el
comprador busca al adquirir un producto es una calidad determinada, por lo que la Marca es
una garantia para €l consumidor y como para el fabricante, es un medio con que cuenta
para distinguirse de sus competidores, atn cuando el conocimiento de la empresa que
fabrica el producto es secundario para el consumidor,

4.- Propaganda.- A través de ella el pliblico tiene conocimiento de los Articulos que
la Marca ampara, siendo la fucrza de atraccidn del producto hacia los consumidores.

5.- Indicacién de proveniencia.- Esta funcién fue considerada en el siglo XIX como
la nota predominante de todo Signo Distintivo, en virtud de la cual la Marca lieva en si
misma una referencia a la empresa que fabrica el producto.

La Marca tiene diversas funciones, pero debemos recordar que la principal es ia de
identificar ¢l producto o servicie, con la finalidad concreta de servir de instrumento para
comercializarlos en el mercado. No se identifica al producto por el simple hecho de hacerlo,
gino con el propésito practico de venderlo en ¢l mercado v cuanto mas se venda, la Marca
adquirird prestigio ¥ su valor econémico se incrementara,

% Hildegart, Rond6 de Sansé. Revista Mexicana de o Propiedad Industrial y Artistica, “La cesion de la Marca”. Adio 3.
No. 5, enero-junio, México, 1963. Pag. 90



2.1.3. PRINCIPIOS RECTORES

Con el caracter distintivo, la novedad, la licitud y la veracidad del Signo Distintivo,
se requiere el de Ia especialidad de la Marca como una de las condiciones esenciates de la
misma.

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.- La Marca es especial en el sentido de gue s6lo se
aplica a Ia categoria de productos o servicios para los que ha sido creada. En este entendido,
tenemos que el registro de una Marca no puede proteger toda clase de productos o
servicios, de modo indiscriminado, toda vez que el alcance de la propiedad de una Marca se
[imita a la proteccién de esos productos o servicios para los que fueron registrados. En
consecuencia cualquier persona puede solicitar e] registro de una Marca regjstrada pero
para amparar otra clase de productos o servicios.

PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD.- Establece que el ambito de validez de su
registro corresponde y coincide con el territorio nacional, pues sus efectos no se limitan a
una zona o region del pais, pero tampoco rebasan sus fronteras.

1a validez del registro de la Marca respecto a la duracion, Derechos que confiere,
obligaciones, entre otras, tiene las dos limitaciones que se mencionan: la que impone el
principic de la especialidad por lo que toca a las mercancias y servicios que protege el
registro; ¥ la que deriva del principio de territorialidad, por lo que ve al alcance espaciai o
geografico de sus efectos.

En sv significade de que la accién del signo se limita al campo de las mercancias
iguales o similares, o perienecientes a un mismo género 0 a una misina especie, el cardcter
especial de Ja Marca también lo adopta la ley mexicana cuando exige que los registros de
Marca se efectiien bajo el cumplimiento de las reglas concermientes a la clasificacion
tradicional de productos.

Dichas reglas se resumen de la siguiente manera®’:

a) Las Marcas se registrardn con productos o servicios determinados

b) Una vez efectuado el registro de la Marca, no podré aumentarse el namero de
productos © servicios que proteja, v que para proteger posteriormente un preducte o

servicio diverso con una Marca ya registrada, serd necesario obtener un nuevo reg,ristroz3

¢) La solicitud de registro de la Marca debe presentarse con la indicacidn de los
productos o servicios a los que se aplicard la Marca®

d) La que dispone que para reconocer ¢l Derecho de prioridad para quien previamente

* David, Rangel Medina. Derecho Intelecrual. Mc Graw Hill. México, 1998, Pp. 69-71.
LjAnicuio 93 . Ley de la Propredad Indusirial

= Articuio 94. Ley de la Propiedod Indusirial, México

* Aniculo 113. frac. IV. Ley de la Propredad indusinial
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solicité el regisiro de la Marca en otro pais, debe solicitarla en México para los mismos
productos o servicios mencionados en la solicitud presentada en et extranjero™

¢) Es registrable una Marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion a otra
en tramite de registro presentada con anterioridad o a una ya regisirada v vigente, aplicada a
los mismos o similares productos o servicios®

) La que Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de} registro de Marca que sea
idéntica o semejante en grade de confusidn, a un Nombre Comercial aplicade a uma
negociacion cuyo gire preponderantemente sea la elaboracion o venta de los productos o la
prestacion de los servicios que se pretendan amparar con ia Marca 2’

g) La que prohibe que unz Marca registrada o una Marca semejante en grado de
confission a otra Marca registrada se use o forme parte del Nombre Comercial
correspondiente & un establecimiento cuya actividad sea la produccion, importacion o
comercializacion de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la Marca
registrada 8

h) La que considera como infraccion administrativa el uso de una Marca semejanie en
grado de confusion a otra Marca registrada para amparar los mismos o similares productos
0 servicios que Ios protegidos por la Marca registrada **

i} La que define como infraccidn administrativa el uso, sin consentimiento de su
propietario, de una Marca registrada o semejante er grado de posibilidad de confusidn,
como elemente de un Nombre Comercial cuando éste corresponda a un establecimiento que
opere con los productos o servicios protegidos por la Marca™

D La que también califica de infraccidon administrativa, el uso de una Marca
previamente registrada, como Nombre Comercial de una negociacién cuya actividad sea
producir, importar o comercializar bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica
la Marca registrada, si tal uso se efectia sin el consentimiento del titular del registro®’

k) La que sanciona como infraccion administrativa el uso de una Marca registrada,
sin el consentimiento de su titular en productos o servicios iguales o similares a los que
ampara la Marca registrada **

) La que también castiga como infraccién administrativa la venta o puesta en
circulacion de productos iguales o similares a los que se aplica una Marca registrada,
cuando se tiene copocimiente de que el uso de tal Marca se efectie sin consentimiento del

2% Anticulo 118 frac. 1. Ley de la Propiedad industrial

26 Articulo 90 frac, XVI. Ley de la Propiedad Indusirial
2" Articulo 90 frac. XVII, Ley de la Propiedad Industrial
% Articulo 91, Lev de la Propiedad Indusirial

¥ Articulo 213 frac. XVL Ley de la Promedad Industria!
% Articule 213 frac, V. Ley de la Propredad Industrial

* Aniculo 213 frac. VID. Ley de la Propredad Industrial
* Articulo 213 frac. XV Ley de Ja Propiedad industrial
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titular de su registro >

m} La que establece la caducidad del registro de la Marca cuande ésta no es usada
durante tres afios consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada **

n) La que permite el empleo de la Leyenda que indique que la Marca que ostenta un
producto o un servicie estd registrada, solo para el caso de que los productos o servicios
correspondan precisamente a los que se refiere €l registro *

2.1.4. CARACTERISTICAS DE LA MARCA

Fl Dr. David Range! Medina, sefiala que las caracteristicas esenciales o de validez
de la Marca son:

A) DISTINTIVIDAD.- Se refiere que el destino de la Marca es el de identificar
productos ¢ servicios, a especializarlos v a indicar su origen o procedencia de los mismos,
para evitar la confusidn con otros productos similares.

1a distintividad retme otros requisitos esenciales, la novedad y la especialidad; es por
eso que para considerar gue una Marca sea distintiva también tendra que ser nueva y
especial, conceptos que se explicaran a continuacion.

Mediante la fincidn distintiva, la Marca constituye como finafidad u objetivo
inmediato un signo de adhesion a la clientela, es decir, un instrumento eficaz para adquirr,
conservar v aumentar la clientela; as{ también, como un objetivo mediato garantiza la
calidad constante (por oposicién a la buena o mala calidad) de los productos o servicios"*®.

Esencialmente los principios que rigen la capacidad o eficacia distintiva, son dos:
1. DEBE $SER DISTINTIVA POR S$1 MISMA, ES DECIR QUE ELLA DEBE

REVESTIR UN CARACTER DE ORIGINALIDAD SUFICIENTE PARA
DESEMPENAR EL PAPEL QUE LE ES ASIGNADO POR LA LEY, Y

[l
]

. LA MARCA DEBE DE SER DISTINTIVA OBJETIVAMENTE, CON EL OBJETO
DE EVITAR TODA POSIBILIDAD DE CONFUSION CON MARCAS
EXISTENTES.

Para considerar que una Marca es distintiva, deben de concurrir forzosamente los
otros reguisitos esenciales de la Marca come lo son 2 novedad y la especialidad, de lo
contrario ne se le puede atribuir a una Marca tal caracter.

% articulo 213 frac XIX. Ley de la Propiedad Industrial

* Articulo 130, Ley de la Propredad Indusirial

*> Articulo 131 en retacion con el articulo 213 ft XU Ley de ia Propiedad Industrial
% Justo Nava Negrete, Op et p. 161
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B) ESPECIALIDAD.- La Marca siempre se va a aplicar a ciertos productos o servicios,
es decir el hecho de que una persona registre una Marca, esto no quiere decir que la misma
sea aplicable para cualquier tipo de producto o servicio, sino que el registro sélo va a
amparar determinados productos o servicios, independientemente de que el titular pueda
solicitar los registros necesarios para que una sola Marca pueda proteger todas las clases de
productos y servicios, no obstante que cl titular de un registro Marcario tiene Ia obligacion
de utilfizar su Marca aplicandolo a los productas para los cuales se solicitd su registro.

Lo antes mencionado, representa el punto de vista de lo que implica la especialidad
en la mayoria de los tratadistas, sin embargo el maestro David Rangel Medina cita otras
acepciones, que resultan ser acertadas, como se detalla a continuacion:

"PARA GOZAR DE LA PROTECCION LEGAL LA MARCA DEBE CUMPLIR
CON SU FUNCION DIFERENCIADORA, LA CUAL A SU VEZ, SOLO PODRA
REALIZARSE SI LA MARCA ES LO SUFICIENTEMENTE ORIGINAL PARA LLAMAR
LA ATENCION DEL COMPRADOR. A ESTA CONDICION ESENCIAL DEL SIGNO SE

LE DESIGNA COMO ESPECIALIDAD DE LA MARCA" Y.

Esta caracteristica se refiere a que la Marca debe tener ciertas caracteristicas que la
hagan especial, a efecto de poder atraer la atencién del publico consumidor, es por eso que
no pueden constituir una Marca las cosas simples o aisladas como los colores, los nimeros
o los digitos, v es en razén a este punto de vista por el cual se relaciona intimamente la
especialidad con la distintividad.

Al lado del caracter distintivo, la novedad, la licitud v la veracidad del signo, se
requiere la especialidad como una de las condiciones esenciales de la Marca.

La Marca es especial en el sentido de que sélo se aplica a la categoria de productos
para los que ha sido creada. De aqui surge la regla general segiin la cual la Marca no puede
registrarse para proteger indeterminadamente, cualquier mercancia, ya que ¢l alcance de la
propiedad de una Marca s¢ limita a Ia proteccién de los productos para los que fue
registrada, esa misma Marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir
productos de otra clase.

Cabe sefialar que existe una figura que rompe con el principio de especiafidad v es el
caso de las Marcas notoriamente conocidas, pues aunque unz de estas Marcas no se
encuentra registrada en todas las clases de productos o servicics, el hecho de ser notoria
implica que la misma se va a amparar todas y cada una de las clases existentes.

€} NOVEDAD.- Implica un aspecto importante, ya que una Marca solo puede ser
novedosa, cuando la misma no se ha usado o registrado aun, pues de lo contrario provocaria
confusiones, es por eso que es necesario que concurran la especialidad va explicada y la
novedad, para que una Marca sea distintiva, de lo contrario la Marca no existirta.

* Rangel Medina, David, Derecho Intelectual. Mc Graw Hill, México, 1998, p 175
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Para que una Marca sea lo suficientemente novedosa es necesario que sea diferente
que las de sus competidores, que no sea una Denominacién, figura o forma tridimensional
que se encuentre en el dominio pablico, y que no exista otra igual o semejante en grado de
confusion ya registrada, o bien en su defecto a cualquier otre Signo Distintivo.

En aquellos casos en que una Marca registrada, haya cesado sus efectos por los
distintos modos de concluir su proteccion, cualquier persona podra solicitar el registro de
una Marca igual o semejante en grado de confusion a la que cesd su proteccion.

La novedad, como lo afirma Justo Nava Negrete, en materia de Marcas es relativa en
tants gue en materia de invenciones es absoluta pues estas ultimas no podrian existir sin
este requisito.

D) Lictiup.- El Articulo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial, consagra esta
caracteristica al sefialar textualmente lo siguiente:

"NO SE OTORGARA PATENTE, REGISTRC O AUTORIZACION, NI SE DARA
PUBLICIDAD EN LA (GACETA, A NINGUNA DE LAS FIGURAS O INSTITUCIONES JURIDICAS QUE
REGULA ESTA LEY, CUANDO SUS CONTENIDOS O FORMA SEAN CONTRARIOS AL ORDEN
PUBLICO, A LA MORAL Y A LAS BUENAS COSTUMBRES O CONTRAVENGAN CUALQUIER
DISPOSICION LEGAL."™®

El impedimento sefialado en este precepto legal se refiere a las figuras que regula la
ley en el caso de los signos distintivos, mas no a los producto a los cuales se aplique.

El mismo ordenamiento, sefiala en apoyo a esta caracteristica que no seran
registrables los emblemas, escudos, monedas, firmas, las que sean engafiosas o confusas, €8
por 50 que las Marcas deben de cumplir con este requisito de licitud, pues de no hacerlo no
podran registrarse,

E) VERACIDAD.- Esta caracteristica, se refiere a aquellas Marcas que pretenden
inducir af error en e} publico consumidor, sefalando indicaciones falsas o engafiosas del
origan, atributes o caracteristicas de los producios ¢ servicios que pretende amparar, dichas
Marcas no son objeto de proteccion.

* Articulo 4. Ley de la Propiedad Industrial
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2.1.5. CLASIFICACION DE LAS MARCAS.

Existen diversas clasificaciones de las Marcas, sin embargo uUmicamente nos
cefliremos a sefialar Ia clasificacion establecida por la actual Ley de Ia Propiedad Industrial:

A) NOMINATIVAS.- Consisten en la designacién del producto por si mismo y puede
constituir Marca si son nuevas y ademsas no indispensables para designar el producto al que
se aplican. Son aquellas Marcas conformadas por palabras u oraciones, no importando el
tamafio o el tipo de letra. En términos generales la Ley de 1a Propiedad Industrial, permuie
que cualquier palabra o comjunto de palabras sean registradas siempre v cuando no cuenten
con algin impedimento establecido por la propia Ley. las denominaciones pueden referirse
a objetos existentes, pero lambién puede constituirlas términos fantasiosos que en si
mismos no tengan algin significado; asi también pueden ser nombres propios, palabras
extranjeras. siglas o nMumMEros.

B) INNOMMNADAS.- Consisten en dibujos, figuras, o disefios, El maestro David Rangel
cita a Ghirdn sefialando que: "La Marca figurativa se distingue de la nominativa porque
funda toda su caracteristica en el sentido de la vista sin que para nada concurra en ella el
oideo; penetran entre el piblico en cuanto ofrecen a la vista materia de percepcion, grabando
en la mente por medio de la memoria visual ">’

Las Marcas figurativas son mas faciles de retener por parte del publico consumidor
que las Marcas nominativas, sin embargo suele suceder que ambos tipos de Marcas se
conjuguen como se seflala en la siguiente clase de Marca,

Al respecto el Lic. Max R. Linares y Urcuyo*’, refiriéndose a} emblema distintivo del

establecimiento, sefiala gue en el campo de la Propiedad Industrial, el emblema encierra
dos connotaciones:

En sentido amplio es un medio de represemiacion grafica empleado en la industria o
en el comercio para distinguir mercancias.

En estricto sentido se define como una categoria de las Marcas figurativas, entre fas
que se distingue porque en ¢l emblema lo que sujeta a tutels es e tema elegido en la
representacion. Fl emblema puede ser constituide por lz figura o imagen de cualguier ser
animado o no, real o ficticio y puede ir acompafiada de un nombre o Levenda.

CYTRIDIMENSIONALES.- Estas se refieren principalmente a los empaques o envases de
los productos o su forma de presentacion, siempre y cuande sean estiticas, es decir que no
tenga movimiento o sean cambiantes, sin embargo al momemto de su regisiro deben
presentarse los dibujos, vistos desde distinios angulos.

** Rangel Medina. David. Op et supra nota 3, p- 216,
Max R Linares » Urcuyo. Revista Mexicana de la Propiedad industrial y Artistica, Marcas no registrables. Enero-
Diciembre, México. 1974, p. 222.
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D) MixTas.- Este tipo de Marcas se refiere a la conjugacion de Marcas nominadas e
innominadas y tridimensionales, con la finalidad de tener una mayor fijacién en el publico
consunudor.

E) MARCA INDIVIDUAL.- Es aguella que los industriales, comerciantes o prestadores
de servicios podran utilizar en la industria, en el comercio o en los servicios que presten,
mediante su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La Marca
individual, est4 destinada a proteger productos o servicios determinados.

Se considera que la Marca es individual en tanto que es un Signo Distintivo que ¢
crea para que un productor, comerciante o prestador de servicios distinga su mercancia de
la de sus competidores, logrando que sus productos o servicios sean estimados en el
comercio y a la vez sean buscados por la clientela.

Por lo tanto, si la Marca protegiera a la vez productos de diferentes personas, no
cumpliria Ia funcién expresada.

F) MARcA COLECTIVA.- Este tipo de Marca es la que generalmente solicitan las
asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes, o prestadores de servicios,
legalmente constituidas, para distinguir en el mercado, los productos o servicios de sus
miembros, respecto de los productos o servicios de quienes no forman parte de dichas
asociaciones.

Las Marcas colectivas pueden pertenecer a sindicatos, organismos proiesionales v
grupos diversos, que pueden ser de Derecho publice o privado, los cuales no ejercen por si
mismos la actividad comercial o industrial v solamente estan destinados a otorgar a los
consurnidores una garantia de calidad en el producio o servicio indicando asimismo la
naturaleza ¢ el origen del mismo.

La solicitud para ¢l uso de esta Marca debera acompafiarse por la lista de asociados y
las reglas para el uso de la Marca, v una vez obtenido el registro de la Marca, debe darse
aviso al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de cualquier cambio que se produzca
en la lista de asociados. Una de las caracteristicas esenciales de éste tipo de Marca es que
no podra ser transinitida a terceras personas y su uso quedaré Reserva do a los miembros de
ia asociacton.
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2.1.6. EL. USO Y EL REGISTRO COMO FUENTES DEL
DERECHO A LA MARCA.

Pedre C. Breuer Moreno, al hablar de la adquisicion del Derecho sobre las Marcas,
sefiala dos sistemas que prevalecen en las distintas Legislaciones: "el Sistema Declarativo
que tiene como base el uso como fuenie del Dereche y el Sistema Atributivo que reconoce

al registro como fuente; situaciones ambas que conceden el Derecho sobre la Marca™',

El primer sistema tiene su origen en la legislacién francesa, “La Ley de Germinal de
19227, la cudl contenfa disposiciones novedosas resultado de la Revolucion Francesa, en
¢lla se proclamaba la libertad de comercio, se terminaron las corporaciones y por lo tanto el
empleo de sus Marcas.

En dicha ley se establecié que todo fabricante que decidiera reivindicar ante los
tribunales la propiedad de sus Marcas, debia hacerias conocer en forma legal mediante el
deposito de un modelo en el Tribunal de Comercio; de lo que se infiere que desde el
momento en que una Marca se haya utilizado, el Derecho sobre la misma debia ser
respetado. Bn consecuencia, en el sistema declarativo, por el simple uso se otorgaba el
reconocimiento del Derecho del titular sobre sus Marcas*.

En algunos paises, el Derecho a la Marca se obtiene a través del uso, siendo tal €l
case de los Estados Unidos de América. La Suprema Corte de Justicia de ese pais, ha
sostenido que et Dereche a una Marca surge de su uso y no de su mera adopcidn; su

funcion consiste en designar los Articulos como el producto del fabricante y proteger a su
clientela contra la venta de otros productos distintos a los de é1*

Se consideraba al uso como la condicién para la existencia del Derecho sobre una
Marca, lo que nos feva a tomar en cuenta el valor del uso de la misma, ya que en nuestro
Dereche positivo se conserva el reconocimiento que toda norma juridica otorga a quien
primero ejerce la accién de prioridad que origine el nacimiento o conservacion de un
Derecho.

E! valor del uso de la Marca, se equipars al registro que otorga el Derecho a su uso
exciusivo, va que ambos son considerados como fuente def Derecho sobre la Marca, pero
requieren para su reconocimierito, que se cumplan determinadas condiciones. En nuestro
pais, ¢f registro de una Marca, es una condicidn primordial para que se haga valer el uso
anterior; pero eso no quiere decir que la ley no reconozea intrinsecamente la validez del uso
de la misma.

El uso previo de una Marca es la utilizacion publica v continuada de ésta, que se
manifiesta en el interés de quien primero la usa; y el registro que tiene que Hevarse a cabo
para el reconocimiento del Derecho sobre la Marca es un requisito que sirve para

'f: Pedro Breuer Moreno, Traiade de Marca de Fdbrica y de Comercio. Robins, Buenos Aircs. Argentina. p.187 » 188,
T Ihidem p. 189

© Jaime Alvarez Soheranis, La Regulacion Juridica de las Invenciones 1 Marcas v de ta Transferencia de Teonologia
Pormia México. 1979 p 68
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comprobar la primacia de ese Derecho; en éste caso, la formalidad del registro corrobora el
interés o Derecho gue con anterioridad se ha hecho valer. En ¢l caso del registro de una
Marca, sin que exista previamente el uso de la misma, el registro opera como la forma de
comprobar ¢l Derecho que sobre ella se tiene.

En los Estados Unidos de América, la Marca es el resultado del desarrollo la
empresa, y puede ser usada desde el momenio en el que es creada; el solo uso proporciona
una proteccion legal. Se puede obtener una mayor proteccion registrando Ia Marca, lo que
implica gozar de ciertas ventajas procesales.*

La Marca responde a Ia préctica comercial, al uso que de ella se haga en el mercado ¥
por esa razon las Legislaciones reconocen que ¢s ¢l uso ¢l que hace surgir el Derecho a
emplearla. Alin cuandc éste sistema facilita la inclusion de nuevas Marcas en el mercado,
n0 otorga suficiente seguridad a los usuarios de las mismas.**

El Sisterna Atributivo es aguel por cual el Estado reconoce el Derecho de Propiedad
sobre una Marca, mediante el registro de la misma hecho por su titular. Para otorgar el
registro, el Estado tiene que llevar a cabo un examen previo para determinar si existe o no
un registro anterior que Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial da el nuevo registro,
la existencia de la anterioridad de una Marca es la que determinara en un momento si un
registro es de concederse o no.*®

En América latina, el sistema que rige es el atributivo, es decir, sélo se otorga
proteccion juridica a las Marcas registradas; no obstante, en varios paises, tales como Chile,
Uruguay, Argeniina, Colombia, Paraguay y Venezuela, se establecen excepciones,
destinadas a Reservar el uso de unag Marca en €] pais, con anterioridad a la solicitud de
registro por un tercero, siendo éste el caso de México, donde la prioridad det uso se admite
por la via administrativa y reconocimiento el jurisprudencial’’

En el sistema mexicano, el primer uso de la Marca diversas consecuencias juridicas,
ya que atribuye consecuencias al uso de la Marca, mdependientemente de que esté
registrada o no. En la Ley de la Propiedad Industrial, diversos Articulos reconocen un
Derecho a quien haya usado la Marca, va sea para estimar el uso como clemento para el
nacimientc del Derecho, o bien parz oponer el Derecho nacide del usc al Derecho
adquirido por un tercero como consecuencia del registro de la Marca.

Para Jorge Barrera Graf, el uso v el registro son, en rigor, las fuentes de las que
deriva el Derecho al uso de las Marcas, estableciendo que si bien el uso sin regisiro,
concede una proteccion juridica parcial e incomplets, €] registro en cambio, otorga plenitud
del Derecho con una tutefa mayor a favor del propietario.*®

* Ibidem p. 69.

 Idem

“ Idem

v Mem

*Jorge Barrera Graf Tratado de Derecho Mercanu! Porria. México. 1957, p. 308,



El mismo autor considera, que en nuestro Derecho, ambos sistemas son admitidos, ya
que por un lado, la Marca registrada tiene proteccion plena y, por €l otro, ¢l registro cede
ante ¢l uso si éste es anterior y persiste por un lapso minimo de tres afios; dicha preferencia
de la Marca no registrada frente a la registrada s6lo procede si aquella s¢ regulariza
mediante su registro posterior.

Stephan C. Ladas, citado por Jaime Alvarez Soberanis®, sefiala que el registro se estd
volviendo cada vez mas la base de la propiedad de la Marca, en lagar del uso.

Cuando se reconocen los Derechos del usuario anterior, elios estan hmitados por el
principic de incontrovertibilidad y los nuevos desarrolles limitan o circunscriben estos
Derechos del usuario previo hasta el propietario que registré la Marca posteriormente de
buena fe.

La evolucién de los sisternas juridicos se inclina a favor de la tutela iegal sélo cuando
la Marca esta registrada v en ese sentido favorece la seguridad juridica de los titulares de
las Marcas.

Podemos considerar que el hecho de ser la primera persona en usar una Marca trae
como consecuencia diversos efectos juridicos como son el reconocimiento de una prioridad
en el uso de la misma, y en su case, mejor Derecho para €] registro de la Marca.

Desde el punto de vista de] segundo sistema, la Marca es propiamente un bien
juridicamente tutelado, cuyo registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
otorga a su titular el Derecho exclusivo a su uso.

LaLey de la Propiedad Industrial, adopta los dos sistemas:

s Declarativo
« Atributivo, (a pesar de que €l uso tiene prioridad sobre el registro mismo).

La Ley indica que el Derecho obtenide mediante el registro, no procede en contra de
aquella persona que ya utilizaba una Marca igual a la que se¢ pretenda registrar,
concediendo un término de tres afios a partir de Ia fecha de publicacién en la Gaceta de Ia
Propiedad Industrial, para ejercer ese Derecho, ya que se considera que ese tiempo es
suficiente para que se haga publico el Derecho sobre la Marca,

La segunda tesis se expresa en €l texto del Articulo 151 fraccion II de la Ley de la
Propiedad Industrial, que establece:

"EL REGISTRO DE UNA MARCA SERA NULO CUANDO...
1I. La Marca sea idéntica 0 semejante en grado de confusidn, a otra que hava

sido usada en el pais o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentacién de la
solicitud de la Marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios.

“3ame Alvarer Soberanis. Op Cir p. 71



stempre gue, quien haga valer mejor Derecho por uso anterior, compruebe haber usado una
Marca ininterrumpidamente en el pais ¢ en el extragjero, antes de la fecha de presentacion
o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registro..."

No obstanie, el cardcter constitutivo del registro, se ve atemperado a través de la
disposicion conternida en el Articulo 113 de dicho ordenamiento que establece que.. “para
obtener el registro de una Marca deberd presentarse solicitud por escrito ante el Instituto...".

La Legisiacion Mexicana, afin cuando establece el registro como fuente del Derecho
al Uso Exclusivo de una Marca, reconoce la existencia de un Derecho a utilizar una Marca
derivada de un uso previo del signo Marcario en el mercado.

2.1.7. MARCAS REGISTRABLES.

En el sistema mexicano, la proteccién de una Marca consiste en el Dereche de su uso
exclusivo por parte de un industrial, un comerciante o un prestador de servicios. el cual se
obtiene mediante e} registro de la misma ante el Institutc Mexicano de la Propiedad
Industrial

La Ley de la Propiedad Indusirial. establece ef principio general que permite conocer
qué signos pueden constituir una Marca, los cuales retinen las funciones propias de la
misma, asi como sus caracteres esenciales y secundarios,

Pueden constituir una Marca las depominaciones y los signos visibles
suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o
servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de sus misma especie o clase;
siendc también aptas para utiiizarse como Marcas los nombres comerciales y las razones
sociales, asi como los nombres propios y las formas tridimensionales.

2.1.8. MARCAS NO REGISTRABLES.
La Ley sefiala a las denominaciones, figuras, formas, letras, objetos y tifulos, entre
otros, gue expresamente considera no registrables come Marcas en virtud de que no rednen

las condiciones necesarias para su registro.

El Articule 90 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que no se registraran
como Marca:

] AS DENOMINACIONES, FIGURAS O FORMAS TRIDIMENSIONALES DINAMICAS;
«1.0S NOMBRES TECNICOS O DE USO COMUN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS,
AS[ COMO AQUELLAS PALABRAS QUE EN EL LENGUAJE COKRIENTE SE HAYAN

CONVERTIDO EN LA DESIGNACION USUAL O GENERICA DE LOS MISMOS,

1 AS FORMAS TRIDIMENSIONALES DEL DOMINIO PUBLICO O DE LSO COMUN;

20



o AS QUE REPRODUZCAN SIN AUTORIZACION ESCUDOS, BANDERAS O
EMBLEMAS DE CUALQUIER PAfS, ESTADO O MUNICIPIO, ASf COMO LAS
DENOMINACIONES ©  SIGLAS DE  ORGANIZACIONES  INTERMACIONALES,
GUBERNAMENTALES, NO GUBERNAMENTALES O CUALQUIER OTRA ORGANIZACION
RECONOCIDA OFICIALMENTE;

«1.AS QUE SIN AUTORIZACION IMITEN SELLOS O SIGNOS OFICIALES DE CONTROL
Y GARANTIA ADOPTADOS POR UN ESTADO, AS{ COMO BILLETES DE BANCO, MONEDAS
CONMEMORATIVAS O CUALQUIER MEDIO OFICIAL DE PAGO NACIONAL O EXTRANIERC;
ETC.

El objetivo de la Ley se encuentra al seflalar que no se registraran como Marca los
signos antes descritos, pretende evitar la confusion entre los consumidores respecto de
ciertos productos de Marcas similares existentes en el mercado; asi como prevenir el uso de
signos que requieren auvtorizacidén de terceros para su uso en la comercializacion de los
productos gue los contengan.

E] sistema legislativo mexicano establece que la proteccion al uso exclusivo de uma
Marca se obtiene Unicamente mediante €l registro de la misma ante el Instituto Mexicano
de Ia Propiedad Industrial®

En México, se sigue el sistema atributivo para el Derecho al Uso de una Marca, el
cual consiste en atribuir proteccién juridica al usuario anterior de la misma, contra el
tercero que pretenda registrarla.

El uso de una Marca no puede hacerse en perjuicio de terceros, va que hay
limitaciones en cuanto al ejercicic de este Derecho, impuestas por razones de orden
publico, por lo que no puede decirse que el Derecho al uso que confiere el registro sea
absoluto.

* Articulo 87, Leyv de la Propiedad Indusirial
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2.1.9. EJEMPLOS DE MARCAS
Existen cuatro tipos de Marcas:
LNOMINATIVAS
Son Marcas que permiten identificar un producto o servicio mediante una palabra o
un conjunto de palabras. Su importancia radica en que se debe distinguir fonéticamente, es

decir, deberan ser lo suficientemente distintivas para diferenciar los productos o servicios
en el mercado de aguellos de su misma especie o clase.

Ejemplo
Muebles "EL ANGEL"

2. INNOMINADAS

Son figuras que cumplen con la funcién de una Marca. Este tipo de Marca puede
reconocerse visualmente pero no fonéticamente. Su peculiaridad consiste en ser simbolos,
disefios, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo.

% FEjemplos de marcas inominadas
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3. TRIDIMENSIONAL

Son las Marcas que protegen cuerpos con tres dimensiones como son los
envoltorios, empaques, envases, ast como la forma o presentacion de los productos, siempre
y cuando estos sean distintivos.

%+ Ejemplos de marcas tridimensionales

4. MIXTAS

Es la combinacién de cualquiera de los tres tipos de Marcas anteriores, por ejemplo;
una paiabra con un disefio o una palabra con una figura tridunensional.

Pedal Velog Estrella Negra Cerveza Finita

% Ejemplos de marcas mixtas
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2.2. NOMBRES COMERCIALES

2.2.1. CONCEPTO

El NOMBRE COMERCIAL corresponde al Signo Distintivo que se utiliza para
identificar la empresa de una persona fisica o juridica, de las demas que tienen la misma o
similar actividad industrial o mercantil.

El ROTULC DEL ESTABLECIMIENTO es la Denominacién que algunos aufores y
Legislaciones emplean para designar al signo exterior de los locales de la negociacion,
como una variante del Nombre Comercial™

El ROTULO NOMINATIVO es el que se compone del nombre del comerciante ¢ de la
sociedad, que el rotulo emblematico es el que se forma con denominaciones de fantasia.

Rodrigo Uria,” dice que el rétulo es el nombre bajo et cual se da a conocer al publico
un establecimiento; que el registro de los rotulos presenta a las demés modalidades de la
Propiedad Industrial, la especial caracteristica de que el registro del mismo tiene efectos
fimitados al municipio donde estd ubicado ¢l establecimiento.

La MUESTRA DE ESTABLECIMIENTO es la expresién que también suele utilizarse como
otra modalidad de! Nombre Comercial, para la designacién material y exterior del
establecimiento mercantil. En el Derecho mexicano estuvo reglamentada por ¢l Codigo de
Comercio de 1884™,

En la ley mexicana vigente ni la muestra ni el rétulo, que en realidad son sindnimos,
se consideran como instituciones independientes del Nombre Comercial ™

2.2.2. AFINIDAD CON LA MARCA

Si la Marca tiene por objeto distinguir productos y servicios, el Nombre Comercial
tiene como finalidad diferenciar establecimientos, negociaciones v empresas, en efie radica
ia distincion,

2.2.3. MODO DE PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL.

La fuente del Derecho exclusivo al Nombre Comercial es el uso del signo { Articulo
105, Ley de la Propiedad Industrial), siguiende en esto la ley mexicana el principio
establecido por el Articulo 8 del Convenio de Paris, que dispone que el Nombre Comercial
serd protegido en todos los paises de la Unién sin obligacién de deposito o de registro.*

* Yoaquin Garrigues. Curso de Derecho Mercantil, Porria. Menico. 1981, p. 255.

* Rodrigo Uria. Derecho Mercaniil. Madtid, undécima edicién. 1976. p. 63

% Ar, 1434, Cédigo de Comercio

* Roberto Mantilla Molina. Dereche Mercanil, 19a Ed. Porria. México. 1979, p 1L + Jorge Barrera Graff. Trarado de
Derecho Mercanul, volumen primere. Porrta. Méxicn. 1957,

* Algunas legislaciones establecen et registro del nombre comercial, como medio de su protecaién Asi. el articuio 78,
pérrafo | de 1a ley 32/1988 de 10 de noviembre. de Marcas. en vigor en Espafia desde el 12 de mayo de 1989, dispone que
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Sin embargo, podra publicarse €] Nombre Comercial en la Gaceta de la Propiedad
Industrial z fin de establecer una presuncién de buena fe por quien adopta el signo
{Articulo 106, Ley de la Propiedad Industrial). No es necesario registrar el Nombre
Comercial para que éste goce de la proteccidn legal, no es suficiente la simple adopcion de
un nombre distintivo de una negociacidén para que el Derecho al Uso Exclusivo de diche
nombre surja en favor de su propietario.

La exclusividad del Derecho s6lo se reconoce si concurren estas circunstancias:

1. QUE EL NOMBRE DE QUE SE TRATE, EFECTIVAMENTE SE ESTE USANDO
PARA DISTINGUIR UNA NEGOCIACION MERCANTIL;

H. QUE DICHA DENOMINACION SEA CONOCIDA DENTRO DE UNA ZONA
GEQGRAFICA QUE PUEDE SER DELIMITADA POR LA EXTENSION DE LA
CLIENTELA EFECTIVA O, EN SU CASO, EN TODA LA REPUBLICA;

Tl1. QUE EL NOMBRE ADOPTADO, USADO Y CONOCIDO, YA SEA EN UNA
ZONA GEOGRAFICA DETERMINADA O EN TODO EL TERRITORIO
NACIONAL, TENGA CARACTERISTICAS PROPIAS, ORIGINALES, DE
MANERA QUE DE SER USADO POR UN TERCERO PUDIERA PROVOCAR
CONFUSIONES O ERRORES ENTRE EL PUBLICO CONSUMIDOR ¢

IV. QUE EL NOMBRE QUE SE DESEA PUBLICAR NO TENGA, EN LO QUE LE
SEA APLICABLE, NINGUNC DE LOS IMPEDIMENTOS LEGALES QUE
EXISTEN PARA QUE UNA MARCA SEA REGISTRADA (ARTICULO 109,
LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL).

2.2.4. PUBLICACION EN LA GACETA

£l Articulo 105 de la Ley de la Propiedad Industria} establece que el Derecho al Uso
Exclusivo del Nombre Comercial, se adquiere sin necesidad de su registro, la propia ley
prevé la posibilidad de que el Nombre Comercial sea publicado, con lo cual se producira el
efecto de establecer la presuncidn de la buena fe en la adopcién y uso del Nombre
Comercial.

En el Sistema Mexicano, no se exige el registro del Nombre Comercial para que a su
propietario se le reconozca el Derecho a su use exclusivo; pero admite la posibilidad de que
¢l Nombre Comercial sca publicado, atribuyendo a dicha publicacién la consecuencia de
establecer la presuncidn de gue ha imperado la buena fe en la adopcién v uso del Nombre
Comercial,

¢l registro det nombre comercial en el Registro de la Propiedad Industrial. es potestativo y confiere a su titular el derecho
exclusivo a utilizarlo en el wifico econdmico
* Articulo 109. Lev de lo Propiedad Industrial



2.2.5.REQUISITOS

Para el tramite ¥ publicacién del Nombre Comercial son aplicables, en términos
generales, las mismas disposiciones que corresponden al registro de la Marca, salvo la
exigencia de acompafiar a la solicitud de publicacidn de! Nombre Comercial las pruebas
que acrediten el uso efective de la Denominacién aplicada a un giro industrial o
comercial®’,

Para solicitar v obtener el registro de una Marca no existe la obligacion de
comprobar con la solicitud de registro que la Marca ya estd en uso para los producios o
servicios de que se trate, para solicitar y obtener la orden de que se publique el Nombre
Comefrcial es preciso acreditar que el nombre en cuestion ya se encuentra en uso.

La solicitud de publicacién del Nombre Comercial también tiene varios puntos de
semejanza, en cuanto a su tramitacion, con el tramite para el registro de la Marca, en virtud
de que para ser publicado debe tener elementos peculiares que permitan distingunir al
establecimiento de que se trate, de otros de su mismo género, un paso importante en el
tramite de la solicitud de publicacidn es el examen de fondo, el cual se praclica a fin de
determinar si existe algun Nombre Comercial idéntico ¢ semejante en grado de confusion,
aplicado al mismo giro mercantil, cuya publicacion se encuentre en tramite o un Nombre
Comercial ya publicado con anterioridad.

F] examen de novedad tendrd por objeto investigar, asimismo, si existe una Marca
registrada ¢ €n vias de registro que ampare productos o servicios iguales ¢ similares a los
que se relacionan con el principal giro de la empresa que solicita la publicacion. Iguatmente
servira para dejar en claro si el Nombre Comercial analizado estd al margen de los
impedimentos que para el registro de la Marca se consignan por la ley .

Asi como el registro de la Marca tiene una duracion de diez afios, el efecto de la
publicacién del Nombre Comercial también tiene limitada su vigencia al mismo periodo de
diez afios. Del mismo modo que el registro de la Marca puede ser renovado, la Isaublicacién
del Nombre Comercial también podra serlo indefinidamente por periodos de diez *

La oportunidad para sclicitar la repovacidn de la publicacion del Nombre Comercial
es ¢l ultimo semestre de cada periodo de diez afios, como ocurre en las solicitudes de
renovacién de registros Marcarios,

La ley concede un periodo de gracia para que la solicitud de renovacion del registro
se presente dentro de los seis meses de vencido e] término de los diez afios, en el caso del
Nombre Comercial ia ley es omisa al respecto, por lo que se concluye que dicho plazo de
gracia no opera para quienes, por morosidad o por inadvertencia, no solicitan la renovacién
de la publicacién del Nombre Comercial durante los ltimos seis meses que preceden al
transcurso del plazo de diez afios.

*7 Articulo 107, Lev de la Propiedad Indusirial
52 Articutos 108 3 109, Ley de la Propiedud Industrial
5% Articulo 119, Lev de la Propiedad Industrial
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La parte final del Articulo 110 de la Ley de la Propiedad Industrial, de un modo
expreso sanciona le falta de renovacién del Nombre Comercial con la cesaciéon de los
efectos de la publicacion.

2.2.6. DERECHOS DEL TITULAR

Por lo que respecta a los Derechos del titular del Nombre Comercial, la ley no
sefiala ninguno de modo expreso y especifico, satvo el de cardeter genérico relativo a su uso
exclusivo por el titular. El Articulo 112 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que
el Nombre Comercial se regird en lo que sea aplicable ¥ no haya disposicién especial, por
las reglas que se refieren a las Marcas.

En consecuencia, el titular de un Nombre Comercial protegido legalmente, tiene las
siguientes prerrogativas:

a) La facultad de trasmitirlo con el establecimiento identificado con dicho Signo
Distintivo, a menos que se estipule Io contrario *

b) El Derecho de impedir que, sin su consentimiente, un tercero use ef mismo Nombre
Comercial 0 uno semejante en grado de posibilidad de confusidn, para arar un
establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro

La usurpacion que se realizaba por la adopcion del mismo Nombre Comercial era
castigada como delito en la ley abrogada, en tante que el uso indebido de un Nombre
Comercial imitador del protegido, se sancionaba como infraccion administrativa.

La Ley de la Propiedad Industrial establece que ambas formas de usurpacion son
sancionadas como infracciones administrativas de acuerdo con el mencionado Articulo 213,
fraceion XVII, en relacion con lo dispuesto por el Articulo 214 de la Ley de la Propiedad
Industrial;

¢) El titular del Nombre Comercial protegido, también puede solicitar que se declare
nulo e registro de una Marca que sea idéntica © semejante en grado de confusidn,

Esta nulidad se apoya en los Articulos 151 fraccidn 1 y 155, en relacidn con el
Articulo 90 fraccion XVII, de Ia Ley de la Propiedad Industrial;

d} El titular del Nombre Comercial también puede conceder licencias y franquicias de
su Signo Distintivo.

Las obligaciones del duefio det Nombre Comercial, son. en 10 que sean aplicables, las
establecidas en relacion con las Marcas® .

0 Articulo 111. Ley de la Propredad Industrial
&1 Aricuto 213. Lev de la Propredad indusiral
* Articulo 212. Lev de la Propiedad Industrial
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2.2.7. EJEMPLOS

Es cualguier Denominacion que sirve para distinguir una empresa o establecimiento
industrial, comercial o de servicios, dentro de Ia zona geografica donde estd establecida su
clientela efectiva, Tanto el Nombre Comercial como el Derecho 2 su use exclusive estaran
protegidos sin necesidad de registro.

No obstante, quien esté utilizando un Nombre Comercial puede solicitar al Instituto
la publicacién del mismo en la Gaceta, lo cual producird el efecto de establecer la
presuncion de la buena fe en la adopcidn y uso del Nombre Comercial.

ZAPATERIA
"LA IDEA VERDE"

oy
NN T TN A
MEXICO LA G A LA

WALMART & lvepocol 7, .9

NINE WEST

< Ejemplos de Nombres Comerciales
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2.3. ANUNCIOS O AVISOS COMERCIALES

2.3.1. CONCEPTO

E| Aviso Comercial es el texto del anuncio publicitario. el slogan comercial con el
gue se dan a conocer al publico, para efectos de su propaganda, los tres signos
identificadores de mercancias, servicios v establecimientos comerciates.

La Marca distingue mercancias y servicios; el Nombre Comercial, rétulo o muestra,
identifica establecimientos industriales v comerciales; la Denominacién de Origen
identifica productos procedentes de cierto v determinado lugar geografico, sin perjuicio de
gue cada productor los distinga entre si con su propia Marca.

El Aviso Comercial guarda las originales frases publicitarias que forman la lteratura
de que se valen los medios de comumicacién para difundir las Marcas, los nombres
comerciales y las Denominaciones de Origen.

El Aviso Comercial, conocido como amncio comercial, no estd incluido entre los
objetos de la proteccion de 1a Propiedad Industrial por el Convenio de Paris.

Se puede formular un concepto del Aviso Comercial, si se acude al Reglamento de
Anuncios para ei Distrito Federal de 29 de noviembre de 1976% que en su Articulo 60.
define a] Anuncio:

ANUNCIO:

E$ Topo MEDIO DE INFORMACION, COMUNICACION O PUBLICIDAD QUE INDIQUE,
SERALE, EXPRESE, MUESTRE © DIFUNDA AL PUBLICO CUALQUIER MENSAIE
RELACIONADO CON LA PRODUCCION Y VENTA DE BENES, CON La PRESTACION DE
SERVICIOS Y CON EL EJERCICIO LIiCITO DE ACTIVIDADES PROFESIONALES, CULTURALES,
INDUSTRIALES O MERCANTILES”.

2.3.2. CLASIFICACION DE LOS ANUNCIOS O AVISOS
COMERCIALES

Ei mismo reglamenio contiene una clasificacién de los anuncios:

LATENDIENDO AL LUGAR EN QUE SE COLOQUEN: fachadas, escaparates, marquesinas,
: 64
etcetera

1i. ATENDIENDO A SU DURACION:

* DOF de 30 de noviembre de 1976, Abrogado por el Reglamenic de Anuncios para ¢l Distrito Federal de 19 de agosto
de 1988 (DOF de 2 de septiembre de 1988). pero 1a definicion del ammoio dada en ¢ articule 10 citado. se conserva por ¢f
articule 20. fraccion IX del nuevo reglamento.

¥ Aniculo 19, Reglamento de Anuncios parg el Disirite Federal
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A) Tranmsitorios. los que tienen un cardcter transitorio como la propaganda impresa,
B} Permanentes: los pintados en predios, muros. bardas 6
II1. POR SuS FINES, se clasifican en:

A) Denomingtives: los que sdlo contengan el nombre, Razdn Social o actividad a que
se dedique la persona fisica o moral de que se trate, o que sirvan para identificar una
negociacion o un producto, como los logotipos *°

B} De propaganda: los que se refieren a Marcas, productos, servicios o actividades
analogas para promover su venta, uso 0 consumo 67

MIXT0s, los que contengan como elementos del mensaje publicitario los elementos
comprendidos en anuncios denominativos y de propaganda *

El Aviso Comercial, como Signo Distintivo, fue incorporado por primera vez en
México dentro de las normas protecioras de la Propledad Industrial, en la Ley de Marcas y
de Avisos ¥ Nombres Comerciales del 26 de junio de 1928.

Dicho ordenamiento establece que, guien para anunciar al piblico un comercio,
negociaci6n o efectos, hiciere uso de avisos con originalidad que facilmente los
distinguiese de los de sus especies, podia adquirir el Derecho exclusivo de seguirios
usando, asi como el Derecho de mmpedir el ugo por terceros, de avisos iguales 0 semejantes,
al grado de que al primer golpe de wista se confundieran en si coniunto ¥

La proteccion del aviso s¢ alcanzaba mediante su registro, el cual producia efectos
durante %uince afios, al vencimiento de cuyo plazo el Aviso Comercial caia bajo ef dominio
publico

Ley de 1942. La Ley de la Propiedad Industrial del 30 de diciembre de 1942
reprodujo en su Articulo 209 la disposicién de la ley de 1928, relativa ai reconocimiento
del Derecho exclusivo de uso de avisos comerciales que fuesen registrados.

La variante de esta nueva ley consistid inicamente en reducir los efectos del registro
a un plazo de diez afios. La deficiente reglamentacién del Aviso Comercial de Ja empresa,
pudo subsanarse mediante el proyecto de esta nueva ley, pero no ocurrid asi.

Ya Ley de Fomento v Proteccidn de la Propiedad Industrial de 1991 conservd
sustancialmente en el capitulo HI del titulo cuarto la reglamentacion de este Signo
Distintivo establecida en la ley anterior.

® Articula 20, Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal
:fAniculo 21 Frac. 1. Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal
6; Articulo 21 Frac . Reglamento de Anuncios para el Distriio Federal
w Articulo 21 Frac. 1L Reglemenio de Anuncios para el Distrito Federal
. Articulo 57. Reglamento de Anvincios para el Disirito Federal
Articulo 58, Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal
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En las reformas de 1994 sélo se introdujo como novedad la inclusidn expresa de
infracciones administrativas al Aviso Comercial protegido.

Con mejor técnica, la vigente ley proporciona de modo expreso el concepto de este
Signo Distintivo diciendo que se considera Aviso Comercial a las frases u oraciones que
tengan por objeto anunciar al piiblico establecimientos o negociaciones comerma.les
industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie

El Derecho exclusivo para usar un Aviso Comercial se obtendrd mediante su regisiro
en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ™
Igual que la ley anterior a la vigente, ésta sefiala un plazo de diez afics para ia
vigencia del registro del Aviso Comescial, pero a diferencia de aguélla, la cual no admitia
prérroga, la lev actual dispone que el regisiro podra renovarse por periodos de diez afios
también 7

La prerrogativa que confiere el registro del Aviso Comercial, salvo la del Derecho a
su uso exclusivo por su titular, no se menciona expresamente por la ley, la cual indica que
esios Signos Distintivos se regirdn, a falta de disposicién especial, por lo establecido en
materia de Marcas, De este modo se debe concluir que el registro es transmisible a terceros
y que también su titular podra conceder licencias de use.

Esta dltima prerrogativa se confirma al definirse como infraccién administrativa el
use de un Aviso Comercial registrado o semejante en grade de confusién, sin el
consentimierto de su titular o sin la cencia respectiva ™

El plazo original de diez afios de vigencia es renovable, de donde resulta que la
primera razon para quc desaparezean los efectos juridicos del registro es que el mismo no
sea renovado, © sea, por ¢l vencimiento del plazo.

Enp relacion con su nulidad, podré ejercitarse tal accidn si en el otorgamiento imperd
alguna de las prohibiciones relativas al registro de las Marcas. Las limitaciones para elegir
un Aviso Comercial provienen de las disposiciones sobre Propiedad Industrial y de las que
pertenecen a otros ordenamientos legales.

Antes de adoptar el texto de un anuncio comercial, sea para registrarlo como aviso o
bien para su simple uso, es conveniente que se atienda 2 lo que disponen dichas leyes.

El registro de los avisos comerciales se regird por las reglas establecidas en relacién
con las Marcas, lo que significa que Ia libertad para elegir un aviso o anuncio comercial
tendra, la limitacion que el Articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial sefiala para el

7! Articuto 100. Lev de la Propiedad Industrial

73 Articulo 99. Ley de la Propiedad Industrial

™ Articulo 103, Le de Ja Propiedad Indusirial

™ Articulo 104 s 213 Frac. XVL Ley de lo Propiedad Industrial

3t



registro de los signos Marcarios.

No deberd regisirarse un  Aviso Comercial copsistente epn  denominaciones
susceptibles de engafiar al publico o indueir a error, por constituir falsas indicaciones sobre
la naturaleza, componentes o cuahidades de los productos, servicios o establecimientos que
pretendan anunciarse

Tampoco deberd admitirse el registro, como Aviso Comercial, cuando su
contenido sea contrario al orden pablico, a la moral y a las buenas costumbres *°

El Articulo 40. de la Ley de la Propiedad Industrial que también prohibe el
registro de avisos comerciales que contravengan cualquier disposicién legal, en la eleccién
de estos Signos Distintivos también conviene tener presentes algunas disposiciones del
Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal, como la referente a que el contenido y
mensaje de los anuncios debera ser veraz, por o que se evitard toda publicidad engafiosa
sobre bienes y servicios que pueda atraer erréneamente al publico o la que reitera que
queda prohibida toda publicidad cuyo contenido sea contrario a la moral o a las buenas
costumbres

El texto de los anuncios deberd redactarse en idioma castellano, salvo que se trate
de nombres propios de productos, Marcas ¢ nombres comerciales en lengua extranjera, que
va estén registrados en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o, antes de 1994, en
la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.

La parte final del Articulo 40. de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que
es importante que quien usa un Aviso Comercial y pretende registrarlo, tenga en cuenta las
reglas de otro ordenamiento legal cuyos objetivos tienen algo en comin con la
reglamentacion de la Propiedad Industrial y de la publicidad, ya sea para evitar la
competencia desleal, o bien para impedir que los consumidores sean victimas de un engafio
provocado por los mensajes publicitarios.

La Ley Federal de Proteccién al Consumidor de 19927 gue entre sus objetivos
persigue Ia proteccion contra la publicidad engafiosa y abusiva (Articulo 20., frac. VII) vy
que ¢n el Articulo 32 decreta que la informacion o publicidad relativa a bienes o servicios
gue s¢ difundan por cualquier medio o forma, deberan ser veraces, comprobables y exentos
de textos, didlogos, sonidos, imagenes y otras descripciones que induzean o puedan inducir
a error o confusién, por su inexactitud.

Ordena que la publicidad de productos tanto de manufactura nacional como de
procedencia extranjera, se expresard en idioma espafiol y su precio en moneda nacional en

™ Articule 213 Frac. XIV.- Las denominaciones. figuras o formas rridimensionalies, susceptibles de engafiar 2l piiblico o
inducir a error. entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturzleza. componentes o
cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar, Ley de la Propiedad Industrial

7 Articulo 4. Ley de la Propiedad Industrial

™ Articulo 5%, Reglameno de la Ley de Iz Propredad industrial

8 Articulo 7. Reglamento el Ley de Ja Propiedad Industrial

™ Diario Oficial de la Federacion de 24 de diciembre de 1992



términos comprensibles y conforme al sistema general de unidades de medida, sin perjuicio
de que simultdneamente se expresen en otro idioma u otro sistema métrico.

E} incumplimiento de las citadas disposiciones dara lugar a la imposicién de
sanciones administrativas.

La Procuraduria Federal del Consumidor podrd ordenar al proveedor gue
suspenda la publicidad que viole las disposiciones de la ley v que se realice la publicidad
correctiva en la forma en que se estime suficiente.

El Articulo 4o. de Ia Ley de la Propiedad Industrial establece que seré aplicable la
1.ey General de Satud (publicada en el Diario Oficial de Ja Federacion el dia 7 de febrero de
1984, modificada por tltima vez el 14 de junio de 1991), que con el fin de proteger ia salud
puiblica facukta a la Secretaria de Salud para que autorice [a publicidad que se refiere a los
productos y servicios reglamentados por dicha ley *

Es asi, como sefiala las normas sobre la publicidad, entre las cuales destaca la que
establece que Iz informacion contenida en el mesnsaje publicitario sobre calidad, origen,
propiedades nutritivas y beneficios de empleo, deberd ser comprobable. ®

2.3.3. EJEMPLOS

El Aviso Comercial, como antes se menciond, es el texto del anuncio publicitario, el
slogan comercial con el que se dan a conocer al publico, para efectos de su propaganda, los
tres signos identificadores de mercancias, servicios y establecimientos comerciales.
encierra frases publicitarias que originales, forman la literatura de que se valen los medios
de comunicacidn para difundir las Marcas, los nombres comerciales v Ias Denominaciones
de Origen.

A contineacion se mencionaran algunos ejemplos:
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2.4 DENOMINACIONES DE ORIGEN

2.4.1. CONCEPTO

Se entiende por Denominacion de Origen, el nombre de una region geogréfica del
pais que sitva para designar un producto originario de la misma, v cuya calidad o
caracteristicas se deban exclusivamente al medio geografico, comprendiendo en este los
factores naturales y hurnanos.

Dentro de los elementos que forman la Propiedad Industrial, existen otros Signos
Distiptivos conocidos como pominaciones de origen”, las cuales estan constituidas por los
nombres geograficos de un pais, regidén o lugar concreto y gue se han convertido en
designacién de un producto originario de esa regién geografica, cuyas caracteristicas y
cualidades especiales respecto de otros productos de su misma especie, se deben exclusiva
o esencialmente al medjo ambiente geogrifico, con inclusion de factores maturales y
hurmanos, estos Signos Distintivos son también indicaciones de procedencia de estos
productas.

La Ley de la Propiedad Industrial define el concepto de la Denominacién de Origen
conforme a lo siguiente:

"SE ENTIENDE POR DENOMINACION DE OrRIGEN, EL NOMBRE DE UNa
REGION GEOGRAFICA DEL PAls, QUE S1Rva PARA DESIGNAR UN PRODUCTO
OrIGINARIO DE LA MisMA, Y CUvYA CALIDAD O CARACTERISTICAS SE
DEBAN EXCLUSIVAMENTE AL MEDIO GEOGRAFICO, COMPRENDIENDO EN
ESTE LoS FACTORES NATURALES Y LOS HUMANOS".

De la definicidn anterior podemos establecer tres elementos principales que
pueden constituir una Denominacidn de Origen:

1. el nombre de una region geografica;
que con dicho nombre se designe un producto originaric de esa regién
geografica

3. que Jas caracteristicas y cualidades del producto se deban

exclusivarnente al medio geografico.

Respecto de la 0ltima parte del concepto de Denominacion de Origen que se refiere a
los factores naturales y humanos, a efecto de ejemplificar cuales pudieran ser estos
factores, mencionaremos ios siguientes:

FACTORES NATURALES
a. las caracteristicas v composicion del suelo
b. temperatura
c. humedad
d. altitud sobre e} ravel del mar
e. clima



FACTORES HUMANOS

Tradicién y costumbre.

Especializacion en un determinado arte u oficio.
Utilizacion de procesos especiales.

Proteceidn de la Denominacion de Origen.

an op

La proteccion de una Denominacion de Origen se inicia por medio de la declaracion
que para este efecto emita el Instituto Mexicano de ta Propiedad Industrial conteniéndose
en esta declaracion los elementos y condiciones que la constituyen y motivan.

«Asf mismo el estado mexicano serd el titular de la Denominacién de Origen protegida
de conformidad con las disposiciones establecidas por la Ley de la Propicdad Industrial y
corresponde al  Instituwto Mexicano de la Propiedad Industrial, de acuerdo con las
facultades que le confiere Ia ley de la materia, autorizar el uso de las Denominaciones de
Origen protegidas, mediante la declaracion correspondiente.

El uso de una Denominacion de Origen sin la autorizacién correspondiente se
considera un ilicito incluyendo los casos en gue la Denominacion de Origen se acompafie
de indicaciones tales como género, tipo, manera, imitacién v ofras que tiendan a
confundir 2 los consumidores o impliquen competencia desleal.

Las Denominaciones de Origen pueden aplicarse a diversos productos, tales como
productos agricolas, artesanales e industriales, transmitiéndoles informacién muy
Importante respecio de su origen geogréfico v sobre su calidad y sus  caracteristicas
inherentes, orientando a los consumidores de estos productos en sus decisiones de
compra.

Siendo las Denominaciones de Origen Signos Distintivos especiales que indican y
garantizan la procedencia y las caracteristicas singulares de los productos que designan,
requieren de un reconocimiento y proteceldn legal en imterés de los productores o
fabricantes de estos productos, permitiéndoles el uso colectivo de gsa Denominacion e
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial concediendo el uso indebido de la misma por
parte de terceros.

La proteccion legal de las Denominaciones de Origen v so alcance, interesa también
a los consumidores y al fomento de las practicas comerciales honestas, por lo que ef alcance
de la proteccién debe ser relativamerte amplio, estableciendo como ilicito el empleo
directo o indirecto de denominaciones de origen faisas o susceptibles de induckr a error
a los consumidores en cuanto a la procedencia geogréfica o a la naturaleza o caracteristicas
de los productos,

En pafses donde no se encuentran reconocidas legalmente las Denominaciones de
Origen, se les ha dado la designacion de "indicaciones de procedencia”. sin  embargo. es
converdente sefizlar que las Denominaciones de Origen vy las indicaciones de procedencia
tienen funciones especificas y caracteristicas diferentes.Una indicacion de procedencia
puede ser todo signo, expresién o Denominacion que indique, directa o indireciamente que
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un producto proviene de un pafs, regién o lugar determinado, por gjemplo:

EL EMBLEMA DEUNPals CON LA LEYENDA, "HECHO EN...""ACAMBARO", PARA INDICAR
LA PROCEDENCIA DE Pan.

Las Denominaciones de Origen estan siempre constituidas por nombres geograficos.
ademas de que tienen también la funcién de mndicar las cuzlidades o caracteristicas que le
conflere la zona geogrifica de la que proviene un producto en particular, per ejemplo:
Cognac y Tequila

Condorme a lo anterior, podemos considerar gue todas las Denommaciones de
Origen son indicaciones de procedencia, pero no todas las indicaciones de procedencia
pueden ser Denominaciones de Origen.

El reconocimiento ¥ proteccion legal de las Denominaciones de origen en el
plano naciona! e Internacional, puede considerarse como otro aspecto particular de Ja
proteccion a la Propiedad Tndustrial contra de la competencia desleal.

2.4.2. DECLARATORIA DE PROTECCION

La Declaratoria de Proteccidn de una Denorrtnacién de Origen se hara de oficio, es
decir, por iniciativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o a peticién de quien
acredite teper interés juridico que para este efecto, se entiende que pueden ser personas
fisicas o morales que se dediguen directamente a la produccion o elaboracion del producto
o productos que se pretenden proteger con la Denominacién de Origen; las camaras o
asociaciones de fabricantes o productores vy las dependercias ¢ entidades del gobierno
federal y de los gobiernos de las entidades de la federacion.

2.43. SOLICITUD DE DECLARACION SOBRE
PROTECCION DE UNA DENOMINACION DE ORIGEN
En el caso de que el tramite sea jniciado a peticion de quien demuestre tener interés
juridico, deberd presentarse una solicitud por escritc v a la que deberan acompafiarse los
documentos y consiancias que sirvan de soporte a lIa solicitud respectiva. esta solicitud
debera sefialar:

A) el nombre, domicilio y fa nacionalidad del solicitante, en el caso de persona moral,
deberd sefialarse la naturaleza v las actividades a que se dedica.

B} indicar y acreditar el interés juridico del solicitante.
C) mencionar la Denominacién de Qrigen objeto de la Solicitud.

D) establecer una descripeidn detallada de los productos que prefenden protegerse
con la Denominacion de Qrigen, atendiendo a sus caracteristicas y componentes; formas de
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extraccion, procesos de elaboracion v produccidn. Asimismo, deberdn sefialarse las normas
oficiales estabiecidas por la secretaria de comercio y fomento indusirial a que se sujeta el
producto asi como los modos de empaque, embalaje o envasamiento.

E) determinar ¢! lugar o los lugares de extraccidn, produccion o elaboracion del
producto delimitando el territonic de origen conforme a los caracteres geograficos y
atendiendo a las divisiones politicas.

F) mencionar y detallar los vinculos que existen emire la Denominacion de Origen, el
producto y el territorio.

G) los demds que considere necesarios o pertinentes ¢l solicitante,

Es necesario que el solicitante demuestre ante el Tnstitato Mexicano de la Propiedad
Industrial que se cumplen cada unce de los extremos determinados por el concepto que
define la Denominacion de Origen.

De esta manera se da inicio al procedimiento para declarar o para resolver sobre la
proteccidn o no de una Denominacion de Origen.

2.4.4. TRAMITES DE LA SOLICITUD

El nacimiento de la Denominacién de Origen ocurre con la declaracion de
proteccién que debe ser hecha por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de
oficio o a peticidn de quien demuestre tener interés juridico®

Para que este signo obtenga la proteccion internacional conforme al Arreglo de
Lisboa relativo a la proteccion de las Denominaciones de Origen vy su registro
mternacional, dicho instituto, por conducto de la Secretaria de Relaciones Exteriores
tramitaré €] registro correspondiente™

La vigencia de la declaracion de proteccion de la Denominacién de Origen estara
determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sdlo dejaré de surtir

efecios por otra declaracidn del Instituto que la revoque™,
Los términos de la declaracion de proteccién podrén ser modificados en cualquier

tiempo, de oficio 0 a peticidn de parte interesada, a condicién de que sean sefialadas con
detalle las modificaciones que se piden y las causas que las motivan®®

Una vez que la solicitud es recibida en el Instituio Mexicano de la Propiedad
Industrial se efectuard un examen de la informacién de los documentos presentados o
aportados a efecto de establecer el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley

2 Articuios 158-164 de lo Ley de 1o Propredad Indusirial
Amcuio 168 de la Ley de la Propiedad Industrial
Amcu © 165 de la Ley de la Propiedad Industrial
* Articulo 166 de la Ley de Ia Propiedad Industrial
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de lz Propiedad Industrial. en el caso de que los documentos presentados no cumplan Jos
requisitos legales o sean insuficientes para la comprensién vy e} andlisis de la solicitud a
juicio del instituto. se emitird un requerimmento al soliciiante o se requeritd que haga las
aclaraciones © adiciones necesarias a su peticidn, concediéndole para este efecto un
plazo de dos meses, En caso de gque ¢l solicitante no de cumplimiento a lo requerido por el
mstituto en el tiempo y forma sefialados, se tendra por abandonada la solicitud respectiva.

Sin embergo, el mstituto podré continuar de oficio la tramitacion del procedimiento
si lo considera pertinente.

Si la solicitud planteada cubre los requisitos establecidos en la Ley de la Propiedad
Industrial, v en su caso se da cumplimiento a los requerimientos que pudiera formular el
nstituto, se procederd a publicar en el diario oficial de la federacion, un extracto de la
solicitud presentada. en el caso de que el procedimiento se hava ipiciado de oficio, el
extracto de la solicitud deberd contener la mencion de la Denominacién de Origen, de fa
descripcion del producto o productos que pretenden protegerse, v det sefialamienio de los
vincules entre la Denominacion, producto y territorio,

El objeto de la publicacion de un extracto de la solicikud para declarar la proteccién
de una Denominacién de Qrigen tiene ke finalidad de que terceros que acrediten su interés
juridico puedan formular objeciones u observaciones v en su case aportar pruebas a efecto
de que la autoridad cuente con méas elementos de juicio para dictar la resolucién que
proceda. ’

Pruebas de todo tipo podran ser admitidas excepto la confesional y la testimonial. las
pruebas periciales las desahogara ef  Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o quien
sea designado por éste. Antes de que el instituto dicte ja resolucién que proceda, puede
allegarse de los documentos pertinentes y realizar las investigaciones que considere
necesarias.

Una vez que haya transcurrido el plazo para formular objeciones y aportar pruebas,
se hayan efectuado los estudios necesarios y deszhogado las pruebas respectivas, el
instituto dictard la resolucién que corresponda. Esta podra ser en el sentide de no declarar la
proteccion de la Denominacién de Origen, sin embarpo, en ef caso de que ¢l insthuto
resuelva conceder la proteccién sclicitada se emitird la declaratoria de proteccidn
correspondiente, en la que se determinardn en definitiva los elementos y requisitos que ia
constituyen, publicindose la misma en el diario oficial de la federacidn,

2.4.5, VIGENCIA DE LA PROTECCION

la vigencia de la proteccidn de una Denominacién de Origen se encuentra
determinada por las condiciones v requisitos que la motivaron, es decir, que, mientras no
exista una modificacién de dichas condiciones la vigencia comtinuard por tiempo
indefinido. Las condiciones que determinaron la proteccién podrian variar de tal manera
que la Denominacion de Origen se convirtiera en la designacidn usual de algin producto
debido a su empleo general v cominuo y que en un momento dado se convirtiera la



Denominacién de Origen en una Denominacion genérica que sélo designara la calidad vy la
categorfa particular de alglin producto como por ejemplo "queso Oaxaca”, que actualmente
se considera una clase particular de gueso sin que en ningtn momente implique que el
producto necesariamente provenga dei estado o la ciudad de Oaxaca.

2.4.6. USUARIOS AUTORIZADOS

El titular de la Denominacidn de Origen protegida conforme a la declaracion
correspondiente hecha por el Instituio Mexicano de la Propiedad Industrial, es el Estado
mexicano.®

" Para poder usar licitamente una Denominacién de Origen protegida es menester
contar con una autorizacion, la cual es susceptible de ser otorgada por el Instituto tanto a
una persona fisica corno a una persona moral que satisfaga los requisitos sefialados por la
ley de la materia®’.

La normatividad de quien tiene el cardcter de usuario autorizado © usuario
registrade de la Denominacion de Origen es bésicamente la siguiente:

2) los efectos de la autorizacidn para usar la Denominacién de Origen duran diez afios,
contados a partir de le fecha de la solicitud en el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial Este plazo es renovable por periodos también de diez afos;

b) el usuario autorizado estd facultado para transmitir la autorizacién de uso de que es
titufar, siempre que el nuevo usuaric cumpla los mismos requisitos que a él le
fueron exigidos para Ia obtencién del Derecho *

¢} el usnario autorizado también estd facultado a permitir el uso de la Denominacion
de Origen mediante convenio, que, para surtir efectos, debera ser autorizado por el

d) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ¥

e) en cuanto a sus obligaciones, el usuario autorizado debe usar la Denominacion de
Origen tal y como aparezea protegida en la declaracién también tiene la obligacion
de inscribir en el instituto el documento donde conste Ia trasmisién de su Derecho
de usuario, como el Convenio celebrade con el subusuario autorizade *

f) el modo de concluir la autorizacién de usuario de la Denominacion de Origen se
preduce por nulidad, cuando la autorizacion fue otorgads en contravencidn a la Ley
de la Propiedad Industrial, cuando se otorgé con base en informacidén y
documentacion falsas; por cancelacidon porque la Denominacion de Origen se usa en

5 Anfcute 167. Ley de lg Propiedad Industrial
%7 Anticuio169- 171. Ley de lg Propredad Industrial
5 Articulo 174 Leyv de I Propiedad Industrial
# Articuio 175 Ley de Ia Propredad Industrial
% Articulo 173- 175 Ley de la Propiedad Indusirnial
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forma diferente a la establecida en la declaracion de proteccion, y por la terminacion
del plazo de vigencia de la autorizacidn. Dichas formas de perder los efectos de la
Denominacion de Origen serdn declaradas por el Instituto, va sea de oficio, a
peticion de parte o del Ministerio Piblico Federal **

Para obfener la autorizacidn de uso, €s necesario solicitarla ante el stituto por
persona fisica 0 moral que cumpla con los requisitos establecidos por la ley enire los cuales
se establece que el soficitante deberd dedicarse directamente a la extraccién, produccion o
elaboracion de los productos protegidos por la Denominacién de Origen, que realice la
actividad dentro del territorio determinado en la declaracién y que cumpla con las normas
oficiales establecidas.

Una vez efectuada la solicitud el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
realizard un examen de los datos v documentos aportados v en su caso se procederd al
otorgamiento.

Lla vigencia de la autorizacidn de uso es de diez afos a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud, renovables por periodos iguales

El usuaric de una Denominacion de Origen estd obligado a usarla tal v como
aparezca protegida en la declaracién ya que de no hacerlo procederia la cancelacién de la
autorizacion.

El usuario autorizado de una Denominacién de Origen puede transmitir su Derecho
a otro usuario, previa comprobacién de gue éste también cwrple con las condiciones y
requisitos establecidos para obiener ¢l Derecho a usar la Denominacién de Origen.

También puede mediante convenio permitir el uso de la Denominacioén a quienes
distribuyan o vendan los productos de sus Marcas. dicho convenio serd sancionado por el
mstituto.

En relacién con lo anterior, el convenio mencionado debe contener una cldusula que
establezca la obligacion del comercializador o distribuidor de cumplir con las normas
oficiales vigentes y con las disposiciones contemidas en la declaracién de proteccion
correspondiente.

En la actualidad, s6lo han sido sancionados e inscrito este tipo de convenios en
relacion con la Denominacion de Origen "Tequila”, ¢n los que se involucra la venta de esta
bebida a granel y envasada de origen.

Cabe destacar que existen en ¢l mercado internacional mayor cantidad de Marcas
registradas que corresponden a distribuidores, que las Marcas que corresponden a los
productores de Tequila. La autorizacidn de use puede dejar de surtir efectos por nulidad,
cancelacidn o por terminacion de su vigencia.

®' Articuio 176. Ley de la Propiedad Industrial
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2.4.7. REGIMEN INTERNACIONAL Y ARREGLO DE LISBOA

La proteccién de las Denominaciones de Qrigen en ¢l marco juridico internacional
se encuentra prevista en e} arreglo de Lisboa relative a la proteccion de las Denommaciones
de Origen ¥ su registro jnternacional, del cual México forma parte, mismo que fue
publicado en el diatio oficial de la federacion ¢l diz 11 de julio de 1964.

Las disposiciones de este acuerdo también se refieren a la proteccidn en México, de
las Denominaciones de Origen extranjeras. por su parte la Ley de la Propiedad Industrial
establece que las Denominaciones de Origen protegidas mediante la declaracion de
proteccién correspondiente, podran obtener su reconocimiento en el extranjero mediante el
tramite de registro que serd realizado por conducto de la secretaria de relaciones exteriores.

A este respecto e} Articulo 5 del arreglo de Lisboa seftala que el registro de las
Denominaciones de Origen se efectuard ante Ia oficina internacional para la proteccion de
la propiedad industrial, a peticién de las administraciones de los paises de la unidn. la
oficina internacional notificard a las adminisiraciones de los paises miembros de este
arreglo con el objeto de que éstos Ullimos puedan asegurar la proteccidon de la
Denominacion de Origen cuyo registro les ha sido notificado o en su caso declarar que no
pueden asegurar dicha proteccion.

En cualquiera de los casos la determinacion deberd ser notificada a la oficina
internacional sefialando los motivos de la resolucion.

La notificacién deberd efectuarse ante la oficina internacional dentro del afio
sigaiente al que se haya notificado la existencia de un registro, esto es para todos los casos.
Transcurrido ef plazo referido anteriormente las administraciones de los paises de la unidn
deberén proteger la Denominacion de Origen.

El arreglo también establece que la oficina internacional comumnicard a la
administracion del pais de origen cualquier declaracién heche por algin pais de la unién en
la que se haya determinado no poder proteger la Denominacion de Origen, a efecto de que
el timniar de la Denominacién de Origen efectiic ias acciones y recursos judiciales o
adminisirativos tendientes a obiener la proteccion de la Denominacion de Origen en ese
pais.

8i una Denominacidn de Origen ha sido admitida a la proteccién en un pais previa
notificacion de su regisiro internacional y se haya estado utilizando por terceros en dicho
pais, en una fecha anterior a la notificacién de registro internacional, la administracion
competente de dicho pais tendré la facultad de conceder a tales terceros un plazo que no
excederd de dos afios, para dejar de usar Iz Denominacion de Origen respectiva.
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El reconocimiento y proteccion gque otorga el arreglo de Lisboa a la Denominacién
de Origen previe ¢l registro internacional, se encuentra con algunas limitaciones, unz de
ellas es el hecho de que al primero de marzo de 1999, Unicamente forman parte def arreglo
de Lisboa 18 paises, mismos que se mencionan a continuacion:

ARGELIA HATTI

BULGARIA HUNGRIA

BURKINA FASO ISRAEL

CONGO ITALIA

COSTA RICA MEXICO.

CUBA PORTUGAL

REPUBLICA CHECA ESLOVAQUIA

FRANCIA TOGO

GABON TUNISIA

YUGOSLAVIA REPUBLICA DE MOLDOVA

En wvirtud de que solo algunos pafses reconocen y protegen la figura de las
Denominaciones de Origen los tratados bilaterales desempefian también una funcién
fmportante en la proteccién internacional de las protecciones de origen va que suelen ser
mas especificos que los tratados multilaterales, un ejemplo de ellos puede ser el "acuerdo
entre los estados unidos mexicanos v la comunidad europea sobre el reconocimiento mutuc
y la proteccién de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas”.

Este acuerdo fie publicado en el diario oficial de la federacion el 21 de julio de
1997, dentro del cual se protegen 0 se reconocen como bebidas originarias de México, el
Tequila y e} mezcal.

Cabe sefiatar que México cuents en la actualidad con sicte Denominaciones de
Origen protegidas dentro del territorio nacional y mediante el registro ante la oficina
internacional que administra el arreglo de Lisboa para la proteccién de las Denominaciones
de Origen las cuales son:

# TEQUILA (17-DIC-1974),

« TALAVERA (CERAMICA DE PUERLA, 17-MAR-1995),
¢ OLINALA (ARTESANIA DE MADERA ., 28-NOV-1994),
s MEZCAL(28- NOV-1994),

# BACANORA ((6-NOV-2000),

s AMBAR DE CHIAPAS {15-Nov- 2000),

»Café de Veracruz (15-nov-2000).



2.4.8. EJEMPLOS DE DENOMINACIONES DE ORIGEN
MEXICANAS

Como antes se menciond, la Denominacién de Origen es el Signo Distintivo
consistente en el nombre de un lugar geografico con el que se identifican las mercanctas
que tienen similares propiedades derivadas de los elementos naturales propios de dicha
region geografica, como clima, tierra v agua, as{ como de la téenica, destreza, habilidad v
tradicion artesanal de quienes habitan la propia regién, para producirlas.™

Como algunos ejemplos de Denominaciones de Origen Mexicanas, podemos
mencionar las siguientes:

A) TEQUILA

El resuftado de una solicitud de la Direccion General de Normas de 1a Secretaria de
Industria vy Comercio y de otras solicitudes formuladas por Tequila Herradura, S. A. v la
Cémara Regional de la Industria Tequilera de Ja cindad de Guadalajara, dicha Secretarfa
pronuncié la Declaracion general de proteccion para la Denominacion de OQrigen del
nombre Tequila (Resohucion de 22 de noviembre de 1974).%

La palabra Tequila sélo podra aplicarse al aguardiente regional del mismo nombre,
a que se refiere la norma oficial de calidad establecida por la Direccidn General de Normas,
debiendo ser las caracteristicas y componentes del producto y el procedimiento para su
elaboracién, los que se fijen en dicha norma de calidad.

Se establece como territerio de origen €l comprendido en cuarenta y tres mumicipios
pertenecientes a los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacan y Nayarit.

Con posterioridad, y ante la solicitud de 20 de septiembre de 1976, formulada por
“Tequilera, La Gonzalefia”, 5. A. para que fuese amphado el territorio de origen al estado
de Tamaulipas, y considerando asimismo:

a) gue los industriales del estado de Jalisco promovieron el cultivo del agave en el
estado de Tarnaulipas;

b) que los agaves cultivados en la zona de dicho estado cumplen con os requisitos de
cafidad establecidos por la norma respectiva;

¢} que es necesario contar con un mayor volumen de matera prima para producit
Tequila a fin de satisfacer Ia demanda del producto en el extranjero, v

d) evitar el uso de amicares distintos al del agave en su elaboracién, se dicld una
segunda Declaracién general de proteccién a la Denominacion de Origen Tequila,
que dejo sin efecto Ja anterior,™

¥ David Rangsl Medina. La Propiedad Intelectual. Revista trimestral de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelecrual, E) Nuevo Régimen de las Denominaciones de Origen en Mexico, afio VI nim. 2. Ginebra. 1573, pp. 60-75.
* DOF de 9 de diciembre de 1974,

* La nueva resolucidn se publics en el DOF de 13 de octubre de 1977.
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Conforme a esta segunda declaracidn, que es la vigente, €l territorio de origen es el
comprendido en los cuarenta y tres municipios sefialados en la primera declaracién,
ampliado a once municipios mas del estado de Tamantipas.

En los dltimos 30 afios el Tequila ha pasado de ser una bebida regional a una bebida
de aceptacidn nacional, a ser una de las bebidas con mayor reconocimiento y crecimiento
en los mercados de Exportacion (principalmente a los Estados Unidos y a Europa).

A raiz de la globalizacion de la Economia Mundial, surge ¢l interés del Gobierno
Mexicano de transferir al Sector Privado funciones que venia desempefando de
Normalizacién, Verificacion y Certificacion de la calidad de productos y servicios, siendo
el Tequila uno de ellos (tomando como ejemplo, las Denominaciones de Origen europeas:
Jerez, Champafia y Cognac,

La nueva Ley Federal de Metrologia v Normalizacion, publicads en el Diario Oficial
de la Federacion el dia lo de Julio de 1992, permite y promueve que orgamsmos de el
Sector Privado participen y se responsabilicen de las labores de certificacion del

cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas v entre ellas la Norma del Tequila.

REGIONES DE Yala Pajacuaran
Jalisco Peribén
TEQUILA San Pedro Lagunilias La Piedad Régules
Santa Maria del Oro Los Reyes
JALISCO Tepic Sahuayo
Todos los Municipios Tancitaro
MICHOACAN Tangamandapio
GUANAJUATO BrisefiasMatamors Tangancicuaro
Abasolo Chav Tanhuanato
Manuet Doblado Chilcota Tinguindin
Cueramaro Churintzio Tocumbo
Huanimaro Cotija Venustiano Carranza
Pénjamo Ecuandureo Villamar
Purisima del Rincén Jacona Vistahermosa
Jiguilpan Yurécuaro
NAYARIT Maravatio Zamora
Ahuacatlan de Cafias Nueve Parangaricutiro Zindparo

Txilém

Nurmaran
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Gomez Farias Ocarmpo

TAMAULIPAS Gonzdlez Tula
Aldama Llera Kicoténcat]
Altamira Mante

Antigno Morelos Nuevo Morelos

El Consejo Regulador de Tequila es un organismo del Sector Privado, una entidad no
lucrativa de alcance Nagional e Internacional y con su propia personalidad juridica.

Los objetivos del Consejo Regulador de Tequila son principalmente, asegurar a través
de ia verificacion el cumplimiento de la NOM-Tequila, garantizar al consumidor ia
autenticidad del producto, certificar el cumplimiento de la NOM-Tequila salvaguardando la
Denominacién de Origen, en México vy en el extranjero. Hay més de 700 Marcas
autorizadas, envasadas tamo en México como en el Extranjero, las cuales han sido
autorizadas por el Consejo Regulador de Tequila (CRT, marzo de 2000).
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MARCAS
MEXICANAS

182

1800

1810

1910

1921

0,720

100 Afios

1000 Agaves
21 Veintiuno

3 Garantias
30-30

4 Machos

5 de Mayo

Sto. Quinto

7 Leguas Afiejo
7 Leguas Blanco
T Leguas Reposado
A Todo Mecate
Adelita
Aficionado
Agave de la Casa
Agave Real
Aguascalienies
Aguila

Aha Toro
Alazan
Alcatraz
Altefio

Allende

Amate

Amo Aceves
Amor Mio

Ana R. Vda. de Cuervo
Ancestral
Anfitrion
Antafio
Antigua Cruz
Antiguo

Arenal

Arete

Arraigo

Arriba

Artoyo Negro

Artesano
Artesano 2
Artillero

Atalaje
Azabache

Aztlan

Azulejos
Bambarria
Raraias

Baron D'Arignac
Barranca de Viudas
Barrancas
Barranguefio
Basilio

Batanga
Berrueco

Bolero

Boom

Buen Agave
Caballo Azteca
Caballo de Hacienda
Caballo Dorado
Caballo Negro
Caballo Vieio
Cabrito

Cacama

Calera

Caliente

Camino Real
Campanario
Campo Azul
Cancin

Canicas
Cantinero
Caracol
Caramba
Carmes({
Carruaje

Casa Fuerte
Casa Grande
Casa Real
Cascahuin
Cascahuin afiejo
Cascahuin Blanco
Cascahuin Reposado
Casco Viejo
Casta

Casta Brava

Casta Oro

Castilio Chapultepec
Catador

Catador Altefio
Candillo

Cava Antigua

Cava de Don Agustin
Cava de los Beas
Cava del Villano
Cava Don Anastasio
Cava Santa
Cazadores
Centenario
Centenario Plata
Centinela

Centinela Imperial
Cesar Gracia

Cesar Monterrey
Cibola

Cimarrén

Cinco de Mayo
Cinco de Mayo

CN Casa Noble
Codorniz

Coémala

Comalteco
Compafiero

Con Orgullo

Conde de Arandas
Conde Luna
Conquistador
Constitucion de Querétaro
Coronej

Corral Viejo
Cormralejo

Coyote

Cristeros

Cuernito

Cueme de Chivo
Cuervo

Cuervo 1800
Cuervo Centepario
Cuervo Centenario extra
Cuervo Centenario extra
Cuervo especial
Cuervo Tradicional
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Chamucos
Charreria
Charro de Oro
Chente
Chimayo
Chirnayo 2
Chinaco

Chivas Campeonisimo
Chupa-Cavas
D.J. Ramirez
P.J. Ramirez Historico
D’Antafis -
D'Castillon

De los Altos
De los Dorados
De Los Morante
Del Gordo

Del Jacal

Del Mayor

Del Padre

Del Terrajal
Del Valle Azul
Delicias
Desperados
Diablo
Diligencias
Distillers Pride
D'Mendez

Don Agave
Don Alejo
Don Alipio
Don Alvaro
Don Andrés
Don Benito
Don Camilo
Don Castualo
Don Cayetano
Don Cesar Monterrey
Don Comelio
Don Eduardo
Don Emilio
Don Fernando
Don German
Don Gustavo
Don Jacinto
Don luan

Don Julio

Don Julio Real
Don Leoncio
Don Marcia}
Don Marianc
Don Paco

Don Pancho
Don Placido
Don Prime

Don Quixote
Don Rafa

Don Ramon
Don Ramon 2
Don Ranulfo
Don Salvador
Don Sergio
Don Tacho
Doifia Carlota
Dos Amigos
Dos Coronas
Durango

DV Don Valente
Efecto

El Alamo 1826
El Amo

El Andariego

El Arriero

El Barzon

El Caballo Moro
El Camichin

El Capataz

E! Catrin

El Conquistador
El Conquistador 2
El Corral

El Charro

El Chorrito

Ei Delirio

El destilagor

Ei Espolén

El Fogonero

El Gran Jubileo
El Gran Vigjo
El grito

Ei Indomable

El Jimador

El Labrador

El Mayor Reserve

El Mejor

Ei Rancho de Nuevo

Laredo

El reformador

El Retabio

El Rincén

El Sefior

El Senor 2

El Sol de Penjarno

El Teporacho

El Tequilefio

El Tequilefio Especial
El Tesoro de Don Felipe
El Tesoro de mi Pueblo
El Toril

El Vigjito afiejo

El Vigiito blanco

El Viejito Reposado
Embajador Jalisciense
Emperador Azteca
Ermitatio

Escaramuza

Especial Newton
Eucario Gonzalez
Farias

Fierro

Finca Real

Flying Dog

Fonda Blanca

Forcao Reposao
Frontera

Galarddn

Gallo de Oro

Garcia

Garibaldi

Garrafa Azul

Gema

Gomez

Goyri

Gran Centenario

Gran Cuerno de Chivo
Gran Reserva

Gran Reserva de Jalisco
Gran Reserva Pura Sangre
Grand Linar
Gusano Real
Hacienda de 1a Flor



Hacienda de los Hermanos
Gonzélez

Hacienda de Cro
Hacienda de Tepa
Hacienda del Cristero
Hacienda Don Diego
Hacienda los Agaves
Haciendas

Haledn Dorado
Hechiceros
Heraldico

Herencia

Herencia de Oro
Herencia de Plata
Herencia del Sefior
Herradura

Berradura Antiguo
Herradura Seleccion
Suprema

Historico 27 de Mavo
Honorable

Huerta Vieja
Hussong's

Hussong's 2

Imperial

Inmemoriai Viuda de
Romero

Insignia

I.R. Jaime Rosales
Jalisciense

Jalisco Alegre
Jarana

Jarro Vigjo

Jesiis Reves

Jinetes

Jorge Ruiz

Jomalero

José

José Cortés

José Cuervo

José Cuervo Especial
José Gaspar

JR Jaime Rosales

JR Jestis Reyes
Juanito

Juarez

Kalore

La Alborada

La Cofradia

La Cuarta Generacion
La cucaracha

La Chiripa

La Divina

La Duefia

La Forfuna

La Hormiga

La Migra

La Montura

La Perseverancia

1a piedrecilla

La Puerta Negra

La Querencia

La Rienda

La Rojefia

La Saviz de ma Tierra
La Tahona

La Tarea

La Ultima v nos Vamos
Lapis

Lapiz

Las Potrancas

Las Remudas

Las Trancas

Las Trancas 2

Ley

Ley .925

Leyenda Antigua
Leyenda de] Milagro
Leyendas de Guanajuato
Ligador

Los Arango

Los Camperos

Los Cinco Soles
Los Cofrades

Los Corrales

Los Cristeros

Los Juanes

Los Kikirikis

Los Ruiz

Los Socios

Los Valientes

Luna Azul

Liano Grande
Magistral

Mama Pita
Mapilli
Maravillas de la Creacion
Margalime
Mariachi
Matador
Maximo
Maxim's de Paris
Maxim's de Paris
Mayor
Mayorazgo
Mecapalero
Mega 2000
Mexica

Mexicali
Mexicanissimo
Meéxico Artistico
México Viejo
Mi Viejo
Miramontes
Miravalle
Misi6n Imperial
Misionero
Mixton

Montero
Mustang
Nacional

Nativo

Newton

Noble

Nostalgia

Nueva Era
Nifiez

Obra Magistral
Ojo de Agua

Ole

Olmeca

Oliitas

QOrendain
Orendain Aniversario
Orendain Blanco
Orendain Extra
Orgullo de Jalisco
Oro Azul

Oro Viejo
Ortigoza
Pachuca

48



Pachuca Sonora
Papa Juan
Parranda
Parranderos
Parrefiita

Partida

Patron

Pedro Infante
Penca Azul

Pepe Lopez

Pepe Vitoria
Perrisimo

Pico de Galio
Pitiao

Poncho Rojo
Porfiric

Premier

Pretal

Pueblo Viejo
Puente Vigjo 2
Puerta Grande
Puerto Valiarta
Puerte Vallarta 2
Pura Sangre
Quetzalcoat] Toltech
Quilate

Quiote

Quita Penas

Quito

Raices

Rancho de Jalisco
Rancho Grande
Raza Azteca

RB DE'Reyes Natural
RB DReyes

RB D'Reyes Torito
RB Rey

Real de Don Gil
Real de Penjamo
Real Haclenda
Real Valledero
Rebozo

Red Bull

Regional

Reserva 1800
Reserva Antigua 1800
Reserva de don Alfonso

Reserva de Don Angel
Reserva de Don Juan
Reserva de Don Jutio
Reserva de Ia Familia
Reserva de Oro
Reserva del Duefio
Reserva del Patron
Reserva del Sefior
Reserva del Tequilero

Reserva Familiar Tequila

de

Don Jesis RB
Revolucion
Revolucionario 501
Rey de Copas

Rey Sol

Rio de Plata

Roble 200

Roble Viejo
Romance

Rural

Salvador's

San Andrés

San Blas

San Matias Afiejo
San Matias Blanco
8an Matias Reposado
Sanchez v Sénchez
Sangre Azul

Santa Béarbara
Santa Cruz

Santa Fe

Santa Rosalia
Santos

Sarape

Sauza Blanco
Sauza Conmemorativo
Sauza Extra

Sauza Hornitos
Sauza Triada
Sembrador

Senda Real

Sefior Chavez
Sevilla la Villa
Sierra Brava

Sierra Mazamitla
Siete Jeguas 7 leguas

Siete Negro

Silla

8i-Si

Six-Gun

Sot de Jalisco
Sol de México
Sombrero
Sombrero Negro
Suave Herradura
Suave Patria
Sublime

Supera lo que esperas,
Tequila pura sangre
T & T del Sefior
Tahona

Tango

Tapatio
Tecolote

Tecali

Tekio

Tenoch

Tepa

Tepeyac
Teguiero
Tequifresa
Terrafirine
Tesoro Azteca
Tex Mex

Tico

Tierra Azteca
Tierra Nuestra
Tierra Roja
Tierra Viva
Tikal

Tlatoani

Tolteca

Tollan

Tonatiuh

Topaz

Toreros

Torite Legendario
Tradicional

Tres Alegres Compadres
Tres Caballos

Tres Cuatro y Cinco 3. 4y

5
Tres Generaciones



Tres Magueyes

Ties Magueyes Blanco
Tres Magueyes Reposado
Tres Magueyes Reserva de
la Casa

Tres Mujeres

Tres Reyes

Tres Rios

Tucan

Villa-Lobos

Villasefior

Viuda de Romero Blanco
Viuda de Romero Joven
Viuda de Romero
Reposado

Viuda de Sanchez

Viva México

Viva Zapata

Volcan

Xalisco

Xalixco

XQ

XR Azul

Zafarrancho

Zapata

Zapopan
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B) MEZCAL

Ei 13 de julio de 1994 la Camara Nacional de la Industria del Mezcal, A. C., solicitd
la declaracion de proteccion de la Denominacién de Origen mezcal, para ser aplicada a la
bebida alcoholica del mismo nombre que tenga las caracteristicas, componentes,
procedimiento para su elaboracién y comercializacién que se ajusten a lo establecido en la
norma mexicana correspondiente.

La declaracién de proteccidn de la bebida mezcal se establece para la region
geografica comprendida por los estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosi y
Zacatecas, particularmnente en el estado de Oaxaca, la zona denominada Regidn del Mezcal,
que incluye los municipios de Sold de Vega, Miahuatlén, Yautepec, Santiago Matatlan,
Tiacolula, Ocotldn, Ejutia y Zimatlan,

C) OLINALA DE CHIAPAS

La Unién de Artesanos Olinca, A. C., mediante escrito de 20 de mayo de 1993,
solicitd la declaracion de proteccion de la Denominacion de Origen Olinald para ser
aplicade 2 la artesania de madera.

Por resolucidén de 11 de noviembre de 1994, el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial otorgd la proteccién a la Denominacién de Origen Olinald para la regidn
geografica que comprende el Municipioc de Olinald que se localiza al noroeste de
Chilpancingo, estado de Guerrero, al norte con el estado de Puebla. al sur corn Cuatac, al
oeste con Ahuacotzingo v Copalillo v al este con Humuxtitlan, todos municipios com-
prendidos en el estade de Guerrero.

D) TALAVERA DE PUEBLA

La empresa Talavera de Puebla, 5. A. de C. V., solicitd la declaracidn de proteccion
de la Denominacion de Origen Talavera de Puebla, para ser aplicads a la artesania de la
Talavera que se elabora con materias primas de los distritos judiciales de Atlixco, Cholula,
Puebla y Tecali, elaborados con la técnica y receta de la loza blanca v azulejo de Talavera
de Puebla.

Por resolucion de 9 de marzo de 1995 el Director general del Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial otorgd la proteccion legal a Talavera de Puebla como
Denominacion de Origen, estableciendo come regidn geografica a la zona denominada
zona de Talavera, que comprende los distritos judiciales ya mencionados.

El gobierno del estado de Puebla solicité la modificacion de la Denominacion de

Origen Talavera de Pucbla por el de Talavera, en virtud de haber sido modificada la regién
geogréfica protegida por la anterior Denominacién, per el de zona de Talavera.
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El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por resolucién de 1 de septiembre de
1997 ha pronunciado la declaratoria general de proteccién de la Denominacion de Origen
Talavera (DOF del jueves 11 de septiembre de 1997).

De acuerdo con lo que dispone el Articule 1 del Arreglo de Lisboa relativo a la
proteccion de las Denominaciones de Origen, del que México es parte, los demas paises a
los que se aplica diche instrumento internacional estdn obligados a proteger estas cuatro
Depominaciones de Origen, por estar reconocidas y protegidas en el pais de origen, que es
Meéxico, v registradas en la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual.

La proteccion asegurada por el Arreglo contra toda usurpacidn o imitacién incluye la
prohibicién de wusar las denominaciones acompafiadas de expresiones como “género”,
"tipo”, "manera ", "imitacion" o similares (Articulo 3 del Arreglo). Los estados
comprometido son: Argelia, Bulgaria, Burkina Faso, Conge, Cuba, Eslova%uia, Francia,
Gabén, Haiti, Hungria, Israel, talia, Portugal, Repiiblica Checa, Togo y Tanez.”

JARRON DE TALAVERA SOL DE TALAVERA QUINQUE

< EJEMPLOS DE TALAVERA DE PUEBLA

% Situacién de los Tratados al 1o de enero de 1995”, en Propiedad Industrial Derecho de Autor, Revista bimestral de la
OMPY], afio 1. No. 1. Ginebra. enero-febrero de 1993, p. 15,



CAPITULO TERCERO

LA RESERVA DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO
COMO SIGNO DISTINTIVO EN LA LEY FEDERAL DEL
DERECHO DE AUTOR

3.1. DEFINICION

En la doctrina, no existe concepto alguno de “Reserva de Derechos”, tnicamente. la
Ley Federal del Derecho de Autor |, define a la “Reserva de Derechos”, .

ART. 173.- La Reserva de Derechos es la facultad de usar v explotar en forma
exclusiva titulos, nombres, denominaciones. caracteristicas fisicas y psicologicas
distintivas, o caracteristicas de operacién originales aplicados, de acuerdo con su
naturaleza, a alguno de los siguientes géneros:

1. PUBLICACIONES PERIODICAS: Editadas en partes sucesivas con variedad de
contenido y que pretenden continuarse indefinidamente;

II. DIFUSIONES PERIODICAS: Emitidas en partes sucesivas, con variedad de
contenido v susceptibles de transmitirse;

1. PERSONAJES HUMANOS DE CARACTERIZACION, O FICTICIOS O SIMBOLICOS;
1V. PERSONAS O GRUPOS DEDICADOS A ACTIVIDADES ARTISTICAS, Y

V. PROMOCIONES PUBLICITARIAS: Contemplan un mecanismo novedoso vy sin
proteccion tendiente a promover v ofertar un bien o un servicio, con el incentivo
adicional def Instituto Nacional del Derecho de Autor la posibilidad al publico en
general de obtener otro bien o servicio, en condiciones mas favorables que en las
gue normalmente se encuenira en el comercio; se exceptia el caso de los anuncios
comerciales.

El Dr. David Rangel sefiala que "La ley mexicana® implicitamente reconoce respecto
de algunas obras, su diferente naturaleza, ya que aquellas que tienen el rango de verdaderas
creacipnes intelectuales son protegidas aun cuando no sean registradas, ni se hagan del
conocimiento piblico” .

gf Ley federal del Derecho de Autor de 1956 (reformada en 1963)
" Articulo 8, Ley Federal del Derecho de Autor
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Para que su proteccion surta efectos, serd suficiente que las obras consten ya sea por
escrito, o en grabaciones, otra forma de fijarlas en un soporte material.*®

La proteccion de algunas obras como el titulo de periodicos, revistas, noticieros, seran
materia de "Reserva de Derechos”, con la evocacién de que ella implica el Derecho de uso
exclusivo de tales titulos de difusiones v publicaciones periddicas™

De igual manera, se refiere a los personajes ficticios o simbolicos 1 5 las
caracteristicas graficas que wtilicen los editores v Jos productores de peliculas y a las
caracteristicas de promociones publicitarias'®',

Otra contradiccién notable en el trato que se da a las obras se advierte en la duracion
del Derecho, pues en tanto que la vigencia del Derecho temporal de caracter pecuniario de
las obras propiamente intelectuales, es por la vida del autor v cincuenta afios después de su
muerte'®, lz duracién del Derecho de uso exclusivo de los personajes ficticios sera solo de
cinco afios, prorrogables por periodos lguales son la condicién de que el interesado
compruebe la explotacién habitual de su Derecho'®

En cuanto a la Reserva de Derechos de las caracteristicas gréficas que usan los
editores de libros, revisias, periédicos, etcétera, y de las caracteristicas de promociones
publicitarias, dicha proteccién también es por una duracion menor: dos afios a partir de la
fecha del Certificado en que consta la Reserva , susceptible de renovacion por otre plazo de
dos afios si se comprueba et uso habitual de Jos Derechos '°

La Reserva del titulo de periddicos, revistas, noticieros cinematogréficos, etcétera,
se rige por una norma diferente, ya que el Derecho de uso exclusivo que confiere durard el
tiempo de la publicacién y un afic mds a partir de la fecha en que se hizo la dktima
publicacion o difusidn del titulo dentro de un afio siguiente a la fecha det Certificado de
Reserva

3.2. EXPLICACION DE LA DEFINICION

La reserva de Derechos es una figura de la Propiedad Intelectual comprendida en la
Ley Federal de} Derecho de Autor , ¥ esta es una ley Reglamentaria del Articulo 28
Cons{itucional, debemos comprender que la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo es

un monopolio.

% idem

# Ariculo 7.y 24. Ley Federal del Derecha de Autor

1% Articulo 25. Ley Federal del Derecho de Autor

1% Articulo 26. 1°y 2° parrafo. Ley Federal del Derecko de Autor

2 Avticule 23. Ley Federal del Derecho de Autor

'3 Articule 25. Lev Federal del Derecho de Autor

04 Articule 26 tercer parrafo. Ley Federal del Derecho de Anior

"% Articule 24. Ley Federal del Derecho de Autor

1% Constitucion politica de los estados unidos mexicanos, Titulo primere. Caputulo 1 de las garantias individuales
Articulo 28 En los estades unidos mexicanos guedan prohibidos Jos monopolios. las practicas monopolicos. Jos estancos »
las exencienes de impuestos en los términos ¥ condiciones que ﬁian las leves El musmo tratamento s¢ gard a las
profubiciones a titulo de proteccion & la industriz. En consecuenca. Ja les castigara severamente. 3 las amoridades
perseguiran con eficacia. toda concentracion o acaparamiento en una o pocas manos de articules de consuma necesario v
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Es asi como entenderemos que come figura afin a las creaciones intelectuales se tiene
por objeto la salvaguarda y promocion del acervo cultural de la Nacion; proteccién de los
Derechos de los autores, de los artistas ¢ intérpretes o ejecutantes, asi como de los edjtores,
de los productores y de los organismos de radiodifusion, en relacién con sus obras literarias

que tengan por objeto obtener el alzz de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinacion de los productores.
industriales. comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan. para evitar la libre concurrenciao la
competencia entre si v obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituva una
ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas v con perjuicio del publico en general o de
alguna clase social. Las leyes fijaran bases para que se sefialen precios méximos a los articulos, materias o productos que
se consideren necesarios para la economia nacional o el consumo popular, asi como para imponer meodalidades a la
organizacién de la distribucion de esos artfculos. materias o productos. a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o
excesivas provoguen insuficiencia en el abasto. asi como ¢l alze de precios. La ley protegeré a los consumidores v
propiciara su organizacién para el mejor cridado de sus intereses. No constituiran monopolios las funciones que et estado
ejerza de manera exclusiva en las siguientes dreas estratégicas: correos. telégrafos y radiotelegrafia; petrdleo y los demas
hidrocarbugos; petroquimica basica; Minerales radioactivos y generacion de energia nuciear; electricidad y las actividades
que expresamente sefialen las leves que expida el congreso de la unidn. La comunicacién via satélite y los ferrocarmles
s0n dreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del articulo 23 de esta constitucién; el estado al ejercer en
ellas su rectoria. protegera la seguridad v la soberania de la nacién. y al oforgar concesiones © permisos mamntendra o
estableceri el dominio de las respectivas vias de comunicacion de acuerdo con las leves de la materia.

El estado contara con los organismos ¥ empresas que requiera para ¢l eficaz manejo de las dreas estratégicas a su cargo y
en las actvidades de cardcter prioritario donde. de acuerdo con las leyes. participe por si o con los sectores social 3
privado.

El estado tendra un banco central gue serf auténomo en el ejercicie de sus funciones y en su adminisiracion. Su objetivo
prioritario serd procurar la estabilidad del peder adquisitivo de la moneda nacional. fortaleciendo con ello la rectoria del
desarrollo namonal que corresponde al estado. Ninguna autoridad podra ordenar al banco conceder financiamiento.

No consutuyen monopolios las funciones que el estado ejerza de manera exclusiva. & través del banco central en las dreas
estratégicas de acufiacién de moneda ¥ emisidn de billetes. £l banco central. er los términas que establezcan las leves 1
con la intervencion que corresponda & las awtoridades competentes, regulara fos cambios. asf como la imermediacién y Jos
servicios financieros. contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulacion y proveer
a su observancia. La conduccion del banco estard a cargo de personas cuya designacién sera hecha por el presidente de la
republica con ia aprobacién de la chmara de senadores o de 1a comision permanente. en su caso: desempefiaran su encargo
por periodos cuya duracion y escalonamiento provean a! ejercicio autdnome de sus funciones; solo podran ser removidas
pOr causa grave ¥ no podrén tener ningin oiro empleo, cargo © comision, con excepcidn de aguellos que actien en
representacion del banco ¥ de los no remunerados en asociaciones docentes. cientificas. culturales o de beneficencia Las
personas encargadas de la conduccidn dei banco central, podrin ser sujetos de juicio politico eonforme a lo dispuesto por
el articulo 110 de esta constitucion.

No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios inereses 3 las
aspciaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del inierés general. vendan
directamente en los mercados extrarjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de
ia region en que se produzean o que no sean articulos de primera necesidad. siempre que dichas asociaciones esten bajo
vigilanciz o amparo del gobierno federal o de los estados. y previa autorizacion que al efecto se obtenga de las legisiaturas
respectivas en cada caso. Las mismas legisiaturas, por si o a propuesia del gjecutivo podrén derogar. cuando asj jo exizan
las necesidades publicas. las autorizaciones concedidas para la formacion de las asociaciones de que se trata.

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tempo se concedan a los autores y arnistas para la
produccion de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos. se olorguen a los inventores y perfeccionadores
de alguna mejora. El estado, sujetdndose a las leves, podra en casos de interés general, concesionar la prestacion de
servicios pablicos o da explotacidn. uso y aprovechamienio de bienes de dominio de Ia federacion. salvo las excepciones
que ias mismas prevengan. Las leyes fijaran las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestacion de los
servicios v la wilizacion social de los bienes, y evitaran fendmenos de concentracion que contrarien el 1nterés pubhco,

La sujecion a regimenes de servicio publico se apegara a lo dispuesto por la constitucion y solo podré llevarse a cabo
mediamte ley. Se podran otorgar subsidios a actividades priomtarias. cuande sean generales. de caricter temporal y no

afecten sustancialmente las finanzas de la nacion. El estado vigilara su apiicacion y evaluara jos resultados de esta.



o artisticas en todas sus manifestaciones, sus emisiones, asi como de los otros Derechos de
Propiedad Intelgctual, refiriéndose a la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo.

Lz Reserva de Derechos al Uso Exclusive no constituye propiamente un Derecho de
Autor; no obstante, en nuestra legislacion nacional su proteccién se contempia en un
ordepamiento juridico de esta indole, esto es, en la Ley Federal del Derecho de Autor
especificammente en los Articulos 173 a 191 del Titulo VIII, Capitulo 11, asi como en algunas
otras disposiciones del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor .

Es una figura juridica sul generis, regulada en la ley autoral vigente, la Reserva de
Derechos al Uso Exclusivo no es una obra ni Derechos conexo, se trata de una figura
juridica propia y singuiar, por ello tiene una regulacion especifica.

La mencionada Ley Federal del Derecho de Autor en su Articulo 1° indica que es
unz ley reglamentaria del Articulo 28 constitucional, y que tienen por objeto la salvaguarda
y promocion del acerve cultural de la Nacion; proteccién de los Derechos de los autores, de
los titulares de los Derechos conexos, asi como de los otros Derechos de Propiedad
Intelectual.

Bajo esta postura, la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo tendria cabida dentro de
la parte conducente referida como “otros Derechos de Propiedad Intelectual™.

La Reserva de Derechos al Uso Exclusivo es una proteccion concedida al titular de la
misma, por considerar que la naturaleza del trabajo de creacion que implica es similar a la
que ¢l autor realiza, en virtud de que la referida Reserva es producto del intelecte, pero sin
constituir una obra en sentido estricto.

En este sentido, mientras que la obra es uma expresidn personal. perceptible y
original, resultado de la actividad del espiritu del ser humano, que tiene mndividualidad, es
completa ¥ unitaria, representa o significa algo v, por lo tanto, su reconocimiento como
obra no requiere de registro ni de documento alguno, toda vez que no se¢ encuentra
subordinada al cumplimiento de formalidad alguna; en cambio, la Reserva de Derechos al
Uso Exclusivo es un Derecho otorgado por el Estado, a través de la obtencién de un
Certificado, consistente en facultades de usar v explotar en forma exclusiva titulos,
nombres, denominaciones, caracteristicas fisicas y psicologicas distintivas, o caracteristicas
de operacion originales aplicados.

La funcidn primordial serd distinguir, por lo gue puede parecerse a la Marca, ya que a
través de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo se obtiene la identificacion y distincion
de un determinado periddico, programa de radio o de televisién, persona o grupo artistico,
etc., a través de los titulos, denominaciones y/o nombres.

La Reserva de Derechos al Uso Exclusive es una figura lepal que debiera
considerarse de naturaleza juridica “sul generis”, respecte de las Legislaciones que regulan
la Propiedad Intelectual en nuestro pais, en virtud de que la misma comparte elementos de
otras figuras juridicas de la Propiedad Intelectual, y que hacen que tenga caracteristicas
especiales y Gnicas.
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Es por ello que, la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo se refiere a un Derecho de
naturaleza juridica “sui generis” dentro de la Propiedad Intelectual, que consiste en obteper
del Estado la faculiad exclusiva de usar y explotar titulos para una publicacién o difusion
periddica; para utihzar nombres o denominaciones artisticas a favor de personas ¢ grupos;
caracteristicas fisicas y psicologicas distintivas de personajes humanos de caracterizacion, o
ficticios o simbdlicos; o bien, caracteristicas de operacidn originales aplicados a
promeciones publicitarias.

La Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, se traduce en el privilegio concedido por
la Ley Federal del Derecho de Autor de utilizar de manera exclusiva un titulo, un nombre,
las caracteristicas o mecanismo de las siguientes figuras:

Publicaciones periddicas:

Difusiones periddicas:

Personajes hurmanos de caracterizacién, o ficticios o simbdlicos;
Personas o grupos dedicados a actividades artisticas, y
Promociones publicitarias:

Wik b

Cabe mencionar que la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, no se obtiene sino
hasta que la autoridad administrativa emite la determinacién de otorgar una Reserva , la
cual! deberd ser manifiesta atravesé de la expedicién de un Certificado de Reserva s, tal y
como lo establece el Articulo 174 de la Ley Federal del Derecho de Autor vigente.

Articulo 174.- El Instituto expedira los Certificados respectivos v hara la inscripcion
para proteger las Reservas de Derechos a que se refiere el Articulo anterior.

3.3. ELEMENTOS DE LA DEFINICION

Del Articulo 173 de la Ley de Derecho de Autor, se desprenden los siguientes
elemnentos constitutivos de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo:

a} DERECHO CREADC POR UN ACTO ADMINISTRATIVO.- ¢l Certificado de Reserva de
Derechos es expedido por la autoridad administrativa compete, Bamese Instituto
Nacional De Derechos De Autor.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 174 v 210 fraccion V de la Ley
Federal del Derecho de Autor , el Instituto Nacional del Derecho de Autor tiene facultades
para expedir los Certificados de Reservas de Derechos al Uso Exclusivo, vy de igual forma
hara la inscripcidn para proteger a las referidas Reservas.

b} FACULTAD DE UsAR Y EXPLOTAR EN FORMA EXCLUSIVA .- El Estado otorga a la
persona que previamente lo solicite, Ia facultad de usar y explotar en forma
exclusiva, titulos, nombres, denominaciones, caracteristicas fisicas y psicologicas
distintivas, o caracteristicas de operacion originales aplicados, de acuerdo con su
naturaleza, a alguno de los siguientes géneros:
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sPublicaciones periddicas,

sDifusiones periddicas,

sPersongjes humanos de caracterizacion, o ficticios o simbolicos;
ePersonas o grupos dedicados a actividades artisticas, y
sPromociones publicitarias.

La Ley Federal del Derecho de Autor , establece que para gozar de! Derecho
exclusivo de uso v explotacion, necesariamente se debera obtemer el Certificado de
Reserva de Derechos correspondiente. La Reserva de Derechos tiene un caracter
temporal, toda vez que ia Ley en todos los casos, establece la duracidn que tendrd la
proteccion de cada una de los géneros sefialados.

Fl Glosario OMP1, sefiala que se entiende como EXPLOTACION:

"EXPLOTACION DE LOS DERECHOS DEL AUTOR", Es el gjercicio lucrativo de los
Derechos patrimoniales gue forman parte del Derecho de Autor sobre una obra, mediante la
exposicion, reproduccidn, transmision (distribucion) u otro modo de un ejercicio similar de
estas actividades por otras personas; mediante la autorizacién a otras personas, previa
remuneracién, para gue utilicen la obra protegida por el Derecho de Autor.

"EXPLOTACION DE UNA OBRA". Es la utifizacién de una obra con fines Iucrativos
mediante su exposicion, Teproduccion, transmision (distribucién) u otro medo de
transmisidn de la misma al piblico. La explotacion de las obras protegidas por un Derecho
de Autor va unida a la explotacién de los Derechos de los autores sobre las mismas.

34. COMO SE CONSTITUYE UNA RESERVA DE
DERECHOS AL USO EXCLUSIVO

Una Reserva de Derechos al Uso Exclusivo se constituye con la autorizacién expresa
por parte de la autoridad competente, de esta manera, s¢ faculta para usar y explotar en
forma exclusiva titulos, nombres, denominaciones, caracteristicas fisicas y psicolégicas
distintivas, o caracteristicas de operacion originales aplicados, de acuerdo con su
naturaleza, a diversos géneros.

El articule 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor conceptia la Reserva de
Derechos al Uso Exclusivo, pero no es exacta, ya que jamds nos dice a quien o a que,
faculta para usar y explotar, es decir, quien sera el titular de esa facultad.

Es importante mencionarlo, ya gue la mayoria de las Reservas que actualmente se
conceden, son a favor de personas morales, y esto es en todos los géneros v especies
contemplados en la Ley, causando problemas, ya que el Instituto Nacional del Derecho de
Autor no tiene la precaucién de verificar y constatar que el creador de los Derechos 2 la
empresa en que trabaja o al centro donde desarrclla su actividad profesional creativa,




Es dificil saber si quien tiene la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo sobre un
Personaje Ficticio, sea realmente el creador del mismo o solamente es el causahabiente o
adquirente por cualquier medio. Se entiende que la Reserva de Derechos es ¢l Derecho
absoluto de explotacion exclusiva del titulo de Reserva por parte del titular del Certificado
de Derechos, documento que se expide por la Secretaria de Educacion Piblica, a traves del
Instituto Nacional del Derecho de Autor.

3.5, MENCION DE RESERVA DE DERECHOS AL USO
EXCLUSIVO

Es un aviso explicito que, de conformidad con algunas Legislaciones , debe hacerse
constar. como condicidn para la proteccién, en todos los ejemplares (copias) de una obra
publicada sobre la cual s¢ reclama el Derecho de Autor.

En virtud de la ley de Dereche de Autor de los Estados Unides, para que pueda
conservarse la proteccion de una obra publicada, todos sus ejemplares deben llevar, en un
lugar adecuado, una mencion de Reserva que conste de los signientes elementos:

a) la palabra <<Cepyright>> (Derecho de Autor) o la abreviatura << Copyright.>> ¢ el
simbolo 7 ( en las grabaciones sonoras, el simbolo ?p),

b) elafio de la primera publicacion siempre deberd hacerse mencién; y

¢) el nombre del verdadero titular de] Derecho de Autor.

1a posibilidad de hacer dicha mencién una condicion obligatoria para el Derecho de
Autor sobre obra publicada ha sido admitida por la Convencion Universal sobre Derecho de
Autor, La Convencién de Roma y el convenio sobre Fonogramas; sin embargo, de
conformidad con la Convencion Universal sobre Derecho de Autor, el primer clemenic de

ta mencién debe ser el simbolo (¢)”.'%

Existe mucha bibliografia sobre aguellos apasionantes tiempos, en relacion con el
Derecho de Autor, y seria alargar demasiade este comentario al tratar de relacionar tode lo
que se conoce sobre el tema.

No deseo dejar de mencionar la primera v gran aseveracién revolucionaria de aquella
€poca, mitad de siglo XVII, aproximadamente, v que ocurrié a cargo de! abogado francés
Lois D'Hericourt, que en violenta discusion provocada entre libreros, tuvo la osadia de
defender, en un famoso Memorial, que la creacién de un Autor le pertenece, y puede

disponer de ella como se le antoje, independientemente de los privilegios de los Ibreros".'%

Alemnania fue el primer pais que elevd a problema jurfdico el Derecho moral del
Autor sobre su obra.

1 Ihidem p. 6

Y% Jose Maria, Varela. Ef Derecho de Awtor a través del nempo. (Documento autor). Vol 111, No 2. Mayo. Mexico,
1987 p. 19
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3.6. GENEROS DE RESERVA DE DERECHOS AL USO
EXCLUSIVQ.

Serdn susceptible de proteccidn mediante una Reserva de Derechos los titulos,
nombres, denominaciones, caracteristicas fisicas y psicologicas distintivas, o caracteristicas
de operacion originales aplicados, de acuerdo con su naturaieza, a alguno de los sigutentes
2Eneros:

I. PUBLICACIONES PERIODICAS: Editadas en partes sucesivas con
variedad de contenide v que pretenden continuarse indefinidamente;

PERIODICO REVISTA

DIRECTORIO CABEZA DE COLUMNA

FOLLETO BOLETIN

SUPLEMENTO CALENDARIO

GACETA CATALOGO

GUIA AGENDA

OTROS

IL DIFUSIONES PERIODICAS: Emitidas en partes sucesivas, con

variedad de contenido v susceptibles de transmitirse:

PROGRAMAS DE RADIO
PROGRAMAS DE TELEVISION
DIFUSION ViA RED DE COMPUTO
OTROS

ur. PERSONAJES HUMANGOS DE CARACTERIZACION, ©
FICTICIOS O SIMBOLICOS;

FICTIC10 Y STMBOLICO
HUMANO DE CARACTERIZACION

v PERSONAS O GRUPOS DEDICADOS A ACTIVIDADES
ARTISTICAS, Y

NOMBRE ARTISTICO
DENOMINACIONES DE GRUPO ARTISTICO
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V. PROMOCIONES PUBLICITARIAS: Comtemplan un mecanismo
novedoso y sin proteccion tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio,
con el incentivo adicional de el Instituto Nacional de Derechos de Autor la
posibilidad al ptiblico en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones
mas favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio; se
excepifia el caso de los amuncios comerciales,

A) PUBLICACIONES PERIODICAS

Se encuentran protegidas por el Articulo 173 fraccion I de la Ley Federal del Derecho
de Autor , y se consideran publicaciones periddicas, todos aquelios documentos o escritos
impresos que salen a la luz piblica en una fecha determinada previamente, ya sean editadas
en partes sucesivas con variedad de comenido y que pretendan continuarse
indefinidamente. En el Articulo en comento se sefiala que la Reserva de Derechos ¢s la
facultad de usar y explotar en forma exclusiva, titulos o cabezas del género de publicacion
periddica.

Ei Diccionario Ilustrade de la Lengua Espafiola “Aristos” define como titulo:

“Palabra o frase con que se anuncia el asunto de una obra cientifica o literaria, o de

un escrito cualquiera” '%?

Es por ello, que ¢l titulo es aquello que nombra, enuncia, distingue e idemtifica la
publicacion periddica. Esta, como ya se ha mencionado, es el género, v la misma puede
abarcar las siguientes especies:

a) Diario o Periodico
b) Revista

) Directorio

d) Cabeza de Columna
€) Folieto

) Boletin

3] Suplemento

h) Calendario

1) Gaceta

) Catalogo

k) Gufa, y

D Agenda

' Drccionario Sopena. Espafia. Editorial Ramén.1998. p. 749.
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Ejemplos de titulos de publicaciones periddicas:

#Diarjo o Periédico: La Jornada. Reforma, Excélsior, El Universal, Uno més
TUno, El Sol de México, La Prensa, Esto, etc.

sRevista: Quo, Marie Claire, Proceso, Muy Interesante, Vanidades, Eres, Tele
Guia, efe.

#Cabeza de Columna: Jaque Mate, Pulso Politico, etc.

sDirectorio: Seccidn Amarilla.

¢ Guia: Guia Roji.

+Boletin: Regularmente publicaciones de cardcter interno, es decir. son
publicaciones realizadas por instituciones piblicas o privadas, por ejemplo: Boletin
de la Facultad de Derecho.

¢ (Gaceta: Gaceta UNAM.

La proteccion se fundamenta en el reconocimiento al esfuerzo al editor ¥ en el
prestigio que pudiera obtener en torno a la seriedad, veracidad, origmalidad o amenidad de
la publicacion periddica, en atencion al esfuerzo del editor encaminado a ofrecer al publico
una publicacion de calidad singular,”''*

B) DIFUSIONES PERIODICAS

Se contermplan en el Articulo 173 fraceidn II de la Ley Federal del Derecho de Autor
, s consideran Difusiones Periddicas todos aguellos decumentos ¢ escritos mmpresos que
salen a la luz piblica en una fecha determinada previamente. va sean editadas en partes
sucesivas con variedad de contenido v susceptibles de transmitirse, es decir, son aguelias
que se transmiten por medio de sonidos o imégenes.

En el Articulo mencionado, indica que la Reserva de Derechos es la facultad de usar
y explotar en forma exclusiva, titulos del género de difusion periddica.

El Glosario de la OMPI nos menciona las siguientes definiciones relacionadas con el
tema:

“RADIODIFUSION: Se entiende generalmente que significa fa combinacidn a distancia
de sonides y/o imAgenes para su recepeidn por el publico en general por medio de ondas
radioeléctricas {ondas electromagnéticas de frecuencias inferiores a 3.000 GHz). A los
efectos de la Convencidn de Roma sobre la Proteccidén de Jos Artistas intérpretes o
ejecutantes. los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusion,
radiodifusion significa la transmisidn por cualquier medio inaldmbrico {con nclusién de los
rayos laser, los rayos gamuma, ete. de sonidos e imdgenes v sonidos para su recepcién por el
publico.

" Alanis Pasrana Adolfo Proteccion ¥ Reserva de los Titlos de Obras y Publicaciones Perwdicas Revista de la
Vacuitad de Derecho, México 1961.p 14,



DIFUSION DE SENALES DE SONIDOS E IMAGENES: Se entlende generaimente que se
refiere a toda técnica de transmisién de obras u otros programas e informacion sonoros yio
visuales, para su recepeion piiblica a distancia por medios inalémbricos o por hilo.

DIFUSION: Se entiende generalmente que es la disemmacién publica de una obra de
cualguier manera adecuada. La difusidon comprende, ademas de Ja transmision
(distribucién} de ejemplares de la obra, la radiedifusién, la transmisidn por hilo el publico,
la representacion o ejecucion y los demés medios de transmisién al piblico™.'" ' Difusion es
la transmision de algo por cualquier medio de comunicacion. Lo que protege este tipo de
Reservas es el titulo de la transmision, ya sea a través de un programa de radio, television o
inclusive una péagina de Internet. Actualmente, se otorgan Reservas respecto de las
siguidntes difusiones periddicas:

a) Programa de Televisién
b) Programa de Radio
c) Difusion Via Red de Cémputo

Ejemplos de titelos de difusiones periddicas:

sPrograma de Television: Hechos, Deportv, En Familia con Chabelo,
Mujer Casos de la Vida Real, 24 Horas. Nada Personal, etc.

sPrograma de Radio: Cipula Empresarial, Antena Radio, Friends
Conecction, L2 Mano Peluda, etc.

oDifusion Via Red de Computo: www.soluciona.com.mx.
WWW. BNANL X,

C) PERSONAJES HUMANOS DE CARACTERIZACION, O
FICTICIOS O SIMBOLICOS

En la fraccion IIf del Articulo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor se
establece como Reserva de Derechos al Uso Exclusivo la facultad de usar y explotar en
forma exclusiva nombres. y caracteristicas fisicas y psicologicas distintivas, respecto del
genero de Personajes Humanos de Caracterizacion, o Ficticios o Simbolicos.

PERSONAJE s el “sujeto de distincidn o calidad. Cualquiera de los seres humanos
ideados por el escritor, que toman parte en la accién de una obra literaria”.'

La Ley Federal del Derecho de Autor establece proteccion a favor de dos personajes:

a) Personajes Humanos de Caracterizacion
b} Personajes Ficticios ¢ Simbolicos

™" Op Cut pp. 74 80.
2 Diceionario Hustrado de la Lengua Espafiols ~Aristos™, Op cft p. 582
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Se entiende por caracteristicas fisicas “la apariencia del personaje que se pretende
Reserva t, es decir, lo que el dictaminador puede ver, al momento de que alguien presenta
la solicitud de dictamen previo, tales como la Forma, el Color, el Tamafio, el Volumen,

s2i13
etc.

1as caracteristicas psicoldgicas se refieren exclusivamente a el cardcter, sus aptitudes,
sus capacidades vy deficiencias, a los gustos de este, a lo que le desagrada, lo que lo anima,
etc., todos estos elementos intangibles, no visibles y subjetivos totalmente.”*'*

Las caracteristicas resultan requisitos indispensables necesarics para que la Reserva
de Derechos de este género sea otorgada; asimismo, tanto el nombre como las
caracterfsticas fisicas y psicoldgicas del personaje deberan ser auténticos y distintives, De
acuerdo con lo anterior, s Reserva de Derechos al Uso Exclusivo sobre un personaie
contempla los aspectos sigyientes:

a) El Nombre del Personaje,
b) Caracteristicas Fisicas Distintivas, y
) Caracteristicas Psicologicas Distintivas,

Ejemplos de los aspectos anteriores tenemos el caso de los siguientes personajes
ficticios o simbolicos:

“RONNY RICALETA™, cuyas caracteristicas fisicas son las de ser un nifio con una
camisa rayada, gorra de baseball, gordito y que siempre estd sonriendo; mientras que sus
caracteristicas psicoldgicas son gue le gusta mucho jugar con los otros niftos, v le gusta
comer muchos dulces, chocolates y frituras, siempre estd alegre y con ganas de comer,

*MAGUITO SONRIC’S”, cuyas caracteristicas fisicas es que su silueta es la
caracteristica mas peculiar, lo que lo hace diferente a otros, su fisico se concreta a una
cabeza con brazos y piernas, los atributos que lo hacen un mago son: su sombrerito, su
varita magica, sus zapatitos v finalmente sus mangas anchas.

Su sonrisa, ojos y cejas complementan sus caracteristicas lo que le permiten ser
expresivos. Su texiura s¢ proyecta suave, liso, con la apariencia de un mufieco de peiuche,
es dinémico, slempre se presenta con movimiento reslizando diferemtes actividades, puede
estar desde saboreando un dulce hasta volando en el espacio.

Las carocteristicas psicoldgicas son que el Maguito Sonric’s es mds que un
compafiero de los nifios, es un armigo mégico, es sobre todo amigable, feliz y aventurero, su
mundo estd rodeado de magia, le encanta jugar con los nifios y comparte sus aventuras,
aunque también le encanta convivir con los adultos, no es posible definir su edad, bien
podria s¢r un nifio pequefio, un adulto, un joven o un sefior de 100 afos, las amabilidad,
afecto y generosidad son sus caracteristicas primordiales.

' Jiménez Almeida, Reberio Carlos La Reserva de Devechos a! Liso Exclusivo en lg Ley Federal del Derecho de Autar.
Tesis Profesional. UNAM-Facultad de Derecho. México. 1999, p. $8. * Gracias por tants, solo faite el amor...
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Esta siempre Yisto para ayudar con una actitud positiva a la vida, es sencillo y no se
complica la vida, ocasionalmente tiene errores y cuando los tiene no siente que hizo el
ridiculo o se siente mal, sino por el contrario, goza de cualquier insignificancia de Ia vida,
el no es egoista, vanidoso, tacafio o agresivo, su tiempo y espacio son limitados, participa
en incontables y diversas actividades, transformaciones y actos magicos, camina, vuela,
aparece y desaparece, es divertido y hasta travieso, le encanta reir y hacer reir, tiene un
fiuerte vinculo de amistas con los nifios quienes lo admiran ¥ se identifican plenamente con
él.

Los personajes creados pueden ser ficticios o simbolicos v de caracterizacion humana
a la vez, sin que esto pegjudique o afecte o modifique una concepeién de la otra, por
ejemplo: “Capulina™ es interpretade por Gaspar Henaine, y por ello dicho personaje es de
caracterizacion humana. Aunque también existen tiras comicas donde dicho personaje es
dibujado y no interpretado por lo gue constituye un personaje ficticio.

PERSONAJES HUMANOS DE CARACTERIZACION

Los personajes humanos de caracterizacion sen aquellos que tienen originalidad v
caracieristicas especiales, protagonizados por personas fisicas, de tal forma que puedan ser
distinguidos unos de otros. Son empleados en s mayoria en actuaciones artisticas.

La interpretactén de dicho personaje por el propio creador, o bien puede ser
interpretado por otra persoha que retna las caracteristicas requeridas para hacerlo.

De esta figura se desprenden los elementos siguientes:

1. Un elemento humano, ¥
2. El empleo en actuaciones artisticas

Elementos que se encuentran ligados con la persona fisica; por lo gque dentro de este
género de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo; se excluye a la persona moral o juridica,
en virtud de que ésta no puede realizar actuaciones artisticas por si misma.

La Reserva de Derechos al Uso Exclusivo de personajes humanos de caracterizacién
se Otorga Umicamente a la persona fisica, quien es Ia que realiza la caracterizacion del
personaje. La referida caracterizacidén la adopta v la interpreta una persona fisica. Por
gjemplo:

MR, NIEBLA, CANTINFLAS, JULIO REGALADO, BROZ0O, CHAPULIN COLORADO,
LA CHILINDRINA, CEPILLIN, CAPULINA, SUPER BARRIC, ETC,

Conforme a lo establecido en el Articulo 71 del Reglamento de la Ley Federal del
Derecho de Autor para efectos del Articulo 173, fraccion Iil, de la Ley Federal del
Derecho de Autor , no son objeto de Reserva las caracteristicas fisicas y psicologicas
reales de una persona determinada.



PERSONAJES FICTICIOS O SIMBOLICOS

Los personajes ficticios son aquellos creados por la imaginacién del hombre, con
caracteristicas fisicas, psicoldgicas, especificas y originales, ne para interpretarlos, sino
para usarlos y explotarlos en novelas, cuentos, historictas, programas de television, etc.

De igual forma, se les designa un nombre que les es caracteristico y distinto de
cuakquier oiro personaje, y $¢ encuentran provistos de una especial originalidad. Tienen
como origen de su existencia, las obras literarias, historietas graficas o en cualquier otro
tipo de publicacion o difusién periddica.

Dichos personajes poseen una Marcada originalidad y son utilizados con cierta
periodicidad, entre los que se encuentran:

MAGUITO SONRIC’S, CONDORITO, RONNY RICALETA, AGUILA “Sr.
SERFIN”, BART SIMPSON, PANCHO PANTERA, Ei TIGRE TOR0.

D) PERSONAS O GRUPOS DEDICADOS A ACTIVIDADES
ARTISTICAS

El Articulo en comento sefiala que la Reserva de Derechos es la facultad de usar y
explotar en forma exclusiva, nombres v denominaciones del género de Personas o Grupos
dedicados a actividades artisticas.

La Ley Federal del Derecho de Autor utiliza la palabra Nombre. cuando se trata de
una persona, es decir, cuando recac sobre una persona fisica, Uinica y determinada vy, por
otro lado; Denominacion, cuando recae sobre un grupo de personas a las cuales no va
integrado este nombre con su persona,

Los Nombres Artisticos y las Denominaciones de Grupos Artisticos sirven como
medio de identificacion dentro del medio artistico.

NOMBRE ARTISTICO

Iniciaremos con la distincién del nombre civil v el nombre artistico.

EL NOMBRE es un atributo de la personalidad que sefiala a una persona
individualizandola. De la misma manera que ¢l domicilio y el estado son atributos de la

personalidad, el normbre 12 mdividualiza, ¢l domicilio la ubica en un lugar determinado vy el
estado establece su posicion frente al Derecho objetivo. '

" Galindo Garfias. ignacio. Derecke Civil 10° ed.. Porrita, México. 1990, p. 342,
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Galindo Garfias indica que “el nombre de una persona fisica estd constituido por un
conjunto de palabras, a saber: el nombre propio, o nombre de pila, y ¢l apellido (paterno y
materno) o nombre patronimice.” '°

Mazeud define al nombre como “El vocativo con que se designa a una persona; s un
conjunto que se compone de varios elementos, como el ape]hdo o nombre de familia, el
nombre o nombies propios, el seudonimo y el sobrenombre.”

EL SEUDONIMO es el nombre ficticio o supuesto que una persona se otorga a si misma,
el cual utiliza para ocultar el suyo; mientras que el sobrenombre o apodo es ¢l nombre
calificativo con que se distingue a alguien, tomado de sus defectos personales ¢ de
cualquier otra circunstancia.

La Ley Federal del Derecho de Auter , precisamente en su Articulo 116 que los
términos artista, intérprete o ejecutante designan al actor, narrador, declamador, cantante,
musico, bailarin, o a cualquiera otra persona que interprete o gjecute una obra literaria o
artistica o una expresion del foiclor 0 que reafice una actividad similar a las anteriores,
aunque no haya un texto previo que norme su desarrollo. Se excluyen de esta definicion a
los llamados extras v las participaciones eventuales.

Ricardo Antequera Parilli''® sefiala que “la actuacion artistica comprende, por un
lado, lz interpretacidn, que consiste en la comunicacién de obras orales —ome las
creaciones vocales, dramaticas y poeticas- v las de danza vy, por otro lado, la ejecucidn que
comprende toda comunicacién de obras musicales a través del uso de instrumentos”

Arntonio Prado Nufiez define al nombre artistico como “una combinacidn de nombres
y apellidos que pueden ser supuestos en su totalidad sdlo en parte y que se usa para lograr
un efecto comercial mejor que el que produciria &l nombre verdadero.™'"’

E! nombre artistico es considerado como una parte esencial del artista para poder ser
plenamente identificado, es parte de la personalidad que adoptara el artista., estd
relacionado con la calidad que el mismo tenga en su profesidn, obteniendo ademas
reconocimientc y prestigio en el medio artistico, utilizdndolo para cuestiones de tipo
comercial y de publicidad.

El efecto de usar el nombre es el de causar una agradable impresion o utilizar una
caracteristica especial que idemtifique su imagen © su personma, cuestiones que
irremediablemente podran retribuirle fama pibiica.

Actualmente, el nombre artistico no sélo se compone de nombres y apellidos (en su
totalidad o en parte), el sendomimo, sino también se emplea el apdcope, hasta las mas

U8 rhadem p 343.
"7 Carles v Sigfrido Radaelli.. Los Derechos del Escritor y del Artisia Ediciones Cultura Hispéanica. Madrid. 1953, p, 98
"8 Consideraciones sobre el Derecho de Autor {con especial referencia a 1a legislanion venezoiana) Buenos Aires. 1977,
PR 63-64. Citado por Obon Leon. J Ramdn. Derecho de los Artistas Iniérpretes 3° ed.. Trillas. México. p. 31.

Prado Nufiez. Antonio. EV Derecho de Intérprete en el Sistema Mexicane de los Derechos de Awior, Tesis Profesional.
UNAM-Facultad de Derecho. 1958, p. 64,



diversas combinaciones, el cardcter de los nombres artisticos son diferentes a los del
nombre civil, toda vez que la proteccion otorgada al nombre artistico a través de Ja Reserva
de Derechos al Uso Exclusivo reline caracteres opuestos a los que tiene el nombre civil, en
virtud de gque se trata de un Derecho limitado y su proteccion es aplicable solo cuando se
haya obtenido la referida Reserva de Derechos, tiene como caracteristicas ser oponible a
terceros, susceptible de valuarse en dinero, consecuentemente, forma parte del patrimonio
de bienes intangibles del titular, es enajenable, prescriptible, impone ciertas obligaciones a
su tituiar, y existe la posibilidad de cambiar ¢l nombre si asi lo desea el titular del mismo.

EL NOMBRE CIVIL es considerado como un Derecho absoluto, oponible frente a todas
las personas (erga omnes), y e encuentra protegido contra cualquier acto que constituya
una usurpacién por parte de terceros.

El nombre de la persona fisica no es valuable en dinero, ni forma parte del patrimonio
de la persona a quien pertenece.

Es imprescriptible, esto es, que pertencce a los Derechos de cuyo ejercicio no se
pierde sélo porque deje de usarse.

Es intransmisible por voluntad de su titular, éste estard obligado a ostentar su
personalidad bajo el nombre que conste en el acta del Registro Civil.

Come ejemplos, podemos mencionar:

Evita MuRoz CHACHITA (Eva MUROZ RUIZ), EMMANUEL, ERNESTO GOMEZ
CruUz, MACARIA (DELIA BEATRIZ DE LA CRUZ DELGADO), LEO DAN (LEOPOLDO
DANTE TEVEZ).

DENOMINACION DE GRUPO ARTISTICO

Las denominaciones de grupos artisticos se definen como el nombre, titulo o
designacion que adopta un grupo de personas que poseen la calidad de artistas, ya sean
intérpretes o cjecutantes, con el fin de diferenciarse de otros de su misma especie, y
conseguir asi Ia individuatizacién ante el piblico.

EJEMPLOS:

f‘CANAVERAL”, LA ARROLLADORA BANDA EL LIMON, MAGNETO,
Los UNIcos DE MEXICO, BANDA SINALOENSE EL RECODO, EL MARIACH
VARGAS DE TECALITLAN, EL Tr1, LOS INVASORES DE NUEVO LEON, MANA,
ETC,

Es Hamado NOMBRE ARTISTICO COLECTIVO, come “aquel con el que se denominan los
grupos musicales, orquestas. duetos, etc., utifizando un nombre genérico puede ser
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compuesto ¢ inventado por sus propios integrantes que pueda distinguirse de los demas y a
fin de cansar un buen efecto en el pablico y que sea liamativo.”'

La Reserva de Derechos al Uso Exclusivo para grupos artisticos es la proteccién
otorgada a su titular pudiendo ser éste una sola persona o mas, con ¢l objetivo primordial de
que ese nombre se aplique a una agrupacidn musical.

Antes, la Direccion General del Derecho de Autor, no otorgaba Reservas de grupos
artisticos a una persora considerada individualmente, , imprescindiblemente el solicitante
tenia que hacer mencion de todos y cada uno de los integrantes de la agrupacién musical,
no tomando en cuenta el tiempo que permanecerian en el grupo.

En el Certificado de Reserva de Derechos se indicaba la leyenda de que en caso de
disolucion del grupo artistico, el titular de la Reserva serfa el que indicaran en la solicitud;
consecuentemente, implicaba manifestar el consentimiento sobre la disohicidén, io que
significaba un pago indebido a aguél que, sin tener Derecho, exigia como contraprestacion
para dejar de tener Derechos sobre la mencionada Reserva .

E) PROMOCIONES PUBLICITARIAS

La fraccion V del Artfculo 173 de la Ley Federal def Derecho de Autor establece
come Reserva de Derechos la facultad de usar y explotar en forma exclusiva nombres v
caracteristicas de operacion originales aplicados y mecanismos novedosos de promociones
publicitarias.

Se entiende poR PROMOCIONES 11

“PROMOCION DE VENTAS. Técnica adecuada para aumentar el volumen de
negocios de una empresa mediante una red de distribucion™.

“PUBLICITARIO, RIA. Relativo a la publicidad, a los anuncios™.

“PUBLICIDAD. Conjunto de medios empleados pata dar & conocer un
producto comerciat o indusirial”

La Lev Federal de Proteccion al Consumidor, en el Capitulo IV, denominado “De las
Promociones y Ofertas”, especificamente en ef Articulo 46, establece lo siguiente:

Articulo 46.- Para los efectos de esta Ley, se consideran promociones
las practicas comerciales consistentes en el ofrecimiento al piblico de bienes
0 SeTvicios:

¥V 4zquez Vicente, Ma. de los Angeles. Régimen de Reserva de ios Personares Humanos y de los Nombres Artisticos en
eI] Sistema Mexicano de Derechos de 4uror. Tesis Profesional. UNAM. Enep-Acatlan, 1997, p 66
"'Pequeno Diccionario Iustrado Larousse, Edciones Larousse. México. 1995.p. 843
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1. Con el incentivo de proporcionar adicionalmente otro bien o servicio
iguales o diversos, en forma gratuita, a precto reducido a un solo precio;

II. Con un contenido adicional en la preéentacién usual de un
producto, en forma gratuiio o a precio reducido;

1. Con figuras o leyendas impresas en las tapas, etiquetas o envases
de los productos o incluidas dentro de aquellos, distintas a las que
obligatoriamente deben usarse; y

IV. Bienes o servicios con el incentivo de participar en sorteos,
* concursos y otros eventos sinilares”.

La Ley Federal del Derecho de Autor en su fraccidn V establece que las promociones
publicitarias contemplan un mecanismo novedoso y sin proteccién tendiente a promover y
ofertar un bien o servicio, con el incentivo adicional que el Instituto Nacional del Derecho
de Autor, da la posibilidad al plblico en general de obtener otro bien o servicio, en
condiciones mas favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio; se
excepiia el caso de los anuncios comerciales.

a} Para el otorgamiento de una Reserva de Derechos al Uso Exclusivo en ] género de
promocion publicitaria, se deberan reunir los elementos siguientes:
b) La existencia de un mecanismo que tienda a promover y ofertar un bien o servicio;

que el mecanismo se complemente con un incentivo adicional que permita la
posibitidad al piblico en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones mas
favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio, y

¢} Que el referido mecanismo citado como primer elemento sea novedoso,
entendiéndose por novedad, el hecho de que no haya sido difundide o utilizado con
anterioridad a la fecha de presentacién de sus solicitud, de tal suerte que las
caracteristicas que integran el mecanismo puedan considerarse distintivas y
origimales.

El concepto de promocidn publicitaria establecida en la Ley Federal del Derecho de
Autor excluye lo que se considera un anuncio comercial, éste no debe ser confundido con
el Aviso Comercial regulado en la Ley de la Propiedad Industrial.

En este sentido, el anuncio comercial es el ofrecimiento de un producto o servicio en
prensa, radio, televisidn, radio u otro medio de comunicacién masiva; mientras que el
Aviso Comercial es la frase u oracidn que anuncia un producto ¢ servicio para distinguirio
de otro de su misma especie 0 clase en el mercado.
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EJEMPLOS:

PROMOCARD, segin se desprende del respectivo Certificado de Derechos al Uso
Exclusivo, dicha promocién publicitaria consiste en concentrar en una caja disefiada para el
efecto, una serie de tarjetas con los datos generales de los prestadores de servicios que
participen en PROMOCARD, la cual se ubicar4 en los centros turisticos, a efecto de que las
personas interesadas en un servicio o producto remuevan la tarjeta y la lleven consigo para
acudir al mismo con facilidad ¥ precisidn, haciéndose acreedor al descuento o promocién
egpecificado en Ia tarjeta.

Periodicamente, como medio para mantener la promocion, el promotor acudird a los
centros turisticos a reponer las tarjetas que hayan sido removidas por las persomas
interesadas en el servicie o producto, cumpliéndose asi ¢l doble objetive de promocionar a
los prestadores de serviclos y dar un servicio de orientacidn a las personas que acudan a los
centros turisticos.

La promocion publicitaria denominada PILON consiste en una promocién que tiene
por finalidad que los consumidores reciban un beneficio directo, concreto y gratuito para
que ingresen a su patrimonio familiar Articulos o bienes de notoria utilidad, que
normalmente no comprarian por adquirir satisfactores prioritarios.

Es in incentivo que consiste en la entrega gratuita y adicional al importe de su compra
de cupones denominados PILON, equivaiente al 10% del valor de los productos afiliades a
la promocion para ser canjeados por otros productos en los centros de canje o distribucion
establecidos.

Existe un catdlogo de Articulos o bienes seleccionados para ser canjeados en la
primera etapa de esta promocién por los consumidores al efectuar las compras de los
productos afiliados.

Este catalogo se actualizard peridodicamente, tomando en consideracion, entre otros
factores, ias preferencias de los consumidores por los Articulos contenidos en el catlogo.

3.7. REGISTRO DE LA RESERVA DE DERECHGS AL USO
EXCLUSIVO

El {rémite para obtener una Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, se lleva a cabo
ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, debiendo presentar (se ha convertide en
una practica obligatoria) una Solicitud De Dictamen Previe (denominado Formato RD-01),
a fin de verificar que no existe un impedimento para otorgar la referida Reserva .

Los titulos, nombres, denominaciones, caracteristicas fisicas y psicologicas, o

caracteristicas de operacién, se deberan solicitar en et Género, y Especie, deseado, ¢n su
caso.
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La soficitud de dictamen previo debera Ir acompafiada de los siguientes documentos:

1) Para Titulos de Publicaciones Periddicas, la representacion grafica firmada por el
solicitante o su representante legal (Formato RD-06).

2) Para Personzjes Humanos de Caracterizacion, Ficticios o Simbolicos, la fotografia ¢ el
dibujo del personaje; respectivamente, asi come la descripeidn de las caracteristicas
fisicas v psicolagicas que lo constituyan (Formato R-07).

3) Para Promociones Publicitarias, la descripcidn del mecanismo publicitario v la
explicacion de su originalidad (Formato RD-08).

4} Comprobante de pago de Derechos, efectuado en cualquier sucursal bancaria, con el
formato niimero 5 de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, en el que debera
indicarse claramente e} concepto.

El plazo maximo de respuesta es de 15 dfas héabiles; tratdndose de promociones
publicitatias o personajes, se extenderd por 30 dias més, de conformidad con el Articulo 76
del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor .

El resultado del dictamen previo tiene caracter informative y no confiere al solicitante
Derecho alguno de preferencia, ni implica obligacion para el Instituto Nacional del Derecho
de Autor en el otorgamiento de la Reserva .

Una vez que el resultado de la busqueda es positivo, el solicitante de la Reserva |
podra presentar Solictud De Reserva (Formato R-02), dentro de los diez dias hébiles
siguientes a la expedicién del dictamen, la cual deberd contener los datos generales de
quien pretende obiener la Reserva y el objeto de lo que serd maieria de Reserva .

Para ¢l tramite de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, la fecha y hora de la
solicitud de Reserva , determinard la prelacion entre las solicitudes para su otorgamiento,
de acuerdo con ef Articulo 77 del Reglamento de la Ley Federal dei Derecho de Autor |

La solicitud de Reserva debera ir acompafiada de lo siguiente:
a) El Dictamen con resultado positivo de la solicitud de dictamen previo.

b) Documentacion que acredite la personalidad del solicitante v del representante y del

gestor, en su ¢aso, asi como la existencia legal, para el caso de personas morales o
juridicas,

Cuando se trate de personas fisicas que actien por su propio Derecho, lo deberdn
acreditar con cualquier identificacion oficial,

En el caso de representantes de personas fisicas o morales, acreditardn la personafidad
con carta poder ante dos testigos tratandose de personas fisicas; ¢ copia certificada del acta
constitutiva y del poder notarial que otorgue facultades al representante legal para personas
morales.



Podrin presentar carta poder para el gestor, Upicamente para ofr y recibir
notificaciones y documentos.

En todos los casos, se tendran que acompafiar las identificaciones oficiales del
representante, del representado y en su caso, del gestor, asi como la respectiva copia para
su ¢otejo.

¢} Para titulos de publicaciones periddicas, la representacion grafica firmada por el
solicitante o su representante (Formato RD-06).

d) Para Personajes humanos de caracterizacion, o ficticios o simbolicos, la fotografia o
dibujo del personaje, respectivamente, asi como la descripeidn de las caracteristicas
fisicas y psicolégicas que lo constituyan, & maquina y por duplicado (Formato RD-
7).

v la

<

e) Para Promociones publicitarias, la descripcidon del mecanismo publicitario
explicacién de su originalidad (Formato RD-08).

f} Traduccion al espafiol de los documentos que se entreguen escriios en idioma
distinto.

g} Comprobante de pago de Derechos, efectuado en cualquier sucursal bancaria, con el
formato mimero 5 de la Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico.

En la solicitud de dictamen previo, tanto la solicitud (formato RD-01) como el
comprobante de pago mimero 5 de la Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico, asi como
s1s anexos s¢ presentaran por duplicado, en virtud de que un ejemplar sera para que el
Instituto Nacional del Dereche de Autor lleve a cabo el dictamen de bisqueda de
antecedentes, mieniras que el ejemplar restante lo seré para e} acuse del solicitante, o bien,
el gestor. El plazo méxirno de respuesta es de 10 diez dfas habiles.

En el caso de las publicaciones periddicas, es una practica obligatoria tramitar
también ¢l Certificado de Licitud de Titulo v Conterido de lz publicacién, otorgads por la
Comisién Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, la cual es un érgano adserito
a la Secretaria de Gobernacién, de conformidad con el Reglamento sobre Publicaciones y
Revistas Ilustradas, ordenamiento que fue publicado en el Diario Oficial de la Federacion el
10 de julio de 1981.

Este Certificado tnicamente se ocupa de examinar al titulo vy calificar precisamente
sobre su licitud, sin entrar al examen de novedad u originalidad, por lo que incluso cuando
dicha Comisidn expida un Certificado de licitud sobre un titulo determinado, el Instituto
Nacional del Derecho de Autor podré negar el Certificado de Reserva , ya porgue el titulo
sea igual o semejante a otro, cuya Reserva haya sido concedida con anterioridad, lo cual
pudiera causar confusién.

Del tramite ante la Comisién antes indicada no depende la obtencidn del Certificado
de Reserva de Derechos at Uso Exclusivo, en virtud de que en el Articulo 189 de la Ley
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Federal del Derecho de Autor se indica que para el caso de publicaciones periodicas, el
Certificado correspondiente se expedird con independencia de cualquier otro documento
que se exija para su circulacion.

En el Articulo 70 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor se sefiala
que las Reservas podrin otorgarse en forma independiente sobre uno o varios de los
géneros objeto de proteccion a que se refiere el Articulo 173 de la Ley Federal del Derecho
de Auror ; en los casos de las publicaciones periddicas, serd sin petjuicio de las atribuciones
que en esta materia tiene la Secretaria de Gobernacion.

El Instituto Nacional del Derecho de Autor informard a la Secretaria de
Gobernacién de todas las resoluciones que emita relativas a Reservas otorgadas sobre
Publicaciones Periddicas v haré saber a2 los interesados que deberfn cumplic con las
disposiciones administrativas en la materia.

Cuando se realice la transmision de los Derechos que ampara el Certificado de
Reserva , se modifique el domicilio para ofr y recibir notificaciones y documentos, se
cambie ¢l nombre, Denominacion. o Razdn Social del titular, o exista cualquier otra
modificacion en Jos datos asentados en el Certificado correspondiente, se debera notificar al
Instituto Nacional del Derecho de Autor para que surta efectos contra terceros.

A estas modificaciones se les depomina Anotaciones Marginales, para tramitarlas en
los expedientes de Reservas de Derechos al Uso Exclusivo, se deberd presentar la solicitud
correspondiente (Formato RD-04). Anexando & la solicitud lo siguiente:

o Documentos originales que acrediten la modificacion. Para el case de cesion
de Derechos, se tendrd gue anexar el contrato respectivo con firmas
autdgrafas antes dos testigos, presentando identificaciones oficiales del
cedente y del cesionaric y copia para su cotejo, o en su ¢aso, protocolizarse
ante fedatario publico.

o Acta constitutiva, en el caso de persona moral.

o Documenios que acrediten ia personalidad del representanie legal y del
gestor, en su caso.

o Traduccién al espafiol de los docamentos que se entreguen escritos en
idioma distinto.

o El pago de Derechos correspondiente.
El plazo méximo de respuesta es de 15 dias hébiles.
Bajo estas circunstancias, el Certificado de registro de una Reserva de Derechos al
Uso Exclusive constituye la #nica alternativa para obtener el Derecho al Uso Exclusivo de

la misma; asimismo, el registro trae consigo efectos contra terceros de indole muy diversas,
gue podrian ser clasificadas en cuatro grupos:

74



a) Derecho de exclusividad en la conservacion, uso y explotacién del Certificado de
Reserva de Derechos,

b) Acciones contra otros Certificados de Reserva de Derechos,

c¢) Infracciones administrativas en materia de comercio, de conformidad con el
Articulo 231 de Ia Ley Federal del Derecho de Autor , y

dy Delitos.

3.8. LO QUE NO ES MATERIA DE RESERVAS

El Articulo 188 de la Ley Federal del Derecho de Autor, establecen aquelios
términos que no son susceptibles de protegerse por una Reserva de Derechos al Uso
Exclusivo, como a continacién se indica:

I.Los titulos, los nombres, las denominaciones, las caracteristicas fisicas o
psicologicas, o las caracteristicas de operacidn que pretendan aplicarse a alguno de
los géneros a que se refiere el Articulo 173 la presente Ley, cuando:

a) Por su identidad o semejanza gramatical, fonética, visual o
conceptugt puedan inducir a error o confusién con una Reserva de Derechos
previamente oforgada o en trémite.

b) No obstante lo establecido en ¢l parrafo anterior, se podran obtener
Reservas de Derechos iguales densro del mismo género, cuando sean solicitadas por
el mismo titular;

c) Sean genéricos y pretendan utilizarse en forma aislada;

Entendiéndose por genérico:

elas palabras indicativas ¢ que en el lenguaje comin se emplean para
designar tanto a las especies como al género en el cual se pretenda obtener la
Reserva , de conformidad con el Articulo 173 de la Ley Federal del Derecho de
Autor ;

*1as palabras descriptivas del género en el cual se solicite Ia Reserva ;

*1os nombres o denominaciones de las ramas generales del conocimiento;

elos nombres o denominaciones de los deportes o competencias deportivas,
cuando pretendan aplicarse a publicaciones periddicas, Difusiones Periddicas o
promociones publicitarias, y

Los Articulos, las preposiciones y las conjunciones.
d) Ostenter o presuman el patrocinio de una sociedad, organizacion o

institucion piiblica o privada, nacional o internacional, o de cualquier otra
organizacién reconocida oficialmente, sin la correspondiente autorizacion expresa;
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€) Reproduzean o imiten sin autorizacion, escudos, banderas, embiemas
o signos de cualguier pais, estado, municipio o divisién politica equivalente;

sincluyan el nombre, seuddénimo o imagen de alguna persona
determinada, sin consentimiento expreso del interesado, o

Anie tal circunstancia, el Articulo 73 del Reglamente de la Ley Federal del Derecho
de Autor establece que pars efectos de lo anterior, serd necesatio el consentimiento
exprese del interesado, cuende la solicitud correspondienie comprenda, conjunta o
aisladamente, la reproduccion del rostro de una persona determinada, su expresién corporal,
facciones o rasgos generales, de tal manera que se pueda apreciar que se trata de la misma
persona, aun cuando su rostro, expresion, facciones o rasgos generales fueran modificados
o deformadas y su nombre sustituido por uno ficticio.

H Sean jguzles o semejantes en grado de confusion con otro que el
Instituto estime notoriamente conocido en México, salve que el solicitante
sea el titular del Derecho notoriamente conocido;

II. Los subtitulos;

HEL Las caracteristicas graficas;

v, Las levendas, tradiciones © sucedidos que hayan Jlegado a
individualizarse © que sean generalmente conocidos bajo un nombre gue les sea
caracteristico;

V. Las letras o los nlineros aislados;

A28 La traduccion a otros idiomas, la variacién ortogréfica caprichosa o la

construceién artificial de palabras no Reservables;

VIL Los nombres de personas utilizados en forma aislada, excepto los que
sean solicitadas para la proteccidén de nombres artisticos, denominaciones de grupos
artisticos, personajes humanos de caracterizacién, o simbdlicos o ficticios en cuyo
caso se estard 2 lo dispuesto en el ingiso ) de la fraccion T de este Articulo, ¥
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Vill.  Los nombres o denominaciones de pafses, ciudades, poblaciones o de
cualquier otra divisién territorial, politica o geogréfica, o sus gentilicios y
derivaciones, utilizados en forma aislada.

3.9. PLAZO PARA EL CERTIFICADO DE LA RESERVA DE
DERECHOS AL USO EXCLUSIVO EN CADA UNA DE SUS
MODALIDADES.

De conformidad con los Articulos 189 y 190 de la Ley Federal del Derecho de Autor ,
las vigencias del Certificado de la Reserva de Derechos serdn las que a continuacion se
indican:

a) Publicaciones periddicas, vigencia de 1 afio.

by Difusiones periddicas, vigencia de 1 afio.

¢) Nombres y caracteristicas fisicas vy psicoldgicas distintivas de personajes,
tanto humanos de caracterizacion como ficticios o simbolicos, vigencia de 5 afios.

d} Nombres o denominaciones de personas o grupos dedicados a actividades
artisticas, vigencia de 5 afios.

€) Denominacidn y caracteristicas de operacion originales de promociones
publicitarias, vigencia de 5 afios.

En todos los casos, el plazo de la vigencia del Certificado de Reserva de Derechos se
contaré a partir de 1a fecha de expedicion del mismo.

En el caso de publicaciones periddicas, el Certificado correspondiente se expedira
con independencia de cualquier otro documento que se exija para su circulacion, como ya
se indico en parrafos anteriores.

El Articulo 191 de la Ley Federal del Derecho de Autor indica que los plazos de
proteccion que amparan los Certificados de Reservas de Derechos, podran ser renovados
por periodos sucesives iguales.

Exceptuéndose a las promociones publicitarias, toda vez que éstas al término de su
vigencia pasardn a formar parte del dominio pablico.

La renovacién se concederd siempre y cuando exista una comprobacion fehaciente
del uso de la Reserva de Derechos, que el interesado debera presentar al Instituto Nacional
del Derecho de Autor dentro del plazo comprendido desde un mes antes, hasta un mes
posterior ai dfz de vencimiento de la Reserva de Derechos correspondiente,

Para obtener la renovacién y para evitar Iz caducidad de la Reserva , se debera
presentar la solicitud de renovacién (Formato RD-03) y comprobar ante el Imstituto
Nacional del Derecho de Autor que la Reserva ha sido utilizada dentro del periodo de
vigencia concedido.
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E! Instituto Nacional del Derecho de Autor tiene la facultad de negar la renovacidn si
de las constancias exhibidas por el interssado, se desprenda que los titulos, nombres,
denominaciones o caracteristicas, objeto de Ia Reserva de Derechos, no han sido utilizados
tal y como fueron otorgados.

3.10. MODOS DE CONCLUIR LA RESERVA DE DERECHOS
AL USO EXCLUSIVO

Existen establecidas en la Ley Federal del Dereche de Autor tres modos por medio
de los cuales concluiran las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo: nulidad, cancelacion v
caducidad.

A) NULIDAD

De conformidad con el Articulo 183 de la Ley Federal def Derecho de Autor , las
Reservas de Derechos serdn nulas en los supuestos signientes:

1. Sean iguales 0 semejantes en grado de confusion con otra previamente otorgada o
en tramite;

2. Hayan sido declarados con falsedad los datos gue, de acuerdo con el reglamento,
sean esenciales para su otorgamiento;

3. Se demuestre tener un mejor Derecho por un uso anterior, constante y no
interrumpido en México, a la fecha del otorgamiento de la Reserva , o

4. Se hayan otorgado en contravencion a las disposiciones de este capitulo.
B) CANCELACION

E} Articulo 184 de la Ley Federal del Derecho de Autor , establece que sera
procedente la cancelacion de los actos emitidos por el Instituto Nacional De Derechos De
Autor, en los expedientes de Reservas de Derechos cuando:

1. El solicitante hubiere actuado de mala fe en perjuicio de tercere, o con violacion a
una obligacién legal o contractual (desde mi punio de vista el texto legal deberia decir el
titular de la Reserva , mas no el solicitante, en virtud de que la Reserva de Derechos ya se
concedio);

2. Se haya declarado la nulidad de una Reserva (desde mi punto de vista, esto resulta
ung grave duplicacidn, en virtud de que Ia sola declaracién de nulidad implica fa extincién
de la Reserva );

3. Por contravenir lo dispuesto por e} Articule 179 de la Ley Federal del Deracho de
Autor , es decir, utilizar tal ¥ como fueron otorgades, los titulos, nombres, denominaciones
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o caracteristicas objeto de Reservas de Derechos; ya que de esta forma se causa confusién
¢on ofra que se gncuentra protegida;

4. Sea solicitada por el titular de una Reserva, o

1 Sea ordenado mediante resolucién firme de autoridad competente.

O CADUCIDAD

La Ley Federat del Derecho de Autor establece en su Artfculo 185 la caducidad de
las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo cuando las mismas no se renueven en términos
legales establecidos en el Articulo 191 de la Ley Federal del Derecho de Autor , esto es,
dentro del plazo comprendide desde un mes antes, hasta un mes posterior al dia de
vencimiento de la Reserva de Derechos correspondiente.

El Articulo 79 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor se indica que
una vez transcurrido el plazo de vigencia de la Reserva , operard de plano Derecho su
caducidad, sin necesidad de declaracion administrativa, cuando no haya sido renovada.

El Articulo 186 de la referida Ley establece que la declaracién administrativa de
nulidad, cancelacion o caducidad se podrd iniciar en cualguier tiempo, de oficio por el
Instituto, a peticién de parte, o del Ministerio Piiblico de la Federacion cuando tenga algiin
interés la Federacién. La caducidad a la que se refiere el Articulo 185, no requerira
declaracion administrativa por parte del Instituto Nacional De Derechos De Autor.

La Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, de conformidad con el texto legal es la
facultad de usar v explotar en forma exclusiva titulos, nombres, denominaciones,
caracteristicas fisicas y psicolégicas distintivas, o caracteristicas de operacion originales
aplicados, de acuerdo con su maturaleza, a alguno de los siguientes géneros, que a
continuaciéon se mencionan: publicaciones periddicas; difusiones periddicas; personajes
humanos de caracterizacién, o ficticios o simbolicos; persomas o grupos dedicados a
actividades artisticas, y promociones publicitarias, esta figura juridica de naturaleza “sui
generis” carece de identidad y comparte las caracteristicas v funciones de la Marca, al
constituirse en un signo que distingue ¢ identifica productos o servicios.

ESTA TESIS NO SaLF
DE LA BIBLIOTECA
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CAPITULO CUARTO
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

4.1. CONCEPTO DE NOMBRE

huridicamente, EL NOMBRE es el atributo de la personalidad que la sefiala e
individualiza. Se forma por un conjunto de palabras vy vocablos que debidamente
combinados patticularizan a la persona fisica 0 morel.

Las sociedades Civiles o Mercantiles, asi como las Instituciones de Asistencia
Publica o Privada, requieren de una Denominacion con la que se les da a conocer, de la
misipa manera que una persona fisica debe tener un nombre para identificarse.

En la funcién de identidad, se agota la funcién del nombre de las personas morales, el
cugl, tendrd un contenido pecumiario, lo que no ocurre con el nombre de las personas
fisicas, el cudl, se manifiesta como un Sigrno Distintivo, protegido por la Ley de Ia
Propiedad Industrial, que identifica a una clientela determinada a la vez individualizada a la
sociedad comerciante.

El nombre de una persona moral, propiamente llamade Denominacién, puede
formarse libremente , de acuerdo con la voluntad de los socios o de los fundadores de la
Sociedad , Asociacién Civil o Fundacion debiendo ser distinta del nombre de otra sociedad,
Asociacion Civil o Fundacion existente en razon a ia funcién distintiva que tiene como
tnica el nombre, en este caso.

El requisito indispensable para registrar un contrato que constituva una Sociedad
Civil o Mercantil, Fundacidn o Asociacion Civil, serd que en la escritra constitutiva se
mencione el nombre con el que habré de identificarse juridicamente la Sociedad,
Asociacion o Fundacion.®

4.2. DISTINCION ENTRE NOMBRE COMERCIAL,
DENOMINACION O RAZON SOCIAL.
A) NOMBRE COMERCIAL

Para el Lic. Rafael de Pina, el Nombre Comercial, es la designacion correspondiente
4 una empresa 0 a un establecimiento mercantil,

# Ignacio Galindo Garfias. Derecho Crvil México. Porrda. 1990, p-707

80



Por su parte, el maestro César Sepitlveda, indica que el nombre de comercio o
Nombre Comercial, sve para identificar 2 un comerciante a su negociacién, para
distinguir la actividad comercial de una empresa de la otra.

Asi mismo, el maestro Jorge Barrera Graf, sefiala que por Nombre Comercial; en
nuestre Derecho, se entiende tanto la Razdn Social, como el Signo Distintivo de las
negociaciones mercantiles.

El Nombre Comercial, es Iz Denominacidn con la que se ostenta el publico
comerciante, cualquiera que sea la forma juridica con que actie; que:

a) Los DISTINGUE Asi MisMos DE OTROS COMERCIANTES DEDICADOS AL MisMo O
SIMILAR GIRO O ACTIVIDAD

b} DISTINGUE LA ATENCION, EFICIENCIA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA

¢} DiSTINGUE L.A CALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE DISTRIBUYE ¢ ELABORA

En relacién con la distincidén de los productos elaborados, se debe aclarar gue no
obstante de gue la misma pertenece al ambito Marcario, en la practica existen diversos
establecimientos comerciales que elaboran productos y los ponen a la venta, determinando
la calidad de los mismoes; solo por el Nombre Comercial que utilizan, inclusive, aungue este
ultimo no s¢ encuentre registrado.

B) DENOMINACION SOCIAL.

Se entiende por Denominacion Social, el nombre de la sociedad en la que no figuren
apellidos de  los socios; por lo general, lJa Denominacién Social, hace referencia a la
actividad mercantil u objeto social.

En el Derecho Civil, pueden constituirse bajo una Denominacidén social las
Asociaciones Civiles, de esta manera, en el Derecho Mercantil, se entiende por
denominaciones Sociales, “el nombre de algunas sociedades mercantiles, como la sociedad
andénima, poT gjemplo, en la que no figura el nombre de ninguno de sus socios.”

La Denominacion social, puede formarse libremente, siempre que no de lugar a
confusiones contempladas por otras sociedades.'?

De esta manera, la Ley General de Sociedades Mercantiles, establece que podran
constituirse bajo una Denominacién soctal:

a) LAS SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
b) LA SOCIEDAD ANONIMA

Para concluir este punto, es imprescindible destacar, que fa Secretaria encargada de
otorgar los permisos de Constitucion de Sociedades, asi como las Razones o

122 Articulo 15 de la Ley General de Socredades Mercannies
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Denominaciones Sociales, es la Secretarfa de Relaciones Exteriores, a través de su
Direccién Juridica.'?

C) RAZON SOCIAL.

La Razén Social, es el nombre de la Sociedad formado con ¢l de uno de los socios,
con Jos de ninguno de eflos o con los de todos. '

Es importante determinar qué Sociedades se constitiyen bajo na Razon Social,

En el Derecho Civil, se reconocen 2 tipos de Sociedades

a) las Asociaciones Civiles
b) las Socigdades Civiles

D) ASOCIACIONES CIVILES
En la legistacion Civil actual, se mantiene la tendencia de que el nombre que deben
recibir las agrupaciones civiles, sea una RAZON SOCIAL, en virtud de que invariablemente

utiliza dichas palabras cuando se refiere al nombre de elias.

No obstante, no existe disposicion alguna que indigue las reglas que debe llevar el
nombre de una asociacion civil.

Las asociaciones pueden constituirse indistintamente ¢ bajo una Denominacion social
0 bajo una Razon Social.
E) SOCIEDADES CIVILES

Por disposicién expresa del Codigo Civil, las sociedades civiles, deben constituirse
bajo una RAZON SOCIAL, asi tenemos:

Articulo 2693 del Cadigo Civil.- El contrato de Sociedad debe contener:
I1.- La Razdn Social y....

Articulo 2699 del Cédigo Civil.- Después de la Razdn Social, se agregarin estas
palabras “Sociedad Civil”

De igual manera, en ;l Derecho Mercantil, las Sociedades Mercantiles, que deben
constituirse baio una RAZON SOCIAL, por disposicion expresa de la Ley General de
Sociedades Mercantiles son:

f? Articuio 27 Constitucional
* Articulo 19 de le Lev General de Sociedades Mercantiles



a) Sociedad en Nombre Colectivo
b) Sociedad en Comandita Simple
c) Sociedad de Responsabilidad Limitada

Al igual gue las Asociaciones Civiles, la Sociedad de Responsabilidad Limitada,
puede constituirse indistintamente bajo una Razdn Social o bajo una Denominacién
Social.'*

Sobre este punto, cabe aclarar que cuande la Ley en cuestién indica “existe bajo una
Denominacién o bajo una Razdn Social, que se formara con el nombre de uno o mas socios,
no significa que Denominacion v Razén Social sean lo mismo, en virtud de que el
legislador utilizo el separativo “o0” correspondiendo la parte que se formara con el nombre
de uno o de més socios, s6lo a la Razén Social.

4.3, FUNDAMENTO JURIDICO

El NOMBRE COMERCIAL, tiene como fundamento juridico, la Ley de la Propiedad
Industrial, se entiende por Nombre Comercial, al Signo Distintivo que se utiliza para
identificar la empresa de una persona fisica o juridica, de las demds que tienen la misma o
similar actividad industrial o mercantil,'*®

De acuerdeo con la Doctring, por Nombre Comercial, se entiende tanto a la Razén
Social v la Denominacién de los empresarios colectivos, como el Signo Distintivo de las
negociaciones mercantiles.

El régimen juridico del Nombre Comercial, es una serie de reglas o normas juridicas
que s¢ encuentran contempladas en la Legislacién de Propiedad Industrial, relativas a la
proteccidn, publicacion, transmision vy concesion de esta figura, régimen contenido en Jos
Articulos y demds relativos del mismo ordenamiento. '’

La naturaleza juridica del Nombre Comercial, nace como un afén del hombre por
tratar de diferenciarlo de otras instituciones con los que tienen relacion.

Hay quienes opinan que el Nombre de una Negociacién, constituye un bien
patrimonial, pero esta opinion, puede ser criticada, ya que existen grandes diferencias entre
el Derecho de Propiedad clasico, y el Derecho al nombre.

A diferencia del Dereche de Propiedad clédsico, ¢l Derecho al Nombre Comercial,
pueden detentarlo varias personas al mismo tiempo, en €], no hay Jus Abutendi, ademas de
que no hay la libre disposicién.

2 Ariculo 59 de la Lev General De Sociedades Mercantiles
' Davié Rangel Medina.- Derecho Intelectual, Editorial Mc, Graw Hill. México. 1998, p. 82
=" Anjeulo 105-112. Ley de la Propieded Industrial
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En la primera de las diferencias anotadas, el que usurpa un Nombre Comercial, no
despoja el Derecho o el uso al propietario, atin cuando el usurpador se haga acreedor a una
penalidad que establece e] Articulo 212 de la Ley de Instituciones Mercantiles, con relacidn
al Articulo 211, f. VII del mismo ordenamiento.

Por lo que se refiere al JUS ABUTENDI, se puede decir, que este Derecho es
subjetivo, ya que el Nombre Comercial puede cambiarse por otro en cualquier momento,
por lo que el primero desaparece, ¢ de igual manera, puede abandonarse, desapareciendo o
destruyéndose el Nombre Comercial.

Por ultimo, lo que hace a su bibre disposicidén, podemos decir que carece de esta
caracteristica que guardan otros bienes, a saber: el Nombre Comercial, se puede transmitir,
de acuerdo con las limitaciones que la ley Marca.

Hay otras tesis que tratan de explicar la naturaleza juridica del Nombre Comercial,
diciendo que el nombre de comercio, es un bien incorporeo equivalente a los liamados
“Derechos Intelectuales™ ,

Segtin otras teorias, explican al Nombre Comercial, pace como un medio
diferenciador de las negociaciones y no como una invencion intelectual.

También hay quienes afirman que el Nombre Comercial, es una expresién de la
personalidad juridica del comerciante, baséndose en que dicha Denominacion no se puede
vender ni pignorar, 8o es objeto de ejecucion y no es reivindicable.

De las tesis antes mencionadas, se desprende que no es posible formular un criterio
general al respecto, ya que no se debe influir en el criterio de cada persona, aln cuando no
se debe dejar alejado el concepto de propiedad y tomar en cuenta los provechos econdmicos
que se sacan del Nombre Comercial, al tratar ¢l tema.

Al respecto, el Articulo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, indica “ef Nombre
Comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el
Derecho a su uso exclusivo, estaran protegidos, sin necesidad de registro.”

La proteccion abarcard la zona geografica de la clientela efectiva de la empresa o
establecimiento &l que se aplique el Nombre Comercial v se extendera a toda la Republica
si existe difusién masiva y constante a nivel nacional del mismo.

De igual manera, el Articulo 106 del ordenamiento citado, comenta que:

Campo de aplicacion de estad denominaciones comerciales, lo encontramos en los
diferentes tipos de sociedades comerciales, no importando la nacionalidad o la actividad a
la que se dediquen.

El nombre €5 un atributo que tienen las personas morales, y puede ser de 2 tipos:

13 Razén Social
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¢].a Denominacion Social

Se le llama Razén Social, al nombre de las sociedades en que figura el nombre
completo o solo el apellido de uno o varios de los socios.

Se entiende por Denominacién Social, el nombre de la Sociedad en el que no figuren
los apellidos de los socios. Por lo general, ia Denominacién Social, hace referencia a la
actividad mercantil u objeto social,

La Razén Social, es propia de las sociedades “IN TUITO PERSONAE”, en cambio,
la Denominacién Social, corresponde a las sociedades “IN TUITO PECUNIAE”.

La diferencia es, facil de entender, el nombre de una negociacion formada como
Razén Social, seria por ejemplo “BUSTOS FELICIANO Y CIA”, en cambio, la
Denominacién Social, podria formarse con cualquier nombre o palabras sean reales o de
fantasia, como por ejemplo, “SEGUROS EL ANGEL, S.A.”.

La contraposicidn que existe entre la Razon Social y la Denominacion Social, se
encuentra contemplada en lo que disponen los Articulos 59 v 210 de la Ley de Sociedades
Mercantiles.™*®

El fundamento de lo antes mencionado, en cuanto a que la Razdén Social se forma
con los nombres de los de los socios, la regulacién de o antes mencionado, se encuentra en
ios Articulos 27, 52 y 60 de la Ley de Sociedades Mercantiles.'*

Al interpretar el sentido de estos Articulos, de manera logica se desprende que la
Denominacion Social no se forma con el nombre de los socios,

La ley determina expresamente como debe de formarse 1a Razon Social al decir:

Articulo 27.- La Razon Social, se formard con el nombre de uno o més socios, y
cuando en ella no figuren los de todos, se le afiadirdn las “Y COMPANIA® u otras
equivalentes.

De acuerdo a lo establecido en este Articulo, se observa que la Legislacién determing
v generaliz) la formacidn de la Razon Social, sin embargo, no especifica si el nombre o
nombres deben ser completos { nombre y apellidos).

En la practica, se observa que algunas sociedades forman su Razén Social sélo con el
apellido de uno de los socios, como por egjemplo, SANCHEZ Y CIA.

Hablando de la palabra compafiiz o su abreviatura CIA, ésta se utiliza cuando se
sintetizan por asi decirlo, los nombres de los demds socios pudiendo utilizar algln
equivalente, como por ejemplo, SANCHEZ HERMANOS, SANCHEZ E HIJOS, etc.

= ~, Articulos 39y 210. Lev De Socuedades Mercaniiles
® articulos 27, 52 v 60, Ley De Socredades Mercaniiies
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Pero si en la Razdn Social aparecieren los nombres de todos y cada uno de los socios,
tal estipulacién resultarfa innecesaria como podria ser: LOPEZ, MONTES Y MESTAS,
S.A.

Cuando uno de los socios deja de formar parte de la sociedad por cualquier causa 'y su
nombre figure en la palabra Razon Social, esta puede seguir siendo usada agregando Ia
palabra sucesores o su abreviatura sucrs.'®

También, es el caso de esta estipulacién cuando al disolverse una sociedad, algunos
de sus socios decidan formar una nueva, la Razdn Social podra ser legalmente usada atn
cuando los nombres que la constituye no corresponda con los nombres de ninguno de los
nuevos socios, debiendo agregar la estipulacion ya comentada.

En la Razdn Social, debe prevalecer el principio de veracidad.
4.4. FUNCION DE LA RAZON SOCIAL

La Razén Social 0 Denominacién Social, (en sentido estricto), que €s un elemento de
ia empresa, es €l nombre de la empresa v de la Hacienda en general, v, por consiguiente,
también agricola, pero de ordinario comercial.

La misma, debe poderse distinguir, esto es, no confundirse con el nombre civil del
empresario (individuo o sujeto colectivo), cuando la una, o el otro, sean idénticos: Razén
Social o Denominacién Social o Patronimica,

Se habla en este segundo caso, de Nombre Comercial en antitesis al Nombre civil,
donde nombre del empresario, y Denominacién o Razén Social, son enumerados
separadamente y, comrapuestos.

Lo que destaca, es que la Razon Social, pertenece al género “Nombre Comercial”, 1a
Razon Social, no es otra cosa, que la designacién comercial de toda sociedad comercial, las
sociedades comerciales colectivas, en comandita, de capital ¢ industria, ¥y de
responsabilidad limitada, se distinguen por la firma, o Razdén Social, las sociedades
andnimas ¥ cooperativas, por una Denominacion,

Se debe mitar Ia Razdn Social, a las sociedades colectivas o comanditarias, donde lo
comun consiste en combinar 0 yuxtaponer ios nombres de 2 o mas socios, .

PArticuto 29 . Ley De Sociedades Mercantiles
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45. COMO SE OBTIENE Y ANTE QUIEN SE TRAMITA

A) LUGAR O DEPENDENCIA

Como ya se menciond, la Secretaria encargada de otorgar para constituir
Sociedades, asi como las Razones o Denominaciones Sociales, es la 1%ecnetaria de
Relaciones Exteriores, a través de su Direccién General de Asuntos Juridicos.!

Los tramites que se realizan ante la direccién general de asuntos juridicos somn:

1. SRE-02-001 Permiso para la Constitucién de Sociedades y permisos
de fideicomisos.

¢ Permisos para la Constitucion de Sociedades

ePermiso para la Reforma de Estatutos de Sociedades (Cambio de
Denominacién o Razdn Soctal

» Aviso de meodificacion de cliusula de exclusion de extranjeros por la
de admisién

» Aviso de Liquidacién, Fusién 6 Escision de Sociedades

¢ Adquisicién de inmuebles por personas fisicas 0 morales extranjeras
fuera de Zona Restringida

2. SRE-02-002 Modificacion de estatutos.

3, Modalidad: SRE-02-002-B Aviso de cambio de clausula de exclusion
a admision de extranjeros.

4. SRE-02-003 Aviso de adquisicién de bienes inmuebles por
sociedades mexicanas con clausula de admisién de extranjeros ubicados en la zona
restringida y destmados a fines no residenciales.

5. SRE-02-004 Permise 2 los extramjercos para la adquisicién de bienes
inmuebles fuera de la zona restringida o para la obtencidon de concesiones de
explotacién de aguas en el territorio nacional.

6. SRE-02-005 Permiso para la constitucion de fideicomisos en la zona
restringida de territorio nacional.

7. SRE-02-006 Permiso para la ampliacion de la materia y cambio de
fos fines de un fideicomiso.

P Articule 27 Constitucional
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8. SRE-02-007 Informe anual sobre los fideicomisos autorizados, en
caso de sustitucion de fiduciarie. de designacidén de fideicomisarios sustitutos o
cesion de Derechos fideicomisarios en favor de personas fisicas o morales
extranjeras o sociedades mexicanas con cldusula de admision de exiranjeros,
tratdndose de inmuebles adquiridos para fines residenciales.

9. SRE-02-008 Aviso del uso de los permisos para la Constitucion de
Sociedades o cambio de Denominacién o Razén Social, v de la liquidacién, fusién o
escision de sociedades.

10. SRE-02-009 Aviso sobre la extincion de fideicomisos.

Cabe mencionar, que el trdmite al cudl nos avocaremos serd el de Permisos para la
Constitucién de Sociedades.

Con la finalidad de la Secretaria de Relaciones Exteriores, a través de su Direccidn
General de Asuntos Juridicos de mejor servicio, podran realizarse tramites de Permisos
para Constitucion de Sociedades y reforma de  estatutos (modificacién de Denominacién de
sociedades), en las delegaciones metropotitanas de Ja Secretarfa de Relaciones Exteriores.

B} PROCEDIMIENTOS

De conformidad con lo que establecen los Articulos 15 de la Ley de Inversion
Extranjera’”. y 13 del Reglamento de la Ley de Inversion Extranjera y del Registro
Nacional de Inversiones Extramgeras'™ | se reguiere permiso de la Secretaria de Relaciones
Exteriores para la Constitucion de Sociedades.

Por su parte, la fraccidén VII del Articulo 1o. del Reglamento de la Ley de Inversion
Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, establece que para efectos
de este reglamento, ademds de lo establecido en el Articulo 20. de la Ley de Inversién
Extranjera, se entenderé por SOCIEDADES:

LAS PERSONAS MORALES CIVILES, MERCANTILES O DE CUALQUIER OTRG CARACTER
CONSTITUIDAS CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA.

La Secretaria de Relaciones Exteriores de conformidad con lo que establece el
Articulo 13 del Reglamento de la Ley de Inversidn Extranjera y del Registro Nacional de

1% Articulo 15 de la Ley de Inversion Extranfera - Se requiere permiso de la secretaria de relaciones exteriores para la
constitucidn de sociedades. Se debera insertar en los estatutos de las sociedades  que se constituyan. la cldusula de
exclusion de extranjeros o el convenio previsto en la fraccidn 1 del articulo 27 constitucional.

* Articulo 13 def Reglamento de la Ley de Inversion Lxtrawera y del Regisiro Nacional de Inversiones Extranseras - E)
permise para la constitucion de sociedades 2 quien se refiere el aniculo 15 de la ley. se ororgard solamente cuando la
denominacién o razdn social que se pretenda utilizar no se encuentre reservada por une sociedad distmia, Sien la
denominacién o razon social solicitada. se incluven palabras o vocablos cuyo uso se encuentre regulado gspecificamente
pot aottas leyes. la Secreraria de Relaciones Exteriores condicionaré el uso de los permises a la obtencion de las
autorizaciones que establezcan dichas disposiciones legales.
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Inversiones Extranjeras'™, otorgaré los permisos para Constitucion de Sociedades a que se
refiere el Artfculo 15 de la Ley de Inversion Extrawmjera, solamente cuando la
Denominacion o Razon Social que se pretenda utilizar no se encuentre Reserva da por una
sociedad distinta.

Asimismo, si en la Denominacion o Razon Social solicitada, se incluyen palabras o
vocablos cuyo uso se encuentre regulado especificamente por otras leyes, la Secretaria de
Relaciones Exteriores condicionard el uso de los permisos a la obtencién de las
autorizaciones que establezcan dichas disposiciones legales.

Por otra parte, de conformidad con lo que establece el Articulo 16 del Reglamento de
la Ley de Inversion Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, B3 405
permisos para la Constitucién de Scociedades, o en su caso, las constancias
correspondientes a que se refiere ¢l Arriculo 17 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrative, que no sean recogidos por los interesados dentro de los veinte dias habiles
posteriores a su expedicién, quedarén sin efectos.

De conformidad con lo que establece el Articulo 17 del Reglamento de la Ley de
Inversion Extranfera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, dentro de los
noventa dias habiles siguientes a la fecha en que la Secretaria de Relaciones Exteriores
otorgue los permisos para la Constitucion de Sociedades, los interesados deberan acudir a
otorgar ante fedatario ptblico ei instrumento correspondiente a la constitucion de Ia
sociedad de que se trate.

Transcurrido e! termino antes citado sin que se hubiere otorgado el instrumento
publico correspondiente, el permiso quedara sin efectos.

C) REQUISITOS
A Llenar solicitud SA-1 a maquina en original y copia (formato que proporciona
en forma gratuita ésta Secretaria). Si se presenta en las Delegaciones de SRE, deberd
hacerlo en original y dos copias.

En la solicitud, debers sefialarse:

snombre del solicitante, domicilio para ofr y recibir notificaciones; personas
autorizadas para recibir el permiso o la resolucion;

e Denominacion solicitada; régimen juridico; fecha y firma autdgrafa del
solicitante,

1% pdem

¥ articulo 15 Reglamento de la Ley de Jnversion Extramjera v del Registro Nacional de Irversiones Exirameras - 1z
Secretaria de Relaciones Exteriores. otorgara el permiso para el cambio de denominacian o razén somal a que se refiere el
articule 16 de la Ley siempre gue. ademds de cumplirse con lo dispuesto en el articulo 13 de este reglamenio. se acredite
la volumtad de la persona moral de efectuar la modificacion solicitada.
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»Cubrir el pago de Derechos correspondiente, ver costos y tiempos.

Toda solicitud que sea presentada entre las 9:00 AM y 11:00 AM, serd resuelta el
mismo dia, las solicitudes recibidas con posterioridad seran resuckias el dia habil siguiente.

Toda solicitud debera ser resuelta dentro de los 5 dias hébiles siguientes a la fecha de
su presentacion, en caso contrario, el permiso solicitado se considerara otorgado, siendo
aplicable lo establecido por el Articulo 16 de la Ley de Inversidn Extranjera.'®

El permiso o la resolucion recaida a la solicitud Unicamente serd entregada al
solicltante © a las personas autorizadas, previa identificacién.

Por otra parte, de acuerdo 2 la establecido por el Articulo 18 del Reglamento de la Ley
de Inversion Exiranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, dentro de los
seis meses siguientes a la expedicion de los permisos para la constitucion de sociedades a
que se refiere el Articulo 15 de Ley de Inversion Extranjera, el interesado debe dar aviso de
uso del mismo a la Secretaria de Relaciones Exteriores, en el cual se debe de especificar 1a
inclusién en el instrumento correspondiente de la cldusula de exclusién de extranjeros o, en
su caso, del convenio previsto en el Arficulo 14 del Reglamento de la Ley de Inversidn
Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (el convenio se refiere a que
los socios extranjeros, actuales o futuros de la sociedad se obligan ante la Secretaria de
Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto de las acciones, partes
sociales o Derechos que adquieran de la sociedad, bienes, Derechos , concesiones,
participaciones ¢ intereses de que sean titulares las sociedades y los Derechos vy
obligaciones que deriven de los contratos en que sean parte las propias sociedades;
asimisino deberan incluir la renuncia de no invocar la proteccion de sus gobiernos bajo fa
pena. en caso contrario, de perder en beneficio de la Nacion los Derechos y bienes que
hubiesen adquirido}; asimismo debera cubrir previamente el pago de Derechos
correspondiente, ver costos y tiempos.

La Secretaria de Relaciones Exteriores, de conformidad con lo que establece el
Articulo 19 del Reglamento de la Ley de Inversion Extranjera y del Registro Nacional de
Irversiones Extranjeras, reservara a Jas sociedades el uso exclusivo de sus Denominaciones
o Razones Sociales conforme a los permisos que otorgue, salvo cuando el interesado
mmcumpla lo dispuesto en el parrafo anterior, es decir no de el aviso de uso del permiso

dentro de los seis meses siguientes a su expedicién o bien se haya extinguido la sociedad
correspondiente.

3 Articulo 16 Reglamento de ja Ley de Inversion Extramera y del Registro Nacional de Inversiones Extrameras - Los
permisos para ia constitucién de sociedades o modificacion de denominacién o razon social. en su caso, las constancias
correspondientes  que se refiere el articulo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Admmnistrativo. que no sean recogidos
por los interesados dentre de los 20 dias babiles posteriores a su expedicion, guedaran sin efectos.
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D) PERMISOS PARA LA REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDADES
(CaMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)

De conformidad con lo que establecen los Arficulos 16 de la Ley de Inversion
Extranjera, ¥ 13 del Reglamento de la Ley de Inversién Extranjera y del Registro Nacional
de Inversiones Extranjeras, se requicte permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores
para que las sociedades constituidas cambien su Denominacién o Razén Social,

La Secretaria de Relaciones Exteriores de conformidad con lo que establece el
Articulo 15 del Reglamento de la Ley de Inversién Extranjera y del Regisira Nacional de
Inversiones Extranjeras, otorgara los permisos para el cambio de Denominacion o Razbn
Social a que se refiere el Arriculo 16 de la Ley de Inversion Extranjera, siempre que la
Denominacion o Razén Secial que se pretenda utilizar no se encuentre Reserva da por una
sociedad distinta, y se acredite ia voluntad de la persona moral de efectuar la modificacién
solicitada.

Por otra parte, de conformidad con lo que establece el Articulo 16 del Reglamento de
la Ley de Inversion Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, los
permises para la modificacién de Denominacién o Razoén Social, o en su caso, las
constancias correspondientes a que se refiere el Articulo 17 de la Ley Federal de
FProcedimiento Administrativo, que no sean recogidos por los interesados dentro de los
veinte dias habiles posteriores a su expedicién, quedaran sin efectos.

De conformidad con lo que establece el Articulo 17 del Reglamento de la Ley de
frversion Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, dentro de los
noventa dias habiles siguientes a la fecha en que la Secretaria de Relaciones Exteriores
otorgue los permisos para la modificacion de Denominacién o Razdén Social, los
interesados deberan acudir a otorgar ante fedatario piiblico el instrumento correspondiente a
las reformas estatutarias de la sociedad de que se trate.

Transcurrido el termino antes citado sin que se hubiere otorgado el mstrumento
publico correspondiente, el permiso quedard sin efectos.

A) REQUISITOS PARA LA REFORMA DE ESTATUTOS DE
SOCIEDADES (CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)

sLlenar solicitud SA-2 a maquina en original y copia (formato que
propotciona de fortna gratuita ésta Secretaria) Si se presenta en las Delegaciones de
SRE, deberd hacerlo en original v dos copias. En la solicitud, deberd sefialarse:
nombre del solicitante, domicilio para ofr y recibir notificaciones; personas
autorizadas para recibir el permiso o la resolucion;, Denominacién actual y
Denominacion solicitada; fecha vy firma autégrafa del solicitante: asimismo, deberd
anexar copia del acta de asamblea en donde se aprobd el cambio de Denominacion,
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o poder para actos de administracion del representante legal de la persona moral
solicitante,

«Cubrir ¢l pago de Derechos correspondiente, ver costos v tiempos.

Toda solicitud que sea presentada entre las § AM y 11 AM, sera resuelta el mismo
dia. Las solicitudes recibidas con posterioridad serdn resueltas el dia habil siguiente. Toda
solicitud deberd ser resuelta dentro de los 5 dias hébiles siguientes a la fecha de su
presentacion., En caso contrario, el permiso solicitado se considerard otorgado, siendo
aplicable lo establecido por el Articulo 16 A de la Ley de Inversién Extranjera, El permiso
o Ia resolucion recaida a la solicitud dnicamente serd entregada al solicitante o a las
personas autorizadas, previa identificacidn,

Por otra parte, de acuerdo a la establecido por el Articulo 18 del Reglamento de la Ley
de Inversién Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, dentro de los
seis meses siguientes a la expedicidn de los permisos para el cambio de Denominacién o
Razdn Social a que se refiere el primer parrafo del Articulo 16 de Ley de Inversidn
Extranjera, el interesado debe dar aviso de uso del mismo a la Secretaria de Relaciones
Exteriores; asimismo deberd cubrir previamente el pago de Derechos correspondiente, ver
costos ¥ tiempos.

La Secretarfa de Relaciones Exteriores, de conformidad con lo que establece el
Articulo 19 del Reglamento de ia Ley de Inversion Exiranjera y del Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras, Reservard a las sociedades el uso exclisivo de sus
Denominaciones o Razones Sociales conforme a los permisos que otorgue, salvo cuando el
interesado mcumpla lo dispuesto en ¢l parrafo anterior. es decir no de ¢l aviso de uso del
permiso dentro de los seis meses siguientes a su expedicion o bien se haya extinguido la
sociedad correspondiente.

E) Av1So DE LIQUIDACION, FUsiON O EsSCISION DE SOCIEDADES

De conformidad con lo que establece el Articulo I8 tercer pdrrafo del Reglamento de
la Ley de Inversidn Exiranjera y del Registro Nacional de Inversiones Exrranjeras, el
interssado deberd dar aviso de la liquidacion, fusidén o escision de la sociedad de que se
trate a la Secretaria de Relaciones Exteriores dentro del mes siguiente a la fecha en que el
acto se haya llevado a cabo. Dicho aviso deberd presentarse mediante escrito libre, por e}
representante legal de Ja sociedad, en su caso, anexando la siguiente documentacion:

»Copia del msirumento, mediante el cual se Bevd a cabo la Lquidacion, fusidn
© escision de la sociedad correspondiente.

sCubrir previamente el pago de Derechos correspondiente, ver costos y
tiempos; inicamente para el caso de los avisos de fusion o escision de sociedades.

En caso de aviso extemporaneo o falta de aviso a la Secretaria de Relaciones
Exteriores, la sociedad de que se trata se hard acreedora a las sanciones correspondientes.
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F) CosTOos Y TIEMPOS

antes de las 11:00 am

TRAMITE TIEMPO DE RESPUESTA COSTO
Permiso para la Constitucion de El mismo dia si la $ 500.00 por recepeion,
Sociedades solicitud se presenta examen y

expedicion del permiso.

Permiso para la Reforma de
Estatutos de Sociedades (Cambio de
Denominacién 0 Razén Social}

El mismo diasi la
solicitud se presenta
antes de las 11:00 am

$ 44500 por recepeidn,
examen y
expedicidn del permiso.

Aviso de uso de permiso para la
Constitucion de Socredades y de Reformas
a sus estatntos (Cambie de Dengminacion
o Razén Social, Maodificacion de
Clausula de Exciusitn de Exranjeros por
la de Admisién, Fusién o FEscision de
Sociedades.

$185.00

Adquisicion  de  inmuebles  por

que se refiere el Articulo 10 A de la Ley de
Inversién  Extranjera

extranjeros fuera de iz zona restringida a En dos dias habiles $ 3.580.00 por recepeidn, examen
que se refiere el Acuerdo General y expedicion de constancia.
publicado el 2 de marzo de 1998, en ¢l
Driario Oficial de la Federacion.

H Adgquisicion  de  inmuebles  por $ 205.00 por recepeidn y examen, y
extrameros fuera de la zona restringida a En dos dias habiles $ 3,580.00 por expedicion

Obtencidn de Concesianes para la
exploracion y explotacicn de minas y
aguas en (erritorio nacional a que se
refiere el Acuerdo General publicado el 11
| de mayo de 1998, en el Diarto Oficial
de la Federacion.

En dos dias hébiles

$ 3.580 00 por recepeioén, examen y
expedicién de constancia

Obtencion de Concesiones para la
exploracion y explotacion de mnas y
aguas en Territorio Nacional a que se
refiere el Articulo 10 A de Iz Ley de
Inversion  Extranjera.

En dos dias hébiles

$ 205.00 por recepcion y
exarniers; vy $ 3,5806.00 por expedicién

Por expedicién del permiso para En tres dias habiles $ 205.00 por recepeidn v
constituir  fideicomiso en la  zoma examerL y
restringida $ 7.380,00 por expedicion

Por  expedicion de  permiso En tres dias habiles $ 205.00 por recepcion v examen; y
modificade por ampliacion de la materia y 3§ 3.320.00 por expedicion
cambio de los  fines del fideicomiso.

Los no especificados anteriores

$245.00
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G) FORMATOS

LUGARY FECHA:

Pagina 1 de 4

Consultas 782-41-44
Direccion General de Asuntos

Folio:

Para uso exclusivo de SRE

SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PERSONAS ACREDITADAS
PARA REALIZAR TRAMITES ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES (PERSONAS

FISICAS)
FECHA DE
RECEPCION
DIA| MES | ARO
LLENESE CON LETRA DE MOLDE LEGIBLE O A MAQUINA.
[ 1.- DATOS DEL PROMOVENTE
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE (5)
[ O R S S O A NEREESREEERERREE
REGISTRO FEDERAL DE CLAVE UNICA DE POBLACION
CONTRIBUYENTES (PERSONA FISICA)
DOMICILIO:
CALLE NUMERO NUMERO INTERIOR
EXTERIOR
COLONIA CODIGO POSTAL

DELEGACION, MUNICIPIC O
LOCALIDAD

ENTIDAD FEDERATIVA

TELEFONO (S)

FAX

CORREQ ELECTRONICO

FECHA DE APROBACION DE
OFICIALIA MAYOR:

I 30 DE NOVIEMBRE DE 2000

FECHA DE AFROBACION DE LA COMISION

FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA:
30 DE NOVIEMBRE DE 2000
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2.- PERSONA{S) AUTQRIZADA(S) PARA RECIBIR LA(S) RESOLUCION(ES):

FIRMA AUTOGRAFA DEL PROMOVENTE:

Pégina 2 de 4

NOTA- ANTES DE LLENAR
ESTA FORMA, LEA LAS
CONSIDERACIONES
GENERALES AL REVERSO.

CONSIDERACIONES GENERALES |

L] ESTE FORMATO ES DE LIBRE REPRODUCCION, EN HOJA BLANCA, TAMARNQ CARTA Y EN
PAPEL BOND.

. EL FORMATO SE PRESENTA EN ORIGINAL, EN CASO DE QUE EL INTERESADO REQUIERA
COPIA, ANEXAR PARA EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE.

= DEBEN RESPETARSE LAS AREAS SOMBREADAS, LAS CUALES ESTAN DESTINADAS PARA
USO EXCLUSIVO DE LA SRE

= SOLO SE RECIBEN LAS SCLICITUDES DEBIDAMENTE REQUISITADAS

" LOS DATOS DE TELEFONO, FAX Y CORREC ELECTRONICO DEBERAN LLENARSE SOLO
EN CASOQ DE QUE EL SOLICITANTE CUENTE CON ELLOS.

Ll LA FIRMA DEL SOLICITANTE DEBE SER AUTOGRATFA EN CADA SOLICITUD.

* LA CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION DEBEN REQUISITARLA.

L] LAS SOLICITUDES DE ACREDITAMIENTO, CONSTANCIAS, IDENTIFICACIONES OFICIALES
Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE PRESENTEN CON ALTERACIONES, RASPADURAS O
ENMENDADURAS, NO TENDRAN VALIDEZ OFICIAL,

. DEBEN PRESENTARSE EN LA VENTANILLA DE ATENCION AL PUBLICO URICADA EN LA
DIRECCION GENERAL DE ASUNTQS JURIDICOS, RICARPO FLORES MAGON No. 1 ANEXO II PLANTA
ALTA, COL, NONOALCO TLATELOLCO, DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO 06995 D F.

- EN CASQO DE QUE LA INSCRIPCION Al REGISTRC SE CONSIDERE PROCEDENTE, SE
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| EXPEDIRA LA CONSTANCIA RESPECTIVA. ]

Pigina 3 de 4
TRAMITE AL QUE CORRESPONDE LA FORMA ]
SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PERSONAS
ACREDITADAS PARA REALIZAR TRAMITES ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES (PERSONAS FISICAS).
NUMERO DE REGISTRO FEDERAL DE TRAMITES EMPRESARIALES.

FUNDAMENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO UNICO DE PERSONAS
ACREDITADAS PARA REALIZAR TRAMITES ANTE 1A SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES.

DOCUMENTOS ANEXOS

LAS PERSONAS PROPUESTAS PARA RECIBIR LAS RESOLUCIONES DE LOS DIVERSOS TRAMITES,
LAS QUE FIRMEN LA SOLICITUD Y LAS QUE FISICAMENTE SE PRESENTEN A REQUERIR EL REGISTRO
DE PERSONALIDAD, DEBEN PRESENTAR IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE CON NOMBRE COMPLETO,
FOTOGRAFIA Y FIRMA EN DOCUMENTO ORIGINAL Y UNA COPIA DE ESTA, A FIN DE HACER EL COTEIO
DE FIRMAS. EL. ORIGINAL CORRESPONDIENTE SE DEVUEVE EN EL ACTO.

LOS DOCUMENTOS Y TESTIMONIOS DEBEN PRESENTARSE EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA
ANTE FEDATARIO PUBLICO O COPIA SIMPLE FARA SU COTEJO.

PERSONA FISICA-
. CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL DEL REGISTRO FEDERAIL DE CONTRIBUYENTES.
- MODIFICACIONES AL REGISTRC YEDERAL DE CONTRIBUYENTES (CAMBIO DE
DOMICILIO FISCAL, AUMENTO DE OBLIGACIONES, Y OTROS), EN SU CASO.

. CONSTANCIA DE LA CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION.

= EN CASO DE REPRESENTANTE LEGAL © APODERADO, DEBERA PRESENTARSE
DOCUMENTO OTORGADO ANTE FEDATARIO PUBLICO DONDE CONSTEN CARGOS Y FACULTADES
PARA ACTOS DE DOMINIO, DE ADMINISTRACION Y DE PLEITOS Y COBRANZAS, DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 2554 DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITC FEDERAL EN MATERIA COMUN Y
PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL, O ESPECIAL PARA SUSCRIBIR DIVERSOS
TRAMITES ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DE ACUERDO CON LOS
REQUISITOS SOLICITADOS EN CADA TRAMITE.

PARA EXTRANIEROS

» LOS EXTRANJEROS DEBERAN PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE COMPRUERE SU
LEGAL ESTANCIA EN EL PAIS Y LA DEBIDA AUTORIZACION PARA DEDICARSE A LAS ACTIVIDADES
QUE PRETENDAN REALIZAR, SEGUN LAS DISPOSICIONES APLICABLES,

NUMERQO TELEFONIC( DEL RESPONSABLE DEL TRAMITE PARA CONSULTAS: 57.82.41.44
EXT. 4068
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NOTIFICACION POR FALTA DE REQUISITOS

NOMBRE:

TELEFONO:

{DENTIFICACION:

OBSERVACIONES:

NOTIFICA.

NOMBRE Y FIRMA
EN UN TERMING NO MAYOR DE CINCC DIAS HABILES SUBSANARE 1LAS
OBSERVACIONES QUE SE INDICAN.

ENTERADO Y NOTIFICADO.

NOMBRE Y FIRMA
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Pagina 4 de 4

SRE

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
[

Consultas 782-41-44 Ext. 4068
Direccién General de Asuntos Juridices

Pagina | de 4

Para uso exclusivo de SRE

LUGAR Y FECHA: Folio:

SOLICITUD DPE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PERSONAS
ACREDITADAS PARA REALIZAR TRAMITES ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES
2XTERIQRES (PERSONAS MORALES)

FECHA DE
RECEPCION

DIA: MES | ANO

LLENESE CON LETRA DE MOLDE LEGIBLE O A MAQUINA

1,- DATOS DEL SOLICITANTE

DENOMINACION O RAZON SOCIAL

EERNBENEENIEEEE
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BOMICILIO.
CALLE NUMERD NUMERC INTERIOR
EXTERIOR
COLONIA CODIGO POSTAL
DELEGACION, MUNICIPIO O LOCALIDAD ENTIDAD FEDERATIVA

TELEFORO (3) FAX ] CORREQ ELECTRONICO

OBJETO SOCIAL O ACTIVIDAD PREPONDERANTE:
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|

DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO:

2.- DATOS DE INSCRIPCION DE LA PERSONA MORAL EN EL REGISTRO PUBLICO J

3.- NOMBRE DEL(LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL({ES):

1.-

2- o,

3.

4.

5.

6.-

CARGO:

1.-

2.-

3.-

4.

5.-

6.-

TIPO Y LA VIGENCIA DEL PODER CONFERIDO:

1.-

2.~

3.-

4.

5.-

6.-

4.- PERSONA QUE REALIZA ¥IL TRAMITE

NOMBRE CARGO

FIRMA AUTOGRAFA DEL PROMOVENTE:

I

Piging 2 de 4

NOTA: ANTES DE LLENAR
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ESTA FORMA, LEALAS
CONSIDERACIONES GENERALES AT REVERSO

CONSIDERACIONES GENERALES .

. ESTE FORMATO ES DE LIBRE REPRODUCCION, EN HOJA BLANCA, TAMANO CARTA Y
EN PAPEL BOND,

. EL FORMATO SE PRESENTA EN ORIGINAL, EN CASO DE QUE EL INTERESADOC
REQUIERA, COPLA, ANEXAR PARA EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE.

= DEBEN RESPETARSE LAS AREAS SOMBREADAS, LAS CUALES ESTAN DESTINADAS
PARA USO EXCLUSIVO DE LA SRE.

- SOLO SE RECIBEN LAS SOLICITUDES DEBIDAMENTE REQUISITADAS.

. 108 DATOS DE TELEFONO, FAX Y CORREQ ELECTRONICO DEBERAN LLENARSE SOLO
EN CASO DE QUE EL SOLICITANTE CUENTE CON ELLOS

. EN EL PUNTO 4 LA PERSONA QUE REALICE EL TRAMITE DEBERA CONTAR CON
FACULTADES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LAS AUTORIDADES ADMIMNISTRATIVAS.

. LA FIRMA DEL SOLICITANTE DEBE SER AUTOGRAFA EN CADA SOLICITUD.

. LAS SOLICITUDES DE ACREDITAMIENTO, CONSTANCIAS, IDENTIFICACIONES
OFICIALES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE PRESENTEN CON ALTERACIONES, RASPADURAS ©
ENMENDADURAS, NO TENDRAN VALIDEZ OFICIAL.

= DEBEN PRESENTARSE EN LA VENTANILLA DE ATENCION AL PUBLICO UBICADA EN
LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, RICARDO FLORES MAGON No. 1 ANEXO 11
PLANTA ALTA COL NONCALCO TLATELOLCO, DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICG 06995 D.F.

. EN CASO DE QUE LA INSCRIPCION AL REGISTRO SE CONSIDERE PROCEDENTE, SE
EXPEDIRA LA CONSTANCIA RESPECTIVA.

TRAMITE AL QUE CORRESPONDE LA FORMA

SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PERSONAS ACREDITADAS PARA
REALIZAR TRAMITES ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES (PERSONAS MORALES),
| NUMERQ DE REGISTRO FEDERAL DE TRAMITES EMPRESARIALES.
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DOCUMENTOS ANEXOS
LAS PERSONAS PROPUESTAS PARA SUSCRIBIR DIVERSOS TRAMITES, LAS QUE FIRMEN LA
SOLICITUD Y LAS QUE FISICAMENTE SE PRESENTEN A REQUERIR EL REGISTRO DE PERSONALIDAD,
DEBEN PRESENTAR IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE CON NOMBRE COMPLETO, FOTOGRAFIA Y
FIRMA EN DOCUMENTO ORIGINAL Y UNA COPIA DE ESTA, A FIN DE HACER EL COTEJO DE FIRMAS.
EL ORIGINAL CORRESPONDIENTE SE DEVUEVE EN EL ACTO.
: 1LOS DOCUMENTOS Y TESTIMONIOS DEBEN PRESENTARSE EN ORIGINAL O COPIA
CERTIFICADA ANTE FEDATARIO PUBLICO O COPIA SIMPLE PARA SU COTEJO.

% PARA PERSONA MORAL:

»  CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

»  ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA CON LOS DATOS DE INSCRIPCICN EN EL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD O DEL COMERCIO,

= DOCUMENTO OTORGADO ANTE FEDATARIO PUBLICO DONDE CONSTEN LAS
MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA, EN SU CASO.

"= ' EN CASO DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, DEBE PRESENTARSE
DOCUMENTO OTORGADC ANTE FEDATARIQ PUBLICO DONDE CONSTEN CARGO Y FACULTADES
PARA ACTOS DE DOMINIO, DE ADMINISTRACION Y DE PLEITOS Y COBRANZAS, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULG 2554 DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITG FEDERAL EN
MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL, O ESPECIAL PARA
SUSCRIBIR DIVERSOS TRAMITES ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DE
ACUERD(O CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CADA TRAMITE.

PARA EXTRANIEROS:
r  LOS EXTRANJEROS DEBERAN PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE COMPRUEBE SU
LEGAL ESTANCIA EN EL PAIS Y LA DEBIDA AUTORIZACION PARA DEDICARSE A LAS
| ACTIVIDADES QUE PRETENDAN REALIZAR, SEGUN LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

Pagina 3 de 4

NOTIFICACION POR FALTA DE REQUISITOS
PERSONAS MORALES

DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

TELEFONO:

IDENTIFICACION:

OBSERVACIONES:
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NOTIFICA.

NOMBRE Y FIRMA
EN UN TERMINO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES SUBSANARE LAS OBSERVACIONES QUE
SE INDICAN.

ENTERADO Y NOTIFICADO.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

SRE

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
mEERE

Consultas 782-41-44 Ext. 4068
Direccion General de Asuntos Juridicos

Pégina 1 de 4
Para uso exclusivo de SRE

LUGAR Y FECHA: Folio:

SOLICITUD PE PERMISO DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD
(ARTICULO 15 DE LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA)

NOMBRE DEL PROMOVENTE

DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES
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PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECIBIR LA RESOLUCION.

DENOMINACION

SOLICITADA EN ORDEN

DE PREFERENCIA

REGIMEN JURIDICO DE LA PERSONA MORAL

FIRMA AUTOGRAFA DEL PROMOVENTE

Toda solicitud debera ser resnelta dentro de los 5 dias habiles siguientes a la
fecha de su presentacion, en caso contrario, el permiso solicitado se considerard
otorgado, siendo aplicable lo establecido por el Articulo 16-A de la Ley de Inversion
Extranjera.

La resolucion recaida a esta solicitud iinicamente sera entregada al promovente
o a las personas autorizadas.

Para cazlquier aclaracién, duda y/o comentario con respecto a este framite,
sirvase lamar al Sistema de Atencion Telefénica (SACTEL) a los teléfonos: 5480-2000
en el D.F. y drea metropolitana; del interior de ia Repiibiica sin cosio para el usnario
2] 01800-0014809 ¢ desde Estados Unidos y Canad4 al 188-5943372.

Llenar: a maquina

Oficinas centrales: original y una copia
Delegaciones Estatales: Original y dos copias
Anexar: Original y copia de pago Derechos

Nota: este formato podri ser
reproducido libremente, debiendo ser
dicha reproduccién en hojas blancas de
papel bond.

* Ultima fecha de antorizacion del formato Ultima fecha de autorizacién del formato
por parte de Oficialia Mayor: 28 de junio de por parte de la Unidad de Desregulacion Econdmica:
1999 28 de jurio de 1999,
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SA-1

SRE

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
[

Consultas 782-41-44 Ext. 4068
Direccidén General de Asuntos Juridicos

Pars uso exclusivo de SRE

LUGAR Y FECHA: Folio:

SOLICITUD DE PERMISO DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON
SOCIAL(ARTICULQ 16 DE LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA)

EXPEDIENTE N°

NOMBRE DEL PROMOVENTE
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DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR

NOTIFICACIONES

PERSONAS AUTQRIZADAS PARA RECIBIR LA RESOLUCION

DENOMINACION ACTUAL

NUEVA DENOMINACION

SOLICITADA

FIRMA AUTOGRAFA DEL PROMOVENTE

Toda solicitud deberd ser resuelta dentro de los 5 dias habiles signientes a la
fecha de su presentacién; en caso contrario, el permiso solicitade se copsiderara
otorgado, siendo aplicable jo establecide por el Articulo 16-A de la Ley de Inversion
Extranjera,

La resolucién recaida a esta solicitud tinicamente serd entregada al promovente
o a las personas autorizadas.

Para cualquier aclaracion, duda y/o comentario con respecto a esie trimite,
sirvase llamar al Sistema de Atencidn Telefénica (QACTEL} a lae teléfonos: 5402000

en ¢l D.F. y drea metropolitana; del interior de la Repiiblica sin costo para el usuario
2l 01800-0014800 o desde Estados Unidos y Canad4 al 188-53943372.

Nota: este formato podrd ser
reproducido libremente, debiendo ser
dicha reproduccién en hojas blancas
de papel bond.

Llenar: a maquina

Oficinas centrales: original y una copia

Delegaciones Estatales: Original y dos copias

Anexar: Copia del acta de asamblea donde se

propone y acepta la modificacién o er su defecto poder
con facultades para actos de administracion del
promovente,

Original y copia de pago Derechos
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4.6. PORQUE SE CONSIDERA A LA RAZON SOCIAL COMO
SIGNO DISTINTIVO

Tomando como base lo que establece el Articulo 89 de la Ley de la Propiedad
Industrial, cuando sefiala :

ARTICULOQ 89.- Pueden constituir una Marca los siguientes signos:

I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas,
susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o
traten de aplcarse, frente a los de su misma especie o clase;

I1.- Las formas tridimensionales;

I11.- Los nombres comerciales v denominaciones o razones sociales,
siempre que no queden comprendidos en el Articulo siguiente, y

IV.- El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con
una Marca registrada o un Nombre Comercial publicado.

As{ mismo, la Razén Social tiene también las siguientes funciones

*En sentido estricto es un elemento de la empresa,

*Es el nombre de la empresa y de la Hacienda en general,

¢Es el nombre también agricola, pero de ordinario comercial.

s Debe distinguirse

eNo confindirse con el nombre civil del empresario (individuo o sujeto

colectivo), cuando la una, o el otro, sean idénticos: Razon Social o Denominacién

Social o Patronimica.

Es por ello que se puede decir atinadamente que Ia Razén Social si cumple con las
funciones propias de un Signo Distintivo ya que muchas veces el nombre de la empresa
constituye en si un valor importante del mismo comercio.

En algunos casos el sdlo nombre de la empresa nos permite identificar el giro
comercial de la empresa, Asociacion o Sociedad, trae como comnsecuencia que la Razdn
Social permita at piblico consumidor diferenciarta de las demés de su misma especie.

Atento a lo anterior, podemos sefialar que la Razén Social de un comercio ademas de
todas las ventajas anteriormente sefialadas, también sirve para la identificacion no sélo del
publico consumidor o del publico a quien va dirigido el servicio que ésta presta sino
también sirve para establecer la relacién entre empresas filiales, empresas de una misma
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cooperativa, 0 de un mismo grupo corporativo, pudiendo encontrar en tales casos cadenas
de comercios que pertenecen a una misma familia 0 a una misma asociacidn, y con esto se
puede identificar una presencia real de determinada asociacion o sociedad.

Considerando que no sélo el pablico identifica a la empresa sino también los
comerciantes que constituyen -“la competencia™.

Es decir, gracias a esta Razon Social y atendiendo a algunas semejanzas en los
nombres de [os comercios se puede detectar alguna practica monopolica o practica desleal.

47. RELACION DE LA RAZON SOCIAL CON LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS DERECHOS DE AUTOR.

En primer lugar hay que sefialar que la propia Ley de la Propiedad Industrial sefiala
en su Articulo 87 que:

ARTICULO 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podran
hacer uso de Marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten.

Sin embargo, el Derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el
Instituto.

Se sobreentiende que al hablar de las Marcas como Signos Distintivos se tendran que
involucrar inmediatamente a los comerciantes como los usuarios principales de los medios
de proteccion que la ley ofrece.

Por otro lado cabe mencionar que es muy estrecha la relacién gue existe entre éstas,
toda vez que muy dificilmente habra un bien de protegido por la Propiedad Intelectual que
no sea comercializado por una empresa legalmente constituida, lo anterior, en virtud de que
lo ideal es que si el objeto de comercio es un bien registrado o protegido por la Propiedad
Intelectual, la persona moral 0 ese comjunto de personas fisicas tengan el cuidado de
cumplir con los requisitos que ie impone ¢l estado para funcionar legalmente.

Es por ello que se da por hecho que los bienes de Propiedad Intelectual, tales como
una revista de circulacién semanal, producida v comercializada por una cmpresa editorial,
es de esperarse gue el bien que se comercializa se encuentre registrado ente la autoridad
correspondiente y por tanto la empresa legatmente constituida.

La estrecha relacion se hace manifiesta cuando el publico, proveedores v autoridades
se refieren a la empresa por su Razdén Social ¥ no por los nombres, Marcas o titulos de los
productos que comercializan.

Lo anterior en muchas ocasiones se debe a que una empresa por su funcién como ente
de comercio adquiere prestigic de calidad en los productes y servicios que comercializa, v
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con ello ese nivel 0 esa categoria alcanza a cubrir o respaida a los bienes comercializados,
tal es el caso de Liverpool, cemtro comercial que por ser considerado una tienda
departamental de calidad, se cree asimismo que todos los productos, bienes y servicios que
ésta comercializa son de la misma o similar calidad, ya que de lo contrario, el prestigio de
la tienda estaria en Hesgo.

Como ya se mencionaba anteriormente, es muy dificil hablar de un producto Jegitimo
que se comercialice en el mercado informar, asi como ildgico seria hablar de un negocio
establecido y en regla que comercialice productos ilegales, ante lo cual encuentran la
coexistencia la Razon Social y la Propiedad Intelectual.
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CAPITULO QUINTO

PROTECCION ACUMULADA DE LOS SIGNOS
DISTINTIVOS

5.1. QUE SE ENTIENDE POR PROTECCION ACUMULADA

Existen Creaciones del Intelecto que sor objeto de proteccion de ambas areas de la
Propiedad Infeiectual, susceptibles de proteccion dentro de la Propiedad Industrial, como
en los ordenamientos juridicos def Derecho de Autor, a esta doble proteccion o traslape de
instituciones juridicas se denomina “Proreccion Acumulada”, problema que resulta en la
practica del Derecho Intelectual.

La Proteccién Acumulada, supone, que el titular de un Derecho de Autor puede
invocar para su proteccion los distintos sistemas existentes en el ordenamiento juridico, al
mismo tiempo, ¢ une solo. Decision que recaerd en manos del titular del bien, pudiendo
elegir las diversas posibilidades de que dispone.

La Proteccidn Acumulada se entiende como:

OPCION JURIDICA QUE DISPONE EL TITULAR DE UNA CREACION QUE POR SU
NATURALEZA ES CONTEMPLADO SIMULTANEAMENTE EN EL AMRITO DE LOS DERECHOS
AUTORALES Y DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, PARA OBTENER SU PROTECCION.

La Proteccién Acumulada es la opcién con que cuenta ¢l titular de un Derecho
contemplado como objeto de tutela en cada uno de los campos, es decir, Derecho de Autor
¥ la Propiedad Industrial para complementar o reforzar su cobertura mediante formas
legales de proteccion reguladas en el otro ordenamiento.'”’

A pesar de las controversias que han surgido, asi como la experiencia legislativa de
otros paises, México, ¥ las reformas legislativas, no ha acogido ninguna sclucién
doctrinal v jurisprudencial, menos, en el Derecho Positivo, respecto a la problemética de la
Proteccion Acumulada.

En el campe de las obras artisticas aplicadas a la industria, donde se han producido
diferencias sobre su régimen de proteccién legal y la posibilidad de aplicar el régimen
citado por Casado Cervillo, Alberte, entre Propiedad Industrial v Propiedad Intelectual.

87 Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. Mc Graw Hill, México. 1998. pp 146-147.
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En nuestro sistema juridico se facilitaria a través de la proteccién en materia de
Derechos de Autor y como Signos Distintivoes, lldmense registros de modelo o dibujo
industrial, y eventualmente para el caso de los envases, atin como Marcas tridimensionales.

La problemitica de la Proteccion Acumulada gira en torno ai sistema de proteccidn
de las obras pidsticas aplicadas, en nuesiro pafs exisien numerosos conflictos, referentes a
la posibilidad de proteccidén de nombres de grupos artisticos, como Marcas de servicio al
amparo de la Ley de la Propiedad Industrial, obteniendo las Reservas de Derechos al Uso
Exclusivo de los mismos conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor | situacién que
también se presenta tratindose de nombres artisticos y de publicaciones y difusiones
peridgdicas.

Sin evitar [a posibilidad de conflictos cuando se pretende registrar como Marca, €l
nombre de una obra literaria 0 artistica, que ha sido objeto de proteccién al amparo de la
legistacion autoral.

El tema de la Proteccidn Acumulada en relacion a las Reservas de Derechos al Uso
Exclusivo v los Signos istintivos, es ¢l objetivo de mi trabajo de investigacién, asi como
precisar su naturaleza juridica.

El registro de la Reserva ante la autoridad antoral constituye un Derecho, va que el
momento en que surge el Derecho al Uso Exclusivo de la Reserva | es cuando lo expide Ia
autoridad competente mediante el Certificado de Reserva.

Para garantizar la exclusividad de lo Reservable , las diferentes Legislaciones
Autorales Mexicanas han sancionado en et ambito Civil como Penal, que deberian cumplir
los infractores del Derecho de Exclusividad que derivado de la Reserva .

5.2. SISTEMA LEGAL QUE PERMITE LA PROTECCION
ACUMULADA

A)LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR Y EL REGLAMENTO DE LA LEY
FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

El capitulo 11 del titulo VII de la Ley Federal del Derecho de Autor |, bajo el
nombre de "De las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo, reglamenta las Instituciones
materia de nuestro estudio, ¢n su Articulo 173 define que la Reserva de Derechos:

Es LA FacuLtap DF UsAR Y EXPLOTAR EN FORMA EXCLUSIVA
TiTULOS, NOMERES, DENOMINACIONES, CARACTERISTICAS Fisicas Y
PSICOLOGICAS DISTINTIVAS, O CARACTERISTICAS DE  OPERACION
ORIGINALES APLICADOS, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA. A ALGUNO
DE LS GENEROS QUE EN EL MiSMO PRECEPTO SE PRECISAN, Y QUE SON:
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AYPUBLICACIONES PERIODICAS. Editadas en partes sucesivas con variedad de
contenido v que pretenden continuarse indefinidamente.

B)DIFUSIONES PERIODICAS. Emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y
susceptibles de transmitirse.

CYPERSONATES HUMANOS DE CARACTERIZACION, O FICTICI0S O SBMBOLICOS.
D)PERSONAS O GRUPOS DEDICADOS A ACTIVIDADES ARTISTICAS, Y

E)PROMOCIONES PUBLICITAKRIAS. Contemplan un mecanismo novedosd vy sin
proteccién tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio, con el incentivo adicional
del Instituto Nacional del Derecho de Autor la posibilidad a] ptiblico en general de obtener
otro bien o servicio, en condiciones més favorables que en las que normalmente se
encuentra en el comercio, con excepcién del caso de los anuncios comerciales.

El Instituto Nacional del Derecho de Autor expedira el Certificado respectivo, a fin
hacer constar la proteccién a las Reservas de Derechos al Uso Exclusive, mediante un
procedimiento administrativo, detallade, en ¢] Reglamento de la actual Ley.

El Institutc Nacional Del Derecho de Autor deberd verificar la forma en que se
pretenda usar el tftulo, nombre. Denominacién o caracteristicas objeto de Reserva de
Derechos a fin de evitar la posibilidad de confusién con otra previamenie otorgada, es
decir, tendrd que realizar un examen de novedad de la materia de a Reserva , ademas de
analizar la satisfaccion de los requisitos y condiciones que eventualmente se establezcan en
el Reglamento de la Ley.

La Resetva no podré comprender todo aquello que no es materia de la misma, ' sin
importar que el legisiador pretendié introducir en la Ley del Derecho de Autor un Articulo
cuyo contenido es en gran parte similar al de! Articule 90 de la Ley de la Propiedad
Industrial, relativo a las hipdtesis de irregistrabilidad de un signo Marcario, sin atender a la
naturaleza y esencia de las Reservas ae Derechos al Uso Exciusivo

El Articulo 188 debid colocarse inmediatamente despuds de los Artienlos 175, 176 y
177 de la Ley Federal del Derecho de Autor , v no en el lugar que ocupa, con
posterioridad a las hipotesis de nulidad, cancelacién o caducidad de una Reserva, mismo
que dispone lo siguiente:

ARTICULO 188, NO SON MATERIA DE RESERVA DE DERECHOS:
1.Los titulos, los nombres, las denominaciones, las caracterfsticas fisicas o

psicologicas, o las caracteristicas de operacién que pretendan aplicar-se a alguno de Jos
géneros a que se refiere el Articulo /73 de la presente Ley, cuando:

138 prioulo 188 de la Ley Federal del Derecho de Auior
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a)Por su identidad o semecjanza gramatical, fonética, visual o conceptual puedan
induck a error o confusiém con una Reserva de Derechos previamenie otorgada o en
tramite,

No obstante lo establecido en el pérrafo anterior, se podran obtener Reservas de
Derechos iguales dentro del mismo género, cuando sean sclicitadas por el mismo titular;

b)Sean genéricos y pretendan utilizarse en forma aislada;

¢)Ostenten o presuman el patrocinio de una sociedad, organizacién o institucién
publica o privada, nacional ¢ internacional, o de cualquier otra organizacién reconocida
oficialmente, sin Ia correspondiente autorizacidn expresa;

dReproduzean o imiten sin autorizacién, escudos, banderas, emblemas o signos de
cualquier pais, estado, municipio o divisién politica equivalente;

e)Incliyan el nombre, seudonimo o imagen de alguna persona determinada, sin
consentimiento expreso del interesado, o

f)Sean iguales o semejantes en grado de confusion con otro que el Instituto estime
notoriamente conocide en México, salvo que el solicitante sea el titular del Derecho
notoriamente conocido;

1I. Los subtitulos;

1. Las caracteristicas graficas;

v, Las leyendas, tradiciones o sucedidos que hayan llegado a individualizare o
que sean generaimente conocidos bajo un nombre que les sea caracteristico;

V. Las letras o los nimeros aislados;

VI, La traduccion a otros idiomas, la variacion ortografica caprichosa o la
construccion artificial de palabras no Reservables;

VII. Los nombres de personas utilizades en forma aislada, excepto los que sean
solicitados para la proteccién de nombres artisticos, denominaciones de grupos artisticos,
personajes humanos de caracterizacion, o stmbdlicos o ficticios en cuyo caso se estard a lo
dispuesto en el inciso ¢} de la fraccidn 1 de esie Articulo, y

VIIl. Los nombres o denominaciones de paises, ciudades, poblaciones o de cualquier
otra divisién territorial, politica o geogrifica, o sus gentilicios y derivaciones, wtilizados en
forma aislada.

Del criterio mencionado, es indudable la atribucién de amplias facultades, las cuales
encierran una gran discrecionalidad conferida al Instituto Nacional del Derecho de Auwtor
para que en un momento determinado pudiera objetar ¥ eventualmente negar, la concesién
de una Reserva de Derechos al Uso Exclustvo.

En cuanto 2 la vigencia del Certificado de 12 Reserva de Derechos, sera de un afio.
contado a partr de la fecha de su expedicion, en el caso de las otorgadas a titulos de
publicaciones o difusiones periddicas, en tanto que serd de cinco afios, también contados a
partir de Ja fecha de su expedicién, cuando se otorgue a nombres y caracteristicas fisicas y
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psicoldgicas distintivas de personajes tanto humanos de caracterizacion como ficticios o
simbolicos, nombres o denominaciones de personas o grupos dedicados a actividades
artisticas y denominaciones v caracteristicas de operacién originales de promociones
publicitarias.

Resulta acertado lo indicado por el Articulo 189 de la Ley Federal del Derecho de
Autor |, tratdndose de publicaciones periddicas, el Instituto Nacional del Derecho de Autor
expedird el Certificado de Reserva correspondiente, con independencia de cualquier otro
documento que se pudiera exigir para la circulacidn de Ia obra, como podria ser:

1. el Certificado de licitud de titulo y

2. el Certificado contenido expedido por la Comision Calificadora de
Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretarfa de Gobernacion, que anterior-
mente se requerfa por parte de la entonces Direccién General del Derecho de
Autor, a fin de emitir ¢} Certificado de Reserva , lo que implicaba una carga
burocratica adicional, y sin sustento legal claro, para el solicitante de una Reserva .

Los plazos de proteceldn que amparan los Certificados de Reserva de Derechos son
susceptibles de renovacion por periodos sucesivos iguales, con excepeion de los relativos a
promociones publicitarias, las que al término de su vigencia pasardn a formar parte del
dominio publico, Io cual es claramente explicable atendiendo a la naturaleza temporal y
efimera de las promociones o campafias publicitarias.

A fin de realizar Ja renovacién de las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo, se
requiere la presentacidn de la correspondiente solicitud ante el Instituto Naclonal del
Derecho de Auter dentro del plazo comprendido desde un mes antes, hasta de un mes
posterior al dia del vencimiento de la Reserva de Derechos correspondiente, ademads de
comprobar fehacientemente el uso de la misma y su utilizacién tal y como se concedid la
Reserva , exigencia esta tltima que tiene su apoyo en el Articulo 179 de 1a Ley Federal del
Derecho de Autor **

Las Reservas de Derechos son susceptibles de transmision, debiendo notificar los
titulares de las Reservas al Instituto Nacional del Derecho de Autor, las transmisiones de
los Derechos gue amparan los Certificados correspondientes a fin de que queden
debidamente inscritas.

Independientemente de la obligacion de inscribir las transmisiones de las Reserva s,
el Instituto Nacional del Derecho de Autor también tiene la obligacién de inscribir, y en su
caso, expedir las constancias correspondientes, cuando se declare la nulidad de una Reserva
, cuando proceda la cancelacién o la caducidad de una Reserva , ademas de todas aquelias
anotaciones que le requiera una autoridad competente existiende el mandamiento
respectivo.

¥ Articulo 179 de 1a Ley Federal del Derecho de Autor. Dispone que los titulos, nombres. denominacionss o
caracteristicas objeto de reservas de derechos., deberan ser utilizados tal y como fueron otorgados. y cualquier variacion en
sus elementos seré motivo de una nuevs reserva.
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De conformidad con el Articulo 183 de la Ley Federal det Derecho de Autor , una
Reserva de Derechos serd nula cuando:

a) Sea igual o semejante ep grado de confusidn con ofra previamente otorgada o en
tramite;

b) Hayan sido declarados con falsedad los datos que, de acuerdo con el reglamento,
sean esenciales para su otorgamiento;

¢) Se demuestre tenmer un mejor Derecho por un uso anterior, constapte e
ininterrumpido en México, a la fecha del otorgamiento de la Reserva ,

d) Se hayan otorgado en contravencion a las disposiciones del capitulo I del titulo

= . VIl de la Ley Federal del Derecho de Autor .

Como se puede apreciar sin necesidad de grandes analisis, las causales de nulidad de
una Reserva de Derechos son muy similares a las que para el caso de registros Marcarios
previene el Articulo 15 1 de la Ley de la Propiedad Industrial, con la salvedad de que si la
Ley de la Propiedad Industrial establece los plazos para el cjercicio oportuno de las
acciones de nulidad, Ja Ley Federal del Derecho de Autor es omisa en este aspecto, ¥, en
todo caso, habria que aplicar de manera supletoria los plazos previstos en la legisiacion
COmMAn

El Articulo 184 de la Ley Federal del Dereche de Autor | establece que, procederd la
cancelacion de los actos emitidos por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, en los
expedientes de Reservas de Derechos cuando:

a) El solicitante hubiere actuado de mala fe en perjuicio de tercero, o con violacién a
una obligacion legal o contractual;

b) Se haya declarado la nulidad de una Reserva ;

¢} Los titulos, nombres, denominaciones o caracteristicas objcto de Reservas de
Derechos, se utilicen de manera distinta a como fueron otorgados y se cause
confusién con otra Reserva que se encuentre protegida;

d) Sea solicitada por el titular de una Reserva , 0

e} Sea ordenado mediante resolucion firme de autoridad competente.

Respecto a lo establecido en el Articulo 184, la primera causal de cancelacion de la
inscripcion se deberia considerar como una hipdtesis de nudidad, puesto que la conducta del
solicitante de Iz Reserva que dafia los principios de la buena fe o los establecidos en Ja
Ley, fue la que condujo al otorgamiento de la Reserva , misma que surgid, afectada de
nulidad, por tratarse de un acto contrario a Derecho.

La caducidad de una Reserva se da cuande Ja misma no se renueva en los términos
establecidos por la Ley, sin que se requiera declaracién administrativa per parte del
Instituto Nacional del Derecho de Autor. En relacion a las declaraciones administrativas de
aulidad y cancelacion, ¢l procedimiento tendiente a la obtencidn de las mismas se podra
iniciar de oficio por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, a peticion de parie, o del
Ministerio Piblico de la Federacién, cuando {enga algin interés la Federacion.
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1a Ley Federal del Derecho de Autor, no establece expresamente el momento en
que inicla un procedimiento de declaracion administrativa de nulidad o de cancelacion,
acreditando tener interds legitimo, con el alcance que sobre el particular previene el
Articulo lo. del Codigo Federal de Procedimientos Civiles, asi como la interpretacion ju-
dicial que s¢ ha dado a este Gltimo precepto,

Aun cuando el Articulo 187 de la Ley Federal dei Derecho de Autor dispone que los
procedimientos de nulidad y cancelacién de una Reserva de Derechos se sustanciardn y
resolverdn de conformidad con las disposiciones que para tal efecto se establezcan en el
Reglamento de la Ley, es claro que a la luz del Articulo 214 de la misma Ley, habréan de
conocer de dichos procedimientos los tribupales federales, particularmente los Juzgados de
distrito, y en todos los juicios seré parte el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Con objeto de evitar Ia usurpacion de las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo y en
clare contraste con los preceptos anteriormernte vigentes que consideraban dichas conductas
usurpadoras como delitos, el Articulo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en sus
{racciones VH y VIHI, establece que constituyen infracciones en matera de comercio,
cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto, las conductas de usar,
reproducir o explotar una Reserva de Derechos protegida, asi como la de usar o explotar un
nombre, titulo, Denominactdn, caracteristicas fisicas o psicoldgicas, o caracteristicas de
operacidn, de tal forma que induzcan a ervor o confusidn con una Reserva de Derechos
protegida.

La clasificaciéon  competencias existente entre las autoridades admdnistrativas,
prevista en el Articulo 20. de la Ley y precisada con mayor detalle en el numeral 232 del
misme ordenamiento, las infracciones en materia de comercio serdn sancionadas por el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con mukta de ¢inco mil hasta diez mil dias de
salario minimo general vigente en el Distrito Federal en la fecha de la comisién de la
infraccion, pudiende aplicarse una multa adicional de hasta quinientos dias de salario
minimo general vigente por cada dia en que persista fa infraccion. Se previene un
incremento de las multas hasta en un cincuenta por ciento respecto de las cantidades antes
aludidas, cuando el infractor fuese un editor, organismo de radiodifusion, o cualquier
persona fisica o moral gue explote ohras a escala comercial,

Dentro de estos procedimientos administrativos de infraccion, el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial actuard con arreglo al procedimiento y formalidades previstas en
los titulos sexto y séptimo de ia Ley de ia Propiedad Industrial pudiendo adoptar las
medidas precautorias previstas en dicha Ley.



B) Ly FEDERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL REGLAMENTO DE LA
LEY FEDERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Articulo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial se establecen los signos que
pueden constituir una Marca, siendo €sta todo signo que distinga productos o servicios de
otros de su misma especie o clase en el mercado.

De esta manera, se entiende que ademds de las Marcas, los nombres comerciales, los
avisos comerciales y las Denominaciones de Origen se entienden como signos distintivos.

El Articulo antes mencionado expone fos supuestos legales que se refieren a los
signos que pueden constituir una Marca y son:

1. LAS DENGMINACIONES Y FIGURAS VISIBLES.

2. LAS FORMAS TRIDIMENSIONALES.

3. LOS NOMBRES COMERCIALES Y DENOMINACIONES O RAZONES SOCIALES,
4, EL NOMBRE PROPIO DE UNA PERSONA FISICA.

La Ley de la Propiedad Industrial, establece en su Articulo 90, Io que no se
registrard como Marcea.

ARTICULO 90. NO SE REGISTRARAN COMO MARCA:

1.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiamntes,
que s¢ expresan de manera dindmica, aun cuando scan visibles;

1L.- Los nombres téenicos ¢ de uso comin de los productos o servicios que pretenden
ampararse con la Marca, asi como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las
précticas comerciales, s¢ hayan convertido en la designacién usual o genérica de los
MiSmos;

1.~ Las formas tridimensicnales que sean del dominio piblico o que se hayan hecho
de uso comin y aquelias que carezcan de originalidad que las distinga facilmente, asi como
la forma usual y corriente de los preductos o la impuesta por su naturaleza o funcion
industrial;

IV.- Las denominaciones, figuras ¢ formas tridimensionales que, considerando el
conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivas de Ios productos o servicios gue traten de
protegerse comoe Marca. Quedar incluidas en el supuesio anterior las palabras descriptivas
o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad,
composicidn, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de produccion;

V.- Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o
acompafiados de elementos tales como signos, disefios o denominaciones, que les den un
caracter distintive.

VI.- La traduccién a otros idiomas, la variacién ortogréfica caprichosaz o la
construccion artificial de palabras no registrables;

VIL.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacién, escudos, banderas o emblemas
de cualguier pais, Estado, municipio o divisiones politicas equivalentes. asi como las
depominaciones. siglas, simbolos o© emblemas de organizaciones intermacionales,
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gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organizacidn reconocida
oficialmente, as{ como Ia designacion verbal de los mismos;

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

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

X.- Las denominaciones geograficas, propias o comunes, y los mapas, asi como los
gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos ¢
servieios y puedan originar confusion o error en cuanto a su procedencia;

XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la
fabricacién de clertos producios, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de
propledad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento
del propietario;

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

K- Los titulos de obras imtelectuales o ariisticas, asi comwo los tiulos de
publicaciones v difusiones periddicas, los personajes ficticios o simbolicos, los personajes
humanos de caracterizacidn, los nombres artisticos y las denominaciones de grupos
artisticos, a menos que el titular del Derecho correspondiente lo amtorice expresamente;

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

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

Se entendera que una Marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector
determinado del publico o de los circulos comerciales del pafs, conoce la Marca como
censecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por
una persona que emplea esa Marca en relacion con sus productos o servicios, asi como el
conocimiento que se tenga de la Marca en el territorio, como consecuencia de la promocidn
o publicidad de la misma.

El legislador comenzod a delimitar los conflictos que podrian surgir con motive de Ia
Proteccion Acumulada, al ampliar el alcance de dicho precepto, incluyendo como no
registrables los titulos de publicaciones y difusiones periddicas, asi como los nombres
artisticos y las denominaciones de grupos artisticos, a menos gque se cuente con el
consentimiento del titular del Derecho correspondiente, lo que implica que debe existir una
coincidencia entre e] titular en materia autoral y el que lo sea del registro Marcario.

A pesar de la existencia de dicho precepto, en la practica se han dade varios casos en
que ef titular del registro Marcario es una persona distinta a aguella que obtuvo ante el
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Instituto Nacional del Derecho de Autor, la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, debido
2 iz falta de coordinacion entre ambas dependencias de la administracion pubtica, as{ como
al desconocimiento del funcionario encargado de la tramiiacién del correspondiente
registro de Marca o Reserva , de la existencia del diverso Derecho de Propiedad Intelectual.

5.3. REQUISITOS PARA LA EXISTENCIA Y CONTINUIDAD DE
LA PROTECCION ACUMULADA.

-

Al hablar de los elementos necesarios para poder decir que nos encontramos ante un
caso de Proteccion Acumulada de Signos Distintivos, es necesario contar con los siguientes
elementos:

1. OBIETO

2.  SUETO

3. DERECHO
1. OBJETO

Necesariamente tiene que existir la figura de Propiedad Industrial, de Derechos de
Autor o una Razon Social para que pueda darse la Proteccidn Acumuiado, es decir, no se da
una Proteccidn Acumulada sobre bienes inexistentes por creaciones intelectuales que no
han sido fijadas en un soporte material, asi como tampoco se podrd proteger una Razén
Social de un comercio que ne se haya constituido.

CARACTERISTICAS DEL OBJETO

Claro esta, que ante la creacidn de cualquiera de los tres ejemplos citados en el
parrafo amterior, nace la posibilidad de una Proteccién Acurnulada y se puede decir que
surge una posibilidad para que no sea necesaria dicha proteccidn o la aplicacidn de dicho
ctiterio, sino que, al crearse ¢l bien se crea la posibilidad de que mas adelante se este frente
a una Protecciéon Acumulada.

Asimismo, se debe entender que no es importante el orden en e} que aparezcan estos
objetos o bienes, ya que no depende su validez de cual fue la que aparecié primero, sino de
otros conceptos que mas adelante trataremos con mayor detalle, ya que lo {nico que se
pretende es establecer que el primer elemento de la Proteccidn Acumulada, es de un bien
que puede ser protegido por una norma juridica.

2. SUJETO.

Este elemento es aun mas sencillo de comprender va que al existir el elemento objeto
0 bien, directamente se¢ relaciona con un sujeto que serd su titular, siendo por lo tanio éste
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sea el que tenga un Derecho preferencial sobre los demds sujetos que generen, desarrollen,
o formen un objeto con posterioridad.

Es decir, la persona fisica, moral o juridica es a quien corresponden los Derechos
sobre el reconocimiento sobre el objeto ¥ posteriormente los Derechos de uso exclusivo de
dicha bien.

Entendiéndose por tanto que, siempre hay un ente titular o poseedor del Derecho al
Uso Exclusivo de un objeto o bien juridico.

Es preciso mencionar que no solo el que crea o no siempre el que crea es el poseedor
de este Derecho, sine que también existe la posibilidad de que sean otros los titulares de ese
Derecho atm v que no hayan sido ellos los que hayan dado vida a ese bien juridico.

Aclarando Io de los sujetos en la proteccion acumulado debemos saber que existen
diferentes sujetos que intervienen en los bienes de Propiedad Intelectual, tal y como se
menciona a continyacion:

«Originarios
eDetrjvados
sTitulares
eUsuarios
«Concesionarios

3. DERECHO.

Anteriormente, se menciond la necesidad de que exista un objeto o bien juridico,
asimismo ¥ de igual forma, resulta importante la existencia de una norma juridica que
regule la proteccion de ese bien juridico ya que sélo asi se podra hablar de una Proteccion
Legal .

La Ley Federal del Derecho de Autor conteripla las Reservas de Derechos al Uso
Exclusivo mediante los Certificados de Reservas at Uso Exclusivo.

La Ley de ia Propiedad Industrial protege a los Signos Distintivos de tal manera en e}
Capitulo Segundo, se hace mencidn de las Marcas, los Avisos, los Nombres Comerciales y
las Denominaciones de Origen, **° los cuales se protegen de I siguiente manera:

% Articuio 88 de Ja Ley d¢ la Propiedad Industrial - Se entiende por MARCA .a todo signo visible que distings productos
© servicios de otros d¢ su misma especic o clase en el mercado.

Articulo 100 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Se considera 4vis0 COMERCIAL, & ias frases u oraciones que tengan por
objeic anunciar at phbiico establecimientos o negocios comerciales, industriales o de servicios, productos o negociaciones
comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios . para distinguirlos de los de su especie

Articulo 136 de I Ley de la Propiedod Industnial.- Se entiende por DENOMINACION DE ORIGEN. &) nombre de une regidn
geografica del pais que sirva para designar un producio originario de la misma. y cuya calidad o caracteristica se deban
exclusivamente al medio geografico. comprendiendo en €ste los factores naturales v jos humenos

Artleulo 105 de la Lev de la Propiedad Industrial - Et NoMBRE COMERCIAL de uma empresa o establecinuento industrial.
comercial o de servicios y el derecho 2 su uso exclusivo estardn protegides. sin necesidad de registro. La proteccién
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Las Marcas, mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, como lo menciona el Articulo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial'.

Los Avisos Comercigles, se protegeran mediante su registro ante el Instituto
Mexicano de la Propisdad Industrial, como lo menciona el Articulo 99 de fa Ley de Iz
Propiedad Industrial .

Los Nombres Comerciales, estaran protegidos sin necesidad de registro, asi mismo, lo
establece el Articulo 105 de Ia Ley de la Propiedad Industrial .

= .En cuanto z fas Denominaciones de Origen, su proteccion iniciard con la declaracion
que al efecto emita e} Instinato Mexicano de la Propiedad Industrial’**

abarcard la zona geogrifica de Ia clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se apligue el nombre comercial
¥ se extenderd a toda fa Reptiblica si existe difusién masiva y constante a nivel nacional del mismo

** Articulo 87 de Ja Ley de la Propiedad Indusinial.-1os industriales, comerciantes o prestadores de semicios podrdn
bacer uso de Marcas en la industria. en el comercio o en los servicios que presien. Sin embargo. el derecho & su uso
exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

M2 Atticuio 99 de de Ley de la Propiedad Industrial - E| derecho exciusivo para usar unr aviso comercial se obtendra
mediante su registro ante el Institute

14 Articulo 105 de fa Ley de la Propiedad Industrial.- E} nombre comercial de una empresa o establecimiento industnal,
comercial o de servicios 3 ¢ derecho a su uso exclusivo estardn protegidos. sin necesidad de regisire La proteccion
abarcara la zona geogréfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial
¥ ¢ extenderd a 1oda [a Republica si existe difusion masiva y constante a nivel nacional del mismo.

¥ anicnto 157 de lo Ley de la Propredad Indusivial - La protection que esta Ley concede 2 las denominaciones de
aorigen se inicia con la declarzcién que al efecto emita el Instituto. Ei uso {legal de la misma sera sancionado. incluvendo
105 casos en Gue venga scompadiada de indicaciones tales como “género”, “upo", "manera®. “imitacion®, u otras simiiares

que creen confusion en el consumidor o impliquen competencia desleal.

Articalo 158 de la Ley de la Propiedad Industrial - La declaracion de proteccién de una denominacién de origen. se hard
de oficio 0 a peticidn de quien demuestre tener interés juridico.
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5.4, INICIO Y VIGENCIA DE LA PROTECCION ACUMULADA

RESERVAS

VIGENCIA DEL
CERTIFICADO DE
RESERVAS

RENOVACION DEL CERTIFICADO DE
RESERVAS

a)Publicaciones
periddicas

[ afio contado a partir de la fecha
de su expedicién

Renovable por 1 afio demiro del plazo de comprendido
desde un mes antes. hasta un mes postenor al dfa de suvencimiento
de la Reserva

b)Difusiones

Renovable por 1 afio dentro del plazo de comprendido desde un

periodicas I afio contado a partir de la fecha | mes antes. hasta un mes posterior al dia de su vencimiento de la
de su expedicion Reserva
L —
Renovable por 5 afios dentro del plazo de comprendido desde un
cyPersonajes 5 afics contados & pantit de Jz es antes. hasia un mes posterior al dia de su vencimiento de la
humanos de fecha de su expedicion Reserva
caracterizacian. o
ficticios o
simbdlicos
dYPersonas o 5 afios contados a partir de dela | Renovable por 5 afios dentro del plazo de comprendido desde un
grupos de personas fecha de su expedicién mes antes. hasta un mes posterior af dia de su vencimiento de Ia
dedicados a Reserva
actividades
artisticas

&) Promociones
publicitarias

L

5 afios contados a partir de dela
fecha de su expedicion

No renovables. al términe de su vigencia pasargn a formar parte del
dominio pablico
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SIGNOS PROTECCION| INICIODE LA | VIGENCIADE LA MODO DE CONCLUIR LA
DISTINTIVOS PROTECCION PROTECCION PROTECCION
Capucmap DEL REGISTRO:
»  por uso de Ja Marca
Los efectos del registro de |en  forma  distintz a como  fue
la Marca, tienen una | registrada. si las medificaciones alteran
vigencia de 10  afios | su cardcter digtintive
contados a partir de la +  porque la Marca dejo
MARCAS El Derecho de| Losefectosdel |fecha legal . que es ¢l dia|de usarse duranie los tres afios
exclusividad sobre | registro de 1a Marca, | de la  presentacidn de la | consecutivos inmediatos anteriores a Jz
el Signo | inician contados a | solicitud. solicitud de declaracion de caducidad
Distintivo partir de la fecha de a menos que exista causa justificada

Matcario sdle se
obtiene mediante
su registra ante el
Institute

Mexicans de la

presentacion de la
soficitud

Es renovable de modo
indefinido por petiodos de
10 afios & condicion de
que la  solicitud de
TENOVACIOn S¢ Presente por

para la suspensidn del uso durante
dicho periodo

*  porque nd se efectua
su renovacion

Propiedad el tinular del registro dentro Canceracion DEL REGISTRO:
Industrial'® de los 6 meses anteriores +  por voluntad del
al vencimiento de su |titular. cuande renuncia al Derecho de
vigentia, ' exclusividad de la Marca
» pordisolucién de la
Marca motivada porgue su titolar
provoed © tolerd que se transforme en
una Denominacién genérica de los
productos o servicios para los cuales se
TegIstro
NuLmap DL REGISTRO
*  poralguno de fos
motivos previstos por Iz ley.
E! Derecho | En el momento en | La vigencia del registro del | a) No renovar la vigencia del regisiro
exclusivo para | que se presenta iz | Aviso Comercial tiene
usar un Aviso | solicitud de registro | limitads su vigencta a un|b) Vencimiento del plazo
AVISOS Comercial seiante el Instituio | periodo de 10 afios. a partir
COMERCIALES | obtendrd mediante | Mexicano de  la | de la fecha de presemacion { ¢) Nulidad, si en el otorgamiemo
su registro en el Propiedad industrial | de Ia solicitud imperd alguna de ias prohibiciones

Instituto
Mexicano de la
Propiedad
industrial'?

El registro podré renovarse
por periodos de la misma
duracién. 1Q afios.

refativas al registro de las Marcas.

|
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Asrticulos 87 v 92 de la Ley de la Propiedad Industrial

18 Artioulos 95 v 133 de lo Lev de la Propiedad Jndustrial
1*7 Articnlo 99 de ia Lev de la Prapiedad Industrial
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La fuente El efecto de la publicacién
originadora  del del Nombre Comercial
Derecho En e} momento en | tiene Himitada su vigenciz a
NOMBRES exclusive, serd el | que se actedita que | un periodo de 10 afios,
COMERCIALES juso  del  Signo el nombre en
| Distintivo', cuestion s Podra  ser  renovada
encuentra en uso | indefimdamente por
Podri publicarse periodos de 10 afios. en el
en la Gaceta de la aitimo semestre de cada
Propiedad periodo de 10 afios '¥
Industrial a fin de
establecer una
.o presuncion  de
buena fe por quien
adopta el signo™
NULIDAD:
La proteccidn inicia | Estard determinada por la ¢ coando se otorgue en
Serd mediame la{con la declaracién | subsistencia  de  las | contravencidn a las disposiciones de la
declaracién que al | que ol efecio emital condiciones  que  la| Ley de la Propiedad Industrial
DENOMINACIO |efecto  emita el | el Instituto | metivaron y sole dejars de *  cuando se otorgue
NES DE Instituto Mexicano  de  lajsurtir efectos por otra{atendiende a datos v documentos
ORIGEN Mexicang de la | Propiedad declaracién del Instituto | falsos
Propiedad Industrial, pudiendo | Mexicano de 1a Propiedad CANCELACION:
Industrial, ser de oficio o afIndustrial que la +  cuands el usuario

|

peticion  de  parte
con interés juridico.

S I

revoque Bt

amorizado use Ja Denominacidn de
Origen en forma diferente 2 Iz
estableeida en Y declaracién  de
proteccion

TERMINACION DE La VIGENCIA

"8 Artiewlos 105 de la Lev de la Propiedad Industrial y articulo 8 del Convenio de Parls - El Nombre Comercial serd
?gtegido en todos los paises de ta Umon sin obligacion de depdsito o de registre.

Articuio 106 de la Ley de la Propiedad Industrial
0 Articuto 110 de ja Ley de la Propiedad Industrial

153

Articulos 165 v 166 de la Lev de la Propiedad Indusirial
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5.5, CONTROVERSIAS FRENTE A LA PROTECCION
ACUMULADA DE LAS RESERVAS DE DERECHOS AL USO
EXCLUSIVO Y LAS MARCAS

La Reserva de Derechos al Uso Exclusivo crea conflictos, razon por fa cual se debe
de conocer la problemidtica que ocasions a los signos Marcarios.

Desde ¢l punto de vista de la Propiedad Industrial, en un intento de establecer el
deslinde entre las Marcas, los Derechos de autor y las Reservas de Derechos al Uso
Exclusivo, en el Articulo 90 fraccién XTI de la Ley de la Propiedad Industrial se establece
lo que no sera registrable como Marca.

ARTICULO 90.- NO SERAN REGISTRABLES COMO MARCA:

XIIL- Los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como los titulos de
publicaciones y difusiones periddicas, los personajes ficticios o simbélicos, los personajes
humanos de caracterizacidén, los nombres artisticos y las denominaciones de grupos
artisticos, a menos que el titular del Derecho correspondienie lo autorice expresamente;”

Es por ello que, no seran registrables como Marcas:

oL os titulos de obras intelectuales o artisticas.

+Los titulos de publicaciones y difusiones periddicas.

sLos personajes ficticios o simbdlicos, los personajes humanos de
caracterizacion.

»Los nombres artisticos y las denominaciones de grupos artisticos.

Serdn registrables como Marca, cuando el titular del Derecho correspondiente lo
awtorice expresamente, ast se salvaguardan los Derechos adquiridos a través de 1a Reserva
de Derechos al Uso Exclusivo, lo cual confirma la naturaleza que come Signo Distintivo
tiene la misma. En relacidn a la Ley Federal del Derecho de Autor | en su Articulo 164
Jraccion Il inciso d} se indica lo siguiente:

ARTiCULO 164.- El Registro Plblico del Derecho de Autor tiene las siguientes
obligaciones:

IIT. Negar la inscripcitn de:

d) Las Marcas, a menos que se trate al mismo tiempo de una obra artistica y la
persona que pretende aparecer como titular del Derecho de Autor lo sea también de ella.”

El legal no resuelve la problemdtica, ya que lo que se¢ pretende lograr es que se
otorgue la inscripcién de las Marcas en el Registro Piblico del Derecho de Autor. sélo sila
persona gue pretenda obtener proteccidn en el dmbito del Derecho de Awtor como obra
artistica, también lo sea de la Marca en comento.
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El Articulo 164 fraccién Il inciso d} de la Ley Federal del Derecho de Autor mo
resuelve el problema, en virtud de que la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo no es un
Derecho de Autor, sino un Derecho sui generis dentro de la Propiedad Intelectual, que
consiste en obtener del Fstado una facultad exclusiva de usar y explotar titulos para una
publicacion o difusion periddica; para utilizar nombres o denominaciones artisticas a favor
de personas © grupos; caracieristices fisicas y psicologicas distintivas de personajes
humanos de caracterizacion, o ficticios o simbolicos, ¢ caracteristicas de operacion
originales aplicados a promociones publicitarias; por lo que no resulia dable aplicar lo
establecido en el Articulo 164 fraccién HI inciso d) de la Ley Federal del Derecho de Autor

A) MARCAS Y TITULOS DE PUBLICACIONES PERIODICAS

El Derecho al Uso y explotacion exclusivo de un Titulo de Publicacion Periddica se
obtiene mediante ei Certificado que otorga el Instituto Nacional de! Dereche de Autor y
mediante su registro como Marca en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La persona que obtiene la Reserva de Derechos de un Titulo de Publicacion
Periddica obtiene también el Derecho de usarlo en forma exclusiva, asi también quien
obtiene el registro Marcario para wun titulo de una publicacidn periddica, también le
corresponde ese Derecho, consistente en el uso exclusive de la Denominacion.

Los Titulos de Publicaciones Periédicas son Signos Distintivos y tienen las mismas
caracteristicas y funciones de las Marcas de comercio ¢ industria.

La Marca es un signo visible que distingue productos o servicios de otros de su
misma clase o especie en el mercado, a diferencia del titulo de una publicacién periddica,
que es un signo que distingue productos (publicaciones) de otros de su misma clase.

La regulacién y proteccidn de Marcas v de las Reservas de Derechos al Uso
Exclusivo de Titulos de Publicaciones Periddicas tienen algumos puntos en comiin,

Se constituyen como Marca las denominaciones y figuras visibles, las formas
tridimensionates, los nombres comerciales y Denominaciones o Razones Sociales y el
nombre propio de una persona fisica. Puede constituir una Reserva de Derechos un Titulo
de Publicacién Periadica cualguier Denominacion o nombre.,

Las Marcas se registran segun los productos o servicios a que se aplican, de
conformidad con la clasificacion establecida en el Articulo 36 del Reglamento de la Ley de
la Propiedad Industrial; por ello, “EL UNIVERSAL” es el titulo de un diario o periodico,
susceptible de proteccidon bajo la figura juridica de la Reserva de Derechos al Uso
Exclusivo del género de publicacidn periddica.

Sin embargo, también es una Marca susceptible de registro en e! Instituto Mexicano

de la Propiedad Industrial bajo la clase 16 de la mencionada ciasificacion. que ampara,
entre otros, papel, cartdn v Articulos de estas materias, no comprendidos en otras clases;
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productos de imprenta; Articulos de encuadernacion, fotografiag; papelerfa; en virtud que
de conformidad con la fraccidn I del Articulo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, las
denominaciones v figuras visibles, suficientemente distimtivas, susceptibles de identificar
los productos o servicios a que se apliquen o iraten de aplicarse, frente a los de su misma
especie ¢ clase.

La Marca como ¢l titulo de una publicacion periddica tiene como funcion principal
identificar y distinguir un producto ¢ servicio de otros de su misma clase o especie.

En la préctica, el editor o propietario de una revista o periédico, protege el titulo de su
publicacién periddica con registro Marcario y con Reserva de Derechos al Uso Exclusivo,
de conformidad con el Articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, no es posibie
obtener esta doble proteccion en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuando
no se trata del mismo titular, como va se ha mencionado, posiblemente se concedan a
personas distintas Derechos de uso exclusivo de un mismo Signo Distintivo, aplicado a una
misma Denominacion, uno de ellos con Reserva de Derechos al Uso Exclusive y otro con
registro Marcario,

Los Titulos de Publicaciones Periddicas ademds de ser objeto de proteccion como
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, tal y como se establece en la Ley Federal del
Derecho de Autor , son también susceptibles de proteccion como Marea de conformidad
con ta Ley de la Propiedad Industriat,

B) MARCAS Y TiTULOS DE DIFUSIONES PERIODICAS

Los conflictos legales que suscita la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo de
Titulos de Publicaciones Periddicas surgen con respecto a los titulos de difusiones
periddicas, igual que los titulos de publicaciones periddicas, los titulos de Difusiones
Periédicas pueden constituirse en Matcas de servicio,

Los titulos de Difusiones Periddicas son signos que distinguen una transmision, ya
sea de un programa de television, de un programa de radio o difusién via red de coémputo,
de otra de su misma especie o clase en el mercado, posiblernente se concedan a personas
distintas Derechos de uso exclusivo de un mismo Signo Distintivo, aplicado a una misma
actividad o servicio, wno de ellos con Reserva y otro, con registro Marcario.

EiEMPLO:

“LA TELARANA” es el titulo de un programa de radio susceptible de proteccién como
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, bajo el género de difusion periodica. Sin embargo,
“LA TELARANA” también es una Marca susceptible de registro en el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial, bajo la clase 38 de la clasificacion oficial de productos v servicios
para ¢l registro de las Marcas, que ampara servictos de telecomunicaciones a través de la
emision de un programa de radio). de conformidad con Ja fraccicn I del Articulo 89 de la
Ley de la Propiedad Indusirial, las denominaciones y figuras visibles. suficientemente

7

distintivas, susceptibles de identificar los productos ¢ servicios a que se apliquen o traten de
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aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

Es posible que se concedan a personas distintas Derechos de uso exclusivo de un
nismo Signo Distintivo, aplicado a una misma actividad o servicio, uno de ellos con
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo y otro con registro Marcario.

Existen NOMBRES DE DOMINIO. los cuales se conocen como direcciones de paginas
(“web site”, cuya aplicacién world wide web, es conocida mundialmente por sus siglas
www) expresadas para facilitar al usvario en la “navegacién™.

Fueron disefiados con €l fin de permitir a los usuarios localizar pdginas web de
manera ficil. los nombres de dominio han adquirido mayor importancia en tanto que
refigjan ur indicador comercial ¥, como 1ales, han provocado conflictos con el sistema de
indicadores comerciales que existiz antes de la Hegada de Intermet v que se encuentran
protegidos por Derechos de Propiedad Intelectual.

En el afio 1989 el Instituto Tecnoldégico de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM), Campus Monterrey, memtiene las tablas de nombres de dominjo para “.com.mx”,
“orgmx”, “.gobmx”, “netnx”, y “.mX”, y en octubre de 1996 el “edumx”
Actualmente, esta actividad es realizada por el Network Information Center (NIC-

MEXICO} en esa Institucién Educativa, >

Es importante mencionar que NIC-MEXICO, contrario a la idea generalizada que se
tiene, errdnea por cierto, no es una autoridad legal, la asignacidon que dicha persona realiza
de los nombres de dominio no se materializa en un registro oficial o en algia titulo de
regisiro, como por ejemplo lo hace el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o el
Instituto Nacional del Derecho de Autor al conceder los registros que la ley les faculta
realizar; en virtud de lo ya mencionado en el parrafo inmediato anterior, NIC-MEXICO
forma parte del ITESM, institucion educativa que no es autoridad legal competente.

NIC-MEXICO establece en sus Polfticas Generales de Nombres de Dominio, en el
capitulo 1.6 que denomina “Condiciones Relativas a Marcas Registradas™, indica
expresamertte que al registrar un nombre de dominio no se adquieren Derechos de Marcas
registradas; ¥ que es responsabiiidad del usuario del nombre de dominio, asegurarse de que
no esta violando alguna Marca registrada, Derechos Reserva dos, Reserva de nombres, o
cualquier otra referencia a Propiedad Intelectual

La asignacion de un pombre de dominio, no confiere a su titular  Derechos de
Propiedad Intelectual sobre dicho nombre, en virtud de que ¢l citado nombre de dominio no
frac aparejado su regisiro como Marca o como Reserva de Derechos at Uso Exclusivo,
puss las autoridades competentes de conceder el registro de una Marca o de una Reserva
de Derechos son, de acuerdo con las Legislaciones aplicables, a saber, la Ley de la
Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor , tanto el Instituto Mexicano de

2 De conformidad con tes Politicas Generales de Nombres de Dominio del NIC-México. disponibles al pablico en su
pégina de Inemet. cuva direccion es www nic.mx. a partir del 1° de enero de 1997, se empezé a cobrar el registro »
martenimiento de nombres de dominio; a los registrados bajo . com.amx™. “net.m»” y “.org.mx". muentras que “gob.ma ",
¥ "edu.mx". son siendo regstrados Jibremente, es decir. sin pago alguno.
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la Propiedad Industrial como el Institutc Nacional del Derecho de Autor, respectivamente.

La asignacion que NIC-MEXICO hace de nombres de dominio, no constituye
Derecho alguno, menos Derechos de Propiedad Intelectual, las autoridades administrativas
sélo tienen las facultades de que enumeradamente estdn dotadas, y en el caso de NIC-
MEXICO, ni siquiera estd contemplada en ley alguna.

Existe un conflicto legal de la Reserva de Derechos al Uso Exclusive del género de
Difusiones Periédicas con los nombres de dominio, va que no son registrados por una
Autoridad, sino por una institucion educativa, generdndose una serie de problemas juridicos
que giran en torno a la vulneracion de Derechos de exclusividad que tenga la persona titular
de la proteccidn legal correspondiente.

Los Titulos De Difusiones Periodicas son objeto de proteccion como Reserva de
Derechos al Uso Exclusivo, como establece en la Ley Federal del Derecho de Autor, y son
también susceptibles de proteccion como Marca de conformidad con la Ley de 1a Propiedad
Industrial.

O) MARCAS Y  PERSONAJES HUMANOS DE
CARACTERIZACION, O FICTICI08 O SIMBOLICOS

En relacién a los Personajes Humanos De Caracterizacion, O Ficticios O Simbdlicos,
la Denominacién de los mismos podrd ser registrada como Marca, toda vez de acuerdo con
la redaccion del Articulo 90 fraccién XIH de ja Ley de la Propiedad Industrial
anteriormenie citado, no existe mencién alguna con relacion al nombre del personaje.

La Ley Federal de] Derecho de Autor considera al nombre del personaje como parte
esencial de éste y, por ende, como materfa de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, el
nombre de los persongjes ficticios o simbdlicos vy de los persopajes humanos de
caracterizacidn, si pueden constituir una Marca nominativa, bajo el calificativo de Marea, el
nombre y aspectos gréficos de un personaje pueden constituir Marca vy ser registrados como
tal en el Instituto Mexicanc de la Propiedad Industrial, por lo que el nombre y sus aspectos
graficos podran registrarse como Marca denominativa, mixta o tridimensional,

Los personajes, son regulados v protegidos por lo establecido para las Marcas por la
ley de la Propiedad Industrial, pero el problema nace en la forma de proteger las
caracteristicas psicologicas de los personajes humanos de caracterizacion, ficticios o
simbolicos; al respecto, algunos autores han Indicado que ia proteccion de las
caracterfsticas fisicas v psicologicas del personaje se realice como parte esencial de lag
obras autorales.

Si las caracteristicas fisicas y psicologicas de los personajes humanos de
caracterizacidn. asi como de los ficticios o simbodlicos se protegieran como parte esencial de
las obras lterarias ¢ artisticas, si bien es cierto, resultaria la base de proteccidn, también lo
es que lz obra autoral no protege la idea en si misma, sino la forma de expresion.
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m MARCAS Y NOMBRES ARTISTICOS Y LaAs
DENOMINACIONES DE GRUPOS ARTISTICOS

Los Nombres Artisticos y las Denominaciones de Grupos Artisticos definitivamente
tienen, al igual que la Marca, la funcién de identificacion y distincién, y por tanto, son
susceptibles de registro como Marca en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de
conformidad como Marca la clase 41 que ampara servicios de esparcimiento, ¢ incluso en
la clase 9, que, entre otros, ampara discos.

El tipo de Reserva de Derechos al Use Exclusivo que se asimila a la Marca se
encuentra en los nombres artisticos y denominaciones de grupos artisticos, quienes son
personas que prestan un servicio determinado, a los cuales se les diferencia de otros de su
misma especie, género o clase, por lo que resulta susceptible de obtener el registro como
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor , y
por otro lado, obteper el registro Marcario en el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.

La proteceidn al nombre artistico como Marca estéd prevista en el Articulo 89 fraccion
IV de la Ley de la Propiedad Industrial, ¢l cual dispone que puede constituir Marca el
nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una Marca registrada
o un Nombre Comercial publicado. Conforme a io establecido en la fraccion XII del
Articulo 90 de la Ley de la Propiedad Indusirial no serén registrables como Marca los
nombres, seuddnimos, firmas v retratos de personas, sin consentimiento de los interesados
©, si han fallecido, en su orden, del cényuge, parientes consanguineos en lnea recta y por
adopcida, v colaterales, ambos hasta el cuarto grado.

En el caso del nombre artistico y de Ja Denominacion de grupo artistico, Ia proteccion
iegal como Marca también se encuentra establecida en ¢/ Articulo 89 fraccidn I de la Ley de
la Propiedad Industrial, el cual establece que las denominaciones y figuras visibles,
suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a gue se
apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase,

1a problemdiica especifica que sucede con los Nombres Artisticos v las
Denominaciones de Grupos Astisticos es que, por un lado, son susceptibles de ser
registradas como Marcas, en virted gue de conformidad con la clasificacion establecida en
¢l Articulo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, se adecua al supuesto
legal establecida en la fraccidn Il clase 42, tales nombres v denominaciones son materia de
inscripeion y registro en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, como Reserva de
Derechos al Uso Exclusivo; en la practica, al igual que en los casos de titulos de
publicaciones y difusiones periddicas, existe duplicidad de registros toda vez que son
diferentes los titulares, ya que una persona podria ser titular de un registro Marcario en la
clase 41 de esparcimiento, y otra podria tener el Certificado de Derechos al Use Exclusivo
en el género de personas o grupos dedicados a actividades artisticas; credndose asi una serie
de conflictos legales que desembocarian en procedimientos administrativos de infraccion.
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E) MARCAS Y PROMOCIONES PUBLICITARIAS

Las caracteristicas de operacién originales aplicados de las Promociones Publicitarias
actuaimente se protegen de acuerdo con lo establecido en el Articulo 173 fraceidn V de la
Ley Federal del Derecho de Autor como Reserva de Derechos al Uso Exclusivo; siendo €l
objetivo de proteccion de ésta, el mecanismo novedoso tendienie a promover y ofertar un
bien o servicio,

Conforme a la clasificacién de productos y servicios establecida en el Arricuio 59 del
Reglamenta de la Ley de la Propiedad Industrial, el nombre de la promocion publicitaria
podria ser protegida; como Marca bajo la clasificacion de servicios clase 35, gue ampara
publicidad; gestién de negocios comerciales.

El Articulo 90 en su fraccién XIII no prohibe registrar como Marca una promocién
publicitaria, puede justificarse la proteccién de nombres ¥ denominaciones artisticos con
Reserva  de Derechos al Uso Exclusivo por la necesidad de identificacidn que tienen los
artistas intérpretes o ¢jecutantes, pudiera justificarse también la Reserva que obtienen los
editores o los propietarios de una revista o periddico para proteger los titulos de sus
publicaciones periddicas; asimismo, se justificaria la Reserva que obtienen los organismos
de radio v television, asi como los dedicados a la difusién via red de cémputo, para proteger
sus titulos de difusiones periddicas.

Lo que no tiene justificacion es una figura regulada por la Ley Federal del Derecho de
Autor , que no guarda relacién con el Derecho de Autor o con los Derechos conexos y que
protege esencialmente mecanismos de aplicacién comercial.

5.6. VENTAJAS DE UNA PROTECCION ACUMULADA

Las ventajas que para un tituler implica contar con “Proteccién Acumulada” respecto
de sus creaciones es incuestionable, por cuanto los alcances de una v otra cobertura en
vigencia y contenido difieren sensiblemente, siendo siempre complementarias.

La doble proteccion sugiere un doble escudo contra ataques respecto a la constitucion
formal de los Derechos, una doble via ofensiva en caso de invasiones y, por encima de todo
esto, la seguridad de bloquear ef acceso a terceros que de mala fe pudieran utilizar la via
kibre para “adquirir” un Derecho que disftace de legalidad la explotacidén no autorizada de

upa creacion™. ' ?

Permite una proteccidon mas amplia y reforzada al titular de una Marca o de una
Reserva de Derechos, segiin sea el caso, e inclusive puede constituir wna ventaja para
ejercitar acciones complementarias en contra de infractores de Derechos de Propiedad
Intelectual.

23 Ydem
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Puede constituir una ventaja para el titular que se encuentre protegide tanto por la
Reserva de Derechos at Uso Exclusivo, como por el signo Marcario, es inevitabie que
surjan riesgos innecesarios al ofrecer una proteccidn alterna, toda vez que en un momento
dado podria una persona ser titular de un Derecho de Propiedad Industrial, y otra de una
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, origindndose asf una serie de conflictos legales
para los titulares de los respectivos Derechos como para el piblico consumidor en general,
como en el transcurso de este trabajo se mostrard.

En primer lugar, la Proteccion Acumulada de los Signos Distintivos ofrece al titular
de los Dereches Ja oportunidad de contar con varios y distintos mecanismos para proteger
dichos bienes, es decir, se busca una proteccién mas amplia por decirlo de alguna manera,
va que se considera que crece ¢l espectro de proteccion legal sobre el mismo bien.

Lo anterior, en vitud de que un mismo bien puede ser protegido por diferentes
Normas Juridicas, diferentes autoridades, diferentes plazos y bajo diferentes requisitos.

Podemos decir que nuestro nombre, es decir, €l nombre de pila de cada persona en un
momento determinado esta protegido por el Derecho de Autor como una Reserva de
Derechos al Uso Exclusivo baje la modalidad de Reserva de Nombre Artistico, ademas el
mismo nombre lo quiero utilizar para hacermos publicidad ofertando los servicios que
prestamos y en ese momento puede constituir un Signo Distintivo conocido como Marca,
pero no es todo, sme que ademas quicro constitwir un establecimiento mercantil el cual
guiero composer con el mismo nombre; en este caso tenemos la proteccion de la Ley
Federal del Derecho de Autor , La Ley de la Propiedad Industrial Y La Proteccién De la
Ser.

Por otro lado, sino se tiene fa oportunidad de levar a cabo estos registros paralelos o
simultaneos, la ley nos ofrece la oportunidad de apoyarnos atin v que nosotros no contemos
con un Derecho ya otorgado, es decir, la autoridad nos otorga una preferencia ante terceros
para la proteccidn de bienes similares a nuestro Signo Distintive, va sea por que existe una
solicitud en tramite o porque el signo que se pretende registrar por el tercero es idéntico o
semgiante en grado de confusion con ¢l que ya tenemos registrado.

Las ventajas de gue se de la Proteccidn Acumulada sin la intervencién directa del
titular del Derecho otorgado con anterioridad, refleja un énimo proteccionista de la
amondad por conservar la exclustvidad de los titulares y por evitar que existan diferentes
personas con posibilidades de gjercer el mismo Derecho.

Finalmente, podemos decir que la ventaja principal de que se pueda contar con una
Proteccion Acumulada es que nos otorga la posibilidad de contar con més herramientas
para procurar una eficaz proteccion, derivada de las diferentes acciones que nos otorgan
cada una de las diferentes normas juridicas involucradas, con to cual podemos protegerla v
defender nuestro Derecho de manera separada, conjunta o simultanea, toda vez que
podemos acudir ante el Instituto Mexjcano de lz Propiedad Industrial, el Instituto Nacional
del Derecho de Autor, ante la Procuraduria General de la Repiblica, Tribunales Federales,
Fte.
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5,7. INCONVENIENTES DE UNA PROTECCION ACUMULADA

Es cierto que en paginas anteriores se sefialaron un sin numero de ventajas de la
Proteccion Acumulada, pero también es cierto gue exisien algunos inconvenientes que es
preciso sefialar v aclarar el por que de esos inconvenientes.

Comenzaremos por decir que el primer inconveniente y el més grave desde mi muy
particular punto de visia es que “existe una laguna legislativa que no permite considerar que
Ios bienes registrados como Marca no podrén ser registrados como Derechos de Autor
salvo que se traic del mismo titular, ya que nos Jama a la necesidad de contar con una
normatividad clara y definitiva que nos proteja ante abusos de terceros y proteja a los que
de buena fe en el uso de un Signo Distintivo puedan incurrir en la viclacién de un
Derecho”.

Cuando hablamos de que no existe una normatividad adecuada, no sdlo estamos
hablando de la Ley si no también de los problemas a 10s que nos enfrentamos  cuando
pretendemos  registrar los Signos Distintivos ante las autoridades competentes par cada
caso, ya que entre elias mismas no existe la coordinacion indispensable o necesaria que
pueda facilitar o que permita la pronta y oportuna proteccion de cada uno de los signos
distintivos.

También se puede considerar como desventaja la diferencia que exisie entre la
proteceidn que recac sobre un mismo bien Juridico, es decir, cuando para los Derechos de
autor el aspecto que tiene que protegerse v sobre el cual recae la proteccidn n un personaje
ficticio son las caracteristicas fisicas y psicologicas las cuales van més alld de lo que el
examinador pueda detectar en el examen de fondo, en las Marcas no serdn tomados en
cuenta €stos elementos y se atenderd exclusivamente a la apariencia que pueda tener el
personaje ante los ojos del dictaminador.

Otro de los inconvenientes de la Proteccidn Acumulada es que ante una escasa o nula
regulacién de los casos que se puedan suscilar ante la existencia de bienes juridicos
protegidos cada uno de ellos por leyes diferentes, se tiene que enfremtar a diario una lucha
entre los titulares de dichos bicnes para acreditar un Derecho mas amplio ya que si ambos
lo obtuvieron de conformidad con lo sefialado por las leyes gue a cada figura correspondia,
a lo mas que se puede legar es a un arveglo para la coexistencia o la cesidn de Derechos
por alguna de ias partes, claro, en el entendido de que ninguna de las dos figuras
involucradas pueda ser sancionada con la cancelacion, nulidad o caducidad de su registro.

Por altimo, podemos sefialar gue son muchos los casos en que una persona es titular
de un Derecho de Autor y otra, un tercero, es titular de un Derecho de Propiedad Industrial,
entonces ambos al efercer su Derecho exclusivo de manera directa o indirecta afectan los
Derechos de exclusividad de un tercero, v ante este simple ejercicio de su Derecho estin
provocando dos resultades opuestos entre si pero muy relacionados el une con el otro.

En primer lugar hablamos que al ejercer ambos su Derecha de uso exclusivo estdn
invadiendo y siendo invadidos por ¢l ejercicio del Derecho del otro. lo que trae como



consecuencia dafios simultaneos y ejercicio de acciones simultaneas ya que ambos tienen
Derecho pere también ambos estdn afectando a un tereero.

5.8. PROPUESTAS

A fin de que se impedir diferencias suscitados por la Proteccidn Acummulada de
registros existente, resultarfa factible, la idea de crear Convenios entre el Institato
Mexicano de la Propiedad Industrial y el Instituto Nacional de Derechos de Autor, 2 fin de
otorgar sobre los permisibles datos existentes en ambos registros, que independientemente,
cobijan Derechos desiguales, y se encuentren unidos, a fin de que en al formalizar un
reconocimiento Marcario, se hiciera constancia por el Instituto Nacional de Derechos de
Autor, que protege las mencionadas Reservas.

Realizar un sistema que enlace de registros, tanto de los registros referentes a las
Reservas de Derechos de autor que vealizados por e} Registro Phblico del Derecho de
Autor del lnstitute Nacional de Derechos de Autor, como al registro de Marcas realizado
por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a efecto de que al momento de
solicitar una Reserva , no laceren los Derechos Marcarios de terceros o viceversa.

5.9. ALTERNATIVAS PARA PERFECCIONAR LA
PROTECCION ACUMULADA

Compo anteriormente ya se habia sefialade, es muy dificil establecer una Proteccion
Acumlada perfecta, la cual ofrezca a los titulares de los Derechos de Signos Distintivos la
posibilidad de proteger por completo y ante cualquier tercero un uso no autorizade.

Para gue se llegara a perfeccionar el sistema de una Proteccién Acumulada
simultanea v completa seria necesario que la Ley de la Propiedad Industrial contermnplara la
posibilidad de no otorgar una Marca a todas aquelios Signos Distintivos que hayan sido
registrados como unz Reserva de Derechos, pudiendo otorgar el registro Marcario

condicionado a que no existe un registro de Reserva de Derechos otorgado ¢ en tramite
ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Astmismo, la Ley Federal del Derecho de Autor debiera establecer claramente que
no se otorgara el registro de una Reserva de Derechos a todas aguellos Signos Distintivos
que hayan sido registrados como Marca , pudiendo otorgar el registro como Reserva de
Derechos al Uso Exclusive condicionade a que no exista un registro de Marca otorgado o
en tramite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Otra opcidn seria que existiera una comunicacién permanente y actualizada tal y
como existe para el sistema de patentes entre varias oficinas del mundo, con lo cual , tanto
el Institzzo Nacional det Derecho de Autor como el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial tendrian acceso a todos Jos Signos Distintivos registrados v protegidos por cada
uno de ellos, dando con esto piena seguridad juridica de lo que se encuentra o no registrado.
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asi como permitiria 4 los usvarios y piblico en general conocer a detalle de las solicitudes
en tramite,

Sabemnos que seria de gran utilidad contar con un sistema de informacion actualizado
y vigente pero esto seria en determmado momento algo inoperante ya que si existiera ese
sistema, lo ideal seria que las Reservas de Derechos cambiaran el régimen legal mediante e}
cual estan protegidas,

Serfa wtil que las Reservas de Derechos al Uso Exclusive las regulara Ja Ley de la
Propiedad Intelectual y fuera el Instituto Mexicano de Ia Propiedad Industrial el organismo
piblico que velara por su proteccion.

Con la desaparicién de lz figura de la Reserva de Derechos de 1z Ley Federal del
Derecho de Autor y su consecuemte inclusion en la Ley de 1o Propiedad Intelectual se
estarfa incentivando a la armonizacion de criterios para la proteccidn, registro, uso, etc. de
los signos distintivos.

Al momento de solicitar un_ Certificado de Reservas de Derechos al Uso Exclusivo
ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, €] mismo, verifique en el Instituto
Mexicano de Ia Propiedad Industrial si e tiulo o Denominacién que se intenta reconocer
no se encuentra registrado como Marca o en tramite de registro en el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial, efectuindose la misma consulta de] Instituto Mexicano de la
Propiedad Indystrial, para determinar si el titulo 0 Denominacién que se pretende registrar
como Marca se encuentra protegido en el Instituto Nacional del Derecho de Autor por un
Certificado de Reserva de Derechos al Use Exclusivo.

5.10. EJEMPLOS Y CASOS PRACTICOS

A continuacion, se mencionardn algunos de los casos mas relevanies que en la
practica han representado un conflicto legal. en la lamada Proteccion Acumulada, creando
controversia entre las Reservas de Derechos al Uso Exclusive v las Marcas.

Principalmente, se mencionardn 3 casos en especial, mismos que causaron grandes
confroversias en su momento.

A) “CANAVERAL” (DENOMINACION DE GRUPO ARTISTICO)
B) RONNY RICALETA (PERSONAJE FICTICIO O SMBOLICO)
<) Trio Los DANDYS (DENOMINACION DE GRUPO ARTISTICO)
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A) “CANAVERAL” (DENOMINACION DE GRUFO ARTISTICO)

Mediante escrito presentado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el
dia 10 de diciembre de 1997, Jests Islas Garcia solicitd la declaracién administrativa de
las infracciones en materia de comercio, previstas en las fracciones VII'y VIII del Articuio
231 de la Ley Federal del Derecho de Autor , en contra de Humberto de Jests Pavon
Olivares, al considerar que éste ha usado y explotado la Reserva de Derechos al Uso
Exclusivo del grupo artistico denominado ““CANAVERAL™,

Para acreditar su accién, Jesds Islas Garcia ofrecio como pruebs de su parte; entre
otras, copia certificada del Certificado de Ja Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del
grupo artistico *“CANAVERAL™, miimero 000092/95, de fecha 10 de marzo de 1995,
expedido por la entonces direccion general def Derecho de Autor, cuyo titular es Jesus Islas
Garcia, inicidndose asi, ¢l procedimiento IMC. 69/97.

El 19 de enero de 1998, Humberto de Jests Pavdn Olivares y Agustin Teutli Delgado
contestaron la sobicitud de declaracion administrativa de infraccion en materia de comercio,
ofreciendo, entre otras pruebas, las sigujentes:

a) titulo de registro de Marca nimero 532640, del Signo Distintivo ““CANAVERAL™
y disefio, expedido el 27 de septiembre de 1996 por el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, gue protege grupo musical, siendo su titular Humberto de Jesas Pavon Olivares,
en dicho titalo aparecen como datos de la solicktud lo siguiente: como fecha de primer uso
el 2 de enero de 1995; y como fecha de presentacion el 30 de mayo de 1996.

b) copias certificadas de! convenio de asociacion artistica celebrado entre Jesus Islas
Garefa y, Humberto de Jestis Pavon Olivares y Agustin Teutli Delgado, et 27 de noviembre
de 1995,

En el referide convenio las partes pactaron, y especificamente en la clausula primera
expresaron su conformidad para que el nombre artistico grupo “CANAVERAL” inscrito en la
entonees direccidn general del Derecho de Autor de la secretaria de educacion publica, bajo
¢l Certificado de Reserva niimere 000092/95, fuera propiedad de Humberto de Jests Pavon
Olivares, Agustin Teutli Delgado y Jests Islas Garcfa, quienes siempre lo emplearian ¢n
beneficio de la asociacion; en la cliusuia cuarta las partes expresaron su conformidad de
gue ninguno de los asociados podria emplear el nombre artistico de grupo “CANAVERAL”,
en un término de 10 afios contados a partic de la fecha de dicho convenio, sin que
previamente cuenie con el consentimiento por escrito, por lo menos de otro de los
asociados; y en la cldusula quinta las partes convinieron en ratificar el citado convenio el
dia 20 de febrero de 1996 ante la fe del notario pliblico nimero 162 del Distrito Federal, lo
gque se cumplid, pues reconocieron como suyas las firmas y ratificaron el contenido del
convenio, con lo anterior, quedd manifiesta tanto la voluntad de las partes para utilizar en
forma conjunta el nombre artistico ““CANAVERAL™ registrado ante Ia entonces
direccidn general del Derecho de Autor de la Secretaria de Educacién Publica.
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Humberto de Jests Pavon Olivares v Apustin Teutli Delgado el 24 de junio de 1998,
promovieron el juicio ordinario civil mimero 437/98, en contra de Jesus Islas Garcla y el C.
Director de Reservas del Instituto Nacional del Derecho de Autor de  la Secretaria  de
Educacion Pablica, demandéndole las siguientes prestaciones:

Del sefior Jesis Islas Garcefa, se reclamé el otorgamiento y firma de la solicitud de
inscripcién ante la direccion de Reservas del Instituto Nacional del Derecho de Autor  de
los coactores como cotitulares del Certificado de Reserva 000092/95, de fecha 10 de marzo
de 1995, con base en la cldusula primera del convenio de asociacién artistica, celebrado
entre los coactores y el demandado con fecha 27 de noviembre de 1997, segin lo
determminado en el Articulo 181 de la Ley Federal del Derecho de Autor y el 67 fraccidn II1
de su reglamento; del C. Director de Reservas del Instituto Nacional del Derecho de Autor
de la secretaria de educacion phblica, se reclamé la mscripeidn dentro del Certificado de
Reserva 000092/95, de fecha 10 de marzo de 1995, de los coactores como cotitulares del
mismo.

Asf pues, por sentencia judicial dictada el 26 de febrero de 1999, el ¢. Juez vigésimo
primero de lo civil resolvié procedente el juicio promovide por Humberto de Jesis Pavon
Ofivares y Agustin Teutli Delgado en contra de Jesus Islas Garcia, condenando a éste a
otorgar y firmar a favor de los actores la solicitud de inscripcion ante la direccion de
Reservas del Institutio Nacional del Derecho de Awtor en gue los reconozea como
cotitulares del Certificado de la Regerva (00092/95, de fecha 10 de marzo de 1995, con
base y en cumplirmento de la clnsula primera del convenio de asociacion artistica de 27 de
noviembre de 1995, celebrado entre las partes. esta resolucion fue confirmada a través de
la sentencia definitiva por la séptima sala civil de fecha 2i de abril de 1999,

El 2 de septiembre de 1999, los presuntos infractores presentaron ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial la anotacién marginal emitida por el Instituto Nacional
del Derecho de Autor el 26 de agosto de 1999, respecto de la Reserva de Derechos al
Uso Exclusivo ndmere 000092/95 de la Denominacion *““CANAVERAL™ del género de
personas ¥ grupos dedicados a actividades artisticas, en la especie de Denominacién de
grupo artistico, en cumplimiento de la sentencia definitiva indicada en el parrafo anterior.
por tal motivo, en dicha anotacion marginal consta que los titulares de la Reserva
“CANAVERAL” son Jests Istas Garcia, Humberto Pavon Olivares v Agustin Teutli Delgado.

También Jesis Islas Garcia el 7 de septiembre de 1998, promovié el juicio ordinario
civil mimero 646/98, en contra de Humberto de Jests Pavon Olivares y Agustin Teutli
Delgado, solicitando las siguientes prestaciones:

La rescisidn del convenio de asociacion artisiica de 27 de noviembre de 1993, que
celebraron la actora y los demandados, de conformidad con el Articulo 1949 del codigo
civil para el Distrito Federal; en consecuencia, la declaracién en sentencia ejecutoriada de
que ha quedado disuelta la sociedad artistica celebrada el 27 de noviembre de 1995; la
declaracidn en sentenciada ejecutoriada de que el actor es el legitimo y exclusivo titular de
los Derechos de uso del nombre artistico “CANAVERAL”, y la declaracion judicial por la
cual se ordene a los demandados que se abstengan de realizar cualquier presentacion
artistica en que ellos intervengan, utilizando el nombre de “CANAVERAL”.
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Bajo estas circunstancias, por sentencia dictada ef 15 de junio de 1999, el C. Juez
quincuagésimo civil del Distrito Federal resolvié absolver a Humberto de Jestis Pavon
Olivares y Agustin Teutli Delgado de todas y cada una de las prestaciones, en virtud las
sentencias dictadas el 26 de febrero v 15 de junio de 1999. asimismo, se condené a Jesis
Islas Garcia en la reconvencion, entre otras prestaciones, a lo siguiente:

» Al cumplimiento del contrato de asociacion artistica;

oA la exhibicion y entrega de todos los contratos celebrados por Jesus
Islas Garcia en las presentaciones de grupo “CANAVERAL”

Mediante convenio para la solucidn del juicio ordinario civil 418/99, radicado en el
Juzgado déeimo sexto de lo Civil del Distrito Federal propuesto por las partes; por un lado
Agustin Teutli Delgado v Humberto de Jeslis Pavon Olivares, como parte actora, y Jesus
Islas Garcia, como parte demandada, de fecha 3 de dicierbre de 1999, ratificado ante la
presencia judicial, declararon haber celebrado el convenio de asociacion artistica del 27 de
noviembre de 1995, en relacion con la Denominacion artistica grupo ““CANAVERAL™, y
que ambas partes estarian de acuerdo en que Jestis Islas Garcia cediera en dicho acto sus
Derechos como asociado y los que tiene respecto del nombre artistico grupo
““CANAVERAL™ a favor de Humberto de Jestis Pavén Olivares, con el consentimienfo de
Agustin Teutli Delgado.

Consecuentemente, convinieron que Jests Islas Garcfa cedia la titularidad de los
Derechos de su parte, respecto del Certificado de Reserva de Derechos 000092/95 del 10
de marzo de 1995, que protege el nombre artistico grupo ““CANAVERAL™, & favor de
Humberto de Jesis Pavén Olivares, comprometiéndose Jesus Islas Garcia a acudir al
Instituto Nacional del Derecho de Autor  en el término de 30 dias a partir de la firma de
dicho convenio para la formalizacion de dicha cesion ante dicha autoridad administrativa,
astmismo, Agustin Teutli Delgado y Humberto de Jestis Pavon Olivares, establecieron que
Jests Islas Gareia podria utilizar Ia Denominacién “grupe “CANAVERAL” de Jesis islas™ y
tener presentaciones bajo dicha razén hasta el 31 de diciembre de 1999,

Jests Islas Gareia cedid los Derechos en relacidn con las regalias generadas por las
grabaciones hechas por el grupo *““CANAVERAL™ con la compafifa “Orfeén Videovox,
S.A., a favor de Humberto de Jesas Pavéon Olivares y Agustin Teutli Delgado, por partes
iguales. a cambio de lo anterior, éstos ditimos se obligaron a entregar a Jesis Islas Garcefa,
en varios pagos, la cantidad total de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos (0/100 m.n.).
por concepto de indemnizacidn por la cesion referida anteriormente.

En virtud de la celebracion de dicho convenio las partes conciliaron sus intereses y
solucionaron todos los conflictos legales entre ellos, obligandose a desistirse a su entero
perjuicio de las acciones intentadas, y en su caso, no continvar trimite alguno.

Bajo estas circunstancias, mediante escrito presentado por Jesis Islas Garcfa el 1° de

febrero del 2000 ante el Instituto Mexicano de la Propicdad Industrial, se desiste de la
solicitud de declaracién administrativa de infraceién en materia de comercio, para lo cual
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anexé copia del convenio del 3 de diciembre de 1999,  comsecuentemente, por acuerdo
dictado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ei 23 de marzo del 2000, se
tuvo por desistido a Jests Islas Garcia de dicha solicitud, en virtud del convenio de fecha 3
de diciembre de 1999, declardndose I “caducidad” del mencionado procedimiento
administrativo de infraccion en materia de comercio, de conformidad con los Articuios 234
de la Ley Federal del Derecho de Autor , 187 de la Ley de la Propiedad Industrial, 202y
373 fraccion i del codigo federal de procedimientos civiles.

Como se podra observar, la Marca come Signo Distintivo tiene como funcion
principal la de distinguir productos o servicios, diferenciandolos de otros de su misma
especie o clase que se¢ encuentren en €l mercado; por lo tanto, la figura juridica de la
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo resulta innecesaria, en virtud de que la Marca
actualmente protege paralelamente los bienes juridicos inmateriales que también tuiela la
referida Reserva de Derechos al Uso Exclusivo,

En la préctica y tradicionalmente, la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo esta
siendo utilizada esencialmente como un Signo Distintivo, por lo que las més de las veces,
realiza la funcion como Marca.

Consecuentemente, la figura juridica de Ia Reserva de Derecho al Uso Exclusivo
deberia ser derogada de la legislacion autoral, y subsistir {mica y exclusivamente bajo el
amparo de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, como materia del Derecho Marcario,
toda vez que dicha Reserva es fundamentalmente un Signo Distintivo, ¥ que su registro se
cfectuara ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en virtud de que la misma
tiene cuatro caracteristicas esenciales: es original, es distintiva, es apreciada por los
semtidgs, v permite a su titular tener el uso y explotacion exclusiva,

En el campo de proteccidn de la Propiedad Intelectual existen conflictos legales,
como ya se mostrd a lo largo de la presente tesis, en virtud de la existencia de duplicidad en
la regulacion de bienes juridicos tutelados, que se encuentran en forma simultinea
legisladas y protegidas tanto en la Ley de 1a Propiedad Industrial y en la Ley Federal del
Derecho de Autor ; lo que provoea incertidumbre juridica tanto en los titulares de Marca
como en los titulares de 1a Reserva de Derechos al Uso Exclusivo.

Como resultado de lo anterior, resnlta conveniente la supresitn de ja figura juridica
de la Reserva de Derechos at Uso Exclusivo para asimilarla a la proteccién como Marcas.

Con el fin de que se evitaran litiglos originados por la duplicidad de registros que
actualmente existe, seria convenlente la creacion de un Convenio Intersecretarial enire el
Instituto Mexicano de la Propiedad Indusirial y el Instituto Nacionat dei Derecho de Autor
, por medio del cual se revisaran los posibles antecedentes que existen en ambos registros
que aunque amparan Derechos diferentes, estdn intimamente ligados, a efecto de que anfes
de efectuar cualquier registro Marcario, se tuviera como registro indispensable una
constancia por parte del Instituto Nacional del Derecho de Autor que proteja las
mencionadas Reservas,
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Resulta del todo indispensable Ia realizacién de un sisterma que permita la conexidn y
enlace entre los registros de las Reservas de Derechos de autor que tiene a cargo el Registro
Publico de] Derecho de Autor del Instituto Nacional del Derecho de Autor, y ¢l registro de
Matcas que conserva el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a efecto de que al
momento de solicitar una Resetva no se lesionen ¢ afecten los Derechos Marcarios de
terceros O viceversa, toda vez que en la practica se han suscitado diversos casos en los
cuales se tiene concedida una Reserva de Derechos por una persona mientras que otra
persona distinta por su cuenta es titular del respectivo registre de una Marca, y en ambos
casos se trata del mismo bien juridico protegido.

B) RONNY RICALETA (PERSONAJE FICTICIO O SIMBOLICO)

El dia 19 de agoste de 1998 Francisco Lopez Centeno, presenté escrito ante e
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial solicitando la declaracion adminisirativa de
las infracciones en materia de comercio previstas en las fracciones I, 1T, IV, VIL, VI v X
del Articulo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor , en conira de Ronaldo Gémez
Jiménez, al considerar que el ames mencionado, usd y habia reproducido o explotado la
Reserva de Derechos del uso exclusive de personaje ficticio o simbélico de nombre
“RONNY RICALETA”, y que de igual forma, ha comunicado, exhibido, utilizade y explotado
poblicamente la obra de dibujo titulada “RONNY RICALETA™; iniciindose asi, el
procedimiento IMC. 45/98.

Exhibiendo en su escrite inicial las siguientes pruebas:

a) copia certificada del Certificado de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo
mimere 04-1998-063020414700-301, de fecha 30 de junio de 1998, expedido por el
instituto Nacional de} Derecho de Autor, que ampara en el género de personajes, al
personaje ficticic o simbolico con nombre “RONNY RICALETA”, en la que consta que él es
¥rancisco Lopez Centeno al 100%.

Las caracteristicas fisicas del personaje fieticio o simbdlico “RONNY RICALETA™ son
las de ser un nifio con una camisa rayada, gorra de baseball, gordito v que siempre estd
sonriendo; mientras que las caracteristicas psicolégicas son que a RONNY RICALETA le
gusta mucho jugar con los otros wifios, y le gusta cotmer muchos dulees, chocolates y
frituras, siempre esté alegre y con ganas de comer.

b) copia certificada del Certificado ntimero 03-1998-081913181900-01, de la obra de
dibujo titulada “RONNY RICALETA™, de fecha 21 de agosto de 1998, expedide por el
Instituto Nacional del Derecho de Autor  , en el que consta que Francisco Lépez Centeno
es el titular, vy Juan Carlos Oseguera es el colaborador remunerado.

¢} copla certificada del contrato de colaboracion celebrado entre Francisco Lopez
Centeno y Juan Carlos Oseguera, de fecha 8 de agosto de 1989,
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El 10 de septiembre de 1998, Ronaldo Gémez Jiménez dio contestacién a la solicitud
de declaracidn administrativa en comento, exhibiendo, entre otras, las siguientes probanzas
consistentes en:

a) copia certificada del titulo de registro de Ia Marca nominativa “RICALETA” mimero
440912, expedido el 1° de septiembre de 1993, por la entonces direccion general de
desarrollo tecnologico, bajo la clase 30, que protege galletas, chocolates. elaborada a base
de chocolate, congeladas, miel, caramelos, pasteles y en especial, paletas de dulce.

En el cual, consta que la fecha legal es el 13 de julio de 1992, a Ronaldo
Gémez/productos r. Gomez como titulares.

b) copia certificada del titulo de registro de la Marca mixta niamero 456042 “PIscuis
Y DISENC”, expedido el 30 de marzo de 1993, por la entonces direccion general de
desarrollo tecnoldgice, bajo la clase 30, que protege tabletas de azicar comprimida cublerta
de caramelo, enchilada o no, en diferentes sabores.

En el cual, consta que la fecha legal es cl 12 de septiembre de 1991, y Ronaldo
Gomez Jiménez como titular.

11. copia certificada del registro de la Marca mixta nimero 507126 “Piscuis
y disefio”, expedido el 10 de octubre de 1995, por el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, bajo la clase 30, que protege galletas, chocolates, galletas
elaboradas a base de chocolate, congeladas, miel, caramelos, pasteles v en especial,
paletas de dulee.

En el cual, consta que la fecha de presentacion es el § de julio de 1992, v Ronaldo
Gomez Jiménez como titilar,

De igual forma, Ronaldo Gémez Jiménez el 22 de septiembre de 1998, inicié ante el
Instituto Nacional del Derecho de Autor el procedimiento administrative de nulidad y
cancelacion de la citada Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del personaje ficticio o
simbolico denominado “RONNY RICALETA”, con nfimerc de registro 04-1998-
063020414700-301, emitido en favor de Francisco Lépez Centeno, al considerar que ienia
un mejor Derecho de uso y explotacidn de la Reserva | es decir, uwn mejor Derecho por un
uso anterior, constante e ininterrumpido en México a la fecha del oiorgamienic de la
Reserva  antes citada, asi como que dicha Reserva se otorgd en contravencion a las
disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor | inicidndose asi, el procedimiento
nimero (4-1999-0002/n.

En fecha 27 de agosto de 1999, en el procedimiento administrativo de nulidad y
cancelacion de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo antes indicado, iniclado por
Ronaldo Gémez Jiménez, en contra de Francisco Lépez Centeno, se resolvio que Ronaldo
Gomez Jiménez con las prucbas ofrecidas no acreditd que tuviera un mejor Derecho por un
uso anlerior constamie e imnterrumpido en México del personaje ficticio o simbohico
denominado “RONNY RICALETA”™, asi como tampoco probé de manera fehaciente que la
Reserva nimero (4-1998-063020414700-301 *RoMNy RICALETA” para personaje ficticio o
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simbolico, se haya otorgado a su titular, Francisco Lopez Centeno, en contravencion a las
disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Awtor .

El 23 de octubre del 2000, Francisco Lopez Centeno y Ronaldo Gomez Jiménez
presentaron un escrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a través del
cual, ¢l primero de eHos, solicitd el desistimiento de la solicitud de declaracion
administrativa e infraccién en materia de comercio, ¥ ¢l segundo, aceptando el referida
desistimiento; asi, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emitio la resolucion
administrativa de fecha 30 de noviembre del 2000, por medio de la cual declaré la
“caducidad del procedimiento administrativo de infraccién”, en virtud de haber sido
solicitado €l desistimiento por Francisco Lépez Centeno, y aceptado por Ronaldo Gémez
Jiménez.

Como se podrd observar, ¢l presente caso practico trata sobre la problematica
existente entre titulares diversos, esto es, por un lado el solicitante Francisco Lopez
Centenc es titular de una Reserva de Derechos al Uso Exclusive del personaje ficticio o
simbolico con nombre “RONNY RICALETA”, y por el otro, es titular de la obra de dibujo
también titulada “RONNY RICALETA™; en tanto, Ronaldo Gémez Jiménez es titular de las
Marcas denominativa “RICALETA™, ¥ mixtas “P1SCUIS Y DISERO™.

O TRiO LOS DANDYS (DENOMINACION DE GRUPO ARTISTICO)

Por escrito presentado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial et 26 de
mayo de 1999, Francisco Escamilla Chévez solicité la declaracion administrativa de las
infracciones en materia de comercio, previstas en las fracciones VI, VIII y X del Articulo
231 de la Ley Federal del Derecho de Autor , en conira de Manuel Tovar Gonzilez, por
considerar que éste usa y explota indebidamente la Reserva de Derechos at Uso Exclusive
del género de actividades artisticas, en la especie de grupo artistico “Frio Los DANDYS”,
con nimero de registro 04-1983-000000000001-402; imicidndose asi, el procedimiento
administrativo IMC. 31/99.

El solicitante Francisco Escamilla Tovar , ofrecié como medios de prueba, entre

a) copia certificada de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del nombre artistico
“TRI0 LOS DANDYS”, con nimero 01-83, de fecha 28 de octubre de 1993, en la cual consta
como titular Francisco Escamilla Chavez, y que la vigencia venceria el 22 de septiembre de
1998

b) copia certificada de la renovacién de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo de
la Denominacién “Trio Los DANDYS”, del género de actividades artisticas en la especie de
grupo artistico, expedido por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, ] 14 de octubre
de 1998, en el cual consta que son titulares cada uno al 33%, Francisco Escamilla Chavez,
Ramon Palacios v Daniel Mejia, asimismo, consta que la fecha de expedicidn es €] 22 de
septiembre de 1983, y que la vigencia de la citada Reserva vencerd el 22 de septiembre de
2003,
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Fl 30 de julic de 1999, Manuel Tovar Gonzalez dic contestacién a la solicitud de
declaracion admirdstrativa de infraccién, y ofrecié como pruebas para desvirtuar la accion
del solicitante, entre otras, las siguientes:

a) el titulo de registro de Marca niumerc 497301, concedida el 18 de julio de 1995,
del Signo Distintivo “TRI0 LOS DANDYS”, clase 41 internacional, que protege servicios de
entretenimiento, en el que consta que el titular es Manuel Tovar Gonzalez, Ia fecha de
presentacion el 21 de septiembre de 1994, teniendo dicho titulo una vigencia al 21 de
septiembre del 2004, v

b) el titule de registro de Marca, expedido por la entonces direccidn general de
invenciones, Marcas v desarrollo tecnologico de la SECQOFIL, de fecha 29 de febrero de
1988, relativo al registro de Marca 343967 “TrIo LOs DANDYS”, clase 64 nacional, que
ampara toda clase de servicios de entretenimiento, deportes v diversién, en el que consta
que el titular es Manuel Tovar Gonzalez, la fecha legal es 12 de diciembre de 1986, por lo
tanto, fa vigencia fue hasta el 12 de diciembre de 1996.

Mediante resolucién administrativa de fecha 30 de marzo del 2000, se resolvid no
entrar al estudio del fondo del asunto, en virtud de haber operado la excepcion de uso
legitimo de un Derecho que tiene Manuel Tovar Gonzdlez para el uso sobre la
Denominacién “TRIO Los DANDYS” que le confiere el registro Marcario 497301, que se
encuentra vigente hasta 1a fecha. asf pues, en dicha resohiciéon administrativa se indicé que
el presunto mfractor hize valer las excepciones opuestas en la contestacion a la solicitud, v,
en especial, la referida a la que cuenta con la legitimidad que tiene para el uso y prioridad
sobre el nombre “TRIO 1.0s DANDYS”, y que le fue concedido mediante el titulo del registro
de la Marca namero 497301, de fecha 18 de julio de 1995.

En la referida resolucion se indicd que del titulo de registro de la Marca numero
497301, denominada “TRIC LOS DANDYS”, se desprende que con fecha 21 de septiembre de
1994, bajo el expediente 212663, Manuel Tovar Gonzdlez solicitd a registro la
Denominacion “TRIO LOS DANDYS”, para amparar y distinguir servicios de entretenimiento,
de la clase 41 internacional, declarando como fecha de primer uso el 12 de diciembre de

ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ lo o nnmesdida ol Aa ilin A 0z
1986, Iisina que 1€ e concedida el | GE juio ae 1995,

Cabe sefialar, que este titulo Marcario se encuentra vigente hasta el 21 de septiembre
del 2004, por lo cual, Manuel Tovar Gonzalez goza de todos los Derechos y prerrogativas
que le otorga el ser titular del registro Marcario.

Se indicé que Manuel Tovar Gonzélez al ser titular de la Marca registrada 497301
denominada “TrRi0 LOs DANDYS”, goza de la proteccidn que le confiere la Ley de la
Propiedad Industrial, especificamente en su Articulo 87, encontrandose legitimado por
dicho hecho a hacer uso de la misma. ello, independientemente de que Francisco Escamilia
Chévez est4 facultado conforme al Articulo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor al
uso ¥ explotacidén en forma exclusiva de la Reserva de Derechos de la cual es cotitular,
correspondiéndole facultades relativas a la integridad del mismo, asf como la legitimacién
para intentar todas las acciones que crea convenientes para su proteccion, hasta que no se
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demuestre lo contrario, lo anterior, en virtud de la copia certificada del expediente de la
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del género de actividades artisticas, en la especie de
grupo artistico “TRIO 1.0S DANDYS”, con ntimero de registro 04-1983-000000000001-402.

La resolucion administrativa sefiala que dicha excepcidén era procedente, en virtud de
gue, por una parte, Manue! Tovar Gonzélez gozaba de la proteccion que le otorga la Ley de
1a Propiedad Industrial a ser titular de la Marca citada en parrafos precedentes y, por otra
parte, Francisco Escamilla Chivez, en su calidad de soficitante de la infraccion
administrativa en materia de comercio, era titular de una Reserva de Derechos tutelada por
la Ley Federal del Derecho de Autor ; por lo tanto, se indicd que se observaba una
concurrencia de Derechos de diversa naturaleza juridica, que includiblemente producian
como.consecuencia el atribuirle a cada uno de los sujetos de la controversia, Francisco
Escamilla Chévez y Manuel Tovar Gonzdlez, la cualidad de estar legitimados tanto para el
uso exclusivo de una Marca y una Reserva de Derechos; respectivamente, por lo que no
era procedente entrar 4l estudio del fondo de} asunto.

En dicha resolucién administrativa, se indicé a las partes que podrian intentar las
acciones correspondientes que Marcan ia Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal
del Derecho de Autor , para dirimir asuntos relativos a la validez o mvalidez de los antes
citados registros, si las paries consideraban que existia afectacion a sus intereses.
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CONCLUSIONES.

1*. La PROPIEDAD INTELECTUAL es el conjunto de normas juridicas que protegen las
concepciones inielectuales del ser humano; por un lado las referidas a la estética, que
irremediablemente nos remitirdn al campo del Derecho de Autor, o Propiedad Intelectual ¢n
sentido estricto; ¥ por otro lado, las concepciones referidas al comercio o a la industria. que
necesariamente caerdn en el ambito de la Propiedad Industrial.

El DERECHO DE AUTOR, se divide en:

#1.0s Derechos de Autor,
#1os Derechos Conexos, ¥
el as Reservas de Derechos al Uso Exclusivo,

La PROPIEDAD INDUSTRIAL se :

A) LAS CREACIONES NUEVAS
sPatentes
sModelos de Utilidad
sDisefios Industriales (que abarcan a su vez los Dibujos v los Modelos
Industriales), Secretos Industriales
s Egquemas de Trazado de Circuitos Integrados,

B} Los S1GNOS DISTINTIVOS
sMarcas
sNombres Comerciales
*Avisos 0 Anuncios Comerciales
sDenominaciones de Origen,

2a, La PROPIEDAD INDUSTRIAL es el conjunto de instituciones juridicas que tienden a
garantizar los Derechos que son resultade de la  actividad industrial o comercial de una
persona y a asegurar a su titular, frente a los competidores | la exclustvidad de la utilizacion
de una creacién nueva, o de un Signo Distintivo.

3. Dentro de las Creaciones Nuevas, LA PATENTE es el documento expedido por el
Estado para hacer constar el Derecho exclusivo temporal que una persona fisica o juridica
tiene para explotar a nivel industrial un invento que reiina las exigencias legales.

Los MODELOS DE UTILIDAD se refieren a una modificacién wtif con aplicacién

industrial, que busca corregir imperfecciones descubiertas en lo existente, como resultade
de la utilizacién de lo inventado con anterioridad,
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Los DISENOS INDUSTRIALES, a diferencia de los modelos de utilidad, se refieren a ia
estética, mientras que los modelos tiene que ver con la funcionalidad del producto.

Los SECRETOS INDUSTRIALES son toda informacién de aplicacién industrial o
comercial que guarde una persona fisica o moral con cardcter confidencial, que le
signifique obtener 0 mantener una ventaja competitiva o econdmica frente a terceros en la
realizacién de actividades econdmicas y respecto de la cual baya adoptado los medios o
sistemas suficientes para reserva su confidencialidad y el acceso resiringido a 1a misma,

Los ESQUEMAS DE TRAZADC DE CIRCUTTOS INTEGRADOS soni creaciones del ingenio
humane. Un circuito es una conexién electrénica de dos o mas elementos electronicos. Un
circuito integrado es un componente electronico que forma una de las partes de un aparato
electrénico; es un componente que cumple una funcidn electrénica. Se utilizan los circuitos
mtegrados en una gran variedad de productos, incluyendo Articulos de uso diaric como
relojes, televisores, lavadoras, automoviles, etc, asi como en equipos sofisticados de
tratamiento de datos

4*. En los Signos Distintivos, LA MARCA es el signo de que se valen los industriales,
comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancias o servicios de los
de sus competidores. En este orden de ideas, la Marca es un signo para distinguir. Se
emplea para sefialar y caracterizar mercancias o preductos de la industria, o bien servicios,
diferenciandolos de los otros.

Tiene por objeto LA MARCA proteger las mercaderias v los servicios poniéndolos al
abrigo de ia competencia desleal mediante la identificacion. Estd destinada a especializar
los productos en que se usan o los servicios que se valen de elias y 2 indicar y garantizar su
procedencia o las empresas que los prestan,

EI NOMBRE COMERCIAL tiene como fin el de distinguir el nombre de una empresa o
establecimiento mercantil de otros de su mismo género.

5% Si bien es cierto, LA MARCA COMO SIGNG DISTINTIVG TIENE COMO FUNCION
PRINCIPAL la de distinguir mercancias o produectos de la industria, o bien servicios,

d"lﬁﬁrph{'iéndolos de otroe. de g m'isnf\‘a esnegie o c}asn e

{}] an al mars,
AR LIS, G0 B 1Y I A

e gue se encuentren en el mercado;
también Jo es que la figura juridica de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo presenta
una mayor aplicacion que no sélo se limita al ambito que le es propio, en virtud de gue son
utilizadas para otros fines, es decir, la funcién primordial de la Reserva de Derechos al Uso
Exclusivo es la de distinguir productos o servicios; por io que puede hacer las mas de las
veces funciones de Marca,

6°. La EXISTENCIA DE LA MARCA se justifica desde el punto de vista legal, porque es
el nstramento mediante el cual, ¢} Estado protege, tanto al publico consumidor como al

fabricante y comerciante de la posible competencia desleal.

7. Partiendo de las definiciones aqui expuestas, PROPONGO Mi PROPIO CONCEPTO DE
MARCA, la cual es un medio protector del que gozan los fabricantes y productores, para que
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¢l piblico consumidor distinga sus productos o servicios de otros iguales o similares
existentes en el mercado, ya sea nacional o internacional.

8. EL NOMBRE COMERCIAL, tiene como fin salvaguardar los Derechos de los
comerciantes con respecto de sus establecimientos, negociaciones y empresas, protegiendo
de esta manera los rasgos distintives de ellas tales como la firma, la reputacién o la
clientela, aspectos que muchas veces tienen un valor adquirido, toda vez que representan en
cada momento a la empresa.

EiL NOMBRE COMERCIAL es un  Signo Distintivo que sirve para identificar la empresa
de una persona fisica o juridica, de las demas que tienen la misma o similar actividad
industrial o comercial.

9%, EL AvisO COMERCIAL, comprende las frases u oraciones que anuncian al publico,
establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o
servicios, para distinguirios de los de su especie.

16*. LA DENOMINACION DE ORIGEN es el nombre de un lugar geogréfico con el que se
identifican las mercancias que tienen similares propiedades derivadas de los elementos
propios de dicha regién geografica, como clime, tierra y agua, asi come de la téenica
destreza, habilidad v tradicion artesanal de quienes habitan la propia regién, para
producirlas. Actualmente, son siete las denominaciones mexicanas protegidas
internacionalmente:

» TEQUILA

s MEZCAL

o« OLINALA DE CHIAPAS,

» TALAVERA DE PUEBLA
*BACANORA DE SONORA
* AMBAR DE CHIAPAS

+ CAFE DE VERACRUZ,

1i* LA RESERVA DFE DERECHOS AL Uso EXCLUSIVO es una figura juridica
copsiderada “sui generis”, en virud de que su regulacién es iotalmente desigual e
independiente af Derecho de Autor, y a los Derechos conexos.

12% . La LEGISLACION APLICABLE a la materia de la Propiedad Industrial, serd
regulada por la Ley de la Propiedad Industrial (Ley de la Propiedad Industrial), mientras
que los Derechos de Autor se regularan por la Ley Federal del Derecho de Autor (Ley
Federal del Derecho de Autor ),

13% Los DERECHOS DE AUTCR son el comjunto de prerrogativas que las leyes
reconocen y confleren a los creadores de obras intelectuales externadas mediante la
escritura, la Imprenta, la palabra hablada, la musica, el dibujo, la pintura, la escultura. el
grabado, la fotocopia, el clnematdgrafo, la radiodifusion, la televisidn, el disco, cintas de
audio, el videocasete y por cualquier otro medio de comunicacion,
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14*. Los DERECHOS CONEXOS son aguellos Derechos que no se han contemplado
dentre del campo del Derecho de Autor, ambos sc encuentran intimamente ligados.
Considerados como un Derecho nmuevo, nacido de los Derechos de autor existenies. En
nuestro pafs, la Ley Federal del Derecho de Autor , menciona que; los artistas, intérpretes o
ejecutantes, los editores de libros, los productores de fonogramas, los productores de video-
gramas, los organismos de radiodifusion gozan de las prerrogativas denominadas
“Derechos conexos o vecinos™.

15*. La RESERVA DE DERECHOS AL Uso EXCLUSIVO regulada en el Articulo 173 de la
Ley Federal del Derecho de Autor , radica en el hecho de usar y explotar exclusivamente
titulos, nombres, denomimaciones, caracteristicas fisicas y psicologicas distintivas, o
caracteristicas de operacion originales que se apliquen a: publicaciones periddicas,
difusiones periodicas, personajes humanos de caracterizacién, o ficticios o simbdlicos,
personas o grupos dedicados a actividades artisticas, y promociones publicitarias.

16. I.A PROTECCION ACUMULADA, opera en el momento de que al ser susceptible de
proteccién mediante iz Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, también mediante la
Marca, asi como lo establece la Ley de la Propiedad Industrial; surge consecuentemente en
¢l agro de proteccién de la Propiedad Intelectual un sin fin de conflictos juridicos, en razén
a la existencia una doble regulacion, debido a que se encuentran en forma simultdnea
legislados y protegidos tanto en la Ley de ia Propiedad Industrial y en Ia Ley Federal del
Derecho de Autor .

17%. En LA DOCTRINA comienza la necesidad de estudiar la naturaleza juridica de la
"Proteccion Acumulada", se puede percibir que no se ha tocado a fondo y por ello, s¢ ha
concluido que es preferible la existencia de una doble proteccidn, es decir, tanto en el
dmbito de la Propiedad Industrial, como en el det Derecho de Autor, que la carencia de la
misma,

18% Los CONFLICTOS se presentan cuando respecto del mismo nombre a aplicar a una
publicacién o difusion periddica, o a un grupe artistico ¢ musical, existe un titular del
registro Marcario en la clase correspondiente, que es distinto y no tiene ninguna refacién o
vinctlacidn juridica con el titular de Ia Reserva de Derechos al Uso Exclusivo.

19°. Se deberia determinar a nivel doctrinal, ya que a nivel jurisprudencia ain no se
han presentado condlictos, cual de los dos Derechos debe prevalecer: si el que se deriva de
la legislacion autoral, atendiendo al contenido casi siempre artistico o intelectual que esta
presenie en una obra escrita o en las ejecuciones o interpretaciones de un grupo musical, ¢
bien, €l Derecho Marcario, considerando la actividad comercial implicita en la publicacién
o difusion periodica o en las actividades de un grupo musical o artistico.

20% Al considerar el valor de la creatividad como el bien juridico tutelado por el
Derecho de Autor, podriamos concluir la preeminencia de la Legisiacién autoral, come la
fuente idénea de proteccidn juridica que confiere el Derecho de exclusividad al uso de un
tituio para una publicacion o difusidn periddica, el nombre de un grupo artistico o musical,
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asf como las caracteristicas de los personajes humanos de caracterizacion, o ficticios o sim-
békicos.

Dicha controversia, nace en la practica y cuya posible solucién doctrinal no ha sido
resuelta por los drganos jurisdiccionales, misma que hubiera sido favorable en el capitulo
I del titulo VII de la nueva Ley Federal del Derecho de Autor , contiene una regulacién
mucho més detailada y precisa que su predecesora en materia de Reserva de Derechos, se
hubieran previsto algunos lineamientos para los casos de conflictos derivados de la
Proteccidén Acumulada.

21% Se debio disponer una mayor reglamentacion en materia del examen de novedad
de las solicitudes de Reserva de Derechos ai Uso Exclusivo, estableciendo una relacion de
coordinacién de la autoridad en materia de Derechos de autor con el Instituto Mexicano de
ia Propiedad Industrial, a cargo del regisivo de los signos Marcarios, en gue se pudiera, al
momento de realizar el examen de novedad, consultar los registros Marcarios o solicitudes
en trimite, relativas a publicaciones y servicios de entretenimiento, para de esta manera
evitar la existencia de dos titulares diferentes para el mismo Derecho, y asi, prevenir los
conflictos que han surgido en este tema,
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